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Parte 1

Introduccion

L. Introducciéon

Estas directrices constituyen un esfuerzo de INAPI con el fin de hacer publicas y
homogenizar las practicas internas de resoluciéon que este Servicio realiza en cumplimiento de
las leyes y reglamentos que delimitan las funciones registrales de marcas comerciales -en
adelante marcas- y demas signos distintivos. Se trata, en consecuencia, de un documento vivo
que recoge, de forma sistematica, la forma en que este Servicio cumple con esta tradicional

obligacion. .

INAPI tiene una doble condicién relacionada con las funciones administrativas y
jurisdiccionales que desempefia. De esta forma, junto con ser un servicio descentralizado, a
cargo del registro de derechos de propiedad industrial, es también el tribunal de primera
instancia en los juicios de oposiciéon y de nulidad de marcas, indicaciones geograficas y

denominaciones de origen.

El documento se divide en dos grandes secciones:

o Examen formal
J Examen de fondo y procedimiento contencioso

La primera seccion, acerca del examen formal, trata desde la presentacién de la solicitud
hasta su publicacidon. Esta parte del procedimiento es llevado a cabo, en su mayor medida, por

el Conservador de Marcas.
La segunda seccidn, acerca del examen de fondo y procedimiento contencioso, describe la

revisiéon de la existencia de causales de irregistrabilidad como también, la resolucién de

conflictos que puedan surgir.
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II.

Exencion de Responsabilidad

El presente documento recoge los usos generales aplicados por este Servicio en el
analisis y procesamiento de las solicitudes para el registro de marcas, pero no constituye, ni
constituird, una fuente propia de derecho y no deroga ni modifica las disposiciones
normativas que regulan los derechos de propiedad industrial. En este sentido el presente
documento busca proporcionar lineamientos generales, no vinculantes, para ser tenidos en

cuenta al momento de presentar una solicitud de registro.

Toda solicitud para el registro, anotacién o renovaciéon de marca debera ser analizada
caso a caso, de acuerdo a las leyes y normativas vigentes y relevantes a cada situacion

particular.
INAPI esta exento de toda responsabilidad por los errores u omisiones que se puedan
encontrar en estas directrices y de los perjuicios que eventualmente se pudieran ser alegados

fundados en el uso de la informacién contenida en este documento.

El acceso y uso de estas directrices esta sujeto a los términos ya expresados y su

utilizacién es de exclusiva responsabilidad del usuario.
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II1.

Abreviaciones

Para facilitar la lectura de estas directrices, se han utilizado abreviaciones en el texto. A

continuacion se detallan con su correspondiente significado.

CC:
CCOM:
CPC:
COT:
DFL:
DL:
DNI:
DPI:
INAPI:

LBGAE:

LOC:
LOM:
LPI:

RLPI:
RUT:
TGR:
TPI:

UTM:

Codigo Civil

Codigo de Comercio

Codigo de Procedimiento Civil

Codigo Organico de Tribunales

Decreto con Fuerza de Ley

Decreto Ley

Director Nacional de INAPI

Departamento de Propiedad Industrial
Instituto Nacional de Propiedad Industrial

Ley Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del
Estado.

Ley Organica Constitucional

Ley Organica Constitucional de Municipalidades
Ley de Propiedad Industrial

Real Academia Espafiola

Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial
Rol Unico Tributario

Tesoreria General de la Republica

Tribunal de Propiedad Industrial

Unidad Tributaria Mensual
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Parte 2

Informacion General

L. Legislacion

La solicitud y registro de las marcas comerciales en Chile se encuentra regido por la
Ley 19.039 publicada el 25 de enero de 1991, modificada por la Ley 19.996 de 2005 y 20.160
de 2007, y su Reglamento del 2007. Los textos de estos cuerpos normativos se encuentran

disponibles en el sitio Web de INAPI: www.inapi.cl seccién Legislacion.

IL. Sitio Web de INAPI

El sitio web de INAPI www.inapi.cl ofrece multiples servicios al solicitante de una marca
comercial y, aunque aun no es posible realizar el tramite completo para el registro de una
marca en linea, merecen destacarse las siguientes prestaciones a las que se puede acceder

desde cualquier lugar del pais y del mundo:

e Cuenta con una completa coleccion de leyes relativas a propiedad industrial.

e Permite efectuar buisquedas de marcas solicitadas y/o registradas en Chile. Mediante
este servicio, cualquier persona puede consultar de forma gratuita y sin registro
previo si determinados signos se encuentran o no solicitados o registrados ante INAPL.
Esto puede hacerse con la opcién de buscar a través de “consultas normales”, que cual
consiste en un buscador simple, o en “consultas avanzadas” a través del cual se pueden

hacer busquedas mas precisas.

e Posibilidad de presentar y pagar solicitudes de marcas en linea. Con este tramite se da

inicio al proceso de registro ante el INAPI

e Posibilidad de revisar y pagar los extractos de las solicitudes para publicar en el Diario
Oficial. La Publicacion de toda solicitud es un requisito obligatorio dentro del proceso

de registro, los extractos deben ser aprobados por los propios solicitantes, por tanto
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esta opcién permite revisar a distancia y en caso de estar correctos permite efectuar el
pago sin necesidad de concurrir a las oficinas del Diario Oficial ni del banco u otra

oficina de pago.

Revisiéon de los estados diarios. Como es sabido, la gran mayoria de las resoluciones
que dicta el INAPI son notificadas por el estado diario, que consiste en el resumen de
las resoluciones que cada dia dicta este Instituto y que se publican en un lugar visible
de atencion al publico. Sin perjuicio que la publicacidn fisica que se hace en las
oficinas de INAPI es la tinica con validez legal, estos listados se suben diariamente

la pagina Web de INAPI, pudiendo consultarse y descargarse desde el siguiente link:

http://www.inapi.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=10

O&lang=es.

Acceso al estado de tramitacion de la solicitud. Permite al solicitante revisar las

actuaciones y resoluciones dictadas respecto de su solicitud.

La informacién que se proporciona a través de esta pagina Web es referencial, por lo

que es recomendable revisar el expediente de la solicitud en las oficinas de INAPI

periodicamente.
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A. Escritos en general

Todos los escritos de tramitacion deben presentarse en el mesén de atencién de
publico, que funciona de 9.00 a 14.00 hrs, en Moneda 975, piso 13, Santiago. Sin perjuicio de lo
anterior, aquellos solicitantes de regiones pueden enviar sus escritos a través del correo. Por
regla general la fecha de su presentacion en este dltimo caso, serd aquella en que sea recibida

en Oficina de Partes de INAPI (Resolucién exenta N°11 de 2010)

Luego de las 14 horas, aquellos escritos referidos a juicios en quel INAPI actia como
tribunal de primera instancia o que tienen vencimientos pueden ademas ser depositados en el
buzon especialmente dispuesto para estos efectos en el primer piso de Moneda 970, Santiago

(Resolucién exenta N°7de 2008 y N°11 de 2010)

B. Presentacion de solicitudes

Las solicitudes de registro de derechos de propiedad industrial pueden presentarse en

linea, a través e Internet, o presencialmente en las oficinas de INAPI

e Las solicitudes presenciales se reciben en la Unidad de Atencién a Usuarios desde las

9.00 hrs. hasta las 14.00 hrs., asignandoseles nimero en dicho momento.

Las presentaciones en linea se completan y se envian mediante formato electrénico
via Internet desde la pagina del Instituto. Para hacer uso de este servicio el usuario debe
previamente registrarse, este servicio es gratuito y tiene por objeto facilitar la identificacién

de quienes solicitan marcas.

De acuerdo al Art. 18 bis B de la Ley 19.039 para ser presentada una solicitud, debe
pagarse un derecho inicial de 1 UTM (Cuando se trata de productos o servicios de una sola
clase. En el caso de los establecimientos comerciales ademas la tasa se incrementa por cada
region solicitada). Cumplido ese requisito se les asigna nimero. En el caso de las solicitudes
presenciales el formulario que acredita el pago se presenta conjuntamente con el formulario

de la solicitud, por lo que inmediatamente se le otorga nimero. En el caso de las solicitudes

32



hechas a través de www.inapi.cl el pago se entiende afinado una vez que se recibe

confirmacién desde Tesoreria General de la Reptiblica y en ese momento se asigna niimero.

En el caso de las solicitudes presentadas por Internet, de acuerdo al Art. 5 del Reglamento,
se les otorga numero de solicitud en forma posterior a las presentadas de forma presencial. De
este modo, desde las 14.00 hrs. se les otorga nimero a las ingresadas en linea entre las

00:00:01 hrs hasta las 24:00 hrs. del mismo dia.

IV. Formularios de Presentacion

Los formularios para la presentacion de una solicitud de un derecho de propiedad
industrial pueden adquirirse en las cajas de INAPI ubicadas en Moneda 975 piso 139, durante
el horario de atenciéon de publico, (9.00 a 14:00 hrs). El costo actual del formulario es de

$1.000 (mil pesos).

Los formularios, también se encuentran disponibles en la pagina web www.inapi.cl
pudiendo descargarse e imprimirse para ser presentados en las dependencias del Instituto. El

costo del formulario es de $1000 (mil pesos) y se paga al momento de presentar la solicitud.

Las solicitudes que son presentadas a través de Internet estan exentas de pago del

formulario (Decreto Exento 797 de 4 julio de 2006. Art. 2, letra a).

Se recomienda que los formularios sean rellenados desde un computador o a maquina, pues
facilita su incorporacion correcta en la base de datos de INAPI.

V. Busquedas de Marcas

Dentro de los servicios ofrecidos a través de la pagina Web de INAPI, se encuentra el
de busquedas de marcas previamente solicitadas y/o registradas. Esta prestacion es gratuita y
abarca todas las solicitudes presentadas independientemente de su estado de tramitacion

(por ejemplo, rechazada, aceptada o caducada).
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El solicitante tiene la posibilidad de utilizar dos tipos de buisquedas:

A. Busqueda a través de “consulta normal”

Este sistema utiliza filtros directos que entregan resultados generales y se puede

realizar la busqueda considerando los siguientes factores:

e Marcas, entendida como la o la denominacién en que consiste o términos contenidos
en un signo registrado o que se desea registrar;

e Numero de solicitud;

e Numero de registro;

e Fecha de registro;

e Fecha de publicacién;

e Fecha de presentacion.

¢ Instancia administrativa, asociada a fecha, es decir;

e Numero de solicitud de anotacién; y

e Nombre del Titular.

B. Busqueda a través de “consulta avanzada”

Este sistema de busqueda es mas complejo y otorga la posibilidad de utilizar varios
filtros a la vez. Entre las variables que agrega este sistema de busqueda, se pueden mencionar

los siguientes:

e (lase de la marca

e Tipo de marca (denominativa, mixta, etc.)

e Tipo de solicitud (servicio, establecimiento de comercio, etc.)
e Region de la cobertura

e Pais del Titular

Atencion de Publico e Informaciones
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La atencidn al publico se realiza principalmente en las oficinas de INAPI; sin embargo,

es posible también realizar consultas a través de la Web de INAPI y telefénicamente.

A. Presencial

INAPI posee un sistema de atencién de publico e informaciones en sus dependencias de
Moneda 975 piso 132, para lo cual dispone de 2 unidades diferenciadas segtn el nivel de

complejidad de los requerimientos.

e Meson de Informacion: En este lugar se otorga informacién basica respecto a como
presentar un formulario de solicitud, derechos (tasas) a pagar y acerca del estado de

tramitacion de una solicitud en tramite.

e Departamento de Orientacion al Solicitante de Marcas: En este lugar, los
solicitantes pueden recibir informacion especializada acerca de cdmo solicitar una
marca, como por ejemplo, en relaciéon a la clase que corresponde a su marca, a la
descripciéon de los servicios que se incluyen en su solicitud o cualquier otra
informacidn avanzada sobre cuestiones técnicas relevantes al momento de presentar

una solicitud y durante su tramitacion.

B. Atencion Teleféonica

Orientada especialmente para quienes residen en regiones o fuera del pais, permite

hacer consultas relativas a la forma de presentar una solicitud y orientacion para el uso de la

pagina Web de INAPI.

Quienes residan en la ciudad de Santiago deben utilizar preferentemente la ““agina Web o
acudir directamente a las oficinas de INAPI, para privilegiar el acceso a quienes no residen
en dicha ciudad
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C. Consultas a través del correo del INAPI

Ingresando a la pagina Web de INAP], seccién consultas bases de datos puede conocer
el estado de tramitaciéon de una solicitud, ya sea por numero asignado o por los signos

contenidos en la marca.

Adicionalmente, sobre la opcidon contacto, puede ingresar al siguiente link:

http://electron.inapi.cl/oirs/virtual.php, que permite enviar consultas, sugerencias, reclamos

y agradecimientos.

Finalmente, por medio del correo electrénico inapi@inapi.cl se puede solicitar

informacién respecto a la tramitacion de las solicitudes de marcas.

VII. Publicaciones en el Diario Oficial

Cada viernes, el Diario Oficial publica una seccién especial con los extractos de las
solicitudes de derechos de propiedad industrial que han sido aceptadas a tramitacién (art. 4
LPI). El Diario puede ser adquirido en cualquier quiosco o puede ser consultado en linea en

www.diariooficial.cl. Esto ultimo previa suscripcidn del interesado ante el referido Diario.

A partir de la publicacién comienza a correr el plazo de 30 dias habiles para que
terceras personas presenten oposicion respecto de aquellas solicitudes de marcas que

consideren pueden afectar sus derechos.

La revisién de la propuesta de extractos y su pago puede hacerse en linea, ingresando
a www.inapi.cl y luego pinchando sobre el vinculo “Pago en Linea Publicaciones de Marcas”

(http://www.inapi.cl/index.php?option=com content&view=article&id=214&Itemid=214&la

ng=es). Sin perjuicio de ello, los solicitantes pueden revisar y pagar directamente en las
oficinas del Diario Oficial, dispuestas especialmente para estos efectos en las dependencias de

INAPI.

36


http://electron.inapi.cl/oirs/virtual.php
mailto:inapi@inapi.cl
http://www.diariooficial.cl/
http://www.inapi.cl/
http://www.inapi.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=214&Itemid=214&lang=es
http://www.inapi.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=214&Itemid=214&lang=es

VIII.

IX.

Estado de las Solicitudes

Existen tres vias para verificar estado de tramitacion de una solicitud:

A. Pagina Web

Se puede conocer el estado de tramitaciéon de una marca a través de la consulta en la
base de datos disponible en la pagina web de INAPI. En efecto, mediante esta base de datos se
puede acceder al estado de la solicitud, conociendo las tltimas resoluciones y revisar el estado
diario, que contiene el listado de las resoluciones referidas a las solicitudes que se tramitan

ante INAPI que cada dia son subidas a la Web de INAPI.

La informacién que se proporciona a través de esta pagina Web es referencial, por lo
que es recomendable revisar el expediente de la solicitud en las oficinas de INAPI
periédicamente.

B. Dependencias INAPI: Estado diario y expedientes

En INAPI se puede conocer el estado de las solicitudes tanto revisando el estado diario
que se publica en el area de atencién a publico y que contiene las resoluciones dictadas cada
dia., como revisando directamente el expediente.

C. Teléfono

En casos urgentes es posible llamar al teléfono de atencion del Instituto con el fin de

recibir informacién acerca del estado de una solicitud. Cabe destacar que la informacién que a

través de este servicio se proporciona es la misma que puede obtenerse desde la pagina Web

de INAPI.

Acceso a Expedientes
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En INAPI es posible acceder a los expedientes de la tramitacién de marcas desde su
presentacion, que se encuentran disponibles en el Depto. Archivo del Instituto y solicitar el

expediente que sea necesario.

Debe darse un correcto uso del expediente, el que no podra salir de las dependencias
del Instituto. En este sentido, el art. 470 N°5 del Cédigo Penal sanciona a aquellos que
cometan defraudaciones: “sustrayendo, ocultando, destruyendo o inutilizando en todo o en

parte algtin proceso, expediente, documento u otro papel de cualquiera clase.”

X. Acceso a Fallos y Decisiones

Se puede acceder al contenido de fallos y resoluciones de INAPI gratuitamente en la

pagina www.inapi.cl, a través de consulta bases de datos de marcas.

Adicionalmente, es posible solicitar copias del fallo. El precio en la actualidad es de
$2500 (dos mil quinientos pesos); sin perjuicio de que siempre es posible revisar el fallo en el
mismo expediente. Debe hacerse notal que las solicitudes que han terminado su tramitaciéon
son enviadas a una bodega externa de archivo, por lo que si se desea revisar en papel el fallo

de alguna de éstas debera requerirse con una antelacion de a lo menos una semana.

XI. Copias de Expedientes o Partes

En el Depto. Archivo es posible solicitar copias de expedientes. Estas copias deben
pagarse previamente en caja de INAPI y normalmente se entregan dentro de las 24 horas

siguientes.

XII. Solicitud de Certificados

Los certificados se deben solicitar y pagar en la caja de INAPI. El valor de los certificados

es $9000 (nueve mil pesos) y tiene un plazo de entrega de hasta dos semanas.

Los titulos y los certificados se pueden solicitar una vez que INAPI ha otorgado nimero de

registro a la marca concedida.
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XIII.

XIV.

Pago de derechos

En el curso de la tramitaciéon de un registro de marca, se deben pagar diversas tasas
(tasa de inicio y tasa de registro) y derechos (publicaciéon en el Diario Oficial, copias de

resoluciones, certificados, etc., segtn los requiera el solicitante).

El pago debe efectuarse en bancos y otros centros de pagos habilitados, que ingresan a
la cuenta tnica fiscal. Para estos efectos INAPI, mediante su Caja, entrega al solicitante una
orden de pago. Esta debe ser pagada dentro del dia de emisién de la orden. Posteriormente, se
debe presentar el comprobante de pago en el mesén de atencién a publico, junto con el escrito

correspondiente.

La tasa de inicio, equivale a 1 UTM por cada clase que se solicite (en el caso de los
establecimientos comerciales dicha tasa debera multiplicarse por el nimero de regiones para
los que se solicite) y es requisito para dar curso a la solicitud. El pago final se realiza una vez
aceptada a registro la marca. INAPI otorgara finalmente nimero de registro sélo una vez que

se ha acreditado ante dicho Instituto el pago final

Se entiende que la acreditacién ocurre cuando el solicitante acompafia ante el INAPI el
comprobante de pago (Art. 18 bis C de la Ley y Art. 10 del Reglamento). Cabe recordar que
este comprobante es destacado en el costado izquierdo donde se indica claramente COPIA
INAP], en ninglin caso se aceptan fotocopias.

En caso de extravio del comprobante COPIA INAPI a requerimiento escrito del
solicitante, INAPI podra oficial a Tesoreria General de la Republica para que en virtud de los
antecedentes que aporta el solicitante, se demuestre que el pago fue efectivamente realizado

dentro del plazo estipulado

Caja de INAPI

En el Instituto existe una caja pagadora en la que se pueden realizar los siguientes

tramites:
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Emisién de las 6rdenes de pago, para que el solicitante realice el pago en un banco.

Compra de los formularios de solicitudes, que tienen un valor de $1000 (mil pesos). Aqui
también se hace el pago del derecho a formulario por quienes lo imprimieron
particularmente.

Solicitudes de titulos y certificados.

Pago de copias de expediente.

Compra de copia de una sentencia.
Los pagos referidos a tasas par el registro de marcas deben realizarse personalmente o a

través de Internet, en las oficinas de Tesoreria General de la Republica, bancos y demas

entidades autorizadas para recibir pagos referidos a formularios de la referida Tesoreria.
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Parte 3

Tramitacion de la Marca

Introducciéon

La tramitacién de la marca es el proceso destinado a la obtencidn de un registro marcario.

Este proceso se compone de varias etapas que comienzan con la presentacién y finalizan,

eventualmente, con la concesion y registro de este signo distintivo.
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r] EXAMEN
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II. Etapas del Procedimiento Marcario

En el procedimiento de tramitacién de una marca comercial, se pueden distinguir

claramente las siguientes etapas:

e Presentacion de Solicitud
e Examen Formal

e Publicacién Diario Oficial
e Examen de Fondo

e Resolucion Definitiva

e Marca Registrada

III. Organismos relacionados a la Tramitacién

A. INAPI

Instituto Nacional de Propiedad Industrial es un organismo de
caracter técnico y juridico encargado de la administraciéon y atencién de los servicios de la

propiedad industrial, conforme a lo dispuesto en las leyes sobre la materia.

INAPI se encuentra encargado, segin el Art. 3 de la Ley 20.254, de
todas las actuaciones administrativas relativas al reconocimiento y vigencia de la proteccion
registral otorgada por la ley a la propiedad industrial, correspondiéndole, entre otras, la
elaboracién, mantencidn y custodia de los registros, anotaciones y transferencias; emision de

titulos y certificados; conservacion y publicidad de la documentacidon, cuando sea procedente.

Funciones de INAPI:

Entre las principales se encuentra:

e Funcion administrativa; y

e Funcioén judicial.
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La funcién administrativa consiste en la tramitacién de la solicitud
de marca desde su presentacion hasta su registro, en aquellos casos que no hay oposicion. Por
otro lado, INAPI tiene funciones jurisdiccionales en el caso que existan controversias, es decir,

en aquellos casos en los cuales la marca ha sido objeto de demanda de oposicién y nulidad.

B. Tribunal de Propiedad Industrial TPI

El art. 17 bis c¢) LP], sefala que el Tribunal de Propiedad Industrial
(TPI), es un o6rgano jurisdiccional especial e independiente, sujeto a la superintendencia

directiva, correccional y econdmica de la Corte Suprema.

El TPI funciona como tribunal de alzada y se encuentra en cargado
de conocer de las apelaciones que se interpongan en contra de las resoluciones definitivas y
sentencias dictadas por el Director Nacional. Ademas conoce de la queja disciplinaria, de

acuerdo al Art. 544 COT.

C. Corte Suprema

La Corte Suprema, segun el art. 17 bis c) LPI, conoce de los recursos
de casacion en el fondo contra de las sentencias definitivas de segunda instancia. También

conoce de la queja disciplinaria interpuesta en contra del TPI, de acuerdo al Art. 544 COT.

D. Subdireccion de Marcas

La Subdireccién de Marcas se encuentra encargada de tramitar los procedimientos
relativos a la concesion el registro de marcas comerciales, denominaciones de origen e
indicaciones geograficas. Ademas, analiza y registra las solicitudes de renovacién de marcas y
las de anotaciones marginales, referidas a licencias de uso, prendas, cambios de nombres,
embargos, prohibiciones, transferencias (totales o parciales) y todo acto juridico que se desee

hacer oponible a terceros
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Por otro lado, la Subdireccion de Marcas colabora estrechamente con el Director, a
través de su Departamento Juridico, en la tramitacion los juicios de oposicion y nulidades,

relacionados con solicitudes o registros marcarios.

E. Conservador de Marcas

Dentro de la tramitacion de una marca comercial, el examen formal de la solicitud de
marca corresponde a la funcién de Conservador de Marcas, que verificara que se haya

cumplido con las formalidades exigidas para la validez de la presentacion.
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Parte 4

Examen formal

Introduccion

El procedimiento de tramitacién marcario es eminentemente registral, es decir, los
derechos sobre una marca no nacen sino hasta la conclusiéon de un procedimiento destinado a

la concesion de un registro marcario.

En este sentido, el procedimiento se encuentra regulado por la Ley 19.039 y su
Reglamento. El procedimiento establecido en estos cuerpos normativos se concretiza en las
oficinas de INAPI, principalmente, a través de dos examenes a cargo de la oficina. Un examen

de forma y un examen de fondo.

o El examen de forma estd destinado a comprobar que la solicitud de marca comercial
cumple con los requisitos formales para su otorgamiento. Es necesario destacar que en esta
etapa del procedimiento no se analizan las causales de irregistrabilidad marcaria, establecidas
principalmente en los arts. 19 y 20 de la LPI. Sin embargo, en la practica, cuando una persona
solicita como marca el nombre de una persona natural y no acompafia la declaracion jurada
que lo autoriza para ello, se observa de forma la solicitud por no cumplir con el requisito

exigido por el Art. 20 letra c) de laley 19.039.

J Este examen consistira esencialmente en la revision de la denominacion, etiquetas (si
la hubiese), poderes, traduccidn (y transliteracién, en su caso) y clasificacion de la solicitud de
marca comercial. También se analiza la representacion grafica y registro sonoro en caso de

una marca sonora.

o Se comprueba que los pagos correspondan a la cantidad de clases efectivamente

solicitadas.
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IL.

o En caso que se haya invocado una prioridad, en esta etapa se analiza también si
acompafia materialmente un documento que acredite esta circunstancia y si fue invocada

dentro del plazo correspondiente.

o Si producto del examen de forma se encontrasen errores o elementos incompletos,
estos deben ser notificados a los solicitantes o sus representantes, en su caso, para que
corrijan o enmienden la solicitud. El plazo para corregir estas observaciones es de 30 dias, a
partir de la notificacion. Se trata de un plazo fatal, cuyo efecto, en caso que las observaciones

no sean subsanadas oportunamente, es que se entiende abandonada la solicitud (Art. 22 LPI).

. El Conservador de Marcas acepta a tramitacion la solicitud si no contiene aspectos
formales observables o si éstos ya han sido corregidos. Con la resolucién que acepta a
tramitacidn, el solicitante, por otro lado, tiene el plazo de 20 dias para pagar la publicacién del
extracto de la solicitud en el Diario Oficial. Se entiende que el encargo de la publicacién se
efectiia cuando se paga ante el Diario Oficial, acto en que el solicitante aprueba el extracto que

sera publicado.

PAGO DE
DERECHOS

si
Sobcitud Observada .- cyymple?
NO ABANDONADA
Re?:f;nulgsc?én Pechiaia
Aceptada

Aspectos que evaliia el Examen Formal
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IIL.

El examen formal consiste en la verificacion que hace el Conservador de Marcas del
cumplimiento de los requisitos de forma de la solicitud. El examen formal, generalmente,

abarca los siguientes aspectos:

Individualizacién del solicitante, incluyendo su representacion. Esto es poderes debidamente
acompafados (ver art. 15 LPI);

Representacion grafica de la marca, en el formato solicitado (ver art. 10 RLPI que establece
dimensiones y nimero de copias);

Especificacion de los productos y servicios en relacion a la clasificacion;

Traduccién al espafiol de las palabras incorporadas en el signo, cuando sea procedente, que

no estén en idioma espafiol (art. 9 RLPI) y transliteracion, cuando corresponda.

Por otro lado, existen ademas otros elementos que son revisados, como el caso de la

prioridad.

Esto es, en caso que sea invocada por el solicitante se revisa si se acompana
materialmente documento que acredite esta circunstancia (por ejemplo, certificado de

registro emitido por oficinas extranjeras) y si fue invocada dentro de plazo.

Las palabras en idioma espafiol se entenderan en el sentido otorgado por el Diccionario de la
Real Academia de la Lengua Espafiola www.rae.es. Por otro lado en caso de denominaciones
en otro idioma, como el inglés, se consideraran generalmente los diccionarios de Merriam

Webster http://www.merriam-webster.com/ y Oxford

http: //www.askoxford.com /?view=uk

Etapas del Examen Formal

A. Observaciones de Forma
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En el caso que la solicitud no cumpla con algunos de los requisitos de forma que establece
la Ley o su Reglamento, se apercibird al interesado para que realice las correcciones o

aclaraciones pertinentes dentro del término de 30 dias.

Las observaciones de forma se notifican por el estado diario y deben cumplirse dentro del
plazo de 30 dias habiles. La ley sefiala que, de no cumplirse las observaciones dentro de dicho
plazo se tendran por abandonadas (art. 22 LPI).

El no cumplimiento de las observaciones dentro de este plazo tiene un efecto establecido por

la ley vigente. Esto es que la solicitud se tendra por abandonada.

La forma de cumplir con las observaciones de forma es mediante un escrito dirigido al

Conservador de Marcas, en el cual se subsanen los errores u omisiones.

En todo escrito que se presente ante el INAPI se sugiere indicar, de forma destacada, el
numero de solicitud y, de ser posible, el signo que se solicita. Para ello, es recomendable que
en el encabezado de cada escrito (presuma) se incorporen estos datos, al mismo tiempo que el
contenido sobre el cual versa el documento (por ejemplo, cumple lo ordenado, subsana

observacidn, solicitud que indica, etc.).

De esta forma, se facilita que los escritos sean rapidamente procesados internamente,
para ser incorporados en los respectivos expedientes y, asimismo, que sean ingresados a la

base de datos correctamente.

B. Abandono
En el caso que el solicitante no cumpla con las observaciones dentro del plazo de 30 dias

se tendra por abandonada la solicitud. Es decir, el abandono es el fin de la solicitud debido a la

inactividad del solicitante en el cumplimiento de una observacion.
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El Conservador so6lo se remite a comprobar y declarar un hecho, que corresponde al

incumplimiento dentro de un plazo fatal establecido en la LPI.

Los plazos establecidos en la LPI son fatales. Los sdbados no son considerados dias habiles.
En la etapa no contenciosa, INAPI no esta autorizado para conceder ampliaciones de plazo
para contestar las observaciones de forma ni tampoco cuenta con atribuciones para acoger

peticiones de suspension del procedimiento.

C. Reconsideracion

El art. 22 LPI sefiala que, de la resolucion que declara abandonada la solicitud, se podra

reclamar ante el Director de INAPI, de acuerdo a las normas generales.

De no mediar la correccién o no aceptada la reclamacién, la solicitud se tendra por

abandonada. Esta resolucidn, en todo caso, es apelable.

D. Publicacion

El examen formal finaliza con la resolucién que acepta a tramite y a partir de la cual
comienza a correr el plazo de 20 dias para encargar o requerir la publicacién de un extracto

de la solicitud.

Este extracto es elaborado por INAPI, pero el solicitante debe aprobarlo y pagar dentro del
plazo establecido. Se entiende que el encargo y la aprobacién se produce a través del pago de
la publicacion ante el Diario Oficial, para estos efectos cajas especiales del Diario Oficial se
encuentran en las oficinas de INAPI y, a partir de abril de 2010, se habilité6 su revision,

aprobacion y pago a través de internet.

Como se sefialé anteriormente, los extractos pueden ser revisados, aprobados y pagados
desde el sitio web de INAPI. Los extractos no pueden ser modificados una vez que ha sido
pagada su publicacién en el Diario Oficial, pues se entiende que a través de este acto se aprobd

el borrador de extracto propuesto por INAPIL Esto implica que el solicitante debe revisar
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acuciosamente el borrador de extracto que elabora INAPI, pues el pago significa que aprueba

su contenido.

Se recomienda revisar la propuesta de extracto dentro de los primeros 10 dias desde que
se dicta la resolucion que acepta a tramite la solicitud a través de internet. En caso de tener
observaciones a la propuesta de extracto el solicitante debe acudir a las oficinas de INAPI y
presentar un formulario especificando la/s correccién/es y acompafiando una copia de la
solicitud (se espera habilitar préximamente un servicio que permita requerir las correcciones
en linea). Sin perjuicio de ello, en las dependencias de INAPI (Moneda 975 piso 132) existe

una oficina del Diario Oficial dispuesta especialmente para estos efectos.

Las tarifas de las publicaciones en el Diario Oficial se encuentran disponibles en el

siguiente link:

http://www.inapi.cl/images/stories/Documentos/marcas/tarifas2009.pdf
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El examinador, conforme al art. 10 del RLPI debe comprobar que en la solicitud se acompafien los

siguientes documentos, segin corresponda:

1.- La etiqueta, de acuerdo a las especificaciones sefialadas.

2.- Consentimiento escrito del titular del nombre o seudénimo de pertenecer a un tercero o declaracién
de consistir en un nombre de fantasia. (Declaracién jurada ante notario)

3.- Poder cuando corresponda.

4.- Acreditacién de personeria, en caso de las personas juridicas.

5.- Representacion grafica y registro sonoro en caso de una marca sonora.

6.- Comprobante del pago de los derechos.

7.- Las solicitudes deben traer una traduccién al espafiol, cuando consistan o contengan expresiones de
lenguas extranjeras. En caso que las palabras incorporadas sean de alfabetos distintos al alfabeto

latino, las palabras, ademas, deberan ser transliteradas.

De los sefialados anteriormente, sélo el comprobante de pago debe encontrarse por obligacién en

todas las solicitudes, pues es un pre requisito para que sea presentada.
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ANEXOI

Tarifa de Publicaciones

FORMULARIO | COBERTURA PAGO INICIAL | PUBLICACION |ULTIMO PAGO |TOTAL
Indicaciones Segln extension Valor del
$1.000 Geograficas y|1 UTM. por|del extracto +|2 U.T.M. por |Extracto
Denominaciones | clase valor de etiqueta | Clase + 3
de Origen en su caso U.T.M.
Valor del
Segln extension
1 UTM. por 2 UTM. por |Extracto
$1.000 Productos del extracto +
clase clase + 3
valor de etiqueta
U.T.M.
en su caso
Valor del
Seglin extensién
1 UTM. por 2 UTM. por |Extracto
$1.000 Servicios del extracto +
clase clase + 3
valor de etiqueta
U.T.M..
en su caso
Valor del
1 UTM. por|Segin extensiéon|2 UTM. por
Establecimiento Extracto
$1.000 clase y 1 U.T.M.|del extracto + |clase y 2 U.T.M
Comercial + 3
por cadaregiéon | valor de etiqueta | por cada region
U.T.M.
en su caso
Valor del
Seglin extensién | 2 U.T.M.
Establecimiento |1 U.T.M. por el Extracto
$1.000 del extracto + |por
Industrial establecimiento + 3
valor de etiqueta | establecimiento
U.T.M.
en su caso
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Parte 5

Presentacion de la Solicitud

El procedimiento de tramitacion de una marca comercial se inicia el momento de la
presentacion de la solicitud. El art. 9 RLPI sefiala que una solicitud de marca comercial se debe
presentar en un formulario. Por su parte el art. 10 RLPI sefiala aquellos documentos que se

deben acompafiar a la solicitud.

Documentos Obligatorios

Sélo se aceptan a presentacidn aquellas solicitudes que como minimo acompafien:

Formulario en duplicado (art. 5 RLPI)

Comprobante de pago

A. Otros documentos

En el caso de marcas mixtas o etiquetas, se deben acompanar las respectivas etiquetas, en el
tamafio seflalado en el Reglamento (5x5 a 20x20 cms) y con una nitidez suficiente. Se
recomienda utilizar el formato de 10x10.

En el caso de marcas consistentes en el nombre propio, documento en el cual conste el
consentimiento, segin el art. 20 letra c) LPI (Declaracién jurada ante notario)

Poder en el caso de comparecer representado. Cuando mas de una persona sea el solicitante,
deberan también designar un representante para estos efectos. En el caso de marcas sonoras,
la representacion grafica (pentagrama) y un registro sonoro

Documentos que acrediten la personeria de quien comparece, en el caso de solicitantes

personas juridicas.
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II.

Fecha de Presentacion

La fecha de presentacion es especialmente importante, porque fija el dia de prioridad.
En efecto, nuestro sistema marcario se encuentra basado en el registro, por lo cual un factor
clave es el dia de presentacion. El dia de presentacion determina la preferencia que tiene la
solicitud respecto a las otras solicitudes que puedan presentarse con posterioridad y

eventualmente para efectos de presentar solicitudes ante terceros.

Por otro lado, la fecha de presentacion se determina de dos formas, las cuales dependen

del formato de presentacion:

A. Solicitudes en formulario pre-impreso

En las solicitudes debe quedar claramente establecido el dia en que se presento.
Ademas, son timbradas en estricto orden de ingreso, asignandoseles un niimero correlativo

que individualizara la solicitud durante el resto del procedimiento

B. Solicitudes electréonicas

El art. 5 RLPI sefiala que las solicitudes transmitidas electrénicamente, que son
recibidas por INAPI entre las 00:00:01 horas A.M. y las 14:00:00 horas P.M,, tienen como
fecha de ingreso la del dia de la recepcidén electrénica. La forma de asignar el nimero de
ingreso sera en forma correlativa, de acuerdo a la hora de recepcidn, a partir del dltimo
numero asignado a las solicitudes recibidas en formulario pre-impreso entre las 09:00:01

horas A.M. y las 14:00:00 horas P.M. del mismo dia.

Las solicitudes transmitidas electrénicamente que son recibidas por INAPI entre las
14:00:01 horas P.M. y las 24:00:00 horas P.M., tienen como fecha de ingreso la del dia de la
recepcion electrdnica. La forma de asignar el nimero de ingreso serd en forma correlativa

de acuerdo a la hora de recepcidn, a partir del dltimo nimero asignado a las solicitudes
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recibidas electronicamente entre las 00:00:01 horas A.M. y las 14:00:00 horas P.M,, del dia

de la recepcion.
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Parte 6

Solicitud de Marcas

Tipos de Solicitud

Las marcas comerciales pueden presentarse en los siguientes formularios:

Formulario de productos

Formulario de servicios

Formularios de establecimiento comercial
Formulario de establecimiento industrial

Formulario de frase de de propaganda

Por otro lado, existen otros tipos de formularios:

Formulario de indicacién geografica y denominacién de origen (que corresponde a una
categoria diferente de derecho de propiedad industrial, referido a los signos distintivos)
Formulario de gravamen, prohibicién y alzamiento

Formulario de cambio de nombre

Formulario de licencia

Formulario de transferencia parcial

Formulario de transferencia total

No existe un formulario especial para renovaciones. Para renovar una marca se debe
comprar el formulario del tipo de marca que se quiera renovar, por ejemplo: si se quiere
renovar una marca de servicios, se debe comprar un formulario de servicio e ingresar en el

numero 6 el registro que se pretende renovar.

&  5ISE SOLICITA RENOVACION
Niomero de Registro a Renovar
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To‘dos los formularios se encuentran disponibles en www.inapi.cl y en las dependencias de INAPL

Para determinar de qué tipo de formulario se trata es importante poner atencién al

encabezado del mismo:
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II.

II1.

Titular

Nuestra LPI sefiala en su art. 2 que: “Cualquier persona natural o juridica, nacional o
extranjera, podrd gozar de los derechos de la propiedad industrial que garantiza la Constitucion

Politica, debiendo obtener previamente el titulo de proteccién correspondiente”.

Por lo tanto, nuestra legislacién no establece limitaciones especiales en cuanto a quienes
pueden ser sujeto o titular de un derecho de propiedad industrial, sefialando que podran ser

titulares:

Personas naturales

Personas juridicas, tales como, instituciones sin fines de lucro, sociedades comerciales
Instituciones gubernamentales

Nacionales

Extranjeros

Solicitante

La Ley no establece requisitos para ser solicitante.

No existe ninguna obligaciéon de actuar representado por un agente, abogado u otro intermediario,
excepto para aquellas personas naturales o juridicas que son residentes en el extranjero (art. 2 LPI).

Las exigencias relativas a la individualizacion del solicitante se aplican tanto a nacionales
como a extranjeros. La Unica diferencia entre éstos se encuentra en que este ultimo debe
siempre designar representante en Chile, sea que se trate o no de una persona natural,

juridica o de instituciones gubernamentales.

A. Individualizacion del Solicitante

El solicitante debe indicar claramente su nombre o razén social, su direccién, rol tnico

tributario (RUT) y del representante, si lo hubiere.
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Los solicitantes correspondientes a personas naturales deben identificarse con sus
nombres y apellidos. En el caso de las personas juridicas, estas deben identificarse con su
razon social o su nombre de fantasia, segin aparezcan consignadas en la escritura que se

acompaie ante INAPI.
B. Normas especiales segtin tipos de solicitante

En un principio pueden ser solicitantes de una marca comercial, las personas naturales y
juridicas, de acuerdo a las normas generales. En efecto, entre las personas que se encuentran
habilitadas para presentar una marca y comparecer como solicitantes se encuentran:
Personas naturales
Personas juridicas, tales como, instituciones sin fines de lucro, sociedades comerciales
Instituciones gubernamentales

C. Tipos de solicitantes

Como se senald, es posible identificar tres grandes clases de solicitantes de marcas

comerciales:
Personas naturales
Personas juridicas, tales como, instituciones sin fines de lucro, sociedades comerciales

Instituciones gubernamentales

Personas naturales

Solicitante individual

Dos o mas solicitantes en conjunto

Personas Juridicas

Sociedades comerciales
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Fundaciones y corporaciones
Organismos gubernamentales
Municipalidades
Universidades

Sucesiones

Gremios

Comunidades y Asociaciones Indigenas

1. Solicitante individual

El solicitante individual debe, como ya se sefial6, indicar obligatoriamente su nombre

completo, RUT, direccidn, por ejemplo:

1 SOLICITANTE
Apsllidos y Hombree o Razon Social ROT
Perez Luco Juan Jorge RUT 21113331
RUT
Domiclle £| Encanto 1312 Pk Chile
Eantiago (¥Pdo FOM 7341235 “OT0 i uanjorge@email.com

No podran utilizarse como sustitutos del nombre, expresiones tales como,
seudénimos, apodos u otras denominaciones que no correspondan al nombre, tal como
aparece en el carnet de identidad. Por otro lado, los nombres extranjeros que en su idioma
original se escriban en otro tipo de alfabeto, de acuerdo al art. 9 RLPI, deben ser transliterados
al alfabeto latino, de forma que esta informacién pueda ser incorporada en las bases de datos

de INAPI.

De acuerdo a las reglas generales, las personas incapaces que deseen registrar una

marca deberdn actuar de acuerdo con las normas del derecho comun.

2. Solicitud conjunta
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En el caso que dos o mas personas soliciten una marca comercial en conjunto, deben

comparecer obligatoriamente representados por un mandatario en comun (ver normas acerca

de la representacién). Ademas, debe individualizarse en la solicitud cada uno de los

solicitantes y consignar un domicilio comun, por ejemplo:

1 SOLICITANTE

Apellidos y Mombres o Razon Social RUT
Perez Luco Juan Jorge RUT 21113234
Lopez Tejeda Jorge Pedro RUT 122223332
Domiclle £ Encanto 1212 Pal Chile
%ﬁ“ﬁégn ¥4 PO 2341235 GOm0 sanjorge@email com

3. Sociedades comerciales

En el caso de las sociedades comerciales, éstas deben individualizarse conforme su

razén social o nombre comercial tal cual se consigna en su escritura y, eventualmente, se

puede sefialar en la solicitud su nombre de fantasia. Por otro lado, se debe sefialar de qué tipo

de sociedad comercial consiste.

En el caso de las sociedades comerciales extranjeras debe tenerse presente que se

respeta la forma social que poseen en su pais de origen, sin necesidad de traduccién en la

individualizacién de la persona juridica que solicita.

1 SOLICITANTE

Apsllidos y Nombrea o Razon Social RUT
FORD MOTOR COMPANY, CORPORACION DEL ESTADO DE DELAWARE RUT 60.000.000-5
ROT

Domicllle THE AMERICAN ROAD

Pak  ESTADOS UNIDOS DE

Comuna Fome CTa0

Cludad
DEABORN
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Es importante destacar, que las personas juridicas con domicilio en el extranjero
carecen, de RUT. Es por esta razén, que se acepta utilizar el RUT del representante en Chile

para realizar los tramites que lo necesiten ante la oficina.

4. Fundacionesy corporaciones

Al igual que las sociedades comerciales, las fundaciones y corporaciones deben
mencionar, al igual que las sociedades comerciales, su nombre, tal como fue aprobado en sus

estatutos por el Ministerio de Justicia.

5. Organismos estatales

La Administracion del Estado estara constituida por los Ministerios, las Intendencias,
las Gobernaciones y los 6rganos y servicios publicos creados para el cumplimiento de la
funcidén administrativa, incluidos la Contraloria General de la Republica, el Banco Central, las
Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Publica, las Municipalidades y las

empresas publicas creadas por ley.

El art. 25, LOC de Bases Generales de la Administracion del Estado, establece que los
“servicios ptiblicos son drganos administrativos encargados de satisfacer necesidades colectivas,
de manera regular y continua. Estardn sometidos a la dependencia o supervigilancia del

Presidente de la Republica a través de los respectivos Ministerios”.

El art. 28 LBGA establece que los servicios publicos estan a cargo de un jefe superior,
denominado Director, quien es el funcionario de mayor jerarquia dentro del respectivo
servicio.

Los servicios publicos pueden ser:

Centralizados

Descentralizados
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Los servicios centralizados actuaran bajo la personalidad juridica y con los bienes y
recursos del Fisco y estaran sometidos a la dependencia del Presidente de la Republica, a
través del Ministerio correspondiente. Sera el representante el que indique la LBGA o la ley

que regule al ministerio correspondiente.

Los servicios descentralizados actuardn con la personalidad juridica y el patrimonio
propios que la ley les asigne y estaran sometidos a la supervigilancia del Presidente de la
Republica a través del Ministerio respectivo. La descentralizaciéon podra ser funcional o
territorial. Por tanto, ellos podran presentar solicitudes para el registro de marcas figurando

como solicitante quien sea la maxima autoridad del organismo descentralizado.

6. Municipalidades

El art. 1 de la Ley Organica de Municipalidades - en adelante LOM- sefiala que: “Las
municipalidades son corporaciones auténomas de derecho ptiblico, con personalidad juridica y
patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar
su participacion en el progreso econémico, social y cultural de las respectivas comunas”. En
consecuencia, en representacién de la Municipalidad puede solicitarla un derecho de
propiedad el alcalde, quien debera acompanar el acta del concejo municipal que instala el

concejo, para acreditar dicha investidura
7. Universidades

Segun el art. 1 DFL N2 1 Ministerio de Educacidn, la universidad es “una institucion de
educacion superior de investigacion, raciocinio y cultura que, en el cumplimiento de sus
funciones, debe atender adecuadamente los intereses y necesidades del pais al mds alto nivel de
excelencia”.

Por otra parte, la Ley 18.962 en su art. 30 distingue dos tipos de universidades:
Universidades estatales

Universidades privadas
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Las universidades estatales s6lo podran crearse por ley. En cambio, las universidades
privadas corresponden a corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro. En
consecuencia, las primeras deberadn presentar solicitudes a través del representante que la ley
establezca y las segundas deberan regirse por las reglas generales sefialadas para

corporaciones.

8. Sucesiones

Las sucesiones juegan un rol muy relevante para efectos de las anotaciones, las que se
realizan principalmente con el objetivo de traspasar los derechos de propiedad industrial

desde el causante a los herederos.

Para que una sucesidon pueda ser solicitante, se debe presentar la resolucién que

declara la posesion efectiva.

No obstante lo anterior, el solicitante no sera la “Sucesién YYY” sino que, ademas, se

agregaran, de forma detallada, los nombres de los herederos que forman parte de ella.

Si la solicitud se hace en forma posterior a la adjudicacién, se debera consignar el

porcentaje que corresponde a cada heredero en la propiedad del derecho.

9. Gremios

Segun el art. 1 del DL 2.757 de 1979, son asociaciones gremiales las organizaciones
que reunan personas naturales, juridicas, o ambas, con el objeto de promover la
racionalizacion, desarrollo y proteccién de las actividades que les son comunes, en razén de su
profesion, oficio o rama de la producciéon o de los servicios, y de las conexas a dichas

actividades comunes.

Los gremios deben comparecer por quien/es hayan sido habilitados para

representarlos.
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10. Comunidades y Asociaciones Indigenas

Segin 99 de la Ley indigena N2 19.253, Comunidad Indigena es toda agrupacién de
personas pertenecientes a una misma etnia indigena y que cumpla con los requisitos exigidos

en laley.

La Comunidad Indigena constituida conforme a las normas indicadas
precedentemente, gozard del beneficio de la personalidad juridica por el s6lo hecho de
depositar el acta constitutiva en la CONADI. La fecha que la oficina de partes correspondiente

estampe en dicha acta y en su copia, sera la de concesién del beneficio mencionado.

Se entiende por Asociaciéon Indigena, de acuerdo al art. 36 de la Ley 19.253, la
agrupacion voluntaria y funcional integrada por, a lo menos, veinticinco indigenas que se
constituyen en funcidn de algiin interés y objetivo comuin de acuerdo a las disposiciones de
este parrafo.

Conforme al art. 37 de la Ley 19.243, las Asociaciones Indigenas obtendran
personalidad juridica conforme al procedimiento establecido en el parrafo 4° del Titulo I de
esta ley.

Las comunidades indigenas deben comparecer por quien haya sido designado como su
representante, acompafiando copia notarial del documento en virtud del cual se confiere el
poder.

11. Solicitante incapaz
El art. 1447 del Cédigo Civil distingue en incapaces absolutos y relativos:
e Incapaces absolutos
El art. 1447 del CC, sefiala que son incapaces absolutos los dementes, los impuberes y

los sordomudos que no pueden darse a entender por escrito.
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e Incapaces relativos

Son aquellos que si bien tienen voluntad juridica, ésta no es suficiente para obligarlos
por si solos. El Cédigo Civil sefiala como incapaces relativos a los menores adultos y los

disipadores, que se hallen bajo interdiccién de administrar lo suyo.

Las solicitudes de marcas cuyos solicitantes sean incapaces absolutos deben ser
presentadas por su tutor o curador. En cambio, los incapaces relativos pueden presentar las
solicitudes de marca por si mismos, con autorizacién de su representante juridico, que en el

caso de los menores de edad serian, regularmente, sus padres.

IV. Domicilio

Los solicitantes deben designar un domicilio en Chile. En el caso de los solicitantes

extranjeros deben designar, a su vez, un representante que tenga domicilio en Chile.

La LPI extiende su proteccién a los chilenos y extranjeros sin hacer mayor distincion. Sin
embargo, la ley si fija normas especiales respecto al domicilio. Por ejemplo, el art. 22 RLPI en
relacién a las notificaciones. Por otro lado, el art. 2 LPI sefiala que: “Las personas naturales o
juridicas residentes en el extranjero deberdn, para los efectos de esta ley, designar un apoderado

o representante en Chile”.

Para efectos de la solicitud el domicilio comprende:
Domicilio propiamente tal, que corresponde a la direccion
Pais

Ciudad

Comuna, en su caso
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1 SOLICITANTE
Apellidos y Mombres o Razon Social RUT
RUT
RUT
Domicilio Pais
Ciudad Comuna Fono Corren

El nimero de teléfono y el correo electrénico no son obligatorios. Sin embargo, es

recomendable incorporarlos para efectos de facilitar eventuales contactos.

V. Rol Unico Tributario (Rut)

Todos los solicitantes deben indicar sefialar su RUT en la solicitud (art. 9 RLPI).

En caso que el solicitante sea extranjero y no posea RUT, INAPI permite que se pueda
sefialar el RUT del representante en Chile para completar esta casilla, pues se trata de un dato

que se considera esencial para la tramitacién de una marca.

1 SOLICITANTE

Apellidos y Mombres o Razén Social R.UT
R.U.T
R.ULT
Domicilio Pais
Ciudad Comuna Fono Caorreo
VL Prioridad

La prioridad consiste, segin el art. 2 del RLPI, en “el mejor derecho que un peticionario
pueda tener para presentar una solicitud, por haberlo requerido con anterioridad en Chile o en

el extranjero”.

La prioridad, de acuerdo a nuestro sistema registral, consiste en que quien primero

presenta una solicitud, por regla general, serd quien obtenga el registro. Es decir, para
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constituir una prioridad en Chile basta con presentar primero una solicitud nacional, esto es
concordante con el art.58 RLPI que senala que la fecha de prioridad en Chile de cualquier

derecho industrial, sera la de presentacién de la respectiva solicitud en INAPI.

En el caso que la solicitud nacional reivindique una prioridad extranjera, se debe
comprobar que esta prioridad no tenga mas de seis meses. El art. 20 bis de la LPI sefiala que:
“En el caso de que una marca haya sido solicitada previamente en el extranjero, el interesado
tendrd prioridad por el plazo de seis meses contado desde la fecha de su presentacién en el pais

de origen, para presentar la solicitud en Chile".

La prioridad debera ser invocada al momento de la presentacidn de la solicitud en Chile de
acuerdo al art. 60 del RLPI. Para este fin, se debe sefialar el nimero, fecha y pais de la
prioridad en el formulario de marcas (numeral 7). Se permite invocar la prioridad al
momento de la presentaciéon y acompaiiar con posterioridad el certificado de la misma, dentro

de un plazo maximo de 90 dias.

7 PRIORIDAD

Pais

Fecha : | |

Numero : | |

No se aceptaran prioridades reivindicadas en otro momento que no sea la
presentaciéon de la solicitud y debe acompafiarse el certificado de prioridad original (o de
registro, en su caso), al momento de presentar la solicitud o dentro de los 90 dias siguientes,

de acuerdo al art. 60 del RLPI.
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El requisito esencial para el reconocimiento de la prioridad es la identidad entre la solicitud
nacional y la solicitud prioritaria extranjero, es decir, deben ser idénticas en su denominacion, su
etiqueta, su cobertura.

También se reconoce la prioridad en caso que la cobertura de la solicitud prioritaria sea mas
amplia pero no cuando la solicitud que sirve de antecedente ha sido solicitada o concedida para
menos productos o servicios que los solicitados en Chile.

En resumen, la prioridad sera validamente reconocida si cumple con los siguientes requisitos:

e Si corresponde a una solicitud presentada previamente en cualquier pais miembro del
Convenio de Pais y/o del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio de la Organizacién Mundial del Comercio.

e Si la solicitud en Chile ha sido presentada dentro de los 6 meses anteriores a la
presentacion nacional.

e Siseinvoca al momento de presentar la solicitud marcaria.

e Si se acompafa certificado de prioridad original al momento de presentarse la
solicitud o dentro de los 90 dias siguientes a la presentacion.

e Sila marca es idéntica en cuanto a denominacién y cobertura, con la salvedad antes

sefalada.

1. Ejercicio del derecho prioritario

Si se posee prioridad y existe otra solicitud en tramite idéntica o con semejanzas
determinantes, es necesario que el titular de la prioridad se oponga a la solicitud en curso y
asi hacer valer su mejor derecho. La invocacion de la prioridad no determina
automaticamente que el mejor derecho serda reconocido en forma automdtica en otras
solicitudes o procesos en los que aun no existe pronunciamiento sobre la concesién o no de un
registro sino que dependera de lo que se resuelva en definitiva respecto de la solicitud que

invoca prioridad.

Asfi lo ha expresado nuestra jurisprudencia en el fallo DNI N2 141.977, de la solicitud

COBALT N2 728.616, que sefialé que. a pesar de haber invocado la prioridad correctamente no
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VII.

objet6 a su debida oportunidad el registro oponente, tal como lo expresa el considerando

siguiente:

2.- Que previo a un pronunciamiento sobre el fondo del asunto debatido, corresponde dejar
expresa constancia que, con relacion a las argumentaciones del demandado referidas a la
prioridad, si bien es cierto el solicitante la invocé a fs. 1, en tiempo y forma, tal como lo
exigen los articulos 60 y 61 del Reglamento de la Ley 19.039, también es cierto que no ha
objetado conforme a lo establecido la ley la solicitud 721395, hoy inscrita bajo registro N2
762.131, el cual se encuentra actualmente vigente y libre de todo gravamen, razén por la
cual, dichos argumentos deberan ser desechados.

Identificacion de 1a Marca

El signo que se desea sea reconocido como marca comercial debe ser sefialado claramente
en la solicitud. La denominacién (palabra o palabras) solicitada y, en su caso, la etiqueta
(elementos figurativos que componen el signo a distinguir), establecen el objeto de protecciéon

de la marca.

Por su parte, la descripcion de los productos o servicios establece el alcance de esta

proteccidn.

En el formulario de solicitud de marcas comerciales, se debe sefialar el tipo de marca -
denominacion, etiqueta, mixta o sonora-, la denominacién solicitada - si corresponde -, se

debe incluir la etiqueta -si corresponde- y una descripcion de ésta.

Palabra o - .
3 MARCA / DENOMINACIGN SOLICITADA Denominacion || Etiaueta [ wia [ ] sonora [
DESCRIPCION DE ETIQUETA (OBLIGATORIO) ETIQUETA
PEGAR AQUI
95x5
PUBLICAR DESCRIPCION (Marque opcion) Sl I:I NO ]:|
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Para la confeccién del extracto de la solicitud que se publica en el Diario Oficial es
fundamental indicar si se desea que la descripcién sea incorporada en el mismo. En caso, de

no sefialarse una opcion y debido a que la descripcion de la etiqueta es obligatoria, se

entiende que el solicitante desea que el extracto contenga la descripcidn de la misma

VIII. Clasificacion

La clasificacion debe especificarse en el formulario. En efecto, como ya se sefialo, la

descripcién de los productos y servicios define el &mbito de proteccién de la marca comercial.

El formulario exige que se indique la clase, segun el “Clasificador de Marcas Comerciales: el
Clasificador Internacional de Productos y Servicios, establecido por el Arreglo de Niza del 15 de

junio de 1957 y sus posteriores modificaciones”. En la actualidad INAPI aplica la octava version
de este clasificador.

IX. Firma

La firma de la solicitud por parte del solicitante o su representante es la forma como el

acto de presentacion se perfecciona.

6 S| SE SOLICITA RENOVACION 7  PRIORIDAD 8 NUMERO ORDEN DE PAGO

Nimero de Registro a Renovar Pais ‘ | 1er. PAGO
Fecha : | |

| ‘ | 2do. PAGO

Namero : |

VISITENOS EN : www.inapi.cl

LLENAR POR COMPUTADOR O MAQUINA DE ESCRIBIR

Nombre y Firma Solicitante o Representante

Abreviacion Tipo Social Pais
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Corp., Inc.

Corporation, Incorporated

ESTADOS UNIDOS

LLC, LC, Ltd. Co

Limited liability Company

LLLP Limited Liability Limited Partnership
LLP Limited Liability Partnership
LP Limited Partnership
PLLC Professional Limited Liability Company
PCoP.C Professional Corporations
Sole Proprietorship
General partnership
AG Aktiengesellschaf ALEMANIA
GmbH Gesellschaft mit beschrankter Haftung
KG Kommanditgesellschaft
KGaA Kommanditgesellschaft auf Aktien
GmbH & Co. KG and GmbH & Co. | Gesellschaft mit beschrankter Haftung
KGaA
OHG Offene Handelsgesellschaft
GbR Gesellschaft Biirgerlichen Rechts
Partenreederei
PartG Partnerschaftsgesellschaf
e.G. eingetragene Genossenschaft
SpA Sociedad por acciones CHILE
EIRL Empresa Individual de Responsabilidad
Limitada
S.A. Sociedad Anénima
LTDA Sociedad de responsabilidad limitada
Tipo de Solicitante Nombre Domicilio Rut
Persona natural Nombre completo Direccién Rut

Solicitud conjunta

Nombres completos

Una direccién comin

Rut de cada uno de los
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(dos o mas personas) solicitantes
Sociedades Razo6n social Direccion social Rut social
comerciales
Fundaciones y | Razon social Direccidn social Rut social
corporaciones
Ministerios o | Nombre de la | Direccién ministerio Rut
subsecretarias respectiva reparticiéon
Municipalidades Nombre de la | Direccién de | Rut de la munipalidad
Institucion municipalidad
Universidades Nombre de la | Direcciéon casa central Rut de la universidad
Institucion
Sucesiones Nombre de la sucesion Nombre de la sucesion Nombre de la sucesion
Gremios Nombre de la | Direccién social Rut
Institucion

Personas naturales y
juridicas con domicilio

en el extranjero

Nombre en caracteres

latinos

Domicilio en el

extranjero

Rut del representante
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Parte 7

Normas acerca del Representante Legal

La LPI establece como regla general que los tramites ante INAPI se pueden realizar
personalmente -Art- 3 inc. 2° LPI-, teniendo los usuarios la facultad de nombrar a un tercero

como su representante ante el Instituto.

Sin embargo, en algunas situaciones, la constitucién de un representante tiene el

caracter de obligatorio.

I Representante segiin exista Controversia o no

Las caracteristicas de contenido y forma del poder dependen segiin se trate de un

procedimiento contencioso o no contencioso.
A. Procedimiento no contencioso
El procedimiento no contencioso consiste en la tramitacion de la solicitud de marca sin
que exista controversia. Una solicitud deviene en contenciosa cuando terceros, uno o mas,
presentan una oposicidn a la solicitud. Asimismo, la accién de nulidad contra un registro es

por definicion contenciosa y por tanto se debe actuar a través de representante.

En consecuencia, durante el periodo comprendido entre la presentacién de la solicitud

y la interposicién de la oposicidén el procedimiento es considerado no contencioso.

1. Forma de presentacion

Como se mencion6, en principio, es voluntario y no obligatorio que el solicitante

establezca un poder a favor de un tercero.

En caso que quiera hacerlo, tratandose de procedimientos no contenciosos, tampoco es

necesario que constituya patrocinio a un abogado habilitado.
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El poder estd regulado por el art. 15 LPI que establece que debe otorgarse

alternativamente por:

o Escritura publica

o Instrumento privado firmado ante notario u

o Oficial de Registro Civil competente, en aquellas comunas que no sean asiento
de notario

2. Contenido

Debe contener lo necesario para realizar los tramites y pueden no incluirse facultades

para realizar actos en un procedimiento no contencioso.

Si la gestion es tramitar una marca, el poder debe ser concedido para:

. Presentar solicitudes

o Realizar aclaraciones y limitaciones de cobertura

o Presentar pagos y documentos

o En general realizar todas las gestiones necesarias para obtener el registro
marcario.

) En caso de conferirse un mandato general, es recomendable incluir

expresamente la dificultad de desistirse, pues, en la practica muchas veces el
representante se desiste de la marca, pero revisado el poder no cuenta con tal
facultad, por lo que el solicitante debe concurrir personalmente a ratificar o debe

ampliar el poder para luego ratificar lo obrado por un nuevo escrito.
B. Procedimiento contencioso
INAPI actiia como tribunal de primera instancia en los procedimientos que exista

controversia — art. 5 inc. final -. Dichos procedimientos son aquellos en que ha mediado

oposicién a la solicitud de registro y cuando se interpone una accion de nulidad.
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1. Forma de presentacion

En los procedimientos contenciosos, obligatoriamente se debe comparecer
representado por abogado habilitado y -agrega la LPI- conforme a lo dispuesto por la ley N°

18.120 - art. 5 inc. final LPI.

Por lo tanto, para las actuaciones en un procedimiento contencioso se requiere
constituir patrocinio, para que un abogado habilitado se encargue del curso y la estrategia
del procedimiento, y poder a fin de que el abogado pueda realizar los tramites que

correspondan.

2. Patrocinio

El patrocinio se constituye “por el hecho de de poner el abogado su firma, indicando

ademds, su nombre, apellidos y domicilio” -art. 1 inc. final Ley 18.120-.

La sancién a la no constitucidn correcta del patrocinio se sefiala en el mismo articulo
19: “Sin estos requisitos no podrd ser proveida y se tendrd por no presentada para todos los
efectos legales. Las resoluciones que al respecto se dicten no serdn susceptibles de recurso

alguno”.

3. Poder

Se otorga, seguin lo establece el art. 15 de la LPI, que establece que debe otorgarse

alternativamente por:

o Escritura publica

o Instrumento privado firmado ante notario u

o Oficial de Registro Civil competente, en aquellas comunas que no sean asiento
de notario

Por su parte, en el caso del mandato, el articulo 2 inc 42 de la ley 18.120 establece que:

“Si al tiempo de pronunciarse el tribunal sobre el mandato, éste no estuviere legalmente
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constituido, el tribunal se limitard a ordenar la debida constitucién de aquél dentro de un plazo

de tres dias”. Agrega el mismo inciso que, en caso de no constituirse legalmente dentro de los

tres dias “se tendrd la solicitud por no presentada para todos los efectos legales. Las resoluciones

que se dicten sobre esta materia no serdn susceptibles de recurso alguno”.

Agencia Oficiosa

En todo caso, la ley 18.120 en su art. 8 establece que: “Las normas de la presente ley no
modifican ni alteran las demds reglas contempladas en los Cédigos de Procedimiento Civil,
Procedimiento Penal, Orgdnico de Tribunales y otras leyes especiales sobre la
comparecencia en juicio y personeria o capacidad legal para interponer toda clase de
recurso por los interesados o quienes los representan”. Por lo que es plenamente aplicable

la institucién del agente oficioso, establecido en el art. 6 CPC.

Por otro lado, el articulo 6 inciso final CPC establece respecto al agente oficioso que:
“Podrd, sin embargo, admitirse la comparecencia al juicio de una persona que obre sin
poder en beneficio de otra, con tal que ofrezca garantia de que el interesado aprobard lo
que se haya obrado en su nombre. El tribunal, para aceptar la representacion, calificard las
circunstancias del caso y la garantia ofrecida, y fijard un plazo para la ratificacién del
interesado.

Los agentes oficiosos deberdn ser personas capacitadas para comparecer ante el respectivo
tribunal, en conformidad a la Ley Orgdnica del Colegio de Abogados, o, en caso contrario,

deberdn hacerse representar en la forma que esa misma ley establece”.

Es decir, INAPI debera fijar un plazo para que el representado ratifique. Si no cumple
dentro de dicho plazo podra declararse el vencimiento, de acuerdo a las reglas de un

plazo judicial.

4. Contenido

El examinador, al momento de analizar el poder, debe revisar cuidadosamente las

facultades que el solicitante ha concedido al mandatario. En efecto, el poder debe ser
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suficiente permitir al representante realizar todas las gestiones. Por lo que, ademas de
contener lo necesario para tramitar una marca de manera no contenciosa, se debe agregar lo

propio de un procedimiento en que exista controversia.

Facultades tramite no contencioso:

e Presentar solicitudes
e Realizar aclaraciones y limitaciones de cobertura
e Presentar pagos y documentos

e Engeneral realizar todas las gestiones necesarias para obtener el registro marcario

Facultad procedimiento contencioso:

e Facultad de presentar oposiciones

e Facultad para presentar apelaciones
e Facultad de percibir

e Recibir documentos

e Desistimiento total o parcial de la solicitud

Es importante destacar que un motivo recurrente de observaciones consiste en la no
presentacién de un poder suficiente.

C. Otros casos en que es obligatoria la representacion

Ademas de aquellos casos controvertidos, existen otras situaciones en que la persona

debe comparecer obligatoriamente representado por otra.

1. Solicitud conjunta de mas de un solicitante

En el caso que dos o mas personas soliciten una marca comercial, éstos deben

comparecer obligatoriamente representados por un mandatario en comun -Art. 16 RLPI-.
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IL

El poder otorgado al mandatario se rige por las reglas generales, de acuerdo al art. 16

LPIL

La comunidad marcaria se regula por las reglas generales de derecho comun,
pudiendo existir pacto de indivisién u otra convencién que se podra anotar en forma marginal

al registro.
2. Personas naturales o juridicas con domicilio en el extranjero
El art. 2 LPI sefiala en forma expresa que las personas naturales o juridicas residentes
en el extranjero deberan, para los efectos de esta ley, designar un apoderado o representante

en Chile.

Para determinar la forma de otorgamiento del poder se debe seguir las reglas

descritas en Poder Otorgado en el Extranjero (ver detalle mas adelante).

Representante segin tipo de Persona

A. Persona Natural

Como se menciond, la regla general en materia de representacién se encuentra
establecida en el art. 3 LPI, que sefnala que: “Las solicitudes podrdn presentarse personalmente
o mediante apoderado”. Es decir, comparecer representado es un acto completamente

voluntario.

En el caso que una persona natural decida comparecer representada por un apoderado,

debe hacerlo mediante un poder, de la manera establecida en el Art. 15 LPI.
Los requisitos que deben observarse en al momento de otorgar un poder, son los

necesarios para la validez de cualquier acto juridico - voluntad no viciada, objeto licito y causa

licita-. En cuanto al objeto y a la causa, se cumplen con el contenido que hemos ya asignado al
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poder. Por ultimo, en relacién a la voluntad no viciada, es importante que quien otorga el

poder tenga la capacidad para hacerlo.

B. Persona Juridica

Las personas juridicas por su naturaleza consisten en entes ficticios que sélo tienen vida
en el mundo del derecho. Por esta razén, siempre actian por medio de representantes, al
momento de manifestar su voluntad. A su vez, los representantes de las sociedades pueden

comparecer representados a la tramitacidn de una marca ante INAPI, por ejemplo:

Solicitante: 125 S.A.

Representante de la persona juridica (Personeria): Juanito de los Palotes,

Gerente

Representante: Estudio de abogados

3. Personeria

La personeria es la capacidad que tiene una persona determinada de representar a
una persona juridica. Es importante que las personas juridicas acrediten su personeria en
forma adecuada, es decir, acompafiando los documentos sociales o gremiales de los cuales

emane la representacion.

Para efectos de determinar la personeria, es importante distinguir de qué tipo de

persona juridica se trata.

Sociedades comerciales
Fundaciones y corporaciones

Organismos gubernamentales

80



Municipalidades

Universidades

Sucesiones

Gremios

Comunidades y Asociaciones Indigenas

4., Sociedades comerciales

En el caso de las sociedades comerciales, es necesario hacer una distincion.

e Sociedades anénimas

La Ley de sociedades anénimas — N°18.046- le otorga al directorio -en la persona del
Presidente del Directorio- la representacion judicial y extrajudicial de la Sociedad -Art. 40-.
Sin embargo, le otorga también al gerente o gerente general — Art. 49 - la representacion
judicial de la sociedad, estando investido de pleno derechos de las atribucidn contenidas en el

art. 7 del CPC.

En todo caso, éste a su vez puede comparecer representado por un tercero. Generalmente, los
documentos a acompafiar son la escritura de constitucidn de la sociedad andénima y el acta de

la junta de directorio donde se nombra al representante.

e Sociedad Colectiva

La sociedad colectiva, por regla general es representada por cada uno de sus socios y por
los delegados nombrados para ello - Art. 385 CCOM-. Por ello, en primer lugar, debe
analizarse la escritura social, con el fin de establecer si se establece un delegado para
representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente, quien podra ser un socio o una

persona externa a la sociedad.
En caso que no se designe en la escritura social a alguien en particular como delegado

para representarla, se entendera que cualquiera de los socios puede representar a la sociedad

por si solo - Art. 386 CCOM-.
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Generalmente se acompafia el documento a través del cual se constituye la sociedad

colectiva.

e Sociedad por acciones

En este tipo de sociedades, la escritura social debe expresar quien la representara -Art.

425 CCOM-, sea un socio o un tercero. Generalmente se acompafa la escritura social de

constitucion o aquella en que éste delega en un tercero.

e Sociedad en comandita simple y por acciones

Segun lo dispuesto por el Art. 474 y 491 del CCOM, estas sociedades se rigen en cuanto a la

representacion, por las normas de la sociedad colectiva. Generalmente se acompafia el

documento a través del cual se constituye la sociedad colectiva.

5. Fundaciones y corporaciones

Las fundaciones y corporaciones de derecho privado se rigen por las normas de la

representacion.

El Reglamento sobre Concesion de Personalidad Juridica a Corporaciones y
Fundaciones sefala, en su art. 11, que el presidente del Directorio lo serd también de la
corporacion, la representara judicial y extrajudicialmente y tendra las demas atribuciones que
los estatutos sefialen. Por ello generalmente se debe acompafiar documento de constitucion.

6. Organismos gubernamentales
En el caso de los organismos gubernamentales es necesario distinguir entre servicios

publicos centralizados y descentralizados.
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En el primer caso, es decir, aquellos servicios publicos descentralizados la persona
habilitada para presentar una solicitud de marca es el jefe superior de servicio, de acuerdo a

lo dispuesto por el Art. 29 de la LBGAE.

En cuanto a los 6rganos que conforman la administracién centralizada, en especial los
Ministerios y sus Subsecretarias, éstos actian bajo la personalidad juridica y con los bienes y
recursos del Fisco, por lo que la representacion extrajudicial la ejerce, por regla general, el

Presidente de la Republica.

Conforme al Art. 5 de la Ley N° 16.436, el Presidente de la Republica podra proponer
en el proyecto anual de Ley de Presupuestos, delegaciones a Ministros o Subsecretarios.
Actualmente en dicha Ley no se incluye la delegacion para los efectos de solicitar el registro

de los derechos de propiedad industrial.

Por regla general basta con acompanar el decreto de nombramiento del jefe superior

del servicio, pues se entiende acreditada su facultad para representar ante el INAPI.

7. Municipalidades

Segun el art. 63 de la LOM, al alcalde le corresponde la representacion judicial y

extrajudicial de la municipalidad.

8. Universidades

En el caso de las universidades publicas y privadas el representante es el rector, segun lo

expresan los estatutos de las universidades privadas y las leyes que establecen las

universidades del Estado.

Basta con presentar la resolucion en la cual se nombra al rector.

9. Sucesiones
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Las sucesiones no corresponden a personas juridicas y no pueden ser consideradas
solicitantes hdabiles. Sin embargo, en casos especiales pueden considerarse como titulares,
asimilandolas a comunidad, por ejemplo, para el caso de las anotaciones.

En este caso debe presentarse:

e (Certificado de posesién efectiva
e Poder otorgado por los herederos a un apoderado comun
e Puede agregarse, si se realiza posteriormente a la adjudicacion, el porcentaje de la
propiedad del derecho que corresponde a cada heredero.
10. Gremios
En el caso de las asociaciones gremiales, la representacion para todos los efectos

legales y judiciales corresponde al presidente del directorio, de acuerdo al art. 9 del Decreto

Ley 2.757 de 1979.

11. Comunidades y asociaciones indigenas

La ley 19.253 establece que las comunidades y asociaciones de indigenas cuentan con

personalidad juridica.

El representante de la comunidad es el indicado en los estatutos de la comunidad o

asociacion.

La personalidad juridica y personeria se acreditan mediante el certificado pertinente

que expide la CONADI y mediante el instrumento en que consten estatutos.

III.Representante segun el lugar de constitucién del poder
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A. Poder otorgado en Chile

En caso de nombrar un representante, el poder que lo constituye debe ser otorgado
conforme a las reglas del art. 15 LPI. Es decir, los poderes podran ser otorgados por escritura
publica o por instrumento privado firmado ante notario o ante un Oficial de Registro Civil

competente, en aquellas comunas que no sean de asiento de notario.

B. Poder otorgado en el extranjero

En el caso de los poderes provenientes desde el extranjero, el art. 15 PLI sefiala que
podran otorgarse o legalizarse ante el Consul de Chile respectivo, sin ninguna otra formalidad

posterior; o en la forma establecida en el articulo 345 del C6digo de Procedimiento Civil.

Por su parte, el art. 345 del CC sefiala que los instrumentos publicos otorgados en el
extranjero deben legalizarse para ser presentados en el pais. El proceso de legalizacion se
completa una vez que conste el caracter publico y la verdad de las firmas de las personas que
los han autorizado, comprobadas las circunstancias anteriores por los funcionarios

extranj eros competentes.

Por su parte el art. 345 del CC sefiala que: “La autenticidad de las firmas y el cardcter de

estos funcionarios se comprobard en Chile por alguno de los medios siguientes:

1. El atestado de un agente diplomdtico o consular chileno, acreditado en el pais de donde
el instrumento procede, y cuya firma se compruebe con el respectivo certificado del
Ministerio de Relaciones Exteriores;

2. El atestado de un agente diplomdtico o consular de una nacién amiga acreditado en el
mismo pais, a falta de funcionario chileno, certificdndose en este caso la firma por
conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores del pais a que pertenezca el agente o del
Ministro Diplomdtico de dicho pais en Chile, y ademds por el Ministerio de Relaciones

Exteriores de la Reptblica en ambos casos; y
3. El atestado del agente diplomdtico acreditado en Chile por el Gobierno del pais en donde
se otorgé el instrumento, certificdindose su firma por el Ministerio de Relaciones

Exteriores de la Republica”.
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Es importante tener presente al momento de revisar el poder que viene del
extranjero, se debe comprobar que se acompaiien con los documentos necesarios que
acrediten esta circunstancia.
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ANEXOI

Tabla sobre representantes

Solicitante

Representante legal

Proceso sin

oposicion

Proceso con
oposicion y

juicios de nulidad

juridicas con domicilio en

el extranjero

residencia en Chile

Persona natural El mismo Cualquier persona | Abogado
Dos o mas personas | Cualquier persona, | Cualquier persona | Abogado
naturales incluso uno de los
solicitantes
Sociedad Anénima Presidente del Directorio | Cualquier persona | Abogado
y/o Gerente General
Sociedad colectiva, | Tercero delegado, socio | Cualquier persona Abogado
Sociedad en comandita | delegado, o cualquiera de
por acciones y simple los socios.
Sociedad por acciones Quien establezca la | Cualquier persona | Abogado
escritura social
Fundaciones y | Presidente del directorio | Cualquier persona | Abogado
corporaciones
Ministerios y | Ministro o eventualmente | Cualquier persona | Abogado
subsecretarias el Subsecretario
Municipalidades Alcalde Cualquier persona | Abogado
Universidades Rector Cualquier persona | Abogado
Sucesiones El delegado en el Poder Cualquier persona | Abogado
Gremios Presidente del directorio | Cualquier persona | Abogado
Personas naturales o | Cualquier persona con | Cualquier persona | Abogado
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ANEXO II
Organismos Descentralizados que Integran la Administracién del Estado (Fuente:
Dictamen Contraloria N° 70.891 de 2009)

L. Organismos con Autonomia de Rango Constitucional:

- Banco Central.

- Municipalidades.
IL Organismos que se relacionan directamente con el Presidente de la
Republica:

- Consejo de Defensa del Estado.
- Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes.
- Comisién Nacional de Energia.

- Comision Nacional del Medio Ambiente.

111 Organismos que se relacionan con el Presidente de la Republica a través de

los Ministerios:

Ministerio del Interior:

- Servicio Electoral.

- Gobiernos Regionales.

Ministerio de Relaciones Exteriores:

- Agencia de Cooperacidn Internacional de Chile.

Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccidn:

- Servicio Nacional del Consumidor.

- Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
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- Corporacién de Fomento de la Produccién.
- Instituto Nacional de Estadisticas.

- Fiscalia Nacional Econdmica.

- Servicio Nacional de Turismo.

- Comité de Inversiones Extranjeras.

- Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

Ministerio de Hacienda:

- Servicio de Impuestos Internos.

- Direccion de Compras y Contrataciéon Publica.
- Direccion Nacional del Servicio Civil.

- Unidad de Analisis Financiero.

- Superintendencia de Casinos de Juego.

- Servicio Nacional de Aduanas.

- Superintendencia de Valores y Seguros.

- Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

Ministerio de Educacion:

- Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.

- Junta Nacional de Jardines Infantiles.

- Comisién Nacional de Acreditacion.

- Comisiéon Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores.
- Comision Nacional de Investigacion Cientifica y Tecnoldgica.
- Consejo Nacional de Educacidn.

- Consejo de Rectores.

- Universidad de Chile.

- Universidad de Santiago de Chile.

- Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educacidn.

- Universidad Tecnoldgica Metropolitana.

- Universidad de Tarapaca.

- Universidad Arturo Prat.
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- Universidad de Antofagasta.

- Universidad de Atacama.

- Universidad de La Serena.

- Universidad de Valparaiso.

- Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educacidn.
- Universidad de Talca.

- Universidad del Bio Bio.

- Universidad de La Frontera.

- Universidad de Los Lagos.

- Universidad de Magallanes.

Ministerio de Justicia:

- Servicio de Registro Civil e Identificacion.

- Defensoria Penal Publica.

- Corporacidn de Asistencia Judicial de la Regién Metropolitana.

- Corporacidn de Asistencia Judicial de las Regiones de Tarapaca y Antofagasta.

- Corporacidn de Asistencia Judicial de la Regién de Valparaiso.
- Corporacidn de Asistencia Judicial de la Regién del Bio Bio.

- Superintendencia de Quiebras.

Ministerio de Defensa Nacional:

- Defensa Civil.

- Caja de Prevision de la Defensa Nacional.

- Direccién de Prevision de Carabineros de Chile.
Ministerio de Obras Publicas:

- Instituto Nacional de Hidraulica.

- Superintendencia de Servicios Sanitarios.

Ministerio de Agricultura:
- Instituto de Desarrollo Agropecuario.

- Servicio Agricola y Ganadero.
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- Comision Nacional de Riego.

Ministerio del Trabajo y Prevision Social:

- Direccion del Trabajo.

- Servicio Nacional de Capacitacién y Empleo.
- Instituto de Previsién Social.

- Instituto de Seguridad Laboral.

- Direccién General del Crédito Prendario.

- Superintendencia de Seguridad Social.

- Superintendencia de Pensiones.

- Comision del Sistema Nacional de Certificacion de Competencias Laborales.

Ministerio de Salud:

- Servicio de Salud Arica.

- Servicio de Salud Iquique.

- Servicio de Salud Antofagasta.

- Servicio de Salud Atacama.

- Servicio de Salud Coquimbo.

- Servicio de Salud Valparaiso- San Antonio.
- Servicio de Salud Vifia del Mar-Quillota.

- Servicio de Salud Aconcagua.

- Servicio de Salud Libertador General Bernardo O'Higgins.
- Servicio de Salud Maule.

- Servicio de Salud Concepcién.

- Servicio de Salud Arauco.

- Servicio de Salud Talcahuano.

- Servicio de Salud Nuble.

- Servicio de Salud Bio Bio.

- Servicio de Salud Araucania Sur.

- Servicio de Salud Araucania Norte.

- Servicio de Salud Valdivia.
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- Servicio de Salud Osorno.

- Servicio de Salud Chiloé.

- Servicio de Salud del Reloncavi.

- Servicio de Salud Aysén del General Carlos Ibafiez del Campo.
- Servicio de Salud Magallanes.

- Servicio de Salud Metropolitano Central.

- Servicio de Salud Metropolitano Sur.

- Servicio de Salud Metropolitano Sur-Oriente.

- Servicio de Salud Metropolitano Oriente.

- Servicio de Salud Metropolitano Norte.

- Servicio de Salud Metropolitano Occidente.

- Fondo Nacional de Salud.

- Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud.
- Instituto de Salud Publica de Chile.

- Superintendencia de Salud.

- Hospital Padre Alberto Hurtado.

- Centro de Referencia de Salud de Maip.

- Centro de Referencia de Salud de Pefialolén Cordillera Oriente.

Ministerio de Mineria:

- Servicio Nacional de Geologia y Mineria.
- Comisién Chilena del Cobre.

- Comision Chilena de Energia Nuclear.

Ministerio de Vivienda y Urbanismo:

- Servicio de Vivienda y Urbanizaciéon Metropolitano.

- Servicio de Vivienda y Urbanizaciéon XV Region de Arica y Parinacota.
- Servicio de Vivienda y Urbanizacion I Region de Tarapaca.

- Servicio de Vivienda y Urbanizacion Il Region de Antofagasta.

- Servicio de Vivienda y Urbanizacion 111 Regiéon de Atacama.

- Servicio de Vivienda y Urbanizacion IV Region de Coquimbo.
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- Servicio de Vivienda y Urbanizacién V Region de Valparaiso.

- Servicio de Vivienda y Urbanizacion VI Region del Libertador General Bernardo O Higgins.
- Servicio de Vivienda y Urbanizacion VII Regién del Maule.

- Servicio de Vivienda y Urbanizacion VIII Region del Bio Bio.

- Servicio de Vivienda y Urbanizacion IX Regidn de La Araucania.

- Servicio de Vivienda y Urbanizacién XIV Region de Los Rios.

- Servicio de Vivienda y Urbanizacion X Region de Los Lagos.

- Servicio de Vivienda y Urbanizacion XI Regién de Aysén.

- Servicio de Vivienda y Urbanizacion XII Region de Magallanes.

Ministerio Secretaria General de Gobierno:

- Instituto Nacional de Deportes de Chile.

- Consejo Nacional de Television.

Ministerio de Planificacion:

- Servicio Nacional de la Mujer.

- Instituto Nacional de la Juventud.

- Fondo de Solidaridad e Inversién Social.

- Corporacién Nacional de Desarrollo Indigena.

- Fondo Nacional de la Discapacidad.

Ministerio Secretaria General de la Presidencia de la Republica:

- Servicio Nacional del Adulto Mayor.

- Consejo para la Transparencia.
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ANEXO III
Poder para tramitacion no contenciosa

El presente poder de acuerdo al Art. 3 inc. 2° y 5 inc. final de la ley 19.039 faculta al mandatario
para realizar todos los tramites necesarios en un procedimiento no contencioso. Si se presenta
oposicion recurso u otra accion el solicitante deberd constituir poder a favor de un abogado

habilitado segun lo dispuesto en la Ley 18.0120.

El/loS SUSCIit0S, SI./@/€S ..ocoirireieieier e e e e , RUT e
otorga(n) por el presente, poder al Sr (a) (€S) ecvrrrrermrerinenim e RUT:
............................. para que el(los) referido (s) mandatario (s) actuando individualmente o de
manera conjunta, personalmente o mediante personas delegadas, estén habilitados para
actuar con las facultades suficientes para que representen a el(los) mandante(s) ante el
Instituto Nacional de Propiedad Industrial, en cualquier solicitud, gestién o tramite
relacionado con el registro de derechos de propiedad industrial, tales como marcas
comerciales, frases de propaganda, indicaciones geograficas y denominaciones de origen, en

adelante, signos distintivos.

Para dar cumplimiento a lo sefialado anteriormente se otorgan las siguientes facultades:

Realizar ante las autoridades mencionadas las gestiones necesarias para dar cumplimiento al
mandato;

Requerir a INAPI el registro, renovacidn, transferencia, de cualquiera de sus signos
distintivos;

Realizar convenciones tales como tales como: ceder y aceptar cesiones y transferencias de
solicitudes y registros y suscribir cualquier tipo de contratos relativos a derechos de
Propiedad Intelectual y/o Industrial como licencias.

Solicitar las anotaciones relativas a inscripcién de contratos de licencias, transferencias o
cesiones de derechos de Propiedad Industrial, cambios de nombres, embargos, prendas y todo
tipo de medidas precautorias;

Solicitudes de registro de signos distintivos, renovaciones y anotaciones;

Interponer reclamos,
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10.

11.
12.
13.
14.
15.

Desistirse de los procedimientos;

Formular declaraciones simples y juradas;

Hacer modificaciones en todos los documentos presentados, inclusive la limitacién de la
solicitud;

Pagar todas las tasas y derechos y cualquier otro pago determinado por la ley, y solicitar la
devolucién de los mismos si fuera necesario;

Solicitar copiar autorizadas del expediente o resoluciones y certificados;

Percibir;

Recibir los documentos y valores que correspondan;

Realizar transacciones judiciales y extrajudiciales;

Delegar el presente poder y revocar dichas delegaciones;
Se entienden incorporadas al poder, todas las demas facultades necesarias para realizar
tramites relativos a signos distintivos ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial en

procedimientos no contenciosos,

Otorgado y firmado en:

Firma Mandante Firma Notario

Ciudad:

Fecha:
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ANEXO IV
Poder para tramitacion no contenciosa y contenciosa

Este poder que incluye la representacién en aquellos procedimientos en los que existe
controversia debe ser otorgado a un abogado habilitado de acuerdo al Art. 5 inc. final de la ley

19.039.

El/loS SUSCIit0S, SI./@/€S ..ocoiririieirier e e e , RUT e
otorga(n) por el presente, poder al Sr (a) (€S) cccrrrrrrriierenimini e RUT:
............................. para que el(los) referido (s) mandatario (s) actuando individualmente o de
manera conjunta, personalmente o mediante personas delegadas, estén habilitados para
actuar con las facultades suficientes para que representen a el (los) mandante(s) ante el
Instituto Nacional de Propiedad Industrial, Tribunal de Propiedad Industrial y la Corte
Suprema, en cualquier solicitud, gestion, tramite o litigio relacionado con el registro de
derechos de propiedad industrial, tales como marcas comerciales, frases de propaganda,

indicaciones geograficas y denominaciones de origen, en adelante, signos distintivos.

Para dar cumplimiento a lo sefialado anteriormente se otorgan las siguientes facultades:

Realizar ante las autoridades mencionadas las gestiones necesarias para dar cumplimiento al
mandato;

Requerir a INAPI el registro, renovacidn, transferencia, de cualquiera de sus signos
distintivos;

Realizar convenciones tales como tales como: ceder y aceptar cesiones y transferencias de
solicitudes y registros y suscribir cualquier tipo de contratos relativos a derechos de
Propiedad Intelectual y/o Industrial como licencias.

Solicitar las anotaciones relativas a inscripciéon de contratos de licencias, transferencias o
cesiones de derechos de signos distintivos, cambios de nombres, embargos, prendas y todo
tipo de medidas precautorias;

Solicitudes de registro de signos distintivos, renovaciones y anotaciones;

Presentar, proseguir y contestar acciones de oposicién y nulidad;
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10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.

Interponer recursos y reclamos, y las acciones que correspondan;

Desistirse de los procedimientos y renunciar a las acciones y recursos;

Presentar pruebas;

Formular declaraciones simples y juradas;

Hacer modificaciones en todos los documentos presentados, inclusive la limitaciéon de la
solicitud;

Pagar todas las tasas y derechos y cualquier otro pago determinado por la ley, y solicitar la
devolucién de los mismos si fuera necesario;

Solicitar copiar autorizadas del expediente o resoluciones y certificados;

Percibir;

Recibir los documentos y valores que correspondan;

Realizar transacciones judiciales y extrajudiciales;

Delegar el presente poder y revocar dichas delegaciones;
Se entienden incorporadas al poder, todas las demas facultades necesarias para realizar
tramites relativos a signos distintivos ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial,

Tribunal de Propiedad Industrial y Corte Suprema.

Otorgado y firmado en:

Firma Mandante Firma Notario

Ciudad:
Fecha:
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Parte 8

Representacion de la Marca

Como ya se sefial6, la marca puede ser:

. Denominativa
. Mixta

. Etiqueta

. Sonidos

Marcas Denominativas
Segin el art. 19 LPI, se pueden incluir en las marcas denominativas los siguientes
elementos:
J Nombres de personas
. Letras
o Numeros
. Palabras

Todas las marcas denominativas y mixtas en su elemento denominativo, deben ser

expresadas en:

o Las denominaciones en caracteres latinos espafioles

° Los numeros en caracteres indo-arabigos y romanos (1,2,3..LILIILIV) Como los
numeros romanos pueden ser confundidos como letras del alfabeto latino, se recomienta
utilizar caracteres indo-arabigos.

J El formulario debe venir impreso, no se recomienda presentar formularios escritos a
mano, pues aumenta los riesgos de que la informacién no sea ingresada correctamente en la

base de datos de INAPI.
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No son reivindicables en su parte denominativa - si en las marcas mixtas- elementos,
tales como:

- Color de letra

- Estilizacion de caracteres

- Mayuscula o Minuscula utilizados

- Puntuaciéon

- Signos de exclamacién

Por ejemplo: La marca mixta Tambor HXT 200 II. En este caso, no son elementos

reivindicables la coma, ni el tamafio de las letras.

Palabra o . .
3 MARCA/DENOMINACION SOLICITADA Denominacion || Etiaueta [ ] mixta [X|  sonora [ ]

[Tambor, hxt 200 11

A. Claridad de la Marca

El art. 9 RPLI sefiala que, la marca debe ser especificada claramente. En efecto, las marcas
denominativas y mixtas deben incluirse en el formulario en forma clara, no importando la

utilizacién de letras mayusculas o minudsculas.

1. Longitud de la marca

No existe norma en la ley o en su Reglamento acerca de la longitud minima o maxima
que debe tener una marca comercial. Existen, sin embargo, ciertas consideraciones que se

relacionan mas bien con la distintividad que con un tema formal.

e Longitud minima

Se entiende que el minimo es dos caracteres en el caso de las marcas denominativas.
En caso de que la marca tenga s6lo un caracter, se recomienda que la marca sea presentada

como mixta, pues facilita que dicho caracter como conjunto pueda ser considerado distintivo.
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¢ Longitud maxima

No existe longitud maxima, pero se entiende que su limite se encuentra en la claridad
y distintividad de la marca. En efecto, probablemente, cuanto mas caracteres contengan sera

menos distintiva.

2. Caso deregistro de un nombre propio

Se debe examinar la calidad del nombre propio que se solicita como marca, en orden a

dar cumplimiento a los requisitos legales en cuanto a esta materia.

e (Caso de nombre propio del solicitante

Al momento de analizar la solicitud consistente en un nombre propio el examinador
debe prestar especial atencién a los documentos que se acompafien acreditando que dicho
nombre pertenece al solicitante, especialmente si se trata de un seuddnimo (se entiende que
si coincide el nombre propio con la marca no habria que probar esta circunstancia, por ser

evidente).

e Nombre de un tercero

En el caso de que el nombre propio o seudénimo no pertenezca al solicitante debe
acompafiarse la autorizacion sefialada como requisito en la letra c¢) del art. 20 de la LPI. Por
ultimo, si la marca consiste en un nombre de fantasia, el solicitante debe acompafiar una

declaracién jurada en tal sentido, como lo sefiala en art. 10 letra b) del RLPI.
Es importante destacar que el consentimiento para registrar el nombre de un tercero

puede ser otorgado mediante declaracion del titular del nombre con su firma autorizada ante

notario, no siendo necesario el otorgamiento de escritura publica.
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3. Denominaciony etiqueta

En el caso de las marcas mixtas, este requisito implica que la denominacién en la
etiqueta debe ocupar un lugar destacado el cual sea plenamente identificable al momento del

examen de la etiqueta.

Este requisito implica también que la marca no puede ser presentada en forma difusa

que pueda confundirse con otras palabras.

En estos casos, el Reglamento sefiala las dimensiones minimas y maximas (5x5 y

20x20 cms), asi como también el niumero de copias minimas

4, Transliteracion de la marca

El requisito de nombrar la marca en forma clara, en el caso de las marcas denominativas y
mixtas, de su componente denominativo, significa que las palabras deben encontrarse en
alfabeto latino, no pudiéndose incluir signos correspondientes a otros alfabetos en la parte

denominativa de la marca, por ejemplo, palabras en alfabeto arabe, cirilico o griego.

Este requisito es, por lo demas, consustancial al requisito de traducir al idioma espafol
aquellos términos que comprendan o consistan en una marca que se desea registrar (art. 9

RLPI).

e Qué criterio adoptar cuando se presentan solicitudes como mixtas, en idiomas que no

usan letras del alfabeto latino. Ejemplo: Alfabeto cirilico o chino.
Por regla general se observaran, de forma que el solicitante las presente traducidas al
idioma espafiol. Sin embargo, excepcionalmente, estos elementos en alfabetos distintos

del latino podran ser considerados como elementos puramente figurativos y se protegera
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en ese caso el disefio mismo (no las palabras). Es decir, si el solicitante desea que la marca
sea registrada como mixta, se le exige transliterar las etiquetas y s6lo en esos casos las
palabras contenidas en dicha marca se entenderan protegidas, de lo contrario sera sélo el
disefio o dibujo conformado por la forma de representacion de dichas palabras en una

marca mixta.

Ejemplo: Solicitud N2 785133 RYCEBCKON XPYCTAABHBIN 3ABOA

oL

I'YCEBCKOMA
XPYCTAABHBIN
3ABOA

Se observd la marca para que acompafiasen etiquetas en signos del alfabeto latino.

1756«

GUSEVSKIY
KHRUSTALNIY

ZAVOD

e  Existen también situaciones referidas a letras del alfabeto latino pero que no son parte
del alfabeto espaiiol: Normalmente se trata de caracteres que pertenecen al alfabeto latino,
pero no especificamente a la variante castellana de dicho alfabeto. Por ejemplo, las letras “§”
(usada en el Aleman), “a” (usada especialmente en el francés) y la “¢" (usada en el portugués,

francés e idiomas eslavos).

En estos casos, dichas letras pueden formar parte de una etiqueta mixta, pero no

pueden ser usadas en una marca denominativa. Ademas, en caso que se presente como marca
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mixta, se solicitara aclarar el significado de los caracteres presentados, en orden a verificar su

pronunciacién en castellano.

Ejemplo: Solicitud N° 419832 Cachaca Espirito do Brasil

En este caso, la marca debid solicitarse como “Cachaca” y no “Cachaga” para poder ser

aceptada a tramitacién.

Letras del alfabeto Latino aceptadas para marcas denominativas

Fuente: http://buscon.rae.es/dpdl/SrvitGUIBusDPD?lema=abecedario (RAE)

Aa Bb Cc Dd Ee
Ff Gg Hh li I
Kk Ll Mm Nn N i
Oo Pp Qq Rr Ss
Tt Uu Vv Ww Xx
Yy Zz

Ejemplos de letras del alfabeto latino no aceptadas para marcas denominativas

Ex Ce 3o S3 ce
B Ee bd 7z Aa
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5. Traducciéon de la Marca

La traduccidn consiste en la expresion en castellano de una palabra en otro idioma. En
un principio, el art. 9 RLPI sefiala que se debe acompafar una traduccién de la marca
comercial. En efecto, las marcas constituidas por expresiones en idioma extranjero conocido,

deberan presentarse con la traduccidn al espafiol.

Para determinar si es necesario acompafiar una traduccién se deben distinguir

algunas situaciones.
6. Marcas en Inglés
Aunque es un requisito reglamentario claro, en el caso de las marcas solicitadas en
inglés no siempre se ha observado la falta de traduccién al espafiol. Esto, pues el idioma inglés
se considera como un idioma conocido, facilmente accesible y comprensible, por lo que sélo
aquellas expresiones que presentan duda acerca de su significado son observadas para que el
solicitante clarifique su significado, presentando traduccién.
7. Marcas en otros idiomas
Generalmente, se pide la traduccion de las marcas presentadas en un idioma
extranjero. En efecto, para determinar el verdadero alcance de la marca y determinar su
posterior registrabilidad es necesario conocer el sentido real de las palabras que se presentan.
e Palabras en otros idiomas de conocimiento comiin
Sin embargo, existen una serie de palabras en idioma extranjero que se consideran de

uso y conocimiento comun e incluso han sido incorporadas en nuestra lengua, las cuales no es

necesario traducir, por ejemplo: grafiti, chef, gourmet, croissant, pizza.

e Idiomas desconocidos en Chile o extintos

104



Por otro lado, no es necesario pedir la traduccién de palabras que evidentemente
pertenecen a un lenguaje muy desconocido, como por ejemplo: el adele, que corresponde a un
idioma hablado en Togo y Gana, que es desconocido en Chile, o idiomas que han dejado de ser
utliizados, como por ejemplo: sanscrito o copto. Sin embargo, existen algunos idiomas
muertos que aun son utilizados comdnmente en determinados dmbitos, por ejemplo: el latin

en Derecho y en Medicina.

8. Marcas en lenguas nativas

Segun el dltimo censo de poblacién del afio 2002, en Chile habitan 692.192 personas
de origen indigena, lo cual representa el 4,6 % de la poblacion. Las principales etnias son la

mapuche, con el 87,3%; los aymara, que representan el 7,0%, y la atacamena, 3,0%.

Entre las lenguas indigenas que se hablan en Chile, se pueden mencionar:

Aymara
Quechua
Rapanui

Mapudungun

Respecto de estas lenguas indigenas, pueden sefialarse dos cuestiones:

Son habladas preferentemente en determinadas zonas

El mapudungun es ampliamente el mas hablado

Para el andlisis de las denominaciones que contienen palabras en algin idioma
indigena es necesario pedir la traduccidn, en el caso que no se domine aquella lengua.

Algunos diccionarios en linea utilo:

Diccionario Idiomas

http://biblioteca.serindigena.org | Lenguas indigenas utilizadas en territorio chileno
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/CWIS/SPT--

AdvancedSearch.php?Q=Y&F3=D

iccionario&RP=25&SR=0

www.wordreference.com Portugués, inglés, francés

. ?hl= . . . L

http://translate.google.com/?hl=e afrikaans chino finlandés

st albanés coreano francés
aleman criollo haitiano galés
arabe croata gallego
armenio danés georgiano
azerbaijani eslovaco griego
bielorruso esloveno hebreo
balgaro espafiol hindi
catalan estonio holandés
checo euskera hangaro

II. Etiquetas

Segun el art. 19 LP], las etiquetas pueden consistir en los siguientes elementos:

o Imagenes
. Gréficos
. Simbolos
. Combinaciones de colores
A. Importancia de la Etiqueta

La etiqueta presentada por el solicitante es esencial para la tramitacion de la marca y

por esto, debe ser acompaifiada de la forma como se quiere registrar.

El art. 10 RLPI respecto a los formatos electrénicos, la publicacidn, registro, titulo,
certificado y copias de la etiqueta; estas se haran conforme a la impresién que resulte del
soporte electrénico, que se tendra como el signo solicitado para todos los efectos. Igualmente
sucede en el caso de las solicitudes en las cuales el solicitante acompafia las etiquetas en
papel, debido a que esta sera utilizada para efectos de la publicacién, registro, titulo,

certificado y copias y se tendra como el signo solicitado.
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B. Requisitos de la Etiqueta

Las marcas mixtas y etiquetas deben presentarse en:

e Seis disefios en papel
e Tamafio minimo de 5 centimetros por 5 centimetros
e Tamafio maximo de 20 centimetros por 20 centimetros, salvo casos especialmente

calificados por el Director Nacional, de acuerdo a lo establecido en el art. 10 del RLPI.

Por otro lado, las etiquetas deben contener los colores exactos en los cuales se desea
registrar. Esto es determinante para efectos de la emision posterior de titulo, que se entregara

conforme a la etiqueta entregada.
e Solicitudes electrdnicas

En caso de las solicitudes electrénicas, las etiquetas deben acompafiarse en soporte
electréonico y en los formatos admitidos por el Instituto.. En el caso de INAPI, los soportes
compatibles son *.gif; *.jpg; *.bmp; *.doc.

Es importante recalcar que la publicacién, registro, titulo, certificado y copias de la
etiqueta, se haran conforme a la impresién que resulte del soporte electronico, que se tendra
como el signo solicitado para todos los efectos.

e Descripcién de la etiqueta

Esta debe ser clara, concisa y completa de manera que cualquier examinador pueda

reproducir la marca sin necesidad de recurrir a la etiqueta.

Todas las marcas deben ser descritas, pero el publicar la descripcién es opcional.
Si el solicitante nada indica, pero describe la etiqueta, se entiende que desea
efectuar la publicacién con esa descripcion.
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C. Disconformidad entre la etiqueta y la descripcion

e En caso que no exista plena concordancia entre la etiqueta y la descripcion,
por ejemplo: se presenta la marca “Tambor HXT 2000 II” (solicitud N2 123), para productos
computacionales, clase 9 y se acompaia una etiqueta con su respectiva descripcién: “Palabras
TAMBOR y HXT, con una coma interpuesta entre ambas palabras, en negrillas, letra arial 12,

letra maytscula, bajo estas los niimeros 2000 y I1, en color rojoy en cursiva.”

TAMBOR, HXT
———

2000 II

Solucién 1: El solicitante podria enmendar esta observacion agregando a la descripcion el
elemento faltante para subsanar la disconformidad: “marca Tambor HXT 2000 Il solicitud N*
123, para productos computacionales, clase 9” y acompafia una etiqueta con su respectiva
descripcion como: Palabras TAMBOR y HXT con una coma interpuesta entre ambas palabras, en
color negro, letra arial 12, letra maytscula, bajo esto una flecha de bordes negro e interior
blanco, serialando hacia la derecha, mds bajo se encuentran los niimeros 2000 y 11, en color

rojo y en cursiva.”

Solucién 2: el solicitante podria acompafar una etiqueta nueva, en la cual elimine el elemento

no descrito

TAMBOR, HXT

2000 11
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e También puede suceder que la descripcion contenga elementos que no existen en la

etiqueta, en este caso al igual que el anterior, existen dos posibilidades de solucién:

Solucién 1: El solicitante puede eliminar el elemento descrito que no se encuentre en la
etiqueta, por ejemplo: “marca Tambor HXT 2000 II solicitud N2 123, para productos
computacionales, clase 9” y acompafia una etiqueta con su respectiva descripciéon como:

“Palabras TAMBOR y HXT con una coma interpuesta entre ambas palabras, en color negro, letra

arial 12, letra mayuscula,

haciala-derecha, mds bajo se encuentran los niimeros 2000 y I1, en color rojo y en cursiva.”

TAMBOR, HXT

2000 Il

Solucién 2: El solicitante podria acompafiar una etiqueta nueva, en la cual haya incluido el
elemento no descrito, por ejemplo: “marca Tambor HXT 2000 II solicitud N® 123, para
productos computacionales, clase 9 y acompafia una etiqueta con su respectiva descripcion
como: Palabras TAMBOR y HXT con una coma interpuesta entre ambas palabras, en color negro,
letra arial 12, letra mayuscula, bajo esto una flecha de bordes negro e interior blanco, sefialando

hacia la derecha, mds bajo se encuentran los niimeros 2000 y I, en color rojo y en cursiva.”

TAMBOR, HXT
—

2000 11
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e Se puede dar el caso en que el solicitante utilice un lenguaje impreciso para describir
la etiqueta o las referencias son muy vagas, como por ejemplo: el solicitante puede
describir la marca “Tambor HXT 2000 I solicitud N2 123, para productos computacionales,
clase 9” y acompafia una etiqueta con su respectiva descripcién como: “Palabras TAMBOR
y HXT con una coma interpuesta entre ambas palabras, en color negro, letra arial 12, letra
maytscula, bajo esto una flecha, mds bajo se encuentran los niimeros 2000 y I, en color

rojoy en cursiva.”

TAMBOR, HXT
———

2000 11

Solucién: El solicitante podria enmendar esta observacidén agregando a la descripcion el
elemento faltante o aclarando el elemento impreciso: marca “Tambor HXT 2000 Il solicitud N?
123, para productos computacionales, clase 9” y acompafia una etiqueta con su respectiva
descripcion como: “Palabras TAMBOR y HXT con una coma interpuesta entre ambas palabras,
en color negro, letra arial 12, letra maytscula, bajo esto una flecha de bordes negro e interior
blanco, serialando hacia la derecha, mds bajo se encuentran los niimeros 2000 y 11, en color

rojo y en cursiva.”

D. Disconformidad entre Denominacion y Etiqueta

Otro caso, es cuando no existe concordancia o una plena concordancia entre la
etiqueta y la denominacion solicitada, por ejemplo: la “marca Tambor 2000 11 solicitud N° 123,
para productos computacionales, clase 9” y acompafia una etiqueta con su respectiva
descripcién como: “Palabras TAMBOR y HXT, con una coma interpuesta entre ambas palabras,
en negrillas, letra arial 12, letra maytiscula, bajo estas los niimeros 2000 y 11, en color rojoy en

cursiva.”
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TAMBOR, HXT

2000 11

Solucién 1: El solicitante podria enmendar esta observaciéon agregando a la denominacién
solicitada el elemento faltante, en este caso HXT, para subsanar la disconformidad: “marca
Tambor HXT 2000 II solicitud N¢ 123, para productos computacionales, clase 9 y acompaiia
una etiqueta con su respectiva descripcion como: Palabras TAMBOR y HXT, con una coma
interpuesta entre ambas palabras, en negrillas, letra arial 12, letra mayuscula, bajo estas los

numeros 2000y 1, en color rojo y en cursiva.”

Solucién 2: el solicitante podria acompafiar una etiqueta nueva, en la cual elimine el elemento

no incluido en la denominacion.

TAMBOR

2000 11

E. Marcas Compuestas

Las marcas deben ser incluidas en la etiqueta, de la misma forma como se han incluido
en la denominacién, esto es especialmente valido para las marcas compuestas. Para estos
efectos una marca compuesta es aquella que se compone de mas de dos elementos. Por
ejemplo: Se solicita la marca TAMBOR HXT 2000 II, esta denominacién debe estar incluida en

la etiqueta de la misma forma:
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TAMBOR, HXT

2000 Il

No podria acompaifarse etiquetas, tales como:

TAMBORHXT

2000 II

F. Disconformidad entre Etiqueta y Cobertura

En el caso que la etiqueta indique otros productos o servicios que los descritos en la
cobertura, es necesario pedir al solicitante que aclare la marca, al tenor de las etiquetas o que
acompafie etiquetas nuevas: por ejemplo: si la marca YYY N2 123, para productos

computacionales, clase 9 y acompafia una etiqueta como la siguiente:

YYY

Bebidas Gaseosas
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Solucién 1: El solicitante, por regla general debera eliminar la frase bebidas gaseosas, pues si
ampliara la cobertura de los productos solicitados a bebidas gaseosas de la clases 32, podria

estar ampliando su prioridad.

Solucién 2: El solicitante podria acompanar una etiqueta nueva, “marca YYY, N2 123, para

productos computacionales, clase 9”.

YYY

Productos Computacionales

Solucién 3: La tercera solucién es que acompafie una nuevas etiquetas sélo con la expresion

YYY, “marca YYY, N2 123, para productos computacionales, clase 9”.

El signo pedido y los productos y/o servicios para los cuales se solicita proteccion definen el
objeto protegido y es muy relevante para efectos de la prioridad. Por ello, una vez presentada

una solicitud, la posibilidad de correccién se encuentra limitada.

La solicitud puede corregirse respecto de la cobertura hasta antes de que ésta sea publicada.
Sin embargo, esta posibilidad es limitada y sélo es posible para efectos de acotar la cobertura
originalmente pedida, es decir, para eliminar productos o servicios. No es posible incorporar
nuevas clases (productos o servicios en categorias distintas de las originalmente requeridas

en la solicitud).

La modificacién del signo solicitado sélo puede realizarse cuando existe un error manifiesto y
se desprenda de manera evidente de los antecedentes acompafiados en el formulario. Una
marca que ha sido solicitada como denominativa no puede luego ser transformada a mixta ni a

etiqueta.
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En consecuencia, es muy recomendable que, de forma previa, a la presentaciéon de una marca,
se definan muy claramente estos dos elementos: signo y productos y servicios que pretende

distinguir.

Marcas Sonoras

Las marcas sonoras deben acompafiarse por un registro sonoro y una descripcion

grafica de la misma, segtin lo dispuesto en el art. 10 letra e) del RPLI.

e Registro Sonoro

Debe acompafiarse un registro sonoro compatible con el sistema informatico de

INAP], por lo que sélo son aceptados los formatos: “mp3” y “wav”.
Por ejemplo:
http://web1l.inapi.cl/dpi_web/Out_mp3.asp?Archivomp3=715104.mp3
e Descripcidn Grafica

La representacion grafica generalmente aceptada, corresponde a un pentagrama, en
que se indique la melodia, ritmo y armonia. Esta descripcion es relevante a los efectos de la
publicacién en el Diario Oficial, pues es el pentagrama y no el archivo con la musica, lo que se
incorpora en la publicacion.

Por ejemplo: La marca sonora “Pascua Feliz Para Todos” solicitud N¢ 715.104 fue
representada graficamente a través de su melodia y se acompafio un archivo sonoro de la

marca solicitada.
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A. Representacion Grafica

o) - - -
£ = D e
ey < — T |

Existen sonidos que es muy dificil que puedan representarse por medio de una
escritura musical en un pentagrama, por ejemplo: el sonido de un animal o del motor de un

vehiculo.

Estos casos, pueden representarse graficamente por medio de una onomatopeya, en el
caso que sea posible, y complementada con una descripcion o simplemente con una
descripcién bien detallada.

Ejemplo de onomatopeya:

“La marca contiene el sonido ‘miau’ caracteristico de los gatos, tiene una duracion de

un segundo.”

Ejemplo de sonido no mel6dico no representable por medio de onomatopeya:

“La marca contiene el sonido del motor de un auto, tiene una duracién de un segundo”.

Junto a esto puede acompafiarse un pentagrama en que se indique el tono en que se encuentra

el sonido”.

Se recomienda visitar la pagina de OMPI que trata la representacién de marcas no

tradicionales http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct 20/sct 20 2.pdf
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Segun el art. 20 de la LPI, s6lo se admiten las solicitudes de marcas compuestas por
palabras, incluidos los nombres de personas, letras, nimeros, elementos figurativos tales
como imagenes, graficos, simbolos, combinaciones de colores, sonidos, asi como también,
cualquier combinacién de estos signos.

En nuestra legislacién no existe regulacién sobre marcas, tales como, las olfativas,
tridimensionales, de color, hologramas, titulos de libros y peliculas, signos animados y

multimedia, de posicidn, gestual, gustativas y de textura.

Descripciéon de la Etiqueta

Las marcas que deben ser descritas son:

. Marcas mixtas

. Etiquetas

La descripcion de las etiquetas debe ser:

Clara

Concisa
Claridad: La descripcion debe representar fielmente a la etiqueta. Para esto debe el lenguaje
debe permitir que cualquier persona pueda reproducir la etiqueta, con la sola lectura de la

descripcion.

Concisa: La descripcion de la marca debe ser de una extensiéon que no dificulte su

entendimiento.

Todas las etiquetas deben ser descritas en forma clara y concisa.

Es necesario detallar fielmente los colores:
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Esto se puede realizar mediante la indicacion de los pantones u otros denominadores que
permitan su comparacidon objetiva). En efecto la descripcion debe representar fielmente a la

etiqueta.

Los elementos que deben ser considerados al momento de la descripcién son, entre
otros: Colores, estilizados, mayusculas y mintscula, simbolos, tipos de lineas e inclusién de

otros elementos.

Palabra o . .
3 MARCA/DENOMINACION SOLICITADA Denominacion ||  Etiaveta [ | Mita [X]  sonora [ ]

[TAMBOR HXT 200 Il

ETINOIIETA

DESCRIPCION DE ETIQUETA (OBLIGATORIO)
Palabras TAMBOR y HXT, con una coma interpuesta entre ambas palabras, TAMBOR HXT
)

en negrillas, letra arial 12, letra mayutscula, bajo estas los nimeros

200y I, en color rojoy en cursiva.

2001

PUBLICAR DESCRIPCION (Marque opcién) si[x] wno|[ ]
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Parte 9

Tasas

Las tasas son prestaciones en dinero que deben pagar los solicitantes en diferentes etapas

de los procesos marecarios.
L. Finalidad de las Tasas
Las tasas han sido establecidas con la finalidad de solventar los gastos en que la
administracién del Estado incurre en el proceso de tramitacién marcaria. Estos gastos cubren
los servicios (analisis, biisquedas, base de datos) o productos (resoluciones, registro,
certificados) que INAPI entre al solicitante.
IL Clasificacién de las Tasas

Las tasas se pueden dividir en dos categorias:

e Tasas fijadas por la Ley 19.039 y su Reglamento.

e Tasas fijadas por el Director
A. Tasas reguladas por la Ley 19.039 y su Reglamento
Las tasas fijadas por ley, son aquellas establecidas en la Ley de Propiedad Industrial en
su cuantia y se relacionan con la concesion del derecho. Por su parte, en la ley estas tasas
ascienden, normalmente, a 3 UTM por clase (ver anexo N2 1).
B. Tasas fijadas por el Director Nacional
Existen ciertas tarifas que pueden ser fijadas por los Jefes de Servicio, en nuestro caso el

Director Nacional, que estan destinadas a solventar los gastos que incurra la administracion

en la ejecucion de ciertos procedimientos.
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El DL 2136-1978 y su ultima modificacion del 2009 “Autoriza Cobro del Valor de
Documentos que Indica, Proporcionados por los Servicios Publicos”, las recaudaciones a este
titulo corresponderan ingresos propios de la institucién recaudadora, en nuestro caso de

INAPI.

Para mas detalles acerca de las tasas cobradas en virtud de este decreto exento, ver el

anexo 2.

III. Procedimiento de pago de las tasas fijadas porla Ley 19.039

Conforme ala Ley 19.039, los siguientes derechos deben pagar tasas:

° Marcas comerciales, ya sean, que distingan productos, servicios, establecimientos

comerciales, industriales y frases de propagandas.

. Indicacién geografica y denominaciones de origen.

Estos derechos de propiedad industrial deben pagar la suma de tres Unidades
Tributarias Mensuales - UTM- , por cada clase de productos o servicios contenidos en la
solicitud. Para efectos de pago, esta suma se divide en dos cuotas, la primera debe ser pagada
al momento de presentarse la solicitud y la otra, dentro del plazo de 60 dias, a partir de la

notificaciéon de la resolucién que concedié el registro.

A. Si la tramitacion es presencial
J Se debe pedir una orden de pago en las dependencias de INAPI. Las 6rdenes de pago
correspondientes a los derechos que se sefialan en el articulo 18 de la Ley seran emitidas por
INAPI, por medios fisicos o electrénicos.

J Pagar en cualquier banco de la plaza o en la Tesoreria General de la Reptblica.

o Acreditar el pago a través del comprobante de pago, que se debe acompafiar al

momento de presentar la solicitud, sin este documento la solicitud no sera recibida.
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1. Pago Deficiente

En algunas oportunidades el pago efectuado puede resultar deficiente, no cubre todas las
clases solicitadas. En efecto, esta situacién puede presentarse, principalmente, en los

siguientes casos:

. Ultimo pago insuficiente

Puede suceder que el solicitante acompafie el Ultimo pago incompleto, es decir, insuficiente
para cubrir todas las clases solicitadas, por ejemplo: si la marca YYY solicitud N2 123 para
gafas de sol, clase 9 y vestuario, clase 25, se concedi6 para ambas clases, el pago que deberia

acompafiarse deberia ser equivalente a 4 UTM, en cambio, se acompafia uno por 2 UTM.

Lo explicado anteriormente, se entiende como una renuncia tacita a la o las clases no

cubiertas por el pago.

J Pago insuficiente producto de una observacion

El primer pago insuficiente puede presentarse cuando producto de una observacién a la

cobertura de la solicitud el solicitante se ve ante la opcién de obtener otra clase, por ejemplo:
Se presenta la “marca YYY solicitud N® 123 para distinguir pasteleria y confiteria. tortas,

pan de pascua, galletas, queques, sustancias, merengues, cuchuflies, trufas, cocadas, gomitas,

galletas, queques, helados, alimentos-para-bebes, clase 30”. En este caso, alimentos para bebe

no corresponde a la cobertura de la clase 30, por lo que al solicitante se le da la opcién de

agregar una clase mas, como: “alimentos para bebe, clase 5”.

Por lo anterior, si opta por agregar la clase 5 a la cobertura, debera pagar una clase mas.

B. Si la solicitud es electronica
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En el caso que la solicitud se haga por medio de la tramitacion en linea disponible en la
pagina www.inapi.cl, el pago se hace mediante internet y no es necesario acreditar el pago en

INAPL

C. Fecha del Pago

En relaciéon al pago en el tramite presencial debe distinguirse tres fechas:
. Fecha de la orden de pago
La fecha de la orden de pago, corresponde simplemente a la fecha de su emision. La principal
caracteristica es que esta orden de pago se expresa en pesos actualizado conforme al valor la
UTM del mes de la emisidn, por ejemplo:
La primera cuota de la marca YYY solicitud N® 123 para gafas de sol, clase 9 y vestuario, clase
25, sera de 2 UTM, que expresado en pesos seria de 73.726 calculado conforme a la UTM de
diciembre de 2009. Por lo anterior, la orden de pago debe pagarse dentro del mes que fue
considerado para el calculo.
J Fecha del pago
La fecha de pago corresponde al momento en la cual esta orden fue cancelada en la institucion
financiera respectiva o en la TGR. Como ya se sefal6, esta fecha debe coincidir con el mes de
emision de la orden de pago, sino se cumple con esto ultimo debe solicitarse una nueva orden
de pago.

J Fecha de acreditacion del pago

La fecha de acreditacién de pago es el momento en que se acompafia el comprobante

de pago al expediente. Esta fecha no es tan relevante en el pago de la primera cuota de
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presentacién, debido a que el comprobante de pago se acompafia al momento de presentar la

solicitud, no existiendo plazo fatal entre el pago y la presentacidn de la solicitud.

En cambio, en el caso del ultimo pago, es esencial que, una vez pagado, se acredite este
hecho en el expediente, dentro del plazo de 60 dias, contados desde la fecha en que quede
ejecutoriada la resolucion que autoriza la inscripcién en el registro respectivo. La forma de
acreditar el pago es presentando el comprobante original que acredita que se ha pagado la

tasa final o de registro.

No basta con realizar el pago, sino que es necesario que el solicitante lo acredite

en el expediente, adjuntando copia del mismo, de lo contrario se tendrda por

IV. Frases de Propaganda

El art. 18 bis b LPI establece que “La inscripcion de marcas comerciales, indicaciones
geogrdficas y denominaciones de origen, estardn afectas al pago de un derecho equivalente a
tres unidades tributarias mensuales.” Lo anterior, se hace extensible a las frases de
propaganda. Este pago se debe realizar en dos momentos, una UTM al comienzo del tramite y

dos UTM al final del tramite.
Las frases de propaganda solamente se encuentran afectas a la disposicién del art. 18
bis b, no encontrandose sujetas al pago por clase sefialado en el art. 23 bis a, para marcas para

productos y servicios y establecimientos comerciales e industriales.

En concordancia con lo anterior, una frase de propaganda se puede registrar, adherida

a una mareca inscrita en muchas clases, pagando en total 3 UTM.
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V. Establecimientos comerciales

En virtud de lo dispuesto en el art. ..., ademas, el pago se recarga por cada region para la cual
se solicita proteccion. En consecuencia el pago por cada clases debe multiplicarse por el

numero de regiones para la cual se solicita el registro.

VI Procedimiento de Renovaciones

La duracion del registro marcario es de 10 afios renovables indefinidamente por periodos
iguales. Para poder renovar una marca es necesario, por otro lado, pagar una tasa de

renovacion al final de cada periodo.

El monto de la tasa de renovacion corresponde al doble de la tasa de registro, es decir, 6

UTM por cada clase para la cual haya sido registrada.

Es necesario destacar que las indicaciones geograficas o denominaciones de origen no
estaran afectas al pago de renovacion, debido a que el registro las de indicaciones geograficas

o denominaciones de origen tiene una duracion indefinida.
A. Si la tramitacion es presencial
e Se debe pedir una orden de pago en las dependencias de INAPI. En efecto, segun el art.
90 RLPI las 6rdenes de pago correspondientes seran emitidas por INAPI, por medios
fisicos o electrénicos, debiendo acreditarse el hecho del pago, ya sea material o

electronicamente.

e Pagar en cualquier banco de la plaza o en la Tesoreria General de la Republica.

No es suficiente pagar, sino se debe acreditarse el pago a través del comprobante de
pago, que se debe acompafiar al momento de presentar la solicitud, sin este

documento la solicitud no sera recibida.
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B. Si la solicitud es electronica

° Se debe acceder a tramitacion en linea.

En este caso, la acreditacion del pago se produce de forma automatica, es decir, no es

necesario acudir a las dependencias de INAPL

VIL.

Plazo de Gracia

Para el caso de las renovaciones, el art. 18 bis b) de la Ley, establece que el pago podra

efectuarse dentro de los seis meses siguientes al vencimiento del registro, con una sobretasa

de 20% por cada mes o fracciéon de mes contados a partir del primer mes de expiracion del

plazo establecido en el articulo 24 de esta ley, el cual es de 30 dias.

Plazo 30 dias 12 mes 22 mes 32 mes 4° mes 52 mes 62 mes
Monto 6 UTM 7,20UTM | 8,40 UTM | 9,60 UTM | 10,80 12 UTM 13,2 UTM
UTM

VIII.

Es importante destacar, que la renovacién se puede pedir siempre hasta 30 dias
después del vencimiento de la marca. En cambio, el pago podra realizarse con la
sobretasa antes sefialada, dentro de lo seis meses siguientes. Es decir, la presentacion
de la renovacion no sera valida después de los 30 dias contados desde el vencimiento

de la marca.

Procedimiento de Reembolso o Devoluciéon de Tasas

El art. 18 bis b LPI establece el principio basico de los rembolsos o devoluciones de tasas.
En efecto, el articulo antes sefnalado establece que: “Aceptada la solicitud, se completard el
pago del derecho y, sies rechazada, la cantidad pagada quedard a beneficio fiscal”. En efecto, la
ley permite que las tasas queden a beneficio fiscal, cuando la marca es aceptada y cuando es

rechazada.
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Por lo anterior, existen situaciones que no son ni aceptacion ni rechazo de la marca, en
las cuales el solicitante tiene la facultad de solicitar la devolucién de las tasas ya pagadas,

entre estas situaciones, podemos mencionar:

. Pago en exceso
. Desistimiento de la marca
. Abandono de la marca

A. Pago en Exceso

La primera causal de rembolso corresponde al pago en exceso realizado por el
solicitante. En efecto, muchas veces, el solicitante ya sea por error o por descuido paga una o

mas clases de que las que le corresponderian,

Por ejemplo: En el caso de la “marca YYY solicitud N? 123 para gafas de sol, clase 9 y vestuario,
clase 25”, el solicitante sélo debe pagar 2 UTM en el primer pago, que es lo que corresponde
por ambas clases. Si, en cambio, paga 3 UTM, puede solicitar el rembolso de la UTM pagada en

exceso.

B. Desistimiento de la Marca

El desistimiento de la marca consiste en la renuncia voluntaria de la solicitud de marca

comercial. En este sentido, el desistimiento puede ser total o parcial.

J Desistimiento total: Corresponde a la renuncia que afecta a toda la cobertura de una
solicitud de marca comercial. En este caso, el solicitante puede pedir la devolucién de todas

las tasas pagadas,

Por ejemplo: En el caso de la “marca¥¥¥-solicitud N2123 para-gafas-de-sol-clase 9y vestuario;
elase-25”. El solicitante puede pedir la devolucion de las 2 UTM pagadas.
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o Desistimiento parcial: Corresponde a la renuncia que afecta a parte de la cobertura
(clase de productos o de servicios). En este caso, la renuncia parcial puede recaer o no
completamente en una clase; sin embargo, s6lo podra solicitar devolucién cuando, como
resultado de la limitacién de cobertura, se elimine una de las clases para las cuales se esta

solicitando la marca.

Por ejemplo: En el caso de la “marca YYY solicitud N? 123 para gafas de sol, radio-transisteres;
computadores, clase 9 y vestuario, clase 25”. El solicitante puede desistirse parcialmente de los
radio transistores y los computadores, caso en el cual no podra pedir rembolso de ninguna
tasa, debido a que no se afectan el nimero de clases. Es decir, la clase 9 y 25 permanecen

inalterables:

En el caso de la “marca YYY solicitud N2 123 para gafas-de-solradio-transistores,computadores;

elase-9 y vestuario, clase 25”. Otro caso, corresponde a la renuncia de una clase completa o a
todos los elementos de que contiene una clase. En efecto, aqui se altera el nimero de clases,
por lo tanto, el solicitante puede pedir devolucion de la clase desistida.

C. Abandono de la Marca

El abandono de la marca se produce cuando el solicitante no cumple alguna formalidad

de tramitacién, de acuerdo a lo establecido en el art. 22 LPI.

En este caso, el solicitante puede solicitar la devolucion de todas las tasas pagadas.

Ejemplo en que se declara el abandono:

e (aso en que de acuerdo al Art. 22 LPI, en que luego del examen formal se solicita que se

realicen correcciones dentro de 30 dias. En caso que no se realicen las correcciones dentro

del plazo, la solicitud se tendra por abandonada.

Es importante destacar, que toda solicitud de rembolso de tasas debe hacerse a través

de los formularios disponibles en la caja de INAPI (ver anexo 3).
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IX. Apelaciones

Segun el art. art 18 bis c, la presentacién de apelaciones estara afecta a una consignacién
de dos UTM. El comprobante de pago debe acompafiarse al momento de la presentacién de la
apelacién. En el caso que la apelacion sea acogida, el dinero sera devuelto. Por otro lado, si la
apelacion es rechazada y la resoluciéon o sentencia apelada es confirmada, el dinero de la

consignacién quedara a beneficio fiscal.

Para que el dinero sea devuelto es necesario que al formulario del anexo 3 se acompaiie la

resoluciéon de alzada y la copia del comprobante de pago.

X. Otras Inscripciones

La LPI en su art. 18 bis d, por su parte, establece que se encontraran sujetas al pago de una

UTM, la inscripcion de los siguientes actos:

. Transferencias de dominio

. Licencias de uso

. Prendas

. Cambios de nombre

o Cualquier otro tipo de gravamenes, como por ejemplo, embargos

La sancion a la no inscripcién de estos actos, es la inoponibilidad a terceros.

127



ANEXOI

Tasas Fijadas porla Ley 19.039

Tipo de Derecho o

Actuacion

Tasas

Oportunidad

Marcas de productos

3 UTM por clase

Primer pago: 1

UTM

Al momento de presentar la

solicitud

Segundo pago:
2UTM

Dentro de los 60 dias contados

desde la concesion

Marcas de servicios

3 UTM por clase

Primer pago: 1

UTM

Al momento de presentar la

solicitud

Segundo pago:
2UTM

Dentro de los 60 dias contados

desde la concesién

2UTM

Marcas de | 3 UTM por clase y 3 | Primer pago: 1 | Al momento de presentar la
establecimiento UTM por Region UTM y 1 UTM | solicitud
comercial por Region
Segundo pago: | Dentro de los 60 dias contados
2 UTM y 2 por | desde la concesién
Region
Marcas de | 3 UTM por clase Primer pago: 1 | Al momento de presentar la
establecimiento UTM solicitud
industrial Segundo pago: | Dentro de los 60 dias contados

desde la concesion

Indicacién geografica

e indicacién de origen

3UTM

Primer pago: 1

UTM

Al momento de presentar la

solicitud

Segundo pago:
2UTM

Dentro de los 60 dias contados

desde la concesion

Frase de propaganda

3 UTM por frase de
propaganda

Primer pago: 1

UTM

Al momento de presentar la

solicitud

Segundo pago:
2UTM

Dentro de los 60 dias contados

desde la concesion

Renovacion de

cualquier derecho*

6 UTM por marca
independientemente
de la cantidad de

clases

En wuna sola

oportunidad

6 meses desde el

de la

Hasta
vencimiento marca,
siempre y cuando se haya
solicitado hasta 30 dias desde el

vencimiento
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Anotaciones de | 1UTM En una sola | Dentro de los 60 dias contados
transferencias de oportunidad desde la concesion

dominio, licencias de

uso, prendas y

cambios de nombre y

cualquier otro tipo de

gravamenes

Apelacién 2UTM En una sola | Al momento de presentar la

oportunidad

apelacion

* Las indicaciones geograficas y denominaciones de origen no se renuevan.
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ANEXO II
Tasas Fijadas por el Director

Tipo de Servicio

Valor en Pesos

Valor en

Urgencia*

Caso

de

Formulario de presentacion de
marcas comerciales,
denominaciones de origen e
indicaciones geograficas y de

anotaciones marginales

1.000

Titulos de registro de marcas
comerciales, denominaciones de

origen e indicaciones geograficas.

9.000

18.000

Certificacion de registro de marcas
comerciales, denominaciones de

origen e indicaciones geograficas.

9.000

18.000

Certificacion = de  anotaciones
marginales de marcas comerciales,
denominaciones de origen e

indicaciones geograficas.

9.000

18.000

Otras certificaciones relacionadas
con los derechos de propiedad

industrial.

9.000

18.000

Fotocopia del libro de registro,
fotocopia simple de fallo del
Instituto y del Tribunal de
Propiedad Industrial.

2.500

5.000

Certificacion de fallos del Instituto
y del Tribunal de Propiedad

Industrial.

3.000

6.000

Fotocopia simple de solicitudes y
antecedentes de marcas
comerciales, denominaciones de
origen e indicaciones geograficas y

documentos legales de

200
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anotaciones marginales

Fotocopia simple de leyes,

reglamentos y decretos | 200 | —emeeee-
relacionados con la propiedad

industrial.

Fotocopias no relacionadas conla | 200 | —memeee-

propiedad industrial.

*El plazo para entregar este tipo de documentos es de 24 horas.
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Parte 10

Clasificacion de Marcas Comerciales

Introducciéon

Para solicitar una marca comercial en Chile —-de acuerdo al Art. 23 LPI y Art. 9 RLPI- es
necesario clasificar los bienes y servicios, en alguna de las 45 clases- 34 de productos y 11 de
servicios- que comprende el Clasificador Internacional de Productos y Servicios para el

Registro de Marcas de Niza (Clasificacion de Niza).

La clasificacién y su examen es un proceso complejo debido a que las categorias o
clases son de caracter especifico. Es por esto que el presente documento pretende ofrecer al

examinador un amplio recuento de los principales problemas que se presentan en la practica.

Chile no ha adherido al Clasificador Internacional de Productos y Servicios para el
Registro de Marcas de Niza (Clasificacion de Niza), que administra la OMPI, pero lo utiliza
pues se trata de un parametro de amplia utilizacion a nivel mundial, que permite hacer mas
efectivo el ejercicio de bisqueda y comparacion entre productos o servicios, a los efectos de
determinar si eventualmente pudiesen existir conflictos o no derivados de la igualdad o

similitud entre productos y servicios.

Finalidad de la Clasificacion

La Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas de
Niza tiene el objetivo de ordenar los productos y servicios solicitados, con el fin de facilitar la

busqueda de marcas registradas similares o parecidas a la solicitada.

Por otro lado, la cantidad de clases determina el niimero de tasas que el solicitante
debe pagar. En efecto, el articulo 23 bis A. de la Ley 19.039 establece que: “Para los efectos del
pago de derechos, la solicitud o inscripcién de una marca para productos y servicios se tendrd
como una solicitud o registro distinto por cada clase, cualquiera sea el niimero de productos o

servicios especificos incluidos en cada una”.
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IV.

Clasificador Internacional

El examinador, por su parte, debe comprobar que la correcta clasificacién de las
solicitudes se encuentre en concordancia con la ultima versién vigente en Chile del
Clasificador de Niza, el cual fue adoptado por el Decreto N2 897 del Ministerio de Economia,
Fomento y Reconstruccién publicado en el Diario Oficial de 6 de noviembre de 1971. El RLPI
se encuentra en concordancia al sefalar en su definiciéon del art. 2: “Clasificador de Marcas
Comerciales: el Clasificador Internacional de Productos y Servicios, establecido por el Arreglo de

Niza del 15 de junio de 1957 y sus posteriores modificaciones”.

Actualmente la version del Clasificador utilizado por INAPI corresponde a la Octava Edicién.
Esta clasificacidon debe ser considerada también al momento de presentar solicitudes para la

renovacion de marcas.

Para efectos de examen es necesario destacar que la Clasificacién de Niza ha sufrido
multiples modificaciones en cada una de sus versiones. Por lo anterior, en el caso de las

solicitudes nuevas debe atenerse a la tltima version vigente en Chile.

En cuanto a las solicitudes de renovacion es necesario, muchas veces, reclasificar la
marca, de acuerdo a la ultima version del clasificador. Por ejemplo, los servicios médicos se
encontraban en la clase 42 hasta la 72 version del Clasificador mientras hoy se encuentra en la
clase 43. En estos casos la renovacidon se otorgara sélo previa reclasificacion.

Clases

Para revisar la clasificacion, el examinador debe remitirse a los puntos 4 y 5 del formulario

para los distintos tipos de solicitud.

A. Formulario de Productos
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4 EN ESTE CUADRO INDICAR CON (X) LA/S CLASE/S DE PRODUCTOS

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

5 DELACLASE D ESPECIFICAR PRODUCTO (8)

B. Formulario de Servicios

4 EMESTE CUADRO INDICAR LAS CLASES DE SERVICIOS

33 E ar 38 3 40 41 42 43 44 43

5 DE LA CLASE I:I ESPECIFICAR SERVICIO (5)

C. Formulario de Establecimiento Comercial

I
EN ESTE CUADROD INDICAR COM (¥} LA/S CLASE!S DE PRODUCTOS QUE COMERCIALIZA
i3] 02 03 04 157 D& o7 08 1] 10 11 12 13 14 13 16 17

18 19 20 Fa n 23 24 25 26 27 28 23 0 7 | 32 33 a4

5 DELACLASE |:| ESPECIFICAR PRODUCTO (S) DE LA (S} CLASE (S} QUE COMERCIALIZA

D. Formulario de Establecimiento Industrial
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4

EN ESTE CUADRO INDICAR COM (X) LA/S CLASE/S DE PRODUCTOS QUE FAERICA

M

0z

03

04

05

06

o7

08

L]

10

11

12

13

14

13

16

17

19

20

4l

i

23

24

25

26

27

28

29

30

H

32

5 DELA CLASE I:I ESPECIFICAR PRODUCTOC (5) QUE FABRICA

La clases constituyen una referencia para los efectos de determinar la similitud o parecido

de los productos o servicios descritos. En efecto, “los productos o servicios no podran

considerarse similares entre si en razén de que, en cualquier registro o publicacién de la

Oficina, figuran en la misma clase de la Clasificacion de Niza”.

Por otro lado, y siguiendo la misma légica: “Los productos o servicios no podran

considerarse diferentes entre si por razén de que, en cualquier registro o publicacién de la

Oficina. fisuran en diferentes clases de la Clasificacion de Niza”.
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Parte 11

Procedimiento de Clasificacion

I. Forma de Clasificar

El art. 9 del RLPI sefiala que se debe indicar en la solicitud la “Enumeracién de los
productos y/o servicios que llevardn la marca y la(s) clase(s) del Clasificador Internacional para
las cuales se solicita proteccién. En el caso de establecimiento comercial o industrial se deben
especificar los productos del giro del negocio y las clases a las que pertenecen y la o las regiones
para las cuales se solicita el registro de una marca para distinguir un establecimiento

comercial’.

e La descripcion de la cobertura debe ser clara, con el fin que los examinadores no
tengan problemas para realizar la bisqueda de marcas similares o parecidas, pero muy
especialmente para que terceros puedan analizar eventuales conflictos con marcas u otros

derechos preexistentes.

¢ Debe ser suficiente para permitir que cualquier persona con un conocimiento acerca
del servicio o producto ofrecido pueda determinar la naturaleza de éstos, sin necesidad de

explicaciones adicionales.

¢ Es preferible que las descripciones se construyan a partir de un lenguaje simple; sin
embargo, debe permitirse la inclusién de un lenguaje técnico en el caso de ciertos

servicios y productos.

II. Criterios de Clasificacion

Los solicitantes deben indicar claramente los productos y servicios que distingue la

mareca solicitada y la clase en la cual se encuentran.

La especificacion clara y precisa de la cobertura -es decir, de los bienes y servicios que

comprende- es determinante para posibles casos de infracciéon de la marca misma conforme al
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art. 28 LPI, debido a que normalmente la cobertura define el &mbito de proteccién de la marca
registrada. Por otra parte, la cobertura debe ser clara y precisa debido a los posibles casos de

colisién marcaria con solicitudes posteriores, como se vera posteriormente.

Por lo anterior, al momento del examen debe tenerse en consideracién que no se
pueden permitir descripciones muy generales que afecten la precisiéon y claridad. De este
modo, no se permiten expresiones como:

“todos los productos”, “todos los servicios”, “todos los productos de la clase” o “todos los

servicios de la clase”.

Lo sefialado anteriormente para las solicitantes de productos o servicios es igualmente
valido para los establecimientos comerciales e industriales. En efecto, en ambos casos se debe

sefialar los productos o servicios que se pretende distinguir.

Se debe considerar al momento del examen, que los productos o servicios descritos
deben interpretarse en relacion a la clase solicitada, por ejemplo, articulos de vestuario,
clase 25, no comprende todos los articulos de vestuario sefialados en otras clases, como
seria los de la clase 9, donde se encuentran el vestuario para la protecciéon contra

accidentes.

Principios Generales de Clasificacién

Es importante que al momento de la clasificar los bienes y servicios, se recurra
directamente al texto del Clasificador Internacional y se recomienda utilizar el lenguaje del

Clasificador.

Sin embargo, en caso que no se encuentre el producto o servicio que se pretende
clasificar expresamente indicado en el texto, se puede recurrir a los siguientes criterios de
clasificaciéon que se encuentran en el texto oficial de la Octava Version del Clasificador

Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas de Niza.
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A. En caso de productos

1. Producto final
Estos se clasifican segiin su funcién o su destino.

En el caso, que no se encuentre la funciéon o destino en ninguno de los titulos del

clasificador, se clasificara el producto final por analogia con otros productos finales similares

que figuren en la lista alfabética.

Por ultimo, si no existe ninguno, se utilizaran otros criterios, tales como la materia de

la que esta hecho o su modo de funcionamiento.

2. Un producto compuesto o con usos miltiples

Se pueden clasificar en todas las clases que correspondan a cada una de sus

funciones o de sus destinos.

En el caso que las funciones o destinos no se mencionan en ningtn titulo de las clases,

se aplicaran los criterios mencionados en la letra anterior, por ejemplo: un radio-despertador.
3. Materias primas, en bruto o semi-elaboradas
Se clasificaran tomando en consideracion la materia de la que estan compuestas, por ejemplo:
materias plasticas en bruto, clase 1.
4. Productos elaborados para ser elementos o partes de otro

Deben clasificarse segun su individualidad y no en la misma clase del producto

que formaran parte.
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Sin embargo, se clasifican en la clase de estos ultimos cuando no puedan,
normalmente, tener otras aplicaciones. Por lo tanto, se aplica el criterio establecido en la letra
a), por ejemplo: cadenas de elevador, clase 7, se encuentran en la misma clase que los

elevadores, clase 7.

5. Productos que no pueden ser clasificados conforme a su funcién y se

encuentran compuestos por mas de una materia.

La clasificacion se hace, en principio, en funcién de la materia predominante.

6. Estuches adaptados para los productos que van a contener.

Estos se clasifican, en principio, en la misma clase que el producto.

B. En caso de los servicios

1. Servicios en general.

Se clasifican de acuerdo a las ramas de las actividades definidas por los titulos de
las clases de servicios y sus notas explicativas. De lo contrario se clasifican por analogia con
otros servicios similares que figuren en la lista alfabética.

2. Servicios de arrendamiento

Se clasifican en las mismas clases en que se clasifican los servicios que se prestan
con la ayuda de los objetos arrendados, por ejemplo: el arrendamiento de automédviles
pertenece a la clase 39, donde se encuentran los servicios de transporte.

3. Servicios de asesoria, informacion o consultoria

Se clasifican en la misma clase que los servicios sobre los que versa el

asesoramiento, la informacién o la consulta, por ejemplo: consultas y asesorias en materia de
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telecomunicaciones corresponderia en la clase 38, consultoria en materia de recursos

humanos en la clase 35.

C. Criterios Especiales

Existen ciertas clasificaciones de productos y servicios que normalmente presentan

problemas.

1. Servicios de logistica

Los servicios de logistica propiamente tal, no existen como un servicio, sino que

generalmente comprenden una serie de actividades relacionadas con el transporte. Por lo

anterior, normalmente se deben clasificar como servicios de transporte clase 39.

2. Servicios de consultoria

Los servicios de consultoria o asesoria se clasifican, generalmente, en la clase en

la cual se clasifica la materia de la consultoria o asesoria. Es decir, el medio como este servicio

es entregado es irrelevante, lo importante es la materia sobre lo que versa la consultoria o

asesoria, por ejemplo: los servicios de consultoria o asesoria en publicidad pertenecen a la

clase 35; la consultoria o asesoria en telecomunicaciones a la clase 38.

Servicios

Clase

Consultoria en direccidn de negocios

Consultoria en materia de recursos humanos

Consultoria en organizacién y direccién

negocios

de

Servicios de consultoria comercial y en gestién

Asesoria en economia

35

Consultoria en materia de seguros

Consultoria en materia inmobiliaria

Consultoria financiera

Servicios de asesoria en inversiones

36
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Servicios de consultoria en materia de

construccion

37

Servicios de consultoria en el ambito de la

telecomunicacion

Servicios de consultoria, informaciéon y
asesoramiento en el campo de las

telecomunicaciones

Servicios de informacién y asesoria relacionados

con servicios de telecomunicaciones

38

Servicios de consultoria en materia de transporte

Servicios de consultoria en materia de

organizacion de viajes.

39

Servicios de consultoria en materia de educacion

Servicios de consultoria en materia esparcimiento

y entretencion

41

Servicios de consultoria en materia juridica

Servicios de consultoria en materia de analisis y de

investigacion industrial

Consultoria en propiedad intelectual

Servicios de consultoria en materia de disefio y

desarrollo de ordenadores y software

Consultoria en ahorro de energia

Servicios de consultoria y asesoria en el campo del

hardware y software informaticos

42

Servicios de consultoria en materia médica

Servicios de consultoria en materia de higiene

44

Consultoria en materia de seguridad

45
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3. Servicios de informacion

Los servicios de informacidn se clasifican, generalmente, en la clase en la cual se
clasifica la materia de la informacidn. Es decir, el medio por el cual el servicio es entregado es

irrelevante, lo importante es la materia sobre lo que versa la informacién.

Servicios Clase

Agencias de informacion comercial

Informacidon sobre negocios

Busqueda de informacién en archivos informaticos

para terceros 35

Informacién y asesoramiento comerciales al

consumidor

Informaciones e informes de negocios

Facilitaciéon de informacién relativa a precios y

disponibilidad de instrumentos de deuda

prmacion en materia de seguros 36

Informacioén financiera para inversores

Servicios de asesoria, consultoria, investigacién e

informacion en relaciéon con las finanzas

Servicios de informacion acerca de valores y

acciones

Informacion sobre construcciones

Instalacién, mantenimiento y reparacién de
equipos para el tratamiento de la informacién y los | 37

ordenadores, asi como sus periféricos

Informacion sobre reparaciones

Acceso multiusuario a redes informaticas globales
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de informacién para la transferencia y divulgaciéon

de una amplia gama de informacion 38
Agencias de informacidn [noticias]
Difusién y transmisiéon de informacién a través de
redes o Internet
Facilitacion de acceso multiusuario a redes
informaticas para la transferencia y difusién de
una amplia gama de informacién
Servicios de informacién relacionados con las
telecomunicaciones
Informacion sobre almacenamiento
Servicios de informaciéon y asesoramiento sobre | 39
viajes y transporte
Informacion sobre tratamiento de materiales 40
Informacion sobre actividades de entretenimiento
Informacién sobre educacién 41
Facilitacién de informacion de tecnologia cientifica
Informacién meteoroldgica 42
Servicios de informacién en propiedad intelectual
Servicios de informacién de restaurantes 43
Servicios de informacién y asesoramiento en
materia de salud 44
Servicios de informacién en materia de seguridad

45

4., Servicios de arrendamiento

143




Los servicios de arrendamientos se encuentran clasificados, principalmente, en la

misma clase de los servicios provistos. Es decir, al igual que los servicios de asesoria,

consultoria e informacion.

Servicios

Clase

Arrendamiento de distribuidores automaticos

Arrendamiento de espacios publicitarios

Arrendamiento de fotocopiadoras

Arrendamiento de maquinas y aparatos de oficina

Arrendamiento de material publicitario

35

Arrendamiento de apartamentos

Arrendamiento de bienes inmuebles

Arrendamiento de distribuidores de efectivo o

cajeros automaticos

Arrendamiento de de oficinas

36

Arrendamiento de excavadoras, grias y maquinas

para la construccion

Arrendamiento de maquinas de limpieza

Arrendamiento de excavadoras

37

Arrendamiento de aparatos de telecomunicacién

Arrendamiento de aparatos para el envio de

mensajes

Arrendamiento de teléfonos

Arrendamiento de tiempo de acceso a redes

informaticas mundiales

Arrendamiento y explotacion de sistemas y

aparatos de telecomunicaciones

38

Arrendamiento de almacenes

Arrendamiento de automoviles

39

Arrendamiento de aparatos de aire acondicionado
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Arrendamiento de maquinas de tejer

40

Arrendamiento de aparatos de radio y television

Arrendamiento de aparatos y accesorios

cinematograficos

Arrendamiento de equipos de buceo

Arrendamiento de canchas de tenis

Arrendamiento de cintas de video pregrabadas,
discos de video, peliculas cinematograficas,

aparatos de video

41

Arrendamiento de ordenadores y actualizacién de

software informatico

Arrendamiento de servidores web

42

Arrendamiento de alojamiento temporal

Arrendamiento de construcciones transportables

Arrendamiento de sillas, mesas, manteleria y

cristaleria

43

Arrendamiento de aparatos médicos

Arrendamiento de material para explotaciones

agricolas

Arrendamiento de instalaciones sanitarias

44

Arrendamiento de instalaciones sanitarias

Arrendamiento de prendas de vestir

45

5. Servicios prestados por corporaciones, clubes y fundaciones

Los servicios prestados por las corporaciones, clubes y fundaciones se clasifican

de acuerdo a la naturaleza del servicio, por ejemplo, si el club presta servicios de entretencion,

se deben clasificar dentro de la clase 41. Por otro lado, especial mencion se debe hacer de los
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servicios de beneficencia y los servicios relacionados con la ayuda humanitaria y de caridad

que generalmente se encasillan en la clase 45.

6. Servicios prestados a través de internet

Servicios Prestados a través de Internet
Es necesario aclarar que internet corresponde a un medio para prestar un servicio no a un servicio

en si, por lo tanto, se rige por las reglas aplicables a los otros medios de prestar los servicios.

Por otro lado, no existe el servicio de “pdgina web”, sino que los servicios pueden
prestarse a través de una pagina web. Es importante destacar que en el caso que la cobertura
se describa como “servicio de pdgina web”, el examinador debe solicitar que al solicitante que

aclare los servicios, por ejemplo:

La marca YYYX solicitud N2 123 para distinguir “servicios de telecomunicaciones en
general, entrega de informacién via medios computacionales, servicios de acceso a redes
globales de informacion, servicios de comunicaciones y transmisiones de datos por medio de
internet world wide web y otras bases de datos o formas de transmisién de datos o mensajes por

medio de terminales de computacién, portal web”.

En este caso la expresion “portal web” debe aclararse con el fin de sefialar en forma
inequivoca el servicio de la clase 38 al cual se refiere. Por otro lado, también el solicitante,

siguiendo las reglas generales, puede eliminar la frase.

7. Servicios de Retail o Venta

Los servicios de retail o venta de la clase 35 deben especificar los productos que
se relacionan a estos servicios, por ejemplo: no es posible solicitar la cobertura para “venta de
productos al menudeo”. Tampoco basta con la expresion “todos los productos de la clase”, sino

que deben detallarse los productos.
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D. Palabras que deben ser Especificadas u Omitidas

Como ya se menciono, la descripcion de la cobertura debe ser clara y precisa. Para cumplir

con este fin es necesario especificar ciertas palabras:

1. Partes y Accesorios

Las palabras “partes” y “accesorios” no pueden aceptarse en la descripcién sin una
especificacion, por ejemplo: se debe pedir especificacidn si la cobertura es descrita como
“partes de la clase 07". En este caso una redaccion alternativa seria “partes de motores de la

clase 07".

2. Aparatos, Instrumentos, Equipos y Sistemas

No se puede admitir en la descripcién la palabra “aparatos” sin estar acompanada de
otros elementos que sirvan para especificar la cobertura. Se debe sefialar sobre cudles tipos
de aparatos se esta solicitando proteccidn, por ejemplo: no se permite “aparatos clase 09",

pero si “aparatos de seguimiento, control y regulacion de vdlvulas y partes de vdlvulas, clase 09”.

3. Productosy Servicios

Como ya se ha sefialado, la descripcidn de cobertura que contenga expresiones de este
tipo deben ser clarificadas, por ejemplo, no es posible aceptar a tramitacién una marca
solicitada para “productos de la clase 09” o “servicios de la clase 35", pero si “productos

electrénicos de la clase 09” o “servicios de marketing de la clase 35”.
4. Relacionadosy Similares
Al momento de analizar la cobertura es necesario destacar que deben excluirse
coberturas que incluyan términos tales como, “y los demds productos relacionados” o “y los

demds productos similares”. En estos casos se debe pedir que los solicitantes especifiquen los

servicios solicitados.
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5. Abreviaciones

Las abreviaciones deben ser evitadas debido a que pueden tener mas de un significado

o el significado puede variar con el transcurrir el tiempo.

IV. Examen de la Clasificacion

Para el andlisis de la cobertura de la solicitud de marca se recomienda:

A. Andlisis sobre claridad y precision de la cobertura descrita

En el caso que no sea clara o precisa, se debe solicitar:

* Que se clarifique la cobertura dentro de 30 dias habiles, en el caso que no indique claramente

los productos o servicios, como por ejemplo: “Todo lo relacionado a transmisién electronica de

datos, para la clase 38" o “Productos del campo, clase 29”.

¢ Que se rectifique cobertura dentro de 30 dias habiles, en el caso que el solicitante presente

productos o servicios en una clase diferente a la que corresponde segun el Clasificador.

Por ejemplo: “Servicios médicos y cosmetoldgicos en la clase 41” debiendo sefialar la clase 43.

B. Analisis sobre exigencia de claridad y precision

La interpretacion debe realizarse con moderaciéon poniendo atencion al caso concreto.
De este modo el examinador no podra exigir clarificar una cobertura a un nivel tan detallado
que obligue a detallar el producto o servicio casi en su individualidad o subclase.

Por ejemplo: no se podra pedir que se indique especificamente qué “especies de papas”
se pretende proteger en la clase 31, basta con sefialar la referencia a “papas” o incluso

“vegetales de la clase 31".
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C. Marca con posibilidad de cobertura mayor a la solicitada

Si la solicitud senala un tipo de producto o servicio que se encuentra correctamente
clasificado, pero a su vez podria encasillarse en otras clases, debe entenderse bien
clasificados, no debiéndose exigir alguna aclaracion.

Por ejemplo: en el caso que se soliciten como productos los “aceites de la clase 01", se
debe entender que el solicitante no desea registrar la marca para otras clases, como seria la
clase 02, que incluye otros tipos de aceite, por lo que no deberia ser observada.

D. Carga de correccion de la cobertura

La carga de corregir la cobertura de la solicitud en caso de errores recae siempre en el

solicitante, por lo que es inadmisible que los examinadores corrijan de oficio las solicitudes.

E. Herramientas para examen de la cobertura

Para efectos del examen de la cobertura se puede recurrir directamente a las paginas de

la OMPI al link http://www.wipo.int/classifications/nice/en/nice archives.html en la cual se

encuentra la 82 version oficial del Clasificador de Niza en inglés y francés. Por otro lado, la

pagina de la OEPM posee un buscador en espafiol que puede ser ttil.

http://oami.europa.eu/euroace/euroaceservlet?action=search&langid=es#

Se debe tener en cuenta al utilizar un buscador internacional que estos se encuentran actualizados a
la dltima version del clasificador correspondiente a la novena edicion, en tanto que INAPI utiliza la

octava edicion para la recepcion de todas sus solicitudes.

V. Casos de Clasificaciones Defectuosas

Las coberturas de las solicitudes son revisadas por un examinador, el cual se encuentra

encargado de velar por la correcta clasificacion de la cobertura de la solicitud.
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Es necesario destacar que existen, principalmente, dos clases de defectos que se pueden

encontrar en la solicitud:

Especificaciones poco claras o incomprensibles

Productos o servicios mal clasificados

A. Especificaciones poco Claras o Incomprensibles

En el caso de expresiones que son poco claras o incomprensibles, el examinador debe

solicitar que aclare los productos o servicios, por ejemplo:

La marca YYY solicitud N® 123, para “servicios de apoyo social y servicios legales, clase
42”. En este caso se debe pedir aclaracién de los servicios de apoyo social, que no

corresponden a clase 42, para que verifique cobertura y rectifique los servicios.

En el caso de la aclaracién es necesario destacar que los “servicios de apoyo social”,

debido a que estos podrian clasificarse en la clase 45.

Otro caso, de descripciones defectuosas se produce cuando se utilizan palabras

ininteligibles

Por ejemplo:

“Publicaciones periddicas, no periddicas, diarios, revistas, libros, folletos, catdlogos, brochures e
impresos en general, papel, cartén y articulos de estas materias, no comprendidos en otras

clases; productos de imprentica destinados a la utilizacion en la ensefianza, clase 16.”.

En este caso, es posible pedir aclaracion al solicitante acerca del significado de la

palabra o en su caso, la rectificacion de la misma.

Es importante destacar que muchas veces se pretende ocultar la naturaleza descriptiva de un término
utilizando coberturas muy amplias. En este caso, el examinador debe solicitar que la cobertura sea

aclarada o especificada con el fin de determinar la verdadera cobertura.
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B. Productos o Servicios mal Clasificados

Las solicitudes se encuentran mal clasificadas cuando los productos o servicios
descritos corresponden totalmente a otras clases. Por esta razén, existen tres alternativas en

el caso que los productos o servicios pertenezcan a otras clases, que son las siguientes:

1. Eliminacion de un Producto o Servicio

Como se sefiald se puede presentar la situacion en la cual un producto o servicio no
corresponda a la clase en la cual se encuentra descrita, por esta razén el solicitante puede
eliminarlos de la clase descrita, por ejemplo, si la solicitud indica: “Pasteleria y confiteria.
tortas, pan de pascua, galletas, queques, sustancias, merengues, cuchuflies, trufas, cocadas,
gomitas, galletas, queques, helados, alimentespara-bebés, clase 30”. El solicitante puede pedir

o)

que se elimine “alimentos para bebés” que corresponden a productos de la clase 5.

“Servicios de telefonia celular, servicios de telefonia local y larga distancia, servicios de
telecomunicaciones satelitales, servicies-de-publicidad, servicios de telecomunicaciones por fibra
Optica, servicios de telecomunicaciones digital de datos, voz, video, clase 38”. El solicitante
puede pedir que se elimine “servicios de publicidad” que corresponden a servicios de la clase

35.
2. Traspaso a Otra Clase de los Productos o Servicios mal Clasificados
En el caso que un producto y servicio no corresponda a la clase en la cual se encuentra
descrita y la solicitud cuente con mas de una clase, puede el solicitante pedir que los
productos o servicios mal clasificados sean trasladados a las clases respectivas, siempre y
cuando, dentro de la misma solicitud se hayan pedido la clases a la cual pertenecen estos, por
ejemplo:

Se solicita la marca YYY registro N2 123, para distinguir:
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“Pasteleria y confiteria. tortas, pan de pascua, galletas, queques, sustancias, merengues,

7

cuchuflis, trufas, cocadas, gomitas, galletas, queques, helados, , clase 30”.

En este caso, el solicitante puede pedir, luego de gde se le hayan presentado las
observaciones, que se trasladen los productos “alimentosfara bebés” a la clase 5.

“Productos farmacéuticos y veterinarios; progdctos higiénicos para la medicina; sustancias

dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material apara apdsitos; material

para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la

destruccién de animales dafiinos; fungicidas, herbicidas, clase 5”.

En el caso de los servicios ocurre algo similar:

Se solicita la marca YYY registro N2 123, para distinguir:

“Servicios de telefonia celular, servicios de telefonia local y larga distancia, servicios de

telecomunicaciones satelitales, servicios-de-publicidad, servicios de telecomunicaciones por fibra

dptica, servicios de telecomunicaciones digital de\datos, voz, video, clase 38”.

El solicitante puede pedir que se trashden los “servicios de publicidad” que

corresponden a servicios de la clase 35.

“Servicios de suscripciones a revistas y periodicos, servicios de publicidad, servicios de compra y

venta al publico de todo tipo de productos por internet, correo o por medio de una comunicacién
interactiva de datos, mensajes, imdgenes, textos y combinaciones de estos, por medios

computacionales, world wide web y otras redes, clase 35”.

3. Adicion de clases a las ya solicitadas
En el caso que un producto y servicio no corresponda a la clase en la cual se encuentra

descrita y el solicitante no pueda trasladar los productos y servicios a las clases que

correspondan por no haber sido solicitadas, el solicitante podra pedir la inclusiéon de una o
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mas clases que comprendan a los productos o servicios mal clasificados, pagando las

respectivas tasas.

Por ejemplo:

“Pasteleria y confiteria. tortas, pan de pascua, galletas, queques, sustancias, merengues,

cuchuflies, trufas, cocadas, gomitas, galletas, queques, helados, élimentos-para-bebés, clase 30”.

En este caso, el solicitante puede agregar a la cobertura “alimentos para bebe, clase 5”.

“Servicios de telefonia celular, servicios de telefonia local y larga distancia, servicios de
telecomunicaciones satelitales, servicios-de-publicidad, servicios de telecomunicaciones por fibra
dptica, servicios de telecomunicaciones digital de datos, voz, video, clase 38”. En este caso, el

solicitante puede agregar a la cobertura “servicios de publicidad, clase 35”.

Es necesario destacar que no siempre se podra solicitar una clase extra:

No es posible solicitar una nueva clase, cuando los productos o servicios se encuentran bien
clasificados en la o las clases y siempre y cuando no se sefiale que corresponden

especificamente para productos o servicios de una determinada clase.

La adicién de una clase sélo se podra hacer en el contexto del examen de forma y nunca podra

hacerse después de la aceptacion a tramitacion.
Siempre se deben pagar las tasas por las nuevas clases.
Por ejemplo, no podran agregarse clases, en los siguientes casos:
Si la marca YYY solicitud N2 123, que distingue “productos metdlicos no comprendidos
en otras clases, clase 6”. Se entiende que no es posible extender la cobertura mas alla de lo

sefialado por el solicitante, por tanto, nunca podra solicitarse, por ejemplo, “hilos de aleaciones

metdlicas, clase 9”.
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Se podria, eventualmente, agregar una clase si la marca YYY solicitud N® 123, que
distingue “materiales metdlicos para vias férreas, cables e hilos metdlicos no eléctricos,
cerrajeria y ferreteria metdlica, hilos de aleaciones metdlicas, clase 6”. Se entiende que es
posible extender la cobertura mas alla que la clase 6, debido a que los “hilos de aleaciones

metalicas”, corresponden a la clase 9.

Se podria, eventualmente, agregar una clase o mas clases a la marca YYY solicitud N®
123, que distingue “productos metdlicos de todas las clases, clase 6”. Se entiende que es posible
extender la cobertura mas alla que la clase 6, debido a que los productos metalicos de todas
las clases no se restringen a la clase 6.

Por otro lado, si la marca YYY solicitud N2 123, distingue sélo “materiales metdlicos,
clase 6”. Se entiende que no es posible extender la cobertura mas alla que la clase 6, debido a
que la cobertura se restringe s6lo a los productos de la clase solicitada.

C. Productos Especificados en Clase incorrecta
En el caso que los productos objeto de la solicitud se encuentren claramente descritos

sin ninguna duda, es posible que el solicitante pida que estos productos se asignen a la clase

correcta.

Por ejemplo:

“Productos farmacéuticos, clase 43”. En este caso, se puede solicitar que los productos sean

clasificados en la clase 5.

En este caso, si es pertinente, el solicitante debera acompafiar un nuevo formulario.

D. Disconformidad entre Etiqueta y Cobertura

En el caso que la etiqueta indique otros productos o servicios que los descritos en la

cobertura, es necesario pedir al solicitante que aclare la marca al tenor de las etiquetas o que
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acompafie etiquetas nuevas, por ejemplo: si la marca YYY N2 123, para productos

computacionales, clase 9 y acompaia una etiqueta como la siguiente:

YYY

Bebidas Gaseosas

Solucién 1: El solicitante podria enmendar esta observacién de la siguiente forma “marca YYY

N2 123, para bebidas gaseosas, clase 32"

Solucién 2: el solicitante podria acompafiar una etiqueta nueva, “marca YYY N2 123, para

productos computacionales, clase 9”

YYY

Productos Computacionales

1. Disconformidad entre Etiquetay el Titular

Si se solicita la marca YYY S.A. N2 123, se solicita para productos computacionales,
clase 9, solicitada por Juan Garcia (persona natural) y se acompafia una etiqueta como la

siguiente:
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YYY S.A.

Productos Computacionales

En este caso, es necesario pedir al solicitante que aclare titular al tenor de las etiquetas
0 que acompafie etiquetas nuevas, pues se estaria haciendo uso de una persona juridica. Las

soluciones pueden ser las siguientes:

Solucién 1: Si el solicitante decide aclarar titular al tenor de las etiquetas, puede enmendar
esta observacion de la siguiente forma: “marca YYY N2 123, productos computacionales, clase 9,
solicitada por YYY S.A.” Es decir, se solicita rectificacién del titular para conformarlo con el

que se sefiala en la etiqueta.

YYY S.A.

Productos Computacionales

Solucién 2: Por otro lado, si el solicitante decide acompafiar una etiqueta nueva, puede hacerlo

de la siguiente forma: “marca YYY N2 123, para productos computacionales, clase 9"
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YYY

Productos Computacionales

2. Etiqueta que Contiene Elementos Genéricos o Descriptivos

Las etiquetas pueden contener elementos genéricos y descriptivos siempre y cuando no induzcan a

error o confusién respecto a la naturaleza u origen del producto

En relacion a esto, se pueden presentar dos casos:

La etiqueta no contenga elementos genéricos que no induzcan a error o confusion

La etiqueta contenga elementos genéricos que no induzcan a error o confusion

En el caso que la etiqueta no contenga elementos genéricos que no induzcan a error o

confusion, no existe problema en aceptar a tramitacién la marca.

Por ejemplo:

“marca YYY N2 123, para productos computacionales, clase 9”. En este caso, no habria
problemas, debido a que la etiqueta no induce a error o confusién. En efecto, la marca es
solicitada para productos computacionales y por otro lado, la etiqueta contiene los términos

de la cobertura, los cuales se pueden considerar genéricos en su conjunto.

157




YYY

Productos Computacionales

En el caso que la etiqueta contenga elementos genéricos que no induzcan a error o

confusion, pueden existir eventualmente problemas para aceptar a tramitacion la marca.

Por ejemplo:

“marca YYY N2 123, para productos computacionales, clase 9”. En este caso, se presentan
algunos problemas, debido a que la etiqueta puede inducir a error o confusién. En efecto, la
marca es solicitada para productos computacionales y por otro lado, la etiqueta contiene

referentes a productos de limpieza.

YYY

Productos de Limpieza

VI Proposicion de Cobertura

El examinador, puede proponer una cobertura que podra ser libremente aceptada por
el solicitante, cuando producto de multiples observaciones el solicitante es pertinaz en su

€rror o errores.
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VII. Frases de Propaganda

En el caso de de las frases de propaganda o slogans, es necesario destacar que al estar
compuesta las frases de propaganda por una marca base, ya registrada, y una frase de caracter
publicitario, de acuerdo al art. 23 del Reglamento, éstas estan indisolublemente unidas a una
marca registrada previamente, art. 19 LPI y no pueden transferirse, cederse sin registro

principal, de acuerdo al art. 19 bis B.

Por lo anterior, la cobertura de las frases de propaganda debe coincidir con la de la
marca registrada y en ese sentido, el andlisis de los servicios y productos que distingue la
frase de propaganda debe coincidir o por lo menos no contener una cobertura mas amplia que
la marca registrada, por ejemplo; “ENTEL, EN TELECOMUNICACIONES NADIE SABE MAS”,
solicitud N2 869.582 para ser usada en servicios de telecomunicaciones, clase 38, debe tener

una cobertura idéntica con el registro base “ENTEL” registro N2 625.943.

VIIL. Renovacion

En el caso de las renovaciones, se presentan algunas situaciones particulares. La
primera de ellas es lo referente a la reestructuraciéon de la clase con la 82 version del
Clasificador de Niza. Entre otras, una de las mas grandes modificaciones es la de la clase 42, la

cual hasta antes del 2002 comprendia los servicios de las clases 43, 44 y 45.

En efecto, la clase 42 comprendia los servicios de “provision de comida y bebidas,
hospedaje temporal, servicios médicos, higiénicos y de belleza, servicios veterinarios y agricolas,
servicios legales, investigacion cientifica e industrial, programacion de computadores y servicios

que no podian ser clasificados en otras clases”.

Actualmente, los antiguos servicios se han distribuidos entre esta y la clase 43, 44 y

45:
Clase 42: Servicios cientificos y tecnoldgicos asi como servicios de investigacién y disefio
relativos a ellos; servicios de andlisis y de investigacion industrial; disefio y desarrollo de

ordenadores y software; servicios juridicos.
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Clase 43: Servicios de restauracion (alimentacién); hospedaje temporal.

Clase 44: Servicios médicos; servicios veterinarios; cuidados de higiene y de belleza para

personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.

Clase 45: Servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer

necesidades individuales; servicios de seguridad para la proteccién de bienes y de personas.

El examinador puede exigir al solicitante que reclasifique la cobertura de acuerdo a la
division antes sefialada. Y en los casos en que el registro fue concedido respecto a “todos los

productos/servicios de la clase”, se debe al momento de la renovacion, especificar todos los

productos o servicios.
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ANEXOI

Relaciones de Clases

Normalmente, la bisqueda de productos o servicios debe remitirse a la clase a la cual
pertenecen, sin embargo, pueden existir productos o servicios pertenecientes a otras clases

que se relacionan estrechamente.

Clase Clase Productos o servicios relacionados en otra clase
relacionada
Clase 1 16 Adhesivos:

Clase 16: adhesivos o pegamentos para la papeleria o la casal.

Clase 2

Clase 3 5,21, 35,42y | Productos de la clase 3:
44

Clase 5: Productos de la clase 52.

Productos de belleza y cosméticos:

Clase 35: servicios de venta al por mayor o menor de productos de
belleza y cosméticos.
Clase 42. Servicios de belleza (72 version)

Clase 44: servicios de belleza.

Detergente:

Clase 21: ropa impregnada con detergente de limpieza (82 version)

Preparaciones para el cabello:

Clase 42: Servicios para el cuidado del cabello (72 versién)

! Fallo DN N° 139.994 marca ISOFIT. Sol. N° 708.845.
2 Fallo DN N° 137.021 marca BOTOX. Sol. N° 691.904.
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Clase 44: Servicios para el cuidado del cabello (82 version)

Pasta de dientes:

Clase 21: Cepillos de dientes, hilo dental

Clase 4 39 Combustible, petrdleo, aceite y gas:

Clase 39: distribucién de combustible

Clase 5 3,10, 30,32 Productos clase 5:

Clase 3: Productos clase 33.

Productos farmacéuticos:

Clase 10: Aparatos e instrumentos quirdrgicos, médicos, dentales y

veterinarios*.

Comida dietética (para uso médico) y para nifios:

Clase 30: comida dietética y comida a base de cereales

Bebidas dietéticas y para nifios e infantes:

Clase 32: bebidas analcohdlicas

Clase 6 19, 35 Construcciones de metal y materiales de estas estructuras, partes y

repuestos, materiales de construccion resistentes de metal:

Clase 39: construcciones no metalicas, materiales de construccién no
metdlicas, partes y repuestos, materiales de construccion resistente

que no sean de metal.

¥ Fallo DN N° 137.021 marca BOTOX. Sol. N° 691.904.
* Fallo DN N° 139.122 marca DENTONICS MASTER-DENT. Sol. N° 726.045.
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Todos los productos contenidos en la clase 6:

Clase 35: Servicios de importaciéon, exportaciéon y representacion de

toda clase de productos®.

Clase 35: Venta de toda clase de productos®.

Clase 7 35 Maquinas bencineras y sus partes:

Clase 35: Servicio de venta de maquinas bencineras y sus partes’.

Clase 8 14 Cascanueces:

Clase 14: cascanueces de metales preciosos (82 version)

Clase 9 16, 21, 25, | Hardware, software:
28, 35, 38, 40,
41,42, 44 Clase 16: manuales de computadores

Clase 42: servicios computacionales, programacion de computadores

Juegos electrénicos, aparatos de entretenimientos adaptados para el

uso en un dispositivos externos:

Clase 28: juegos electrénicos y aparatos de entretenimientos,

adaptados para el uso en un dispositivo externo

Cronémetros:

Clase 21: cronémetros (72 version)

Lentes 6pticos y de sol:

Clase 25: Productos de la clase 258.

Clase 42: servicios épticos (72 version)

% Fallo DN N° 139.605 marca PERI LOGISTICS. Sol. N° 709.299.
® 1dem.
" Fallo DN N° 139.124 marca PRESSMANN. Sol. N° 723.203.

8 Fallo DN N° 139.541 marca FX. Sol. N° 664.042.
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Clase 44: servicios épticos (82 version)

Aparatos fotograficos, dias positivas y rollos fotograficos:

Clase 16: fotografias y dlbumes de fotografias

Clase 40: revelado e impresion fotografica, procesamiento de rollos,
duplicado de fotos

Peliculas pre grabadas, cintas de video y audio:

Clase 41: Produccion de peliculas, programas de radio, television
Aparatos de telecomunicacidon, teléfonos, telégrafos, aparatos de
comunicacion:

Clase 35: venta de aparatos de telecomunicaciéon

Clase 38: servicios de telecomunicaciones

Clase 10 5 Aparatos e instrumentos quirdrgicos, médicos, dentales y

veterinarios:

Clase 5: Productos farmacéuticos®.

Clase 11 7,35,37 Maquinas regadoras para la agricultura:

Clase 07: maquinas regadoras para la agricultura ( 72 version)

Productos de la clase 11, incluidas maquinarias y suministros

industriales:

Clase 35: Servicios de importacion, exportaciones, representaciéon y
distribucion de todo tipo de maquinarias y suministros industriales

de la clase 11, clase 3510,

Clase 35: Servicios de reparacion de todo tipo de productos incluidos

en la clase 11, clase 3511,

° Fallo DN N° 139.122 marca DENTONICS MASTER-DENT. Sol. N° 726.045.
19 Fallo DN N° 139.604 marca FIBERTOWER. Sol. N° 716.085.
11

Idem.
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Clase 12 35,42 Vehiculos:
Clase 35: venta de vehiculos

Clase 13

Clase 14 20,35
Joyeria, metales preciosos y aleaciones no incluidos en otras clases:
Clase 35: servicias de venta de joyas, metales preciosos

Clase 15

Clase 16 6, 9, 35, 40, | Papel higiénico y papel en general:

41,42

Clase 35: servicios de venta de papel y papel higiénicol2.

Libros, publicaciones, material escrito, revistas:

Clase 41: publicaciones y servicios de publicacion?3.

Libros, material de instruccién impreso:

Clase 41: servicios de educacién y entrenamiento4.

Manuales de computadores (libros, material de instruccién,

publicaciones y material impreso relacionado con computadores)

Clase 9: hardware y software

Clase 42: servicios computacionales, programacion de computadores

12 Fallo DN N° 139.652 marca REAL DATA. Sol. N° 731.593.
13 Fallo DN N° 139.545 marca VIDACTIVA Sol. N° 710.083.
4 Fallo DN N° 139.545 marca VIDACTIVA Sol. N° 710.083.
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Fotografias y albumes de fotografia:

Clase 9: aparatos fotograficos, peliculas fotograficas
Clase 40: Procesamiento de peliculas fotograficas, revelado e

impresion de peliculas fotograficas, duplicado de fotografias

Clase 17 1 Goma liquida:
Clase 1: goma liquida (82 version)

Clase 18 6,14, 35 Accesorios de harnees:
Clase 14: accesorios de harnees de metales preciosos 82 version)
Herraduras:
Clase 6: herraduras de metal (82 version)
Productos de cuero, maletas, mochilas, monederos, paraguas,
articulos de viajes:
Clase 35: servicios de venta de productos de cuero, maletas,
mochilas, monederos, paraguas, articulos de viajes
Monederos, monederos de malla de metal:
Clase 14: monederos de metales preciosos (82 versidn)

Clase 19 20 Construcciones no metalicas, materiales de construcciéon no
metalicos, partes y accesorios, materiales no metalicos resistentes.
Clase 6: construcciones metalicas, materiales de construccién
metalicos, partes y accesorios, materiales de construccion resistentes
metalicos

Clase 20 37,42 Muebles:
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Clase 37: decoracion de interiores, amoblado

Clase 42: disefio de interiores

Clase 21

3,14,16

Canastas para uso doméstico, contenedores de uso doméstico o

cocina, utensilios de cocina:

Clase 14: canastas de metales precisos

Bolsas para dulces:

Clase 14: bolsas de metales preciosos para dulces (82 version)

Candelabro.

Clase 14: candelabro de metales preciosos (82 version)

Servicios de café, cucharas de café:

Clase 14: servicios de café y cuchara de metales preciosos

(82versién)

Aceitera y vinagrera:

Clase 14: aceiteras y vinagreras de metales preciosos (82 version)

Cucharas, platos, bowls, servicios:

Clase 14: Cucharas, platos, bowls, servicios de metales preciosos (82

version)

Frascos, jarras, ollas:

Clase 14: Frascos, jarras, ollas de metales preciosos (82 version)

Porta servilleta, anillos para servilletas, rieles y anillos para toallas:
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Clase 14: Porta servilleta, anillos para servilletas, rieles y anillos para

toallas de metales preciosos (82 version)

Urnas y floreros:

Clase 14: Porta Urnas y floreros de metales preciosos (82 version)

Acuarios domésticos, tanques para acuarios domésticos, terrarios

domésticos:

Clase 16: Acuarios domésticos, tanques para acuarios domésticos,

terrarios domésticos (82 version)

Cepillos de dientes, hilo dental:

Clase 3: pasta de diente

Clase 22

Clase 23

Clase 24 40 Cortinas, tapiz, muros colgantes de textiles:
Clase 40: fabricacion de cortinas

Clase 25 35,40, 42 Ropa:
Clase 40: modificacion de vestuario, sastreria, impresion de poleras
Ropa, calcetines y atuendos para la cabeza:
Clase 35: servicios de venta de ropa, calcetines y atuendos para la
cabeza

Clase 26 14 Cajas para agujas, estuches para agujas:
Clase 14: cajas de metales preciosos para agujas, estuches de metales
preciosos para agujas (82 versién)

Clase 27 37 Alfombra, papel de muros:
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Clase 37: reparacion e instalacion de alfombras, instalacion de papel

de muros

Clase 28 9,16 Maquinas de entretenimiento automaticas o operadas por monedas,

caleidoscopios:

Clase 9: Maquinas de entretenimiento automaticas o operadas por

monedas, caleidoscopios (72 version)

Juegos electronicos y aparatos de entretenimiento ( no adaptados

para ser utilizados en una pantalla o monitor externo):

Clase 09: Juegos electronicos y aparatos de entretenimiento

adaptados para ser utilizados en una pantalla o monitor externo

Cartas y papel picado (challas):

Clase 16: cartas y papel picado(challas) (72 version)

Clase 29 30,42,43 Comidas preparadas:

Clase 42: locales de comida rapida, restoranes, cafés, servicios de

catering, comida para llevar (72 version)

Clase 43: locales de comida rapida, restoranes, cafés, servicios de

catering, comida para llevar (72 version)

Grasa, jaleas, postres, yogurts, alimentos preparados, snack, purés,
frutas y verduras secas, en conserva, congeladas, fritas y cocidas,

nueces, crustaceos, mariscos?!s:

Clase 30: masas, miel, melaza, almibar, postres y helados sin fines

meédicos, comidas preparadas, snacks, salsas, pasteles, budines!®.

15 Fallo DN N° 139.394 marca LOS VOLCANES DEL SUR. Sol. N° 728.845.
18 Fallo DN N° 139.613 marca PRADO. Sol. N° 735.234.
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Productos de la clase 29:

Clase 39: Almacenaje, embalaje, distribucién y transportel?.

Clase 30

5, 29, 32, 35,
42,43

Productos de reposteria:

Clase 35: venta de productos de reposteria

Café, té, cocoa, café artificial:

Clase 32: bebidas no alcohdlicas

Comidas preparadas, helados:

Clase 42: locales de comida rapida, restoranes, cafés, servicios de

catering, comida para llevar (72 versidon)

Clase 43: locales de comida rapida, restoranes, cafés, servicios de

catering, comida para llevar, heladerias!8. (82 version)

Clase 39: distribucién a domicilio?®.

Preparaciones y comida dietética, comida a base de cereales:

Clase 5: comida dietética, para invalidos e infantes

Hierbas culinarias en conserva:

Clase 29: Hierbas culinarias en conserva (82 version)

Masas, miel, melaza, almibar, postres y helados sin fines médicos,

comidas preparadas, snacks, salsas, pasteles, budines?20:

1" Fallo DN N° 136.985 marca PRODALSA. Sol. N° 679.900.

18 Fallo DN N° 139.295 marca MUNCHIES. Sol. N° 726.221.

1% Fallo DN N° 136.927 marca ROCCO’S NEW YORK STYLE PIZZA Sol. N° 683.497.
2 Eallo DN N° 139.394 marca LOS VOLCANES DEL SUR. Sol. N° 728.845.
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Clase 29: Grasa, jaleas, postres, yogurts, alimentos preparados, snack,
purés, frutas y verduras secas, en conserva, congeladas, fritas y
cocidas, nueces, crustaceos, mariscos?1.

Productos de la clase 30:

Clase 39: Almacenaje, embalaje, distribucién y transporte?22.

Clase 31 35 Productos de la clase 31:

Clase 35: Importacién, exportacidn y representacion?3.

Clase 32 5,30,33 Cerveza:

Clase 33: bebidas alcohdlicas24.

Bebidas no alcohdlicas:

Clase 5: bebidas dietética, para invalidos e infantes

Clase 30: Café, té, cocoa, café artificial

Clase 33 32 Bebidas alcohdlicas:

Clase 32: cerveza?s.

Clase 34 14 Ceniceros para fumadores, cajas de cigarrillos, fundas para

cigarrillos, cajas de fésforos, cajas de rapé, botes de tabaco:

Clase 14: Ceniceros de metales preciosos para fumadores, cajas de
cigarrillos de metales preciosos, fundas para cigarrillos de metales

preciosos, cajas de fésforos de metales preciosos, cajas de rapé de

2L Fallo DN N° 139.613 marca PRADO. Sol. N° 735.234.

22 Fallo DN N° 136.985 marca PRODALSA. Sol. N° 679.900.

2 Fallo DN N° 139.409 marca PATAGONIAN BEEF. Sol. N° 700.201.
2% Fallo DN N° 139.096 marca VINOS LAS TACAS Sol. N° 724.403.
2 Fallo DN N° 139.096 marca VINOS LAS TACAS Sol. N° 724.403.
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metales preciosos, botes de tabaco de metales preciosos (82 version)

Clase 35 3, 9, 12, 14, | Publicidad:
16, 18, 25, 30,
31, 36, 38, 41, | Clase 38: radiodifusion

42 Clase 41: produccion de filmes, programas de radio y television

Organizaciéon y conduccién de exhibiciones y competencias para

fines comerciales y publicitarios:

Clase 41: Organizacién y conduccién de conferencias, convenciones,
seminarios y exhibiciones de y competencias de caracter educacional

y recreacional

Consultaria, andlisis, asistencia, direccién e investigacion en

negocios, andlisis y proyecciones econdmicas:

Clase 36: servicios financieros; direccidn, planificaciéon, analisis e

investigacion financiera, servicios bancarios

Servicios de consultoria profesional en relacion a marketing,
direccién de negocios, administracion financiera, funcionamiento de

oficinas:

Clase 42: Servicios de consultoria profesional en relacién a
marketing, direccién de negocios, administracién financiera,
funcionamiento de oficinas (72 version).

Clase 42: Servicios de disefio26.

Arriendo de expendedores automadticos, test psicologico para

seleccion de personal:

Clase 42: Arriendo de expendedores automaticos, test psicolégico

para seleccién de personal (72 versién)

% Fallo DN N° 139.562 marca DE LA CALLE Sol. N° 735.352.
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Servicios de venta relacionados con los siguientes productos:

Clase 3: productos de belleza, cosméticos.

Clase 7: Maquinas bencineras y sus partes?’.

Clase 9: aparatos de telecomunicaciones, teléfonos, aparatos de
comunicaciones

Clase 12: vehiculos

Clase 14: metales preciosos y sus aleaciones, productos recubiertos
con metales preciosos no incluidos en otras clases, joyeria

Clase 16: libros

Clase 18: productos de cuero, monederos, maletas de mano,
billeteras, paraguas

Clase 25: ropa, calzado, atuendos para la cabeza

Clase 30: productos de reposteria

Importacidn, exportaciéon y representacion:

Clase 31: Productos de la clase 3128,

Difusion de material publicitario, folletos, prospectos e impresos:

Clase 16: Productos de papel y celulosa?®.

Clase 36 35 Servicios financieros; direccién, planificacién, analisis e investigacion

financiera, servicios bancarios:

Clase 35: Consultaria, analisis, asistencia, direccién e investigacién en

negocios, analisis y proyecciones econémicas

Clase 37 20,27,42 Servicios de construccion:

Clase 42: servicios de arquitectura, servicios de ingenieria,

consultoria profesional

%" Fallo DN N° 139.124 marca PRESSMANN. Sol. N° 723.203.
28 Fallo DN N° 139.409 marca PATAGONIAN BEEF. Sol. N° 700.201.
2% Fallo DN N° 139.629 marca BIGBANG INTERACTIVE. Sol. N° 738.563.
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Reparaciéon e instalacion de alfombras, instalacion de papel de

muros:

Clase 27: Alfombra, papel de muros

Decoracién de interiores, amoblado de interiores:

Clase 20: muebles

Clase 42: disefio de interiores

Servicios de consultoria profesional en relaciéon a construccién de
edificios, reparacion y servicios de instalacion:

Clase 42: Servicios de consultoria profesional en relacion a
construccion de edificios, reparacion y servicios de instalacion (72

version)

Clase 38 9, 35,41, 42 Radiodifusion:
Clase 35: publicidad
Clase 41: produccién de filmes, programas de radio y television,

entretenimiento en vivo

Servicios de consultoria profesional relacionado a

telecomunicaciones:

Clase 42: Servicios de consultoria profesional relacionado a

telecomunicaciones (72 version)

Provisién de acceso a internet, arriendo de acceso a redes globales de

computacidn, provisiéon de acceso a base de datos:

Clase 42: servicios computacionales, programacién de computadores

Servicios de telecomunicaciones:
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Clase 9: Aparatos de telecomunicacidn, teléfonos, telégrafos,

aparatos de comunicacion

Clase 39 4,30,42,43 Preparaciéon de tours, vacaciones, preparacién de transporte y

organizacion de excursiones:

Clase 42: provision de alojamiento, servicios de hotel , agencias de

viajes con provision de alojamiento (72 version)

Clase 43: provision de alojamiento, servicios de hotel , agencias de

viajes con provision de alojamiento

Distribucién de combustible, servicios de expendio de combustible:

Clase 4: combustible, gas, petroleo, aceite

Consultoria profesional relativo a transporte, empaque y

almacenamiento de productos, preparacion de viajes:

Clase 42: Consultoria profesional relativo a transporte, empaque y

almacenamiento de productos, preparacion de viajes (72 version)

Distribucién a domicilio, Almacenaje, embalaje y transporte30:

Clase 29: Productos de la clase 29.

Clase 30: Productos de la clase 3031,

Clase 40 9, 16, 24, 25, | Modificacién de vestuario, sastreria, impresién de poleras:
37,42
Clase 25: ropas

Fabricacion de cortinas:

Clase 24: Cortinas, tapiz, muros colgantes de textiles

% Fallo DN N° 136.985 marca PRODALSA. Sol. N° 679.900.
* Fallo DN N° 136.927 marca ROCCO’S NEW YORK STYLE PIZZA Sol. N° 683.497.
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Arriendo de maquinas para tricotear:

Clase 42: Arriendo de maquinas para tricotear ( 72 version)

Procesamiento de peliculas fotograficas, revelado e impresion de

peliculas fotograficas, duplicado de fotografias:

Clase 9: Aparatos fotograficos, dias positivas y rollos fotograficos

Clase 16: Fotografias y albumes de fotografia

Servicios de consultoria profesional relacionada al tratamiento de

materiales:

Clase 42: Servicios de consultoria profesional relacionada al

tratamiento de materiales (72 version)

Clase 41 9, 16, 35, 38, | Organizacion y conduccién de conferencias, convenciones,
42,44, 45 seminarios y exhibiciones de y competencias de caracter educacional

y recreacional:

Clase 35: Organizacién y conduccién de exhibiciones y competencias

para fines comerciales y publicitarios

Servicios de educacién y entrenamiento:

Clase 16: Libros, material de instruccién impreso32.

Entretenimiento en vivo:

Clase 9: Peliculas pre grabadas, cintas de video y audio

Clase 38: servicios de radidifusién

Produccién de peliculas, programas de radio, televisién:

%2 Fallo DN N° 139.545 marca VIDACTIVA Sol. N° 710.083.
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Clase 9: Peliculas pre grabadas, cintas de video y audio

Clase 35: publicidad

Clase 38: radiodifusion

Servicios de consultoria profesional relativos a educacion,
entrenamiento, entretencion, actividades culturales y deportivas (72
versién)

Servicios de publicacién:

Clase 16: Libros, material de instrucciéon impreso33.

Servicios de casino de juegos:

Clase 45: Servicios de club de encuentros, consultas en materia de

seguridad, alquiler de vestuario y trajes de noche34.

Clase 42

9, 16, 20, 37,
38

Servicios de arquitectura. Servicios de ingenieria:

Clase 37: servicios de construccién y obras de ingenieria civil

Servicios de computacién y programaciéon en computacion:

Clase 38: Provision de acceso a internet, arriendo de acceso a redes
globales de computacioén, provisién de acceso a base de datos

Clase 9: software y hardware

Clase 16: Manuales de computadores (libros, material de instruccion,

publicaciones y material impreso relacionado con computadores)

Disefio de interiores:

Clase 20: muebles.

Clase 37: decoracion de interiores, amoblado de interiores.

% Fallo DN N° 139.545 marca VIDACTIVA Sol. N° 710.083.
% Fallo DN N° 136.995 marca CASINO RANCAGUA. Sol. N° 696.068.
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Servicio de disefio en general:

Clase 35: Servicios de publicidad3s.

Clase 43 29,30,39,42 | Locales de comida rapida, restoranes, cafés, servicios de catering,
comida para llevar, heladerias:
Clase 42: locales de comida rapida, restoranes, cafés, servicios de
catering, comida para llevar. (72 version)
Clase 29: comidas preparadas
Clase 30: comidas preparadas, helados3®.
Provisién de alojamiento, servicios de hotel , agencias de viajes con
provision de alojamiento:
Clase 39: Preparacion de tours, vacaciones, preparacion de
transporte y organizacion de excursiones
Clase 42: Provisidon de alojamiento, servicios de hotel , agencias de
viajes con provision de alojamiento (72 versién)

Clase 44 3,9,42 Servicios de belleza y de cuidado del cabello:
Clase 3: productos de belleza, cosméticos, preparaciones de cuidado
del cabello
Clase 42: Servicios de belleza y de cuidado del cabello 872 versidn)
Servicios 6pticos:
Clase 9: lentes 6pticos
Clase 42: servicios épticos (72 version)

Clase 45 42 Servicios de arbitrajes, de manejo de propiedad intelectual, servicios

legales (99 version):

% Fallo DN N° 139.562 marca DE LA CALLE Sol. N° 735.352,
% Fallo DN N° 139.295 marca MUNCHIES. Sol. N° 726.221.
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Clase 42: Servicios de arbitrajes, de manejo de propiedad intelectual,

servicios legales (82 version)

Servicios de club de encuentros, consultas en materia de seguridad,

alquiler de vestuario y trajes de noche:

Clase 41: Servicios de casino de juegos3’.

%" Fallo DN N° 136.995 marca CASINO RANCAGUA. Sol. N° 696.068.
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ANEXO II
Clases con Nota Explicativa

Productos

CLASE 1

e Productos quimicos destinados a la industria, ciencia, fotografia, asi como a la
agricultura, horticulturay silvicultura.

e Resinas artificiales en estado bruto, materias plasticas en estado bruto.

e Abono para las tierras.

e (Composiciones extintoras.

e Preparaciones para el temple y soldadura de metales.

e Productos quimicos destinados a conservar los alimentos.

e Materias curtientes.

e Adhesivos (pegamentos) destinados a la industria.

Nota explicativa

La clase 1 comprende esencialmente los productos quimicos destinados a la industria,
ciencia y agricultura, incluyendo aquellos que forman parte de la composiciéon de productos
pertenecientes a otras clases.

Esta clase comprende principalmente:

¢ El compost, el pajote (abono).

e Lasal para conservar, salvo la de conservar alimentos.

Esta clase no comprende, en particular:

e Lasresinas naturales en estado bruto (cl. 2).

e Los productos quimicos destinados a la ciencia médica (cl. 5).

180



o Los fungicidas, herbicidas y los productos para la destrucciéon de animales

dafiinos (cl. 5).

o Los adhesivos (pegamentos) para la papeleria o la casa (cl. 16).
o La sal para conservar los alimentos (cl. 30).
o El pajote (cobertura de humus) (cl. 31).
CLASE 2
. Colores, barnices, lacas.
o Preservativos contra la herrumbre y el deterioro de la madera.
o Materias tintoreas.
o Mordientes.
o Resinas naturales en estado bruto.
. Metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.

Nota explicativa

La clase 2 comprende esencialmente las pinturas, colorantes y productos de proteccién contra

la corrosion.

Esta clase comprende principalmente:

J Los colores, barnices y lacas para la industria, la artesania y el arte.
J Los colorantes para el tinte de vestidos.
o Los colorantes para alimentos y bebidas.

Esta clase no comprende, en particular:

J Las resinas artificiales en estado bruto (cl. 1).

J Los colorantes para la colada y el blanqueo (cl. 3).
o Los tintes cosméticos (cl. 3).

o Las cajas de pintura (material escolar) (cl. 16).
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o Las pinturas y barnices aislantes (cl. 17).

CLASE 3
o Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada.
. Preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar.
. Jabones.
. Perfumeria, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello.
. Dentifricos.

Nota explicativa

La clase 3 comprende esencialmente los productos de limpieza y aseo.

Esta clase comprende principalmente:

J Los desodorantes de uso personal (perfumeria).

J Los productos higiénicos que sean productos de aseo.

Esta clase no comprende, en particular:

Los productos quimicos para la limpieza de chimeneas (cl. 1).

Los productos desengrasantes utilizados en procedimientos de fabricacién (cl. 1).

Los desodorantes que no sean de uso personal (cl. 5).

Las piedras de afilar o las muelas de afilar manuales (cl. 8).

CLASE 4

J Aceites y grasas industriales.
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. Lubricantes.

o Productos para absorber, regar y concentrar el polvo.
o Combustibles (incluyendo gasolina para motores) y materias de alumbrado.
J Bujias y mechas para el alumbrado.

Nota explicativa

La clase 4 comprende esencialmente los aceites y grasas industriales, los combustibles y las

materias de alumbrado.

Esta clase no comprende, en particular:

¢ Algunos aceites y grasas industriales especiales (consultar la lista alfabética de productos).

CLASE 5
. Productos farmacéuticos y veterinarios.
. Productos higiénicos para la medicina
. Sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés.
o Emplastos, material para apositos.
. Material para empastar los dientes y para moldes dentales.
o Desinfectantes.
J Productos para la destruccién de animales dafiinos.
° Fungicidas, herbicidas.

Nota explicativa

La clase 5 comprende esencialmente los productos farmacéuticos y otros productos para uso

médico.

Esta clase comprende principalmente:
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¢ Los productos higiénicos para la medicina y la higiene intima, que no sean productos de

aseo.
¢ Los desodorantes cuyo destino es un uso diferente al personal.

* Los cigarrillos sin tabaco para uso médico.

Esta clase no comprende, en particular:

e Los productos para la higiene que sean productos de aseo (cl. 3).

¢ Los desodorantes para uso personal (perfumeria) (cl. 3).

¢ Las vendas ortopédicas (cl. 10).

CLASE 6
J Metales comunes y sus aleaciones.
. Materiales de construccién metalicos.
o Construcciones transportables metdlicas.
o Materiales metalicos para vias férreas.
o Cables e hilos metalicos no eléctricos.
o Cerrajeria y ferreteria metalica.
o Tubos metalicos.
J Cajas de caudales.
o Productos metdlicos no comprendidos en otras clases.
. Minerales.

Nota explicativa

La clase 6 comprende esencialmente los metales comunes en bruto y semielaborados,

asi como los productos simples fabricados a partir de aquellos.

Esta clase no comprende, en particular:

e La bauxita (cl. 1).
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¢ El mercurio, antimonio, los metales alcalinos y los metales alcalino- térreos (cl.1).

¢ Los metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas (cl. 2).

CLASE 7
J Maquinas y maquinas herramientas.
J Motores (excepto motores para vehiculos terrestres).
o Acoplamientos y 6rganos de transmision (excepto aquellos para vehiculos terrestres).
. Instrumentos agricolas que no sean manuales.
. Incubadoras de huevos.

Nota explicativa

La clase 7 comprende esencialmente maquinas, maquinas-herramientas y motores.

Esta clase comprende principalmente:

 Las partes de motores (de todo tipo).

e Las maquinas y los aparatos eléctricos para la limpieza.

Esta clase no comprende, en particular:

e (iertas maquinas y maquinas-herramientas especiales (consultar la lista alfabética de
productos).
¢ Las herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente (cl. 8).

¢ Los motores para vehiculos terrestres (cl. 12).

CLASE 8

o Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente.
o Cuchilleria, tenedores y cucharas.

J Armas blancas.
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o Maquinillas de afeitar.

Nota explicativa

La clase 8 comprende esencialmente las herramientas e instrumentos de mano

accionados manualmente que conforman el utillaje de diversas profesiones.

Esta clase comprende principalmente:

¢ La cuchilleria, los tenedores y las cucharas de metales preciosos.

¢ Las maquinillas de afeitar, las maquinas de barbero (instrumentos de mano) y los

cortaunas, eléctricos.

Esta clase no comprende, en particular:

Algunos instrumentos especiales (consultar la lista alfabética de productos).

Las herramientas e instrumentos accionados por un motor (cl. 7).

La cuchilleria quirurgica (cl. 10).

Los corta- papeles (c. 16).

Las armas de esgrima (cl. 28).

CLASE 9

Aparatos e instrumentos cientificos, nauticos, geodésicos, fotograficos,
cinematograficos, 0pticos, de pesar, de medida, de sefializacion, de control (inspeccién), de
socorro (salvamento) y de ensefianza; aparatos e instrumentos para la conduccidn,

distribucién, transformacidn, acumulacidn, regulacién o control de la electricidad.
e Aparatos para el registro, transmision, reproduccion del sonido o imagenes.
 Soportes de registro magnéticos, discos acusticos.

e Distribuidores automaticos y mecanismos para aparatos de previo pago.
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 Cajas registradoras, maquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la
informacién y ordenadores.

o Extintores.

Nota explicativa

Esta clase comprende principalmente:

¢ Los aparatos e instrumentos de investigacion cientifica para laboratorios.
¢ Los aparatos e instrumentos utilizados para la navegacion de un barco, tales como
aparatos de medida y de transmisién de 6rdenes.

 Los siguientes aparatos e instrumentos eléctricos:

Algunas herramientas y aparatos electrotérmicos, tales como soldadores eléctricos y

planchas eléctricas, que, si no fueran eléctricos, pertenecerian a la clase 8.

Los aparatos y dispositivos que, si no fueran eléctricos, pertenecerian a otras clases, tales

como: vestidos calentados eléctricamente, encendedores para automoviles.

e Los chivatos.

* Las maquinas de oficina de tarjetas perforadas.

e Los aparatos para esparcimiento concebidos para ser utilizados exclusivamente con un
receptor de television.

¢ Los programas de ordenador y el software de todas clases cualquiera que sea su soporte de
grabacion o difusion, es decir, grabados en soporte magnético o descargados de una red

informatica remota.

Esta clase no comprende, en particular los siguientes aparatos eléctricos:

* Los aparatos electromecanicos para la cocina (trituradoras y mezcladoras para alimentos,
licuadoras, molinillos de café eléctricos, etc.) y otros aparatos e instrumentos accionados por
un motor eléctrico, clasificados todos en la clase 7.

¢ Las maquinillas de afeitar, maquinillas de barbero (instrumentos de mano) y
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cortaufias eléctricos (cl. 8).

¢ Cepillos de dientes y cepillos eléctricos (cl. 21).

e Aparatos eléctricos para la calefacciéon de locales o para calentar liquidos, para cocinar,
para la ventilacion, etc. (cl. 11).

¢ Larelojeria y otros instrumentos cronométricos (cl. 14).

¢ Losrelojes de control (cl. 14).

CLASE 10

e Aparatos e instrumentos quirurgicos, médicos, dentales y veterinarios,
miembros, ojos y dientes artificiales.
e Articulos ortopédicos.

e Material de sutura.

Nota explicativa

La clase 10 comprende esencialmente los aparatos, instrumentos y articulos médicos.

Esta clase comprende principalmente:
e El mobiliario especial de uso médico.
« Ciertos articulos de higiene en caucho (consultar la lista alfabética de productos).

¢ Las vendas ortopédicas.

CLASE 11
e Aparatos de alumbrado, de calefaccion, de produccién de vapor, de coccién, de
refrigeracion, de secado, de ventilacion, de distribuciéon de agua e instalaciones

sanitarias.

Nota explicativa

Esta clase comprende principalmente:
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¢ Los aparatos de aire acondicionado.

¢ Los calentadores, las bolsas de agua caliente, los calienta- camas, eléctricos o no eléctricos.

¢ Los almohadones y cubiertas calentadas eléctricamente, que no tengan una utilizacién
médica.

» Los hervidores eléctricos.

e Utensilios de cocina eléctricos.

Esta clase no comprende, en particular:

¢ Los aparatos de produccién de vapor (partes de maquinas) (cl. 7).

¢ Los vestidos calentados eléctricamente (cl. 9).

CLASE 12
. Vehiculos.
. Aparatos de locomocion terrestre, aérea o acuatica.

Nota explicativa

Esta clase comprende principalmente:

» Los motores para vehiculos terrestres.
¢ Los acoplamientos y 6rganos de transmision para vehiculos terrestres.

e Los aerodeslizadores.

Esta clase no comprende, en particular:

¢ Determinadas partes de vehiculos (consultar la lista alfabética de productos).

e Los materiales metdlicos para vias férreas (cl. 6).

* Los motores, acoplamientos y 6rganos de transmision, que no sean de vehiculos terrestres
(cl. 7).

¢ Las partes de motores (de todo tipo) (cl. 7).
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CLASE 13

e Armas de fuego.
e Municiones y proyectiles.
e Explosivos.

e Fuegos de artificio.

Nota explicativa

La clase 13 comprende esencialmente las armas de fuego y los productos pirotécnicos.

Esta clase no comprende, en particular:

e Las cerillas (cl. 34).

CLASE 14

e Metales preciosos y sus aleaciones y articulos de estas materias o de chapado
no comprendidos en otras clases.
e Joyeria, bisuteria, piedras preciosas.

¢ Relojeria e instrumentos cronométricos.

Nota explicativa

La clase 14 comprende esencialmente los metales preciosos, los productos fabricados

en estas materias y, en general, la joyeria, la bisuteria y la relojeria.

Esta clase comprende principalmente:

¢ Los articulos de bisuteria, auténticos y falsos.

e Los gemelos y agujas de corbata.

Esta clase no comprende, en particular:
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e C(iertos productos en metales preciosos (clasificados segin su funcién o destino), por
ejemplo, los metales en hojas o en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas (cl.
2); las amalgamas dentales en oro (cl. 5), la cuchilleria, los tenedores y cucharas (cl. 8), los
contactos eléctricos (cl. 9), las plumas de escribir de oro (cl. 16).

¢ Los objetos de arte que no sean en metales preciosos (clasificados segtiin la materia de la

que estan formados).

CLASE 15

. Instrumentos de musica

Nota explicativa

Esta clase comprende principalmente:

» Los pianos mecdanicos y sus accesorios.

e Las cajas de musica.

¢ Los instrumentos de musica eléctricos y electrénicos.

Esta clase no comprende, en particular:

 Los aparatos para el registro, la transmision y la amplificaciéon y reproduccion del sonido (cl.

9).

CLASE 16

J Papel, cartén y articulos de estas materias no comprendidos en otras clases.
J Productos de imprenta.

o Articulos de encuadernacion.

o Fotografias.

o Papeleria.

o Adhesivos (pegamentos) para la papeleria o la casa.
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. Material para artistas.

. Pinceles.

o Maquinas de escribir y articulos de oficina (excepto muebles).

J Material de instruccién o de enseflanza (excepto aparatos).

J Materias plasticas para embalaje (no comprendidas en otras clases).
J Caracteres de imprenta.

J Clichés.

Nota explicativa

La clase 16 comprende esencialmente el papel, los productos de papel y los articulos

de oficina.

Esta clase comprende principalmente:

¢ Los corta- papeles.

¢ Las maquinas multicopistas.

 Las hojas, sacos o bolsas de materias plasticas, para el embalaje.

No comprende, en particular:

¢ Determinados productos de papel o carton (consultar la lista alfabética de productos).

 Los colores (cl. 2).

¢ Las herramientas manuales para los artistas (por ejemplo: espatulas, cinceles de escultores)
(cl. 8).

CLASE 17

o Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no

comprendidos en otras clases.

J Productos en materias plasticas semielaboradas.
. Materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar.
J Tubos flexibles no metélicos.
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Nota explicativa

La clase 17 comprende esencialmente los aislantes eléctricos, térmicos o acusticos y

las materias plasticas semielaboradas, en forma de hojas, placas o barras.

Esta clase comprende principalmente:

e La goma para el recauchutado de neumaticos.
¢ Las materias de relleno de caucho o de materias plasticas.

¢ Las barreras flotantes antipolucidn.

CLASE 18

e (Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras
clases.

e Pieles de animales.

e Batles y maletas.

e Paraguas, sombrillas y bastones.

e Fustas y guarnicioneria.

Nota explicativa

La clase 18 comprende esencialmente el cuero, sus imitaciones, los articulos de viaje

no comprendidos en otras clases y la guarnicioneria.

Esta clase no comprende, en particular:

 Los articulos de vestir (consultar la lista alfabética de productos).

CLASE 19

° Materiales de construcciéon no metalicos.
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. Tubos rigidos no metalicos para la construccion.

o Asfalto, pez y betun.
o Construcciones transportables no metalicas.
J Monumentos no metalicos.

Nota explicativa

La clase 19 comprende esencialmente los materiales de construccién no metalicos.

Esta clase comprende principalmente:

Las maderas semielaboradas (por ejemplo: vigas, planchas, paneles).

Las maderas contrachapadas.

El vidrio de construccion (por ejemplo: losas, tejas de vidrio).

Los granulados de vidrio para la sefializacion de las carreteras.

Los buzones de mamposteria.

Esta clase no comprende, en particular:

¢ Los productos para la conservacion o la impermeabilizacion del cemento (cl.1).

e Losignifugos (cl 1).

e La pez negra para zapateros (cl. 3).

CLASE 20
o Muebles, espejos, marcos.
° Productos, no comprendidos en otras clases de madera, corcho, cafia, junco, mimbre,

cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ambar, nacar, espuma de mar, sucedaneos de todas

estas materias o de materias plasticas.

Nota explicativa
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La clase 20 comprende esencialmente los muebles y sus partes y los productos de

materias plasticas que no se incluyen en otras clases.

Esta clase comprende principalmente:

Los muebles metalicos y los muebles para el camping.

Los articulos de cama (por ejemplo: colchones, somieres, almohadas).

Los espejos y espejos de mobiliario o de tocador.

Las placas de matricula no metalicas.

Los buzones, que no sean de metal ni de mamposteria.

Esta clase no comprende, en particular:

e C(iertos espejos especiales clasificados segin su funciéon o destino (consultar la lista
alfabética de productos).

e Los mobiliarios especiales de laboratorios (cl. 9).

» Los mobiliarios especiales para uso médico (cl. 10).

e Laropa de cama (cl. 24).

¢ Los edredones (colchas de pluma) (cl. 24).

CLASE 21

o Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina (que no sean de metales preciosos
ni chapados).

. Peines y esponjas.

o Cepillos (con excepcion de los pinceles).

J Materiales para la fabricacién de cepillos.

J Material de limpieza.

J Viruta de hierro.

J Vidrio en bruto o semielaborado (con excepcion del vidrio de construccion).

J Cristaleria, porcelana y loza no comprendidas en otras clases.
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Nota explicativa

La clase 21 comprende esencialmente los pequefios utensilios y aparatos para el
menaje y la cocina, accionados manualmente, asi como los utensilios de tocador, la cristaleria

y los articulos de porcelana.

Esta clase comprende principalmente:

 Los utensilios y recipientes para el menaje y la cocina, como por ejemplo: baterias de cocina,
cubos, barrefios de hojalata, de aluminio, de materias plasticas o de otro tipo, pequefos
aparatos para picar, moler, exprimir, etc., accionados manualmente.

e Los apagavelas que no sean de metales preciosos.

e Los peines eléctricos.

Los cepillos de dientes eléctricos.

Los salvamanteles y posavasos (vajilla).

Esta clase no comprende, en particular:

« Ciertos productos de cristal, porcelana y loza (consultar la lista alfabética de productos).

e Los productos de limpieza, jabones, etc. (cl. 3).

» Los pequefios aparatos para cortar, moler, exprimir, etc., accionados eléctricamente

(cl. 7).

e Las maquinillas y aparatos de afeitar, cortadoras de pelo, instrumentos de metal para
manicura y pedicura (cl. 8).

* Los utensilios de coccidn eléctricos (cl. 11).

 Los espejos de tocador (cl. 20).

CLASE 22

o Cuerdas, bramantes, redes, tiendas de campaiia, toldos, velas, sacos (no comprendidos
en otras clases).
J Materias de relleno (con excepcidn del caucho o materias plasticas).

° Materias textiles fibrosas en bruto.
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Nota explicativa

La clase 22 comprende esencialmente los productos de cordeleria y de vela,

materias de relleno y las materias textiles fibrosas en bruto.

Esta clase comprende principalmente:

e Las cuerdas y bramantes de fibra textil natural o artificial, de papel o de materia plastica.

Esta clase no comprende, en particular:

 Ciertas redes y sacos especiales (consultar la lista alfabética de productos).

e Las cuerdas para instrumentos de musica (cl. 15).

¢ Los velos de vestir (cl. 25).

CLASE 23

o Hilos para uso textil.

CLASE 24

J Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases.

J Ropa de cama y de mesa.

Nota explicativa

La clase 24 comprende esencialmente los tejidos y las mantas.

Esta clase comprende principalmente:

e Laropa de cama de papel.

las
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Esta clase no comprende, en particular:

Ciertos tejidos especiales (consultar la lista alfabética de productos)

Las mantas eléctricas para uso médico (cl. 10) y que no sean para uso médico (cl. 11).

La ropa de mesa de papel (cl. 16).

Las mantas para caballos (cl. 18).

CLASE 25

- Vestidos, calzados, sombrereria.

Nota explicativa

Esta clase no comprende, en particular:

« Ciertos vestidos y calzados especiales (consultar la lista alfabética de productos).

CLASE 26
J Puntillas y bordados, cintas y lazos.
J Botones, corchetes y ojetes, alfileres y agujas.
. Flores artificiales.

Nota explicativa

La clase 26 comprende esencialmente los articulos de merceria y de pasamaneria.

Esta clase comprende principalmente:

e Las cremalleras.

Esta clase no comprende, en particular:
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« Ciertos corchetes especiales (consultar la lista alfabética de productos).
 Ciertas agujas especiales (consultar la lista alfabética de productos).

¢ Los hilos para uso textil (cl. 23).

CLASE 27
. Alfombras, felpudos, esteras, linéleum y otros revestimientos de suelos.
. Tapicerias murales que no sean de materias textiles.

Nota explicativa

La clase 27 comprende esencialmente los productos destinados a recubrir o revestir,

con el fin de acondicionar, los suelos o las paredes ya construidos.

CLASE 28

. Juegos, juguetes.

. Articulos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases.
o Decoraciones para arboles de Navidad.

Nota explicativa

Esta clase comprende principalmente:

* Los articulos de pesca.

e Los aparatos para deportes y juegos diversos.

Esta clase no comprende, en particular:

e Las velas para arboles de Navidad (cl. 4).

¢ Los equipos de inmersién (cl. 9).

¢ Los aparatos de esparcimiento creados para utilizarse solamente a través de un
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receptor de television.

¢ Las lamparas (guirnaldas) eléctricas para arboles de Navidad (cl. 11).
e Lasredes de pesca (cl. 22).

 Los trajes de gimnasia y deporte (cl. 25).

¢ La confiteria y la chocolateria para arboles de Navidad (cl. 30).

CLASE 29

. Carne, pescado, aves y caza.

. Extractos de carne.

. Frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas.
° Jaleas, mermeladas, compotas.

° Huevos, leche y productos lacteos.

. Aceites y grasas comestibles.

Nota explicativa

La clase 29 comprende esencialmente los productos alimenticios de origen animal, asi
como las legumbres y otros productos horticolas comestibles preparados para el consumo o
la conservacidn.
Esta clase comprende principalmente:
» Las bebidas lacteadas, o en las que predomina la leche.
Esta clase no comprende, en particular:
e Ciertos productos alimenticios de origen vegetal (consultar la lista alfabética de

productos).

 Los alimentos para bebés (cl. 5).

Las substancias dietéticas para uso médico (cl. 5).

Las salsas para ensalada (cl.30).

Los huevos para incubar (cl.31).
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¢ Los alimentos para los animales (cl.31).

¢ Los animales vivos (cl. 31).

CLASE 30
. Café, té, cacao, azucar, arroz, tapioca, sagy, sucedaneos del café.
o Harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pasteleria y confiteria, helados
comestibles.
° Miel, jarabe de melaza.
. Levadura, polvos para esponjar.
° Sal, mostaza.
o Vinagre, salsas (condimentos).
. Especias.
. Hielo.

Nota explicativa

La clase 30 comprende esencialmente los productos alimenticios de origen vegetal
preparados para el consumo o la conserva, asi como los coadyuvantes destinados a mejorar el

gusto de los alimentos.

Esta clase comprende principalmente:

 Las bebidas a base de café, cacao o chocolate.

¢ Los cereales preparados para la alimentacién humana (por ejemplo: copos de avena o de

otros cereales).

Esta clase no comprende, en particular:

Ciertos productos alimenticios de origen vegetal (consultar la lista alfabética de productos).

La sal para conservar que no sea para alimentos (cl. 1).

Las infusiones medicinales y sustancias dietéticas para uso médico (cl. 5).

Los alimentos para bebés (cl. 5).
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¢ Los cereales en bruto (cl. 31).

¢ Alimentos para animales (cl. 31).

CLASE 31
. Productos agricolas, horticolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases.
o Animales vivos.
. Frutas y legumbres frescas.
. Semillas, plantas y flores naturales.
. Alimentos para los animales.
. Malta.

Nota explicativa

La clase 31 comprende esencialmente los productos de la tierra que no hayan sufrido

preparacion alguna para el consumo, los animales vivos y las plantas vivas, asi como los

alimentos para los animales.

Esta clase comprende principalmente:

Las maderas en bruto.

Los cereales en bruto.

Los huevos para incubar.

Los moluscos y los crustaceos vivos.

Esta clase no comprende, en particular:

Las maderas semielaboradas (cl. 19).

Los cebos artificiales para la pesca (cl. 28).
El arroz (cl. 30).
El tabaco (cl. 34).

Los cultivos de microorganismos y las sanguijuelas para uso médico (cl.5).
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CLASE 32

J Cervezas.

J Aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohdlicas.
J Bebidas y zumos de frutas.

o Siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

Nota explicativa

La clase 32 comprende esencialmente las bebidas no alcoholicas, asi como las cervezas.

Esta clase comprende principalmente:

e Las bebidas desalcoholizadas.

Esta clase no comprende, en particular:

* Las bebidas para uso médico (cl. 5).

¢ Las bebidas lacteadas, o en las que predomina la leche (cl.29).

 Las bebidas a base de cacao, café o chocolate (cl. 30).

CLASE 33

J Bebidas alcohélicas (con excepcion de las cervezas).

Nota explicativa

No comprende en particular:

¢ Las pociones medicinales (cl. 5).

¢ Las bebidas desalcoholizadas (cl. 32).
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CLASE 34

J Tabaco.
o Articulos para fumadores.
. Cerillas.

Nota explicativa

Esta clase comprende principalmente:

¢ Los sucedaneos del tabaco (que no sean para uso médico).
No comprende en particular:

* Los cigarrillos sin tabaco para uso médico (cl. 5).

« Ciertos articulos para fumadores de metales preciosos (cl. 14) (consultar la lista

alfabética de productos).

Servicios

CLASE 35

J Publicidad.

J Gestion de negocios comerciales.
J Administracién comercial.

J Trabajos de oficina.

Nota explicativa

La clase 35 comprende esencialmente los servicios prestados por personas o por

organizaciones cuya finalidad principal es:
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1) La ayuda en la explotacion o la direccidon de una empresa comercial, o

2) La ayuda en la direccion de los negocios o funciones comerciales de una empresa industrial
o comercial, asi como los servicios de empresas de publicidad que se encargan esencialmente
de comunicaciones al publico, de declaraciones o de anuncios por todos los medios de

difusién y en relacion con toda clase de mercancias o de servicios.

Esta clase comprende principalmente:

e Reagrupamiento, por cuenta de terceros, de productos diversos (con excepcidén de su
transporte), permitiendo a los consumidores examinar y comprar estos productos con
comodidad.

 Los servicios que comportan el registro, la transcripcién, la composicién, la compilacién, o la
sistematizacion de comunicaciones escritas y de grabaciones, asi como la explotacién o la
compilacion de datos matematicos o estadisticos.

e Los servicios de las agencias de publicidad, asi como servicios tales como la distribucién de

prospectos, directamente o por correo, o la distribuciéon de muestras.

Esta clase puede referirse a la publicidad relativa a otros servicios, tales como los que

conciernen a los empréstitos bancarios o la publicidad por radio.

Esta clase no comprende, en particular:

e La actividad de una empresa cuya funcién primordial sea la venta de mercancias, es decir,

de una empresa comercial.
» Los servicios tales como las evaluaciones e informes de ingenieros que no estén en relacion
directa con la explotacion o direccién de los negocios de una empresa comercial o industrial
(consultar la lista alfabética de servicios).

CLASE 36

. Seguros.
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. Negocios financieros.
. Negocios monetarios.

. Negocios inmobiliarios.

Nota explicativa

La clase 36 comprende esencialmente los servicios prestados en los negocios
financieros y monetarios y los servicios prestados en relacién con contratos de seguros de

todo tipo.

Esta clase comprende principalmente:

 Los servicios relacionados con los negocios financieros o monetarios a saber:

» Los servicios de todos los institutos bancarios o instituciones en relacion con ellos, tales
como agencias de cambio o servicios de compensacidn.

e Los servicios de institutos de crédito que no sean bancos, tales como asociaciones
cooperativas de crédito, compaiiias financieras individuales, prestamistas, etc.

e Los servicios de los "trust de inversion", de las compaiiias "holding".

 Los servicios de corredores de valores y de bienes.

* Los servicios relacionados con los negocios monetarios, asegurados por agentes fiduciarios.

Los servicios prestados en relacion con la emisién de cheques de viaje y de cartas de crédito.
e Los servicios de administradores de inmuebles, es decir, los servicios de alquiler, de
valoracién de bienes inmuebles o de financiacion.

e Los servicios relacionados con los seguros, tales como servicios prestados por agentes o
corredores que se ocupan de seguros, los servicios prestados a los aseguradores y a los

asegurados y los servicios de suscripcion de seguros.

CLASE 37

e Construccion.

e Reparacién.

e Servicios de instalacion.
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Nota explicativa

La clase 37 comprende esencialmente los servicios prestados por empresarios o
subcontratistas en la construccién o la fabricaciéon de edificios permanentes, asi como los
servicios prestados por personas u organizaciones que se ocupan de la restauracion de
objetos a su estado primitivo o de su preservacién sin alterar sus propiedades fisicas o

quimicas.

Esta clase comprende principalmente:

e Los servicios relacionados con la construccion de edificios, carreteras, puentes, presas o
lineas de transmisiéon y los servicios de empresas especializadas en el campo de la
construccion, tales como las de pintores, fontaneros, instaladores de calefaccién o tejadores.
¢ Los servicios anexos a los servicios de construccion tales como inspecciones de
proyectos de construcciones.
 Los servicios de construccién naval.
 Los servicios de alquiler de herramientas o de material de construccion.
» Los servicios de reparacidn, a saber, los servicios que se ocupan de poner cualquier objeto
en buen estado después del desgaste, los dafios, el deterioro o la destruccién parcial,
(reparacion de un edificio o de cualquier objeto existente que se ha deteriorado respecto de su
condicién primitiva).
 Los diversos servicios de reparacion, tales como los referentes a la electricidad,
mobiliario, instrumentos y herramientas, etc.
* Los servicios de conservacion que tratan de mantener un objeto en su condicién
original, sin cambiar ninguna de sus propiedades (en lo que concierne a la distincion
entre esta clase y la clase 40, ver nota explicativa de la clase 40).
Esta clase no comprende, en particular:
* Los servicios de almacenaje de mercancias tales como vestidos o vehiculos (cl. 39).

 Los servicios relacionados con el tefiido de tejidos o ropas (cl. 40).
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CLASE 38

° Telecomunicaciones.

Nota explicativa

La clase 38 comprende esencialmente los servicios que permiten a una persona al
menos comunicarse con otra por un medio sensorial. En estos servicios se incluyen aquellos
que:

1) Permiten a una persona conversar con otra.
2) Transmiten mensajes de una persona a otray
3) Ponen a una persona en comunicacion oral o visual con otra (radio y television).

Esta clase comprende principalmente:

 Los servicios que consisten esencialmente en la difusiéon de programas de radio o de

television.

Esta clase no comprende, en particular:

¢ Los servicios de publicidad por radio (cl. 35).

CLASE 39

. Transporte.

J Embalaje y almacenaje de mercancias.
. Organizacion de viajes.

Nota explicativa

La clase 39 comprende esencialmente los servicios prestados transportando personas
o mercancias de un lugar a otro (por ferrocarril, carretera, agua, aire u oleoducto) y los
servicios necesariamente relacionados con esos transportes, asi como los servicios
relacionados con el dep6sito de mercancias en un almacén o en otro edificio con vista a su

preservacion o custodia.
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Esta clase comprende principalmente:

¢ Los servicios prestados por compaiiias que explotan estaciones, puentes, transbordadores,
(ferries), etc. utilizados por el transportista.

¢ Los servicios relacionados con el alquiler de vehiculos de transporte.

e Los servicios relacionados con el remolque maritimo, la descarga, el funcionamiento de
puertos y de muelles y el salvamento de buques en peligro y de sus cargamentos.

¢ Los servicios relacionados con el funcionamiento de los aeropuertos.

e Los servicios relacionados con el embalaje y empaquetado de mercancias antes de su
expedicion.

e Los servicios que consisten en informaciones referentes a los viajes o los transportes de
mercancias por intermediarios y agencias de turismo, informaciones relativas a las tarifas, los
horarios y los medios de transporte.

* Los servicios relativos a la inspeccion de vehiculos o de mercancias antes del transporte.

Esta clase no comprende, en particular:

e Los servicios relativos a la publicidad de las empresas de transporte, tales como la
distribucién de prospectos o la publicidad por radio (cl. 35).

* Los servicios relacionados con la emisiéon de cheques de viaje o de cartas de crédito por
intermediarios o agencias de viaje (cl. 36).

e Los servicios relativos a los seguros (comerciales, de incendio o de vida) durante el
transporte de personas o mercancias (cl. 36).

e Los servicios prestados por el mantenimiento y la reparaciéon de vehiculos, pero no el
mantenimiento ni la reparaciéon de objetos en relaciéon con el transporte de personas y de
mercancias (cl. 37).

 Los servicios relacionados con la reserva de habitaciones de hotel por las agencias de viaje o

por intermediarios (cl. 42).

CLASE 40

° Tratamiento de materiales.
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Nota explicativa

La clase 40 comprende esencialmente los servicios, no enumerados en otras clases,
prestados por el tratamiento o la transformacién mecanica o quimica de sustancias
inorganicas u organicas o de objetos.

Por necesidades de la clasificacion, la marca se considera como una marca de servicio
Unicamente en los casos en que el tratamiento o la transformacion se haga por cuenta de otra
persona. Por idénticas necesidades de la clasificacion, la marca se considera como una marca
de fabrica en todos los demas casos en que la sustancia o el objeto se comercialice por aquel

que la haya tratado o transformado.

Esta clase comprende principalmente:

» Los servicios relacionados con la transformaciéon de un objeto o de una sustancia y todo
tratamiento que implique una modificaciéon de sus propiedades esenciales (por ejemplo, el
tefiido de un vestido); un servicio de mantenimiento, a pesar de que normalmente esté
comprendido en la clase 37, serd clasificado en consecuencia en la clase 40, si implica dicha
modificaciéon (por ejemplo, el cromado del parachoques de un automdvil).

e Los servicios de tratamiento de materiales que pueden intervenir en el curso de la
fabricacion de una sustancia o de un objeto cualquiera que no sea un edificio, por ejemplo, los
servicios que se refieren al corte, a la manufactura, al pulimento por abrasiéon o al

revestimiento metalico.

Esta clase no comprende, en particular:

¢ Los servicios de reparacion (cl. 37).

CLASE 41
. Educacion.
. Formacién.
. Esparcimiento.
o Actividades deportivas y culturales.
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Nota explicativa

La clase 41 comprende esencialmente los servicios prestados por personas o por
instituciones para desarrollar las facultades mentales de personas o animales, asi como los

servicios destinados a divertir o entretener.

Esta clase comprende principalmente:

* Los servicios de educacién de individuos o de doma de animales, bajo todas sus formas.

e Los servicios cuyo fin esencial es el entretenimiento, la diversion o el recreo de los
individuos.

¢ Los servicios de presentacion al publico de obras de arte plastico o de literatura con fines

culturales o educativos.

CLASE 42

. Servicios cientificos y tecnoldgicos asi como servicios de investigacion y disefio

relativos a ellos.

J Servicios de andlisis y de investigacion industrial.
. Disefio y desarrollo de ordenadores y software.
J Servicios juridicos.

Nota Explicativa

La clase 42 comprende esencialmente los servicios prestados por personas, a titulo
individual o colectivo, en relaciéon con aspectos teéricos o practicos de sectores complejos de
actividades; tales servicios son prestados por representantes de profesiones como quimicos,

fisicos, ingenieros, informaticos, juristas, etc.

Esta clase comprende principalmente:
e Los servicios de ingenieros que se encargan de evaluaciones, estimaciones, investigacion e
informes en los campos cientifico y tecnolégico.

 Los servicios de investigacion cientifica con fines médicos.
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Esta clase no comprende en particular:

Las investigaciones y evaluaciones en asuntos comerciales (cl. 35).

Los servicios de tratamiento de textos y de gestion de ficheros informaticos (cl. 35).

Las evaluaciones en materia financiera y fiscal (cl. 36).

* Los servicios de extraccién minera y petrolera (cl. 37).

Los servicios de instalacién y reparacién de ordenadores (cl. 37).

* Los servicios prestados por representantes de profesiones tales como médicos,
veterinarios, sicoanalistas (cl. 44).

¢ Los servicios de tratamientos médicos (cl. 44).

 Los servicios prestados por jardineros paisajistas (cl. 44).

CLASE 43
. Servicios de restauracion (alimentacion);
J Hospedaje temporal.

Nota Explicativa

La clase 43 comprende esencialmente los servicios prestados por personas o
establecimientos cuyo fin es preparar alimentos y bebidas para el consumo asi como los
servicios prestados procurando el alojamiento, el albergue y la comida en hoteles, pensiones u

otros establecimientos que aseguran un hospedaje temporal.

Esta clase comprende principalmente:

* Los servicios de reserva de alojamiento para viajeros, prestados principalmente por
agencias de viaje o corredores;

e Las residencias para animales.

Esta clase no comprende en particular:
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¢ Los servicios de alquiler de bienes inmuebles como casas, apartamentos, etc. destinados a
un uso permanente (cl. 36);
 Los servicios de organizacion de viajes prestados por agencias de turismo (cl. 39);

¢ Los servicios de conservacion de alimentos y bebidas (cl. 40);

Los servicios de discotecas (cl. 41);

* Los pensionados (cl. 41);

Las casas de reposo y de convalecencia (cl. 44).

CLASE 44
. Servicios médicos;
. Servicios veterinarios;
. Cuidados de higiene y de belleza para personas o animales;
. Servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.

Nota Explicativa

La clase 44 comprende esencialmente los cuidados médicos, de higiene corporal y de
belleza prestados por personas o establecimientos a personas o animales; comprende
igualmente los servicios relacionados con los sectores de la agricultura, la horticultura y la

silvicultura.

Esta clase comprende principalmente:

¢ Los servicios de analisis médicos relacionados con el tratamiento de personas (tales como

examenes radiograficos y tomas de sangre);

Los servicios de inseminacion artificial;

Las consultas en materia de farmacia;

La cria de animales;

Los servicios relacionados con el cultivo de plantas tales como la jardineria;
 Los servicios relacionados con el arte floral tales como la composicién floral asi como

e Los servicios prestados por jardineros paisajistas.
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Esta clase no comprende en particular:

¢ Los servicios de destrucciéon de animales dafiinos (que no sean de los de la agricultura, la
horticultura y la silvicultura) (cl. 37);

 Los servicios de instalacion y reparacién de dispositivos de riego (cl. 37);

¢ Los servicios de transporte en ambulancias (cl. 39);

¢ Los servicios de matadero de animales y de taxidermia (cl. 40);

¢ Los servicios de tala y aserrado de madera (cl. 40);

¢ Los servicios de doma de animales (cl. 41);

 Los servicios prestados por clubes de cultura fisica (cl. 41);

 Los servicios de investigacion cientifica con fines médicos (cl. 42);

e Las residencias para animales (cl. 43);

 Las residencias para personas mayores (cl. 43);

CLASE 45

o Servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer

necesidades individuales; servicios de seguridad para la proteccién de bienes y de personas.

Nota Explicativa

Esta clase comprende principalmente:

e Los servicios de investigacion y vigilancia relativos a la seguridad de personas y de
colectividades;

e Los servicios prestados a personas en relacion con acontecimientos sociales tales como
servicios de acompafiamiento en sociedad, agencias matrimoniales, servicios funerarios.

Esta clase no comprende en particular:

e Los servicios profesionales que prestan una ayuda directa a las operaciones o funciones de

una empresa comercial (cl. 35);
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e Los servicios relacionados con negocios financieros o monetarios y los servicios
relacionados con los seguros (cl. 36);
¢ Los servicios de acompafiamiento de viajeros (cl. 39);

¢ Los servicios de transporte blindado (cl. 39);

Los servicios de educacidn de personas, bajo cualquiera de sus formas (cl. 41);
e Los servicios de cantantes o de bailarines (cl. 41);

e Los servicios juridicos (cl. 42);

Los servicios prestados por terceros que aseguran cuidados médicos, de higiene y de belleza
para personas o animales (cl. 44);
e Algunos servicios de alquiler (consultar la lista alfabética de servicios y la nota general b)

relativa a la clasificacion de servicios).
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ANEXO III
Principales Cambios de la Novena Edicion

La ultima version del Clasificador de Niza corresponde a la 99 Ediciéon. La Novena

Edicién comenz6 a regir a partir del 1 de enero del 2007.

Los principales cambios que introdujo la dltima edicién, fueron:

. Los servicios legales pasaron de la clase 42 a la clase 45. Actualmente, la clase 42
qued6 reducida solamente a los servicios computacionales, cientificos, tecnologicos,
ingenieria y disefio.

. Productos fabricados de metales preciosos son clasificados de acuerdo a su funcién,
por ejemplo; los cascanueces eran clasificados en la clase 8 si no eran de metales preciosos y
en la 14 si eran de metales preciosos, en cambio hoy, todos pertenecen a la clase 8.

. Los acuarios y accesorios se encontraban en la clase 16 como material de aprendizaje,
en cambio con la 92 version, los acuarios se clasifican en la clase 21, en la cual se encuentran
los objetos fabricados de vidrio. Por otro lado, los accesorios como gravilla para acuario se

encuentra en la clase 19 y luces para acuario en la clase 11.
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Parte 12

Notificaciones

Las notificaciones son actuaciones de los tribunales que son requisitos para que las
resoluciones tengan efecto y consisten en dar conocimiento de las resoluciones a quienes la

ley establece que pueden afectarles.

INAPI como tribunal debe realizar distintos tipos de notificaciones para dar a conocer las

resoluciones que dicta, dependiendo de qué resolucion se trata.
Las notificaciones que generalmente se utilizan son las que se realizan mediante: el estado
diario, cartas certificadas, ambas contenidas en la LPI, y la notificaciéon personal, regulada por

el art. 40 y siguientes del CPC.

Estado Diario (Art.13 inc. 1° LPI)

La LPI ha establecido en el art. 13 a la notificaciéon por el estado diario como la de uso

general en los procedimientos de registro.
Este articulo expresa que deben notificarse por medio del estado diario: “todas las

notificaciones que digan relacién con el procedimiento de otorgamiento de un derecho de

propiedad industrial, oposiciones, nulidad y, en general, cualquier materia que se siga ante el

[Inapi]”.

A. Ubicacion

El estado diario se encuentra fisicamente en el area de atencién de publico de INAPI

ubicada en Moneda 975 piso 13.

Ademas puede encontrarse en la pagina web www.inapi.cl en el apartado de

“Notificaciones diarias” en formato PDF.
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Contenido del Estado Diario

El estado diario consta en distintas hojas de papel que se adhieren al mural de la oficina de

atencion de publico de INAPI.

Se encuentra autorizado por la Secretaria Abogada de la Subdireccién de Marcas, cuando

es de causas contenciosas, y el Conservador de Marcas, en causas no contenciosas, y contiene

la informacién relativa a las resoluciones que se dictan diariamente.

Modelo de estado diario:

INAPI RESOLUCION DE NOTIFICACION DE MARCAS PAG: N°x
MARCAS Hora: hh:mm Fecha: dd/mm/aa
COMERCIALES
Solicitud Representante Tipo Marca Observacione
S
Estado de la
solicitud
222.222 ESTUDIO YYY Mixta YYY Corrigiendo
de oficio
Acéptase cobertura
tramitacién para la clase
(Publicacién) 43.
444444 ESTUDIO YY Denominativa YY
Acéptase
Tramitaciéon
(Publicacién)
555.555 ESTUDIO ZZ Mixta YA/ Cumpla
debidamente
Con Observac. con
Tramitac. P/30 observacion
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dias. anterior en lo
referente a las

etiquetas

Firma Conservador de Marcas

C. Horario

Las Subdireccion de Marcas ha establecido que las listas que conforman el estado diario

deben estar disponibles para el publico, a las 9:00 hrs. de cada dia.
D. Resoluciones que se incluyen en el estadio diario
En general, se publican en el estado diario todas las resoluciones dictadas por INAPI en
orden a dar la mayor publicidad a las resoluciones dictadas, ain cuando algunas sélo se
entiendan notificadas por otros medios -como la carta certificada o notificacién personal-.
Como se mencion6 anteriormente, la ley establece que por regla general todas las

resoluciones dictadas por INAPI se notifican por medio del estado diario. No obstante lo

anterior, se mencionan expresamente algunas resoluciones que se detallan a continuacidn.

. Se notificara por el estado diario la evacuacién de un informe pericial. art. 86 RLPI.

o Si bien la resoluciéon que autoriza la inscripciéon de un derecho de Propiedad

Industrial, se notificara por carta certificada, se incluira en el estado diario. art. 22. RLPI

J La notificacion de la resolucién que recae sobre la demanda de nulidad se notifica al

demandante por el estado diario. art. 40 inc.2° CPC

II. Notificacion por Carta Certificada

Esta notificacién consiste en el envio al domicilio sefialado por el solicitante en el

expediente de la resolucidon y documentos respectivos.
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Esta se entiende efectuada tres dias después del depésito de la carta en el correo. Art. 13

inc. 3.
A. A quién se envia
El RLPI establece en su art. 22 que la carta se enviara a la direcciéon que figure en la
solicitud o caratula del expediente o en la base de datos computacionales en el momento de su
emisidn.
Generalmente, las cartas estan dirigidas al representante.
B. Contenido de la carta certificada
El RLPI establece en su art. 22 que la resolucion que autoriza la inscripcion de cualquier
derecho de propiedad Industrial se notificara a través de carta certificada —que consistira en

una tarjeta o documento impreso- y pasa a detallar su contenido minimo.

En la practica INAPI sigue el modelo propuesto por dicho articulo para las notificaciones

por carta certificada en general.

El contenido es el siguiente:

El hecho de haberse dictado por INAPI una resolucidén y su fecha.

Numero de solicitud.

Nombre y direccion del solicitante o de su representante.

Direccién de la pagina web donde puede consultarse el estado de la solicitud.

En algunos casos se exigen requisitos adicionales, como se sefiala en el siguiente punto.
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II1.

C. Casos en que debe notificarse por carta certificada

La LPI establece que la notificacion por carta certificada debe efectuarse en los

siguientes casos:

. Oposicion a la solicitud de registro. En este caso ademas debe realizarse el envio de la

copia integra de la oposicién y su proveido. art. 13 inc 2° LPL

° Cuando se hubiere dictado observaciones de fondo a la solicitud de registro, art. 13
inc. 2° LPI. En los casos que no hubiere oposicion, las observaciones se notifican también

mediante carta certificada para favorecer la informacién de los solicitantes.

. La resolucién que declara el abandono de la solicitud por no enterarse el pago de los
derechos respectivos después de 60 dias de ejecutoriada la sentencia que ordena el registro

del derecho de propiedad industrial. art. 18 bis E LPI

J Resolucion que autoriza la inscripcion de cualquier derecho de Propiedad Industrial.
Art. 22 LPL
o Notificacién del rechazo de la solicitud: Actualmente la ley no contempla que esta

resolucion se deba notificar por carta certificada, por lo que se entiende notificada desde su
inclusion en el estado diario. A pesar de lo anterior, INAPI ha adoptado la practica del envio de
la carta certificada a los solicitantes cuya solicitud fue rechazada, para asegurar su

conocimiento en orden al ejercicio eventual del recurso de apelacion.

Notificacion Personal (art. 13 inc. 3°)

La LPI establece que la notificacion de la demanda de nulidad de un registro “se
efectuard en los términos sefialados en los articulos 40 y siguientes del Cédigo de Procedimiento

Civil”, articulos que regulan la notificacién personal y subsidiaria.
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En todo caso, la notificacién de la resolucién que recae sobre la demanda de nulidad se

notifica al demandante por el estado diario. art. 40 inc.2° CPC
A. A quién debe dirigirse
Debe hacerse al titular del derecho. Por esta razén la Ley exige que los solicitantes
extranjeros fijen un domicilio. En todo caso, si el titular no tiene ni domicilio ni residencia en
Chile, bastara con notificar al apoderado o representante que exige la ley en su art. 2 LPIL.

B. Forma en que se realiza la notificacion

Esta notificacion se aplica en los términos establecidos en los articulos 40 y siguientes del

CPC, aplicandose por lo tanto la notificacion subsidiaria del art. 44 del mismo co6digo.

Es al titular del registro afectado por la demanda, a quien la notificaciéon se debe hacer de
manera personal, entregandose la copia integra de la resolucion y de la demanda de nulidad.

art. 40 inc. 1° CPC.

La notificacion personal se debe hacer por medio de un receptor judicial. Al momento de

realizarse, se debe dejar constancia de la notificacion, tal como establece el art. 43 CPC.

Receptores

Los receptores son ministros de fe publica, a quienes la ley les encarga el hacer saber a las
partes, fuera de las oficinas de los secretarios de los tribunales, las resoluciones de los

tribunales. art. 390 COT

Tienen como obligaciéon dar cumplimiento a la tarea encomendada por el juez -en este

caso el Director Nacional- y dejar constancia de la diligencia en el proceso. art. 393 COT.

El Presidente de la Republica fija anualmente los aranceles de los receptores judiciales. art.

393 inc. Final. http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=127932 . El pago debe ser

realizado por el demandante contra el recibo de la correspondiente boleta de honorarios.
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Una vez que se dicte por el Director Nacional la resolucién que acoge la demanda de
nulidad a tramitacién, esta quedarad disponible para que el receptor judicial solicite el

expediente para llevar a cabo la notificacion.

La notificacién se realizard de acuerdo a las reglas contenidas en los articulos 40 y

siguientes del CPC:

Tipo de | Lugar Horario

notificacion

Notificacion | = Lugares y recintos | = Cualquier dia y hora
personal art. | de libre  acceso
40y 41 publico. Art. 41 inc. 1
CPC.

= Morada o lugar | = Entre 6.00y 22.00 hrs.

donde pernocta
notificado. Lugar
donde
ordinariamente

trabaja. Otro recinto
privado donde se
permita acceso a
receptor. Art. 41
inc.2 CPC.

Tipo de | Requisitos Coémo se realiza

notificacion

Notificacion | = Busqueda en | * Se entrega copia de resolucién y de solicitud a

subsidiaria domicilio o | cualquier persona adulta presente en domicilio o
art. 44 trabajo 2 dias | lugar de trabajo

distintos

= Acreditacidon * Si no hay nadie o no se puede entregar, se fijara

de que persona se | en la puerta un aviso que de noticia de la demanda y

encuentra en | otras especificaciones.
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lugar del juicio

= Acreditacién
de su domicilio o

lugar de trabajo.

= La persona adulta que recibe copias debe

suscribir constancia. Art. 45 CPC.

= Debe enviarse a notificado aviso del tramite por
carta certificada dentro de plazo establecido por ley.

art. 46 CPC.

IV. Valor legal de Pagina Web

INAPI publica diariamente en su pagina web www.inapi.cl las resoluciones que se han

dictado, para facilitar la informacidn al publico.

No obstante lo anterior, debe hacerse presente que INAPI no garantiza que las

publicaciones en la pagina web estén desprovistas de errores, y se recalca que la notificacion

de las resoluciones se realiza oficialmente por los medios establecidos por la ley. art. 38 CPC.
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Parte 13

Correccion y Adicion de Nombres y Direccion

Posteriormente a la presentacion de la solicitud, es posible que se haga necesaria su
modificacién, ya sea porque fue presentada con errores en el nombre o domicilio del titular, o

debido a que el titular o el domicilio han sufrido variaciones.

Error en el Nombre vy Direccion

En aquellos casos en que el solicitante ha errado en cuanto al nombre del titular o a su

direccion, pueden darse dos situaciones.

. El error puede ser observado en el examen de forma

En este caso, debe estarse a lo dispuesto en el examen de forma, donde debe

responderse a los requerimientos expresados en las observaciones.

J El error puede no ser detectado en el examen de forma

Si el solicitante cometi6 un error al completar la solicitud y no recibe ninguna

observacién en forma posterior al examen de forma, debe entonces solicitar la modificacion

de los aspectos que no corresponden a la realidad, segin las normas expresadas a

continuacion.

Cambio o Adicion de Nombres

Los casos en que se hace necesario cambiar o agregar nombres a la solicitud son los

siguientes:
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A. Cambio en el titular

Es posible que mientras se tramita la solicitud, el solicitante ceda sus derechos a un

tercero.

En este caso se debe presentar un escrito acompafiando la cesion de derechos de toda
la solicitud. Una vez presentada, el examinador debe analizar cuidadosamente los documentos
en orden a comprobar:

e Laadecuada identificacion del cedente y cesionario
e Laidentificacion correcta de la solicitud con su respectiva cobertura

e En el caso que se realice a través de representante, si el poder posee las facultades

suficientes

e Deacuerdo al Art. 14, las cesiones deben constar en instrumento privado suscrito ante
notario. En caso que el titular sea extranjero debe cefiirse a las normas del lugar del
otorgamiento, sin perjuicio de lo cual el documento debera ser autenaplicarse la regla

general establecida en el Titulo XI del CPC.

B. Inclusion de mas personas como titulares

Cuando se solicite la inclusién de mas de una persona como titulares de la solicitud de
una solicitud de derecho marcario se atendera a lo dispuesto en el parrafo anterior y ademas
se debe cumplir con lo ordenado por art. 16 RLPI en relaciéon a que debera nombrarse un
mandatario comun.

Asi también debera realizarse el cambio de domicilio correspondiente al del mandatario

comun.

I11. Modificacion de Domicilio
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Existen ciertos casos en que debe modificarse el domicilio especificado en la solicitud.
En estas situaciones se debe acompafiar el documento que acredite el acto, contrato u

hecho en virtud de la cual este vario.

e (Cambio de titular
e Nombramiento o cambio de apoderado
e (Cambio de razoén social del titular con cambio de domicilio

e (Cambio del domicilio del titular
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Parte 14

Requisitos de la marca comercial

Bajo la denominacién de marca comercial, se comprende todo signo que sea
susceptible de representacion grafica capaz de distinguir productos, servicios o

establecimientos industriales o comerciales en el mercado -art 19 LPI-.

Por otra parte, el DL N2 958 en su art. 22, definia marca comercial como: “todo signo
especial y caracteristico que sirva para distinguir los productos de una industria, los objetos de
un comercio o una empresa cualquiera”. La LPI antes de la modificacion del afio 2005 sefialaba
que “bajo la denominacién de marca comercial se comprende todo signo visible, novedoso y
caracteristico que sirva para distinguir productos, servicios o establecimientos industriales o

comerciales”,

De estas definiciones es posible extraer los principales elementos necesarios para que una

marca comercial pueda constituirse como tal y se pueda registrar, los cuales son:

e Signo
e Representacion grafica

e Distintividad

El mismo art. 19 LPI sefiala lo que la ley comprende como signo. En efecto, el art. 19
LPI enumera de forma taxativa a las palabras, elementos figurativos y sonidos. Al mismo
tiempo sefiala ejemplo de cada una de esas categorias: “Tales signos podrdn consistir en
palabras, incluidos los nombres de personas, letras, nimeros, elementos figurativos tales
como imdagenes, graficos, simbolos, combinaciones de colores, sonidos, asi como también,

cualquier combinacién de estos signos”.

228




Agrega por otro lado, que también podran inscribirse las frases de propaganda o
publicitarias, siempre que vayan unidas o adscritas a una marca registrada del producto,

servicio o establecimiento comercial o industrial para el cual se vayan a utilizar.

El DL N2 958 en su art.22, establecia que “la marca puede consistir en una palabra,
locucién o frase de fantasia, en una cifra, letra, monograma, timbre, sello, vifieta, franja,
emblema, figura, fotografia o dibujo cualquiera; o en una combinacion de estos diversos signos
con cierto cardcter de novedad”. Como se puede apreciar la definicion, si bien coincidia en lo

esencial, es decir, en las marcas denominativas y figurativas, deja de lado otro tipo de signos.

Por ultimo, la Seccion 2.1 ADPIC establece, en relacién a los signos capaces de
constituir una marca comercial, que “podrd constituir una marca de fdbrica o de comercio
cualquier signo o combinacién de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de
una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrdn registrarse como marcas de fdbrica o
de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los niimeros,
los elementos figurativos y las combinaciones de colores, asi como cualquier combinacién de
estos signos. Cuando los signos no sean intrinsecamente capaces de distinguir los bienes o
servicios pertinentes, los Miembros podrdn supeditar la posibilidad de registro de los mismos al
cardcter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los Miembros podrdn exigir como

condicion para el registro que los signos sean perceptibles visualmente.”

A. Tipos de signos distintivos

1. Marcas denominativas

Siguiendo lo sefialado en el art. 19 LP], se pueden incluir en las marcas

denominativas los siguientes elementos:

o Nombres de personas
. Letras

o Numeros

. Palabras
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2. Etiquetas:

Segin el art. 19 LP], las etiquetas pueden consistir en los siguientes

elementos:

o Imagenes

. Graficos

. Simbolos

. Combinaciones de colores
3. Combinaciones:

Se establece en el Art. 19 que los signos también pueden consistir en una
combinacién de los signos nombrados anteriormente. A este tipo de signos distintivos se les

denomina cominmente “marcas mixtas”.

II. Representacion grafica

Para mas detalles acerca de la representacion grafica de la marca ver Parte 8

“Representacién de la Marca”.

Tipo de signo Representacion Grafica Descripcion
Denominativa Denominacion | smeemeeemmeeeee-
Mixta Etiqueta En palabras
Etiqueta Etiqueta En palabras
Sonora Pentagrama Formato fisico

II1. Distintividad

El concepto de distintividad implica que el signo tenga la facultad de poder de
diferenciar los bienes o servicios de una empresa de los de otras. Es por esto, que la
distintividad implica que la marca puede cumplir su papel propio de identificar un producto o

servicio con un origen empresarial determinado.
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Como ya se sefald, la distintividad constituye un elemento esencial de una marca
comercial que se encuentra recogido no sélo en nuestra LPI, sino también en diversos
instrumentos internacionales suscritos y ratificados por nuestro pais, tal es el caso de la

Convencion de Paris y los ADPIC.

En efecto, la Convencion de Paris seiiala, en su art. 6 quinquies, que: “Las marcas de
fdbrica o de comercio reguladas por el presente articulo no podrdn ser rehusadas para su
registro ni invalidadas mds que en los casos siguientes: B. (ii) cuando estén desprovistas de todo

cardcter distintivo”

Por otro lado, los ADPIC seialan, en su art. 15, que: “Podrd constituir una marca de
fdbrica o de comercio cualquier signo o combinacién de signos que sean capaces de distinguir los

bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas”.

A. Tipos de distintividad

La capacidad de distinguir un determinado origen empresarial depende, principalmente,

de dos factores:

e Lacapacidad del signo mismo para poder distinguir un origen empresarial

e Larelacion de este signo con otros existentes

En relacién a los dos elementos antes sefialados, se distinguen, normalmente, dos tipos de

distintividad:

e Distintividad intrinseca o abstracta: Es aquella que se refiere a la capacidad del
signo para distinguir bienes o servicios de un determinado origen empresarial. La falta
de distintividad intrinseca se encuentra expresada en las causales absolutas de

rechazo.
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e Distintividad extrinseca o concreta: Es aquella que se relaciona con la existencia de
otros signos similares o idénticos con anterioridad. La falta de distintividad extrinseca

se encuentra recogida en las causales relativas de rechazo.

Parte 15

Examen de Fondo

Como ya se sefialo, el procedimiento de registro de una marca comercial se compone de

dos examenes:

e Examen formal, el cual ya fue explicado

e Examen de fondo

El examen de fondo corresponde a aquel realizado por el Director Nacional con el fin
de determinar la existencia de causales para el rechazo de oficio de la peticion. Este examen se
realiza, de acuerdo al Art. 22, una vez vencido el plazo para deducir oposiciones.

Dentro de este examen, también pueden analizarse aspectos formales, salvo aquellos
sobre los que hubiere conocido el Director Nacional por via de reclamaciéon en el examen

forma, de acuerdo al Art. 22 LPI.

Esquema del examen
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si
Solicitud Observada zcumple?
NO SE RESUELVE
Salctud CON Oposicion Notificacion
al Solicitante
Proposicion Rechazada
de Fallo sl
Aceptada Revoca sentencia
PAGO DE
Ejecutoriada DERECHOS
1. Causales de rechazo

Para efectos didacticos, las causales de rechazo de una marca comercial pueden ser
catalogadas en dos tipos, segtn si el oponente - demandante debe acreditar un interés o no

para que su oposicion pueda ser analizada:

e (Causales absolutas de rechazo

e Causales relativas de rechazo

Las causales absolutas se refieren a la capacidad del signo para constituir una marca
comercial, por lo que se relacionan directamente con la distintividad intrinseca o abstracta. En
cambio, las causales relativas dicen relaciéon con la existencia de otros derechos en forma

anterior, es decir, se relacionan en forma directa con la distintividad extrinseca o concreta.

A. Independencia de las causales

El examen de fondo de una marca comercial se centra en la existencia de causales de
irregistrabilidad. Sin embargo, puede suceder que una solicitud de marca comercial pueda
adolecer de dos o méas causales a la vez, por lo tanto, es obligacion del examinador sefialar
todas las causales existentes, las que deben ser invocadas en forma independiente. Es

importante destacar, que las causales no se excluyen entre si, sino que pueden ser invocadas
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en forma conjunta, bastando que una de ellas sea finalmente acogida para que se rechace la

marca.

Si existe mas de una causal de irregistrabilidad de una marca, estas deben ser invocadas

conjunta y fundadamente en forma independiente.

III. Busqueda

Para realizar el examen de fondo es necesario, por un lado, determinar las causales
absolutas a través del examen de la marca a la luz de la legislacién vigente, pero por otro lado,
es necesario determinar la existencia de marcas registradas o solicitadas con anterioridad

para establecer la existencia de causales relativas.

Es por esto, que es necesario hacer una buisqueda en las bases de datos de INAPI de
todas las marcas y solicitudes preexistentes que posean una semejanza o similitud tanto en su
denominaciéon como en su cobertura. Esta bliisqueda se realiza en principio en la clase que
cubre la cobertura de la marca solicitada, sin embargo, igualmente se puede realizar una
busqueda grafica y fonética en las clases relacionadas, con el fin de determinar la existencia de
marcas semejantes o idénticas que puedan inducir a error o confusiéon. Normalmente esto se

produce cuando existen antecedentes previos de rechazo o de observaciones.
IV. Observaciones de fondo
Una vez realizada la busqueda y analizada la solicitud a la luz de las causales de
irregistrabilidad, el examinador puede tomar dos caminos, dependiendo de la existencia o no

de causales de irregistrabilidad marcaria:

e (Conceder la marca solicitada

e Observar la marca solicitada

La concesién consiste en un acto del Director Nacional por el cual otorga la marca

solicitada. La resolucion de concesion de la marca comercial se notifica por el estado diario y

234



por carta certificada (art. 22 RLPI), momento desde el cual comienza a correr el plazo para

realizar el segundo pago de tasas, dentro del plazo de 60 dias.

Por otro lado, las observaciones de fondo a la solicitud de marca se deben fundar a lo
menos en una causal de irregistrabilidad, sin desmedro de la posibilidad de invocar mas de
una. La invocacién de una causal de rechazo por parte de un examinador debe ser fundado, es
decir, se debe dejar expresa constancia de la causal legal que concurre, conjuntamente con los
hechos que la fundamentan cuando ello sea necesario (Por ejemplo, cuando la causal de
observacién radica en que la marca consiste o incluye un nombre de pais basta con que la
observacidn indique que se observa por la causal de la letra a) del Art. 20 LPI, que es la que se

refiere expresamente a esa causar de irregistrabilidad).

La resolucién que establece la existencia de causales de irregistrabilidad se puede

dividir en:

e Individualizacién de la marca con su nimero de solicitud
e Senalamiento de la causal de irregistrabilidad (fundamentos de derecho de la
resolucién) y en los casos en que no sea evidente del tenor de la propia solicitud,

indicacion del antecedente de hecho que constituye la causal de observacidn.
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Solicitud N°

Marca:

Santiago,

De acuerdo al andlisis de fondo previsto en el Articulo 22 incisos 4° y 5° de la
Ley N°19.039, se formulan las siguientes observaciones que podran dar lugar
al rechazo de oficio de la solicitud de registro:

H .

Estas observaciones deberan responderse por escrito dentro del plazo de 30
dias a contar de la fecha de su notificaciéon por carta certificada.

Por orden del Director Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

CERTIFICO que con esta fecha fue notificada por carta certificada y por el
estado diario la resolucién precedente al solicitante o su representante.

En la parte de fundamentos de derecho se debe consignar claramente la causal legal

fundante de la observacién de fondo.

En cuanto a los fundamentos de hecho, se debe sefialar claramente aquellos que

sustentan la invocacién de las causales legales. A modo de ejemplo, la fundamentacion de las

causales se debe hacer del modo siguiente:

Causal legal

Fundamento de hecho Observaciones

Letra a)

Se debe sefialar el | Existe una completa base de datos disponible
emblema o denominacion, | en

por ejemplo: el nombre | http://www.wipo.int/ipdl/es/search/6ter/se

del pais o la bandera de | arch-struct.jsp dependiente de la OMPI
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este.

Letra b)

Las denominaciones
técnicas o cientificas, el
nombre de las variedades
vegetales, las
denominaciones comunes
recomendadas por la

Organizacion Mundial de

la  Salud y aquellas
indicativas de accién
terapéutica.

Se debe indicar
precisamente la

denominacion conflictiva.

En este caso se puede recurrir a referencias
en enciclopedias, diccionarios. En el caso del
nombre de las variedades vegetales,

normalmente se debe solicitar informe al SAG.

Las denominaciones comunes recomendadas
por la Organizacién Mundial de la Salud se
pueden buscar en

http://www.who.int/medicines/publications

/druginformation/innlists/en/index.html

Letra c)

El nombre, el seudénimo o
el retrato de una persona
natural cualquiera, salvo
consentimiento dado por
ella o por sus herederos, ni

hubiera fallecido.

Siempre se debe solicitar una autorizacién de
parte del titular del nombre o sus herederos
en caso que este hubiese fallecido, a menos

que sea el nombre del solicitante.

Sin embargo, siempre debe observarse en

caso que constituya infraccién a las letras e),

f), g) y h).

Letra d)

Las que reproduzcan o
imiten signos o punzones
oficiales de control de
garantias adoptados por
un Estado, sin su
autorizaciéon; y las que
reproduzcan o imiten
medallas,

diplomas o

distinciones otorgadas en

Existe una completa base de datos disponible

en http://www.wipo.int/ipdl/es/search/6ter/search-

structjsp dependiente de la OMPI.

Es necesario, recurrir, en el caso chileno, a

leyes especiales.
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exposiciones nacionales o
extranjeras, cuya
inscripcién sea pedida por
una persona distinta de

quien las obtuvo.

Letrae) Se debe indicar el signo | Es importante consignar que los elementos
descriptivo, carente de | carentes de distintividad, descriptivos o
distintividad o comuUn en | comunes pueden ser encontrados en
la clase e indicar la fuente. | diccionarios, enciclopedias o documentos

técnicos.

Como primeras fuentes siempre es
conveniente recurrir a fuentes reconocidas
como el diccionario de la RAE.

Letras f) y k) Se debe sefialar | Estas letras, muchas veces, se invocan

expresamente el signo que
induce a error o engafio o
contrarias al orden
publico, a la moral o a las

buenas costumbres

conjuntamente con otras causales, aunque si
existen casos en los cuales se configuran en

forma independiente.

Letras h), g) yj)

Se debe sefialar
expresamente el signo que

induce a error o engafio.

En el caso que
corresponda a una marca
comercial se debe senalar
el nimero de registro o

solicitud.

Es necesario recordar que las marcas
provenientes registradas en el extranjero
deben acompafiar a lo menos un certificado

de registro.

En las causales de la letra h) y f) no es
necesario otra prueba que el registro, a
menos que se invoque una marca no registral.
En cambio en la causal de la letra g) e inciso

22 de la letra h) se debe probar fama y
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notoriedad.

En el caso de wuna
indicaciéon geografica o
denominacion de origen se
debe senalar la expresién

en conflicto y el origen de

esta.
Letrai) Se debe sefialar a qué
forma se asemeja,

normalmente esto es

evidente.

V. Notificacion

Una vez identificada un motivo relativo u absoluto de rechazo, este se debe notificar.

La notificacion se realizard de dos oportunidades dependiendo de si existe o no oposicién:

e Si no existe oposicion: Por carta certificada una vez finalizado el examen de
fondo (art. 22 LPI).

e Si existe oposicién: Conjuntamente con la oposicion (art. 22 LPI).

VI Contestacion

El solicitante debera contestar las observaciones dentro del plazo de 30 dias a partir
de la notificacion por carta certificada y conjuntamente con la oposicidn en el caso que estas
existieran.

En la contestaciéon deben indicarse todos los descargos y motivos por los cuales el

solicitante estima que la causal legal no es aplicable.
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VII. Resolucion definitiva

La resolucion definitiva puede consistir en una aceptaciéon o concesiéon de la marca

solicitada o en un rechazo de la misma.

En el caso de la concesién de la marca, el solicitante tiene el plazo de 60 dias habiles

para pagar la segunda parte de las tasas (art. 18 bis e) LPI).

En caso de rechazo, la resolucién definitiva debe indicar la causal legal en la cual se

fundamenta el rechazo y una referencia a los fundamentos de la misma.

La solicitud no podra ser rechazada por una causal diferente de las contenidas en las
oposiciones o en las observaciones del Director Nacional. El art. 22 LPI senala que: “Vencido
el plazo sefialado y habiéndose cumplido con las demas diligencias ordenadas en el
procedimiento, el [Director Nacional] dictarad su resolucion final pronuncidndose sobre la
aceptacion o rechazo de la solicitud. En este caso, la solicitud no podrd ser rechazada por una
causal diferente de las contenidas en las oposiciones o en las observaciones del [Director

Nacional]”.
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Parte 16

Causales Absolutas de rechazo

Son aquellas que se refiere a la capacidad del signo para distinguir bienes o servicios
de un determinado origen empresarial. Es por esto, que la falta de distintividad intrinseca se

encuentra expresada en las causales absolutas de rechazo.

Es posible sefialar como causales absolutas, las siguientes:

. Signos que no constituyen una marca

. Falta de caracter distintivo

. Moral y orden publico

. Caracter engafioso

. Emblemas y simbolos especialmente protegidos

Signos que no constituyen una marca

Como ya se senal6, nuestra ley considera como signos susceptibles de constituir marcas
comerciales a s6lo algunas categorias de ellos. Por lo cual, todos los signos que la ley no regula

expresamente no pueden ser inscritos como marcas comerciales:

Tipo de Signo Ley 19.039
Nombres de personas Protegida
Letras Protegida
Numeros Protegida
Imagenes Protegida
Graficos Protegida
Simbolos Protegida
Combinaciones de colores Protegida
Sonidos Protegida
Colectivas Protegida
Tridimensionales No Protegida
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Hologramas No Protegida
Titulos de peliculas y libros3s8 No Protegida
Signos animados o de multimedia No Protegida
Marcas de posicién No Protegida
Marcas gestuales No Protegida
Olfativas No Protegida
Gustativas No Protegida
Textura o tactiles No Protegida

Falta de caracter distintivo

En términos amplios, signos que carecen de distintividad son aquellos que no sirven
para cumplir el fin propio de una marca comercial que es el distinguir un origen empresarial

de un determinado bien o servicio.

Dentro de los signos que carecen de distintividad se puede encontrar los términos
genéricos y los descriptivos, sin embargo, existen otro tipo de causales de carencia de
distintividad que no son las antes sefaladas, como es el caso de las marcas muy simples o

demasiado complejas y los términos comunes.

A. Marcas muy simples

Las expresiones o signos muy simples no pueden convertirse en marcas comerciales
porque carecen de distintividad. De hecho, muchas de estas figuras constituyen elementos
que no poseen nada que las pueda distinguir o son elementos basicos que son partes

componentes de otros signos y expresiones.

Por ejemplo, la ETIQUETA, sol N2 750358, para distinguir servicios en el sector de la

agricultura, horticultura y silvicultura, clase 44. El DNI rechazé la marca en forma definitiva,

% pyeden protegerse como marcas, pero no existe una categoria especial que las proteja.
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debido a que la marca no cumplia el requisito de distintividad necesario para ser marca

comercial.

/

En otra Resolucion Definitiva, el DNI rechaz6 la ETIQUETA, sol N2 697.343, para
distinguir todos los productos de las clases 01, 06, 07, 08, 09, 16, 18, 19 y 20, debido a la
causal del art.20 letra e) de la Ley 19.039.

B. Marcas consistentes en una letra o niimero

Se considera que una sola letra no puede constituir un signo susceptible de amparo
marcario, debido a que se entiende que deben quedar a disposicion de cualquier persona, ya

que corresponden a signos elementales de todas las marcas denominativas.

Sin embargo, se ha aceptado como signos susceptibles de amparo marcario a aquellas

marcas constituidos por una letra, pero acompafiadas de un disefio distintivo.

Por ejemplo: La letra “S”, si se presenta tan sélo en su aspecto denominativo debiera
ser rechazada por carecer de la distintividad necesaria para constituir marca comercial,
conforme al art. 19 de la Ley 19.039. Sin embargo, se debe aceptar si se acompafia de un

disefio distintivo:

e Marca S registro N© 874.248 para distinguir calzado y vestuario, clase 25.
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Y a su vez, por la misma razdn, puede convivir pacificamente con otras representaciones o

disefios diferentes que representen a la misma letra.

e Marca S registro N© 818144 para distinguir productos de la clase 25.

e Marca S registro N© 682955 para distinguir productos de la clase 25.

En las marcas muy simples constituidas por s6lo una letra lo distintivo radica en el disefio
que acompafia la representacion de esta letra, no en la letra en si. Esto es concordante con
lo sefalado en el art. 23 RLPI: “La marca comercial que consista en una letra o niimero,
necesariamente deberd estar representada en forma grdfica, con un disefio caracteristico que

le otorque distintividad”.

C. Marcas muy extensas

Las marcas deben estar compuestas por signos capaces de distinguir un origen
empresarial. Esta cualidad de los signos se pierde si se pretende registrar marcas que posean

una gran extension.

Por ejemplo, no se podria conceder, en el caso de una marca denominativa o mixta,

una marca compuesta por:
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“Chile, fértil provincia y sefialada en la regién antdrtica famosa, de remotas naciones
respetada por fuerte, principal y poderosa; la gente que produce es tan granada, tan soberbia,
gallarda y belicosa, que no ha sido por rey jamds regida ni a extranjero sometida”. (Canto

Primero de La Araucana de Alonso de Ercilla y Zufiiga)

En el caso de una marca sonora, no se podria registrar una cancién completa.

D. Signos no distintivos

Existen una serie de signos de utilizacién comtn que carecen de distintividad, entre

los que se pueden mencionar:

e Signos de Internet y de lenguaje computacional e Internet
e Signos ortograficos en general

e (Otros signos

1. Signos de Internet y de lenguaje computacional e Internet

Existen ciertas extensiones y signos que se han convertido de uso comun con la

masificacion de Internet. Entre los signos que podemos mencionar:

e @
o WWW
e E-

Extension de los nombres de dominio

1.1. Uso del signo @

El signo arroba corresponde a un simbolo utilizado en las direcciones de correo

electrénico y de uso extendido en el mundo de las comunicaciones a través de Internet.
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En efecto, la jurisprudencia de INAPI ha recogido esta postura reiteradamente, por
ejemplo, en el caso de la solicitud @, N2 805901 para distinguir, entre otros, aparatos e
instrumentos cientificos, nauticos, geodésicos, fotograficos, cinematograficos, 6pticos, de
pesar, de medida, de senalizacién, de control (inspeccidn), de socorro (salvamento) y de
enseflanza; aparatos para la conduccion, distribucién, transformaciéon, acumulacidn,
regulacion o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisién, reproduccion

del sonido o imagenes, clase 9.

2.- Que corresponde acoger la oposicion fundada en la letra e) del articulo 20 de la Ley
19.039, toda que la marca solicitada resulta ser carente de distintividad en el sentido
amplio. En efecto, el signo solicitado, esto es, el signo @, denominado ARROBA, es un
término que, en la primera acepciéon contemplada en el Diccionario de la Real Academia
espafiola significa: “Simbolo (@) usado en las direcciones de correo electrénico”, por lo que
el signo pedido carece de distintividad y es una expresiéon de uso comun en el mercado, lo
que da lugar a concluir, de manera racionalmente fundada, que el signo solicitado no es
susceptible de proteccién marcaria, de conformidad con lo dispuesto en la letra e) del
articulo 20 de la Ley 19.039.

Otras solicitudes en que se ha aplicado dicho criterio son las siguientes:
e @ CARTRIDGE, solicitud N2 535.455 que distingue todos los productos de la clase 9.
e (@ BUSINESS ON DEMAND, solicitud N2 616.250 para distinguir servicios de consultas
computacionales y servicios de sistemas de disefios computacionales para terceros,

todo en el campo de aplicaciones interactivas comerciales para las redes

computacionales globales, clase 42.
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@© BUSINESS ON DEMAND

e SM@RT WEB, solicitud N2 563.372 que distingue, entre otros, servicios de
comunicaciones, en particular, comunicaciones radiofénicas, telex, radioemisoras y
television; servicios de telecomunicaciones, tales como servicios publicos y privados
de telecomunicaciones, servicios de telecomunicaciones nacionales e internacionales,

clase 38.

SM@RT

WAP TECHNOLOGY | RX/ |
-0y

1.2. Uso de www.

El término “www” o “World Wide Web”, que en castellano significa “Red Global
Mundial”, es una expresion utilizada en casi todas las direcciones electrénicas. El término
www es de amplio uso y se entiende que carece de distintividad para diferenciar cualquier

producto o servicio.

Por otro lado, el término www de ninguna manera ayuda a otorgar distintividad a un
término no distintivo. De esta forma, si una marca descriptiva es solicitada para distinguir
computadores, no se puede entender que por el hecho de agregar el término www, la palabra
descriptiva pueda dejar de serlo, asi fue ratificado en el caso de la marca WWW.E-
NOTEBOOK.CL, solicitud N2 796452 para distinguir establecimiento comercial de compra y
venta de ordenadores, equipos electrénicos de transmisidén de imagenes y sonidos, sus partes

y piezas en la Region Metropolitana.

En el mismo sentido, si el elemento principal de una marca solicitada es descriptivo de
un servicio que se pretende distinguir, la adicion de www no le concede distintividad a la
expresion para diferenciar esos servicios, como en el caso de la solicitud

WWW.SUMEJORCREDITO.COM, N2 492.754 para distinguir servicios de asesorias para la
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organizaciéon y direccion de negocios, tales como; importaciones, exportaciones,
representaciones, comercio exterior, finanzas, inversiones, mercados futuros, corretaje
inmobiliario y capital, administracién de fondos, operaciones y transacciones de bolsa,

operaciones de crédito y de acciones, clase 35.

~SUMejorcredito. .

cuando los bancos compiten, usted gana

1.3. Uso de la E-

La letra E, o su equivalente fonético en castellano “I”, es utilizada en términos
generales para indicar que un determinado servicio se presta a través de internet u on-line,
por lo que normalmente carece de distintividad. En efecto, al igual que los otros elementos ya
seflalados-como www y @- no otorgan distintividad a un término de por si descriptivo, como
en el caso de la marca E-COMMERCE, solicitud N® 454.365 para distinguir servicios de disefo
y desarrollo de programas computacionales y software; servicios de asesoria profesional y

consultoria en ingenieria en forma integral, clase 42.

De igual forma, se rechazé la marca E-TRAVEL, solicitud N2 461.428 para distinguir
servicios de agencia de viajes, clase 39, debido a que se consider6 como descriptiva de los
servicios que pretendia distinguir.

Otros casos similares son:

e E-CALIDAD GESTION ON LINE, solicitud N® 718.282 para distinguir servicios de

consultoria en gestion de calidad, clase 42.
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E-PAY, solicitud N2 694.352 para distinguir, entre otros, publicidad, gestién de

negocios comerciales; administracién comercial; trabajos de oficina, clase 35.

-pa
et
Kﬁ‘: =
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a8 e
KKR;,
-pa
ory,
1.4. Extension de los nombres de dominio

Las extensiones de nombres de dominio, no otorgan distintividad a un signo solicitado

por ser estos de utilizacion comun en el ambito de Internet.

Dentro de las extensiones de nombre de dominio tenemos los nombres de dominios

genéricos y territoriales.

Dominios genéricos, globales o internacionales corresponden a los dominios béasicos
de internet y son utilizados en forma global. Ejemplos de dominios genéricos son:

.com, .net, .edy, .biz, .info, .biz, .org.

Dominios territoriales o geograficos son aquellos que le corresponden a cada pais y

que administra libremente, como por ejemplo: .cl, .ar, .pe.

Extension de nombre de dominio Entidad que identifica

.com Organizaciones comerciales

.edu Instituciones de educacion superior
.biz Uso financiero

.net Previsto para empresas de internet
.info

Para empresas dedicadas a la difusién de

informacion
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.org Organizaciones sin dnimo de lucro
.cl Chile

.es Espafa

.eu Unién europea
ar Argentina

.pe Peru

.br Brasil

kr Corea del Sur
fr Francia

de Alemania

it [talia

.mx México

Un caso en el cual la marca solicitada se rechazo6 en base a carecer de distintividad fue:

por telefonia celular, clase 38.

2. Signos ortograficos en general

FR, solicitud N2 800.552, para distinguir, entre otros, los servicios transmisiéon de

television por cable; transmisién por radio; transmisiéon por television; comunicacion

Los signos ortograficos y gramaticales en general, no son distintivos. En efecto, al igual

que las letras, corresponden a signos que son elementos basicos de nuestro idioma, por lo

tanto, no poseen el grado de distintividad suficiente para ser apropiados.

Por ejemplo: los signos de interrogacion y de puntuacioén, como los siguientes.

0
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3. Otros signos

Dentro de esta categoria es posible encontrar signos matematicos y de uso comun.

* © ® +
< 2 X =
€ $ % &
/ Ne ° +

111 Caracter descriptivo
Dentro de los signos que carecen de distintividad se encuentran los signos descriptivos.

Nuestra legislacion sefiala los casos de expresiones descriptivas, principalmente, en el art. 20

letra e) LPL

A. Generalidades

Nuestra legislaciéon sefiala que no se pueden registrar como marcas comerciales

aquellas expresiones o signos empleados para indicar:

e Género
e Naturaleza

e Origen, nacionalidad, procedencia

251



e Destinacién
e Peso, valor
e (alidad

e Uso general en el comercio

B. Reglas para determinar si un término es descriptivo

La determinacién de si un signo es descriptivo o no es uno de los grandes
desafios de un examinador. En efecto, de la correcta determinacién dependera la concesion o
rechazo de la solicitud de marca. A continuacién se sefialan algunas reglas que sirven de

ayuda para determinar si un término es descriptivo:

e Ladistintividad debe ser determinada en relacién a la cobertura solicitada

e Los elementos no distintivos no tienen la capacidad de diferenciar a un producto o
servicio respecto de otros de manera de no producir confusiones entre ellos

e Lamarca debe ser analizada como un todo

e Ladistintividad debe ser evaluada en relacion al publico consumidor

1. La distintividad debe ser determinada en relacion a la cobertura

solicitada

La distintividad de una marca comercial debe ser siempre determinada en relacién al
caso concreto, o mas bien a la cobertura del signo que se solicita. En efecto, signos que pueden
ser totalmente descriptivos para una clase, pero pueden no serlo en otra y por lo tanto,

convertirse en marca comercial.

Un ejemplo de esto es la palabra manzana o Apple en inglés, no es distintiva para los
productos de la clase 29, como en el caso de APPLEBEST solicitud N2 152.533 que pretendia
distinguir algunos productos de la clase 29, la cual fue rechazada por ser descriptiva, pero sin
embargo, la misma denominacién APPLE puede ser considerada distintiva para otra clase de
productos, como por ejemplo; la solicitud APPLE, N2 477.772 que distingue, entre otros,

productos discos, cintas grabadoras; aparatos e instrumentos acusticos en general, maquinas
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fonograficas, sus partes y accesorios, clase 9, fue concedida sin ningin problema para

distinguir ese tipo de productos.

2 Los elementos no distintivos no otorgan distintividad

Generalmente, los segmentos o elementos no distintivos no le conceden distintividad a
una expresidn descriptiva. En efecto, agregar un elemento no distintivos a una denominaciéon

de por si descriptiva, s6lo crea un conjunto no distintivo.

En efecto, la denominacion PIZZA EXPRESS solicitud N2 782.773 para distinguir bar,
cantina, salon de té, restaurante, restaurantes de autoservicio rapido y permanente (snack
bar), restaurantes autoservicios, procuracién de alimentos y bebidas preparados para el
consumo, fuente de soda, clase 43, fue rechazada por fallo DNI N2 144.769 por ser de caracter

descriptivo de cualidad de los servicios y se considerd que el conjunto no era distintivo.

En el caso de la marca MEDICENTER, solicitud N2 748.962, para distinguir, entre otros,
servicios de centro médico, servicios médicos, servicios de primeros auxilios y de urgencia,
servicios de enfermeria, centro de atencién dental, servicios de atencion de salud al enfermo,
servicios de banco de sangre, cirugia estética, clase 44, también se resolvié que la unién de

dos segmentos no distintivos no es suficiente para crea una marca distintiva.

3. La marca debe ser analizada como un todo

La marca, para efecto de la determinacion de la distintividad debe ser analizada como
un todo. Es decir, la denominacién puede estar compuesta por algunos elementos no
distintivos sin embargo, como conjunto puede ser perfectamente registrable. En todo caso, es
necesario sefialar que no todos pueden ser descriptivos, a no ser que proceda la institucién de

la adquisicion de distintividad a través del uso, conforme al art. 19 LPI.
Asi lo sefiala el art. 19 bis c¢) LPI: “Los registros de marcas que contengan signos,
figuras, cifras, colores, vocablos prefijos, sufijos, raices o segmentos de uso comun o que

puedan tener caracter genérico, indicativo o descriptivo, se entenderan que confieren
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proteccién a la marca en su conjunto y se concederan dejandose expresa constancia de que no

se otorga proteccidn a los referidos elementos aisladamente considerados”.

Por ejemplo, le es plenamente aplicable lo sefialado en el articulo antes transcrito, a la
solicitud EDUCAP, N¢ 811.046 para distinguir servicios educacionales en general,
universidades, centros de formacion técnica, instituto de capacitacidn, colegios de ensefianza
basica y media, centros de estudios, organizacion de seminarios y conferencias, clase 41, la
cual se encuentra compuesta por el segmento no distintivo EDU, pero que en combinacién con

el elemento CAP forman una marca distintiva.

4. La distintividad debe ser evaluada en relacion al pablico consumidor

El publico consumidor corresponde a aquel sector de la poblacién que consume y
tiene acceso a determinados productos y servicios. Lo anterior, en contraposicién a publico en

general que comprende un espectro mas amplio de personas

Por ejemplo, el publico consumidor de herramientas e instrumentos de mano
impulsados manualmente; cuchilleria, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de
afeitar, clase 8, es diferente al publico consumidor de Aparatos e instrumentos quirdrgicos,
médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; articulos ortopédicos;

material de sutura, clase 10.

Producto/Servicio Publico consumidor Publico en general
Instrumentos agricolas, | Agricultores Toda la poblacion
clase 7

Instrumentos de musica, | Musicos Toda la poblacién
clase 6

Construccion naval, clase 37 | Armadores Toda la poblacién
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C. Marcas evocativas

Las marcas evocativas, son aquellas que consisten en signos que sugieren o insindan el
producto o servicio que distinguen. En efecto, este tipo de marcas no describe precisamente al
producto o servicio, pero si trata de realizar una asociacion entre ellos.

Un ejemplo de marca evocativa es BIOTERRA solicitud N2 761.556 para distinguir
servicios de tratamiento de residuos organicos e inorganicos, clase 40. En fallo DNI N@

141.699 se seiialo:

2.- Que procede sea rechazada la oposicién fundada en la letra e) del Art. 20 de la Ley
19.039, toda vez que no se dan en la especie los supuestos exigidos por dicha norma. En
efecto, la marca pedida, BIOTERRA, es mas bien evocativa, pues sélo sugiere o da una idea
acerca del tipo de servicio a distinguir, sin llegar a indicarlo o describirlo, por lo que posee
suficiente distintividad para obtener la protecciéon pedida.

Otro caso, es el de la marca SERVIFREN solicitud N2 575011 para distinguir estacion

de servicio de frenos para vehiculos motorizados en general, clase 37.

3. Que la oposicion fundada en la letra e) del articulo 20 de la Ley 19.039 procede
rechazar, por cuanto la marca pedida no resulta ser genérica, descriptiva o indicativa
de destinacidn en relacion a la cobertura que se pretende distinguir, a lo mas resulta
ser una marca evocativa, toda vez que sugiere o da la idea acerca de un tipo de servicio,
sin contar con una idea precisa acerca de dicho servicio, siendo por ende plenamente
registrable y susceptible de amparo marcario.

Otro ejemplo, es la marca DECOMUEBLES solicitud N2 799.750 para distinguir
muebles, espejos, marcos; productos, no comprendidos en otras clases de madera, corcho,
cafia, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, &mbar, nacar, espuma de mar,

sucedaneos de todas estas materias o de materias plasticas, clase 20.

2.- que corresponde rechazar la oposicion fundada en la infraccién de la letra e) del
articulo 20 de la Ley 19.039, por cuanto la marca pedida no resulta ser de uso comun,
genérico, indicativo o descriptivo para la cobertura que pretende distinguir. En efecto, al
analizar el signo de que se trata, no se advierte una vinculacién directa e inequivoca entre
el signo pedido y la cobertura solicitada, por lo que no existen en autos antecedentes que
se estimen suficientes para considerar que la expresién en comento se encuentra en
alguno de los supuesto contemplados en la causal legal invocada.
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A modo de ejemplo podemos mencionar como evocativas:

INNOVADENT, registro N2 851.451 para servicios odontoldgicos, clase 44.
CEREALBAR CRUNCH, solicitud N2 811.432, para distinguir productos de galleteria,
pasteleria y confiteria, productos en base a cereales, clase 29.

ANYTIME FITNESS, solicitud N2 802.448, para distinguir servicios de actividades
deportivas y culturales, gimnasio, educaciéon fisica eventos deportivos centros
deportivos, clase 41.

TEXFINA, solicitud N2 795.882, para distinguir tejidos y productos textiles no
comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa, clase 24.

ENERCLEAN, solicitud N¢ 792.318, para distinguir servicios de instalacion,
reparacién, limpieza industrial y mantencién de equipos de climatizacion y energia,
clase 37; asesorias y desarrollos de proyectos de ingenieria, climatizacién y
energéticos, clase 42.

VIPLENA, solicitud N2 741.309, para distinguir productos farmacéuticos, veterinarios
e higiénicos, substancias dietéticas de uso médico; emplastos, material para apositos,
clase 5.

GUAU-NAU, solicitud N© 810.001 para distinguir, entre otros, alimentos para animales,
productos agricolas, horticolas, forestales y granos, frutas y legumbres frescas, con

excepcion de variedades vegetales, clase 31.
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Las marcas evocativas son plenamente registrables. Se entiende que estas s6lo sugieren

algo, pero no describen ningtin producto o servicio.
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D. Signos genéricos

Son aquellos signos consisten en el nombre mismo de los productos o servicios o que
representan un producto, por lo que no pueden ser considerados como capaces de ser
utilizados como marcas comerciales. La marca genérica es por definicidn irregistrable, por
coincidir el signo con el objeto que pretende distinguir. La concesiéon de una marca genérica
significaria retirar del dominio publico denominaciones que deben permanecer al alcance de

todos los productores.

Por ejemplo, por fallo DNI N2 141.570 se determin6 que la palabra KANI KAMA
correspondia: “Al nombre genérico de un producto alimenticio elaborado en base a una pasta de

pescado llamada surimi”.

2.- Que, en relacién con la demanda interpuesta fundada en la letra e) del articulo 20 de la
Ley 19.039, este tribunal ha llegado a la conclusién de que dicha accién debera ser acogida,
por cuanto los documentos aportados por el demandante logran acreditar en forma
fehaciente que la expresion KANIKAMA corresponde al nombre genérico de un producto
alimenticio elaborado a base a una pasta de pescado llamada surimi. En efecto, el surimi mas
conocido en occidente es el kanikamaboko, llamado cominmente KANIKAMA, el cual tiene
un alto contenido de proteinas y, a su vez, un bajisimo nivel de colesterol y grasa. Su nombre
viene del idioma japonés, pais en el cual ha alcanzado un éxito que traspasa las fronteras y
es usado comunmente para denominar uno de los ingredientes utilizados en la elaboracion
de la comida tipica del Japén. Asimismo, que dicha expresién ha sido usada en oriente desde
mucho antes de ka solicitud que dio origen al registro que se trata de anular, y que atendida
la expansiéon de la comida japonesa -hoy dia- la expresion KANIKAMA es conocida y
utilizada cominmente en relacién con los productos de la clase 29 en el resto de los paises
del mundo.

En efecto, los signos o términos genéricos distinguen, generalmente, una clase o
categoria a la que pertenece el producto o servicio que pretende distinguir, por ejemplo; el
DNI en el fallo N2 142.651 se estableci6 que la marca solicitada AMERICAN GLOVES,

corresponde a un conjunto altamente descriptivo:
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4.- Que considerando la observacién de fondo que rola a fojas 22, corresponde rechazar de
oficio la marca solicitada para distinguir guantes de la clase 25, por infraccion de la letra e)
del articulo 20 de la Ley 19.039, toda vez que la marca pedida resulta ser carente de
distintividad para la cobertura recién transcrita. En efecto, analizando el conjunto pedido,
puede advertirse que éste se compone, por un lado, de la palabra AMERICAN, la que
traducida del idioma inglés al castellano, significa “americano o americana”, y la palabra
GLOVES, que traducida del idioma inglés al castellano, significa “guantes”, porqué en su
conjunto la marca solicitada podria traducirse como “GUANTES AMERICANOS”,
circunstancias que pone de manifiesto que el conjunto solicitado resulta abiertamente
descriptivo para distinguir guantes de la clase 25.

Otros ejemplos

La palabra MINIMARKET, solicitud N2 788.761 fue encontrada descriptiva (genérica), por
fallo DNI N2 147315, para los servicios de comercializacién de toda clase de productos de las
clases 01 a 34. En este mismo sentido, la marca ECUATORIAN FOOD, solicitud N2 723084, fue
encontrada genérica, por fallo DNI N2 146.143, para servicios de distribucion, entrega y

empaquetado de productos alimenticios, clase 39.

La denominacion MAMUSHKA solicitud N2 616.493 para distinguir juegos didacticos de
la clase 28, fue rechazada por fallo DNI N® 142.213 que estableci6é que la marca correspondia

al nombre de unas munecas tradicionales rusas.

1. Etiquetas genéricas

Las etiquetas también pueden ser consideradas como genéricas si consisten en una
representacion del producto que pretenden distinguir. Esta causal puede coincidir muchas
veces con la establecida en el art. 20 letra i) LPI, por ejemplo, una etiqueta sera genérica si es
solicitada para distinguir cuerdas y a su vez, se observa la figura de una cuerda, como en el
caso de la solicitud N2 740.228 para distinguir hilos, cuerdas y redes de todo tipo y naturaleza,

clase 22 que fue rechazada por la letra e) del art. 20.
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También, puede suceder que la marca sea solicitada para ciertos productos, como es el
caso de los caracteres de imprenta y a su vez, la etiqueta contenga caracteres de imprenta
como en la solicitud N® 727.233, que fue denegada, para distinguir material, impreso
fotografias, articulos de escritorio; material de instruccion y ensefianza (excepto los

aparatos); materiales plasticos para empaquetar (incluido en la clase 16); caracteres de

imprenta o impresion libros impresos o de impresion, clase 16.
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Marcas descriptivas o indicativas de cualidad

Segun el Diccionario de la Real Academia Espafiola de la Lengua, cualidad de algo

corresponde a “cada uno de los caracteres, naturales o adquiridos, que distinguen a las

personas, a los seres vivos en general o a las cosas.”. En este sentido, las denominaciones

indicativas de cualidad sefialan ciertas propiedades de los productos o servicios.
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Algunos ejemplos de expresiones descriptivas de cualidad:

Bueno- malo- grande- bonito- feo- pequefio- abstracto- dificil- brillante- facil- listo-
nuevo- simpdtico- joven- viejo- agotado- alto- ancho- rapido- lento- dulce- acido-

caliente- moderno- generoso- cruel

Dentro de esta lista se pueden agregar los colores, como por ejemplo:

Azul, verde, rojo, amarillo, marrén,

naranjo, gris.

e Se debe hacer presente que palabras indicativas de cualidad pueden, en conjunto con
otras palabras o en un determinado contexto, si ser distintivas y eventualmente

susceptibles de registro.

e Un ejemplo de una denominacién descriptiva de cualidad se puede encontrar en el
fallo DNI N2 147.327 que sefiald6 que la denominacién FINISSIMA solicitud N2
752.203, era carente de distintividad, para distinguir harinas, preparaciones hechas de

cereales, y fideos, clase 30.

2.- Que corresponde acoger la oposicion N2 1, fundada en la letra e) del articulo 20 de la Ley
N2 19.039, toda vez que la marca solicitada, FINISSIMA, deriva del adjetiva fina, el cual
significa segun el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Espafiola, “delicado y buena
calidad en su especia.”, y resulta ser carente de distintividad en sentido amplio. En efecto, tal
como sefiala el oponente, no procede que el signo pedido se entregue en uso exclusivo y
excluyente a nadie en particular para distinguir harinas, preparaciones hechas de cereales, y
fideos de la clase 30, pues corresponde a una expresion indicada de la cualidad y descriptiva
de los productos a distinguir.

e Por su parte, la marca solicitada PEGA TODO, N2 788.330 para distinguir, entre otros,
adhesivos para la papeleria o la casa, clase 16, fue rechazada por consistir en una

marca descriptiva de una cualidad de los productos.
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2.- Que corresponde acoger la oposicién N2 1 y N2 2, fundadas en la letra e) del Art. 20
de la Ley 19.039, toda vez que la marca solicitada, “PEGA TODO”, resulta ser carente de
distintividad. En efecto, tal como sefialan los oponentes, no procede que el signo pedido
se entregue en uso exclusivo y excluyente a nadie en particular para distinguir
productos de la clase 16, pues dicha expresion resulta ser indicativa de cualidad y
descriptiva de los productos a distinguir.

e La palabra BITTERSWEET, solicitud N2 775865, fue encontrada descriptiva por fallo
DNI N® 142.939, para preparaciones hechas de cereal, pan, pasteleria y confiteria,

helados comestibles, harinas, clase 30.

2. Que, corresponde acoger la oposicion, fundada en la infraccion a la letra e) del articulo
20 de la Ley N2 19.039, toda vez que, el signo pedido, resulta ser carente de distintividad.
En efecto, el signo solicitado BITTERSWEET corresponde a una expresién indicativa del
producto que se pretende distinguir, pues es una palabra existente en el idioma inglés,
que traducida el castellano significa AGRIDULDE. Que conforme a lo antes expuesto, se
advierte que el signo solicitado no es susceptible de proteccién marcaria, de conformidad
con lo dispuesto en la letra e) del Art.20 de la Ley N2 19.039, toda vez que siendo
indicativo y de uso general en el comercio de los productos de la clase 30, no procede que
se entregue su uso exclusivo y excluyente a nadie en particular.

e La palabra RICAMASA, solicitud N2 816382 fue encontrada descriptiva por fallo DNI
N2 147039, para harina de maiz pre cocida, clase 30. Igualmente, la marca KESANO,
solicitud N2 815.058, fue encontrada descriptiva, por fallos DNI N2 147.050, para
harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pasteleria y confiteria, helados

comestibles y comidas preparadas, clase 30.

2.- Que corresponde acoger la oposicion fundada en la letra e) del articulo 20 de la Ley
19.039, toda vez que la marca solicitada resulta ser carente de distintividad en la clase
pedida. En efecto, el signo solicitado, estd compuesto por el prefijo KE, el cual, en este
caso, no confiere distintividad alguna a la marca y por la palabra SANO, el cual es un
término que, segun el Diccionario de la Real Academia espaiiola significa: “Seguro, sin
riesgo: Que es bueno para la salud”, por lo que el signo pedido carece de distintividad y es
una expresion de uso comun en el mercado, lo que da lugar a concluir, de manera
racionalmente fundada, que el registro solicitado no es susceptible de proteccién
marcaria, de conformidad con lo dispuesto en la letra e) del articulo 20 de la Ley 19.039.




e Por otro lado, la palabra HIPER CHOC, solicitud N¢ 775.910, fue rechazada por
Resolucién Definitiva por corresponder a un término descriptivo de cualidad
“superior” para distinguir café, té, cacao, arroz, tapioca, sagy, sucedaneos del café;
harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pasteleria y confiteria, helados
comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza;

vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo, clase 30.

3.- Que, corresponde acoger las oposiciones N2 1 y N2 2, fundadas en la letra e) del articulo
20 de la Ley de Propiedad Industrial, y rechazada la marca pedida para distinguir chocolates
de la clase 30, dado que la marca pedida resulta ser carente de distintividad en relacién a la
cobertura que pretende distinguir. En efecto, segtn el Diccionario de la Real Academia, la
palabra HIPER significa “superioridad o exceso” y el elemento CHOC resulta ser un apécope
de la palabra CHOCOLATE, que denomina a aquella “pasta hecha con cacao y azicar
molidos, a la que generalmente se afiade canela o vainilla,” la marca pedida resulta ser
indicativa de la cobertura que pretende distinguir y por tanto, no es susceptible de amparo
marcario.

Otros ejemplos

e Mediante fallo DNI N2 147.364 que recay6 sobre la solicitud N2 715.358 SUPER HIPER
ACIDO, se estableci6 que la marca correspondia a un conjunto descriptivo de una

cualidad, para distinguir confites, clase 30.

2.- Que corresponde acoger la oposicidn, fundada en la letra e) del Art.20 de la Ley N2 19.039,
toda vez que la marca solicitada resulta ser carente de distintividad. En efecto, segin el
Diccionario de la Lengua de la Real Academia Espafiola, el elemento SUPER significa, “en grado
sumo”; el elemento HIPER significa “superioridad o exceso” y el elemento ACIDO “que tiene
sabor como agraz o de vinagre”, motivo por el cual, no procede que el signo pedido se entregue
en uso exclusivo y excluyente a nadie en particular para distinguir confites de la clase 30, pues
corresponde a una expresion indicativa de cualidad y descriptiva de los productos a distinguir.




e Mediante fallo DNI N2 146.097 que recay6 sobre la solicitud N2 725462 HIPERFRIO, se
establecié que la marca correspondia a una denominaciéon descriptiva de cualidad,
para distinguir servicios de instalacién, montaje, mantencién, reparacién y servicio

técnico de todo tipo de aparatos eléctricos, refrigeracién, clase 37.

e La denominaciéon PIZZA EXPRESS solicitud N2 782.773 para distinguir bar, cantina,
salon de té, restaurante, restaurantes de autoservicio rapido y permanente (snack
bar), restaurantes autoservicios, procuracién de alimentos y bebidas preparados para
el consumo, fuente de soda, clase 43, fue rechazada por fallo DNI N2 144.769 por ser

de caracter descriptivo de cualidad de los servicios.

e La marca DEBOLSILLO solicitud N2 722.316 para distinguir edicién de libros en forma
de edicion de bolsillo, asi como en los formatos que en un futuro sustituyan a este tipo
de edicién, tales como edicion en tapa blanda, clase 41, fue rechazada por

corresponder a un término descriptivo de los servicios solicitados.

F. Marcas descriptivas de destinacion

Las marcas descriptivas de destinacion, son aquellas que sefialan la forma de
utilizacién de un producto o servicio, pero también pueden seialar la forma de aplicaciéon o la

funcion de los productos o servicios.

e Un ejemplo de una denominaciéon descriptiva de destinacién se puede
encontrar en el fallo DNI N2 141.584 que sefialé que la denominacién ALIVIA
solicitud N2 762.432, era descriptiva, para distinguir, entre otros, productos
farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina;

sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes, emplastos,
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material para apdésitos, material para empastar los dientes y para improntas

dentales, clase 5.

2.- Que corresponde acoger la primera oposicion, deducida por Cooperativa Agricola y
Lechera de La Unién, fundada en la letra e) del articulo 20 de la Ley 19.039 y sus
modificaciones, puesto que la marca pedida resulta ser carente de distintividad respecto
de la cobertura pedida. En efecto, analizando el signo pedido se puede advertir que éste
se compone precisamente de un término cuyo significado es, conforme al Diccionario de
la Real Academia de la Lengua Espaiiol, disminuir o mitigar las enfermedades, las fatigas
del cuerpo o las aflicciones del 4nimo, lo cual pone de manifiesto un signo abiertamente
descriptivo de los productos a distinguir, sin que cuente con otro elemento o segmento
que logre dar origen a un signo susceptible de amparo marcario, por lo que no procede se
entregue en uso exclusivo y excluyente a nadie en particular.

e La palabra BEBELINE, solicitud N2 744.057, fue encontrada descriptiva por

fallo DNI N2 141.610, para exclusivamente ropa y calzados para bebes, clase

Bt

2.- Que corresponde acoger la oposicién fundada en la infracciéon de la letra e) del articulo
20 de la Ley N219.039, toda vez que la marca pedida resulta ser carente de distintividad
para la cobertura solicitada. En efecto, analizando el signo pedido se puede advertir que
éste se compone de las palabras BEBE y LINE, esta ultima que traducida del idioma inglés al
espafiol significa Iinea, por lo que el signo pedido indicaria en forma directa que los
productos que pretende distinguir pertenecen en una “linea de o para bebés”, expresion
ampliamente utilizada en el comercio de diversos productos y por lo tanto de uso comun en
el mercado en general, lo cual pone de manifiesto un conjunto abiertamente indicativo de
los productos a distinguir, sin que cuente con otro elemento o segmento que logre dar
origen a un signo susceptible de amparo marcario.
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e Mediante fallo DNI N¢ 143.920 que recayd sobre la solicitud N2 717.817,
DARVISION, se establecié que la marca correspondia a un conjunto descriptivo
de destinacién de los productos solicitados que correspondian a lentes,

anteojos, gafas o productos 6pticos, clase 9.

5.- Que sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, y considerando la observacion de fondo
formulada por este Instituto y fundada en la letra e) del articulo 20 de la Ley de Propiedad
Industrial, serd rechazada de oficio la marca pedida, dado que se trata de una expresion
indicativa de la naturaleza de los productos que pretende distinguir. En efecto, una de las
muchas acepciones del verbo DAR es “causa, ocasionar, mover”, y la palabra VISION no es otra
cosa que la “accion y efecto de ver”, por cuanto la marca pedida resulta indicativa en relaciéon
con los productos de la clase 09 pedidos, que incluyen precisamente lentes y anteojos entre
otros relacionados.”

Otros casos que se pueden mencionar son:

e VISITE PILOTO, solicitud N2 810.900 para distinguir, entre otros servicios, marketing;
publicidad y promocién de toda clase de bienes y servicios por todo tipo de medio;
comercializacion de todo tipo de productos por internet, correo o por medio de una
comunicaciéon interactiva de datos, mensajes, sonidos, imagenes, textos y
combinaciones de estos, por medios computacionales, world wide web y otras redes

de datos, clase 35.

e PARRILLEROS, solicitud 726.457 para distinguir servicio de informacién de

restoranes y gastronomia en general a través de un sitio web, clase 42.

e HAGALO USTED MISMO, solicitud N® 737.560 para distinguir construccion, reparacion
y servicios de instalacion, clase 37; transporte, clase 39; educacién, formacién y

esparcimiento, clase 41.

G. Marcas descriptivas de peso o medida

Las marcas descriptivas en cuanto al peso consisten en aquellas denominaciones que

sefialan una cantidad o proporcion.
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e Un caso de marcas descriptivas en cuanto a medida, se puede encontrar en la
marca MAS SALUD, solicitud N¢ 794.675 para distinguir productos
farmacéuticos, clase 5, la cual rechazada por fallo DNI N2 146.041 que sefial6

que el conjunto descriptiva.

2.- Que corresponde acoger la oposicion fundada en la infraccién de la letra e) del articulo
20 de la Ley 19.039, toda vez que la marca pedida resulta ser carente de distintividad. En
efecto, analizado el conjunto pedido, puede advertirse que éste se compone, por un lado,
del adverbio MAS, que entre otras acepciones que contempla el diccionario de la Real
Academia Espafiol, denota la idea de exceso, aumento, ampliacién o superioridad en
comparacion expresa o sobreentendida, y por otro lado se compone de la palabra SALUD,
esta ultima expresion cominmente utilizada en el comercio de los productos de la clase 05
y que alude a aquel estado en que el ser organico ejerce normalmente todas sus funciones;
circunstancias que ponen de manifiesto que el conjunto solicitado resulta abiertamente
descriptivo de una cualidad de los productos a distinguir, sin que cuente con otro elemento
o segmento que logre dar origen a un signo susceptible de amparo marcario.

e Mediante fallo DNI N2 143.831 que recayo sobre la solicitud N2 747.458, MAIIS
CAFE, se establecié que la marca correspondia a un conjunto descriptivo del

producto solicitado que correspondia a café, clase 30.
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4.- Que, sin perjuicio de lo anterior, corresponde acoger la oposicién planteada fundada en
la letra e) del articulo 20 de la Ley 19.039, toda vez que la marca solicitada resulta ser
carente de distintividad en la clase pedida. En efecto, el signo solicitado, esto es, la palabra
MAIIS expresion portuguesa que en el espafol significa MAS, es un adverbio de
comparacion que, en la primera acepcién contemplada en el Diccionario de la Real
Academia Espafiol significa: “...idea de exceso, aumento, ampliacion o superioridad en
comparacién expresa o sobreentendida”, y la palabra CAFE que indica exactamente el
producto que se quiere amparar en la clase 30, razones por las cuales el signo pedido
carece de distintividad y es una expresion de uso comun en el mercado, lo que da lugar a
concluir, de manera racionalmente fundada, que el signo solicitado no es susceptible de
proteccién marcaria.

e Mediante fallo DNI N2 143.103 que recay6 sobre la solicitud N2 779.401,

CITRIC, 100% EXPRIMIDO, se establecié6 que la marca correspondia a

un

conjunto descriptivo de zumos de frutas y vegetales en general; bebidas no

alcohdlicas; preparaciones para hacer bebidas; extractos de frutas sin alcohol;

productos para la fabricacion de aguas gaseosas, bebidas isotdnicas y néctar de

frutas, clase 32.

267



2.- Que corresponde acoger la oposicion N2 1, fundada en la infraccidn a la letra e) del Art.
20 de la Ley N2 19.039, toda vez que el signo pedido, CITRIC, resulta ser carente de
distintividad en la clase pedida. En efecto, tal como sefiala el oponente, el signo solicitado
corresponde a una expresion indicativa del producto que se pretende distinguir, pues es la
traduccion al inglés de la palabra CITRICO, que significa, segun el Diccionario de la Real
Academia Espafiola, entre otras acepciones LIMON y, el complemento: 100 % EXPRIMIDO,
es una forma de extraer el zumo de los citricos, entre los cuales se encuentra el limén, de
acuerdo a lo antes expuesto, se advierte que el signo solicitado no es susceptible de
protecciéon marcaria, de conformidad con lo dispuesto en la letra e) del Art. 20 de la Ley N®
19.039, toda vez que siendo indicativo, descriptivo y de uso general en el comercio de los
productos de la clase 32, no procede que se entregue en monopolio a nadie en particular.

e Por dltimo, mediante Resolucion Definitiva el DNI decidié que la marca CAFE
100% solicitud N2 638.972, correspondia a una expresion descriptiva para

distinguir café, sucedaneos del café y cacao, clase 30.

H. Marcas descriptivas de valor

Las marcas descriptivas de valor consisten en expresiones que sefialan aspectos del
precio de un producto o servicios. Por otro lado, estas denominaciones pueden consistir en
referencia comparativa a la calidad de los productos o servicios, como por ejemplo, extra,

mejor, mas barato.

e Un ejemplo de esto, es la marca TOP BEEF solicitud N¢ 779.299 que distingue
carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en
conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y
productos lacteos; aceites y grasas comestibles, clase 29, la cual fue rechazada
porque la denominacion se entendié que indicaba una calidad superior de los

productos que intentaba distinguir.
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6.- Que, no obstante lo anteriormente expuesto, corresponde acoger ambas oposiciones,
fundamentadas en la letra €) del articulo 20 de la Ley N2 19.039, por cuanto la expresion
TOP BEEF resulta ser carente de distintividad en cuanto a la cobertura que pretende
amparar. En efecto, la palabra TOP alude a la superior calidad de los productos que se
pretende distinguir, por lo que resulta indicativa de la cualidad de dichos productos; y la
expresion BEEF, traducida del inglés al espafiol, significa CARNE DE VACA, la cual resulta
una expresion descriptiva de los productos a distinguir.

e Mediante Resoluciones Definitivas el DNI ha decidido en reiteradas
oportunidades el rechazo de marcas que incluyan o se encuentren
exclusivamente compuestas por términos o palabras descriptivas de valor, por
ejemplo, la marca TU SALUD EN EL ME]JOR LUGAR solicitud N2832.725, para
distinguir servicios de explotacion y direccién de empresas comerciales en el
ambito de la salud; publicidad y marketing en forma integral, promociones;
compra y venta y promocion a través de internet; importadora y exportadora

con representaciones; contratacion de personal, clase 35.

e Jgualmente, fueron rechazadas la marca BESTCARS (MEJORES AUTOS),
solicitud N2 736.672 para distinguir, entre otros, los servicios de importacién,
exportacion y representacion de productos, servicios de publicidad,
organizacion de ferias y exposiciones con fines de publicidad y de promocioén,
venta al por mayor y/o al detalle de vehiculos en general, automoéviles nuevos
y usados accesorios y sus partes, clase 35; la denominacion ~QUEBARATO!
solicitud N2 787.150 para distinguir, entre otros, los servicios de publicidad en
linea en red de computadores (informacion, asesoria, consultoria); bancos de
datos computacionales (sistematizacién de informaciones en-) (informacidn,
asesorfa, consultoria); servicio de comparacion de precios (ompi)
(informacién, asesoria, consultoria); telemarketing (informacién, asesoria,
consultoria); atencién al cliente (s.a.c.; servicio de orientacién al consumidor),
clase 35; la expresion VUELOSBARATOS solicitud N® 769.166 para distinguir,
entre otros, los servicios de publicidad relacionados con la industria de viajes,
servicios de provisidn de espacios publicitarios en paginas web para anunciar

bienes y servicios, clase 35.

I. Denominaciones técnicas
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Denominaciones técnicas o cientificas corresponden a ciertas expresiones que
constituyen términos especializados de una ciencia o arte. Las denominaciones técnicas
pueden comprenden palabras que tengan significados precisos en diferentes areas de la
técnica o ciencia, que tal vez para el publico en general no tengan ese significado o carezcan de

significado del todo.

Nuestra legislacidn establece que las denominaciones técnicas o cientificas no pueden
ser marcas comerciales, segin el art.20 letra b) y e). En efecto, estas palabras constituyen

palabras descriptivas.

e Un caso de este tipo de denominaciones corresponde a la marca IMS, solicitud N2
760.803 para distinguir, entre otros, servicios de telefonia celular, servicios de
telefonia local y larga distancia, servicios de telecomunicaciones satelitales, servicios
de telecomunicaciones por fibra 6ptica, servicios de telecomunicaciones digital de
datos, voz, video, servicios inaldmbrico de telecomunicaciones de datos, voz, video,

servicio de acceso a internet, servicios de multimedia, clase 38.

El fallo DNI N2 141.528 sefialé que la sigla IMS corresponde a una sigla técnica, tal

como lo sefiala el considerando abajo transcrito:
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3.- Sin perjuicio de lo anterior y considerando la observacion de fondo que rola a fojas 29
de autos, corresponde rechazar de oficio la marca solicitada por infracciéon a la letra e) del
articulo 20 de la Ley 19.039, toda vez que la marca pedida resulta ser carente de
distintividad en sentido amplio. En efecto, analizando el signo pedido se puede advertir
que éste se compone de la sigla IMS, que corresponde a un estandar de convergencia en los
servicios de redes de datos de nueva generacion, que hereda el protocolo IP, con altos
anchos de banda, bajos costos por bit, rapida evolucién y eficiencia; conservando la
confiabilidad, escalabilidad, ubicuidad, funcionalidad y facilidad de uso en la red de voz, lo
cual pone de manifiesto un conjunto abiertamente descriptivo de los servicios a distinguir,
y de uso comun en el comercio de dichos servicios, sin que cuente con otro elemento o
segmento que logre dar origen a un signo susceptible de amparo marcario.

e En el caso de la marca WIFIMAX, solicitud N2 755.957 para distinguir, entre otros
servicios, empresa de telecomunicaciones, servicios de telecomunicaciones en general,
publico o privados, incluyendo transmision local, de larga distancia e internacional, de
voz, texto, fax, video, imagen y datos, y transmisién inaldmbrica, via enlace de
comunicacion satelital, terrestre o submarino, servicios de comunicacidon personal a
saber, servicios de manejo de llamadas, servicios de ordenamiento secuencial
teleconferencia; servicios de anfitrién electrénico para brindar conexiones de

telecomunicaciones, clase 38.

Mediante fallo DNI N® 146.047 se estableci6 que la expresion WIFIMAX
corresponde a un término técnico, tal como lo sefiala el considerando 2, de la

sentencia.

2.- Que corresponde acoger la oposicion, fundada en la letra e) del articulo 20 de la Ley N2
19.039, y rechazar la marca solicitada para los servicios pedidos relacionados con
telecomunicaciones, toda vez que la marca solicitada resulta ser carente de distintividad en
sentido amplio. En efecto, tal como sefiala el oponente, el elemento principal y mas
destacado del signo solicitado corresponde a una expresion indicativa de la forma de
prestar el servicio que se pretende distinguir, pues WIFI es un vocablo de uso general en el
comercio para designar un sistema de envio de datos sobre redes computacionales que
utiliza ondas de radio en lugar de cables, y la incorporacion de la expresion MAX no otorga
suficiente distintividad al signo solicitado, pues también es indicativo de la cualidad de los
servicios que se pretende distinguir.

Otros casos en los cuales las solicitudes han sido rechazadas por corresponder a

denominaciones técnicas son:
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e USB TV, solicitud N2 779.650 para distinguir, entre otros, hardware y software
operativo de ordenador, dispositivo de almacenamiento de datos; memoria de
ordenador, hardware y software de ordenador para ver contenido descargado;
hardware y software de ordenador para transmitir contenido descargado; hardware y
software de ordenador para transmitir el contenido digital entre dispositivos de

almacenamiento personal, clase 9.

J. Nombre de variedades vegetales

Segun el art. 2 de la Ley 19.342, Variedad Vegetal corresponde a un “conjunto de
plantas de un solo tax6n botanico, o sea el elemento distintivo, del rango mas bajo conocido
que”.

Por otro lado, el art. 21 de la misma Ley sefiala que: “El obtentor deberd proponer un
nombre para la variedad, el que serd su designacién genérica. En particular, deberd ser
diferente de cualquiera denominaciéon que designe una variedad preexistente de la misma

especie botdnica o de una especie semejante”.

Por ultimo, el mismo art. 21 de la ley 19.342 sefiala que el nombre de una variedad no
puede ser registrado como marca comercial, lo que es concordante con lo establecido en el

art. 20 letra b) de la Ley 19.039.

Para determinar si una denominacion corresponde al nombre de una variedad vegetal
en el tramite de concesiéon de una marca, actualmente INAPI envia las solicitudes que
corresponden a la clase 31, la cual incluye los vegetales, al SAG para que informe si la

denominacion corresponde o no al nombre de una variedad vegetal.

Algunos ejemplos de expresiones solicitadas que coincidian con nombres de variedades
vegetales:
e YELLOWBERRIE solicitud N2 678.506 para distinguir productos agricolas, frutas,
plantas y flores, clase 31.

e CHIA, solicitud N2 679.359 para distinguir todos los productos de la clase 31.
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e MARILYN, solicitud N2 818.357 para distinguir fruta fresca, clase 31.
e PIKU, solicitud N2 819.978 para distinguir plantas vivas, clase 31.

K. Denominaciones comunes recomendadas por la Organizacién Mundial de

la Salud

Las Denominaciones comunes internacional recomendadas (DCI) por la Organizacion
Mundial de la Salud corresponden a expresiones que son utilizadas para identificar el nombre

genérico de una sustancia activa usada para la fabricaciéon de medicamentos.

Las denominaciones comunes recomendadas por la OMC se publican periédicamente y
actualmente existen unas 8.000 de ellas. Para tener acceso a un listado actualizado de estas

denominaciones se puede acceder al siguientes link:

http://www.who.int/medicines/publications/druginformation/innlists/en/index.html

Un caso de denominacion comun internacional, fue el de la LIDOCAINA solicitud N¢

232.057, que designa a un tipo de anestésico.

L. Nombres de personas

El art. 20 letra c) de la Ley 19.039 sefala que no se podran registrar: “El nombre, el
seudonimo o el retrato de una persona natural cualquiera, salvo consentimiento dado por ella o
por sus herederos, si hubiera fallecido. Sin embargo, serdn susceptibles de registrarse los
nombres de personajes histdricos cuando hubieran transcurrido, a lo menos, 50 afios de su

muerte, siempre que no afecte su honor”.
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En principio los nombres de personas corresponden a expresiones descriptivas no
susceptibles de apropiaciéon, que sin embargo, excepcionalmente pueden registrase

cumpliendo los requisitos establecidos en el art. 20 letra c¢) LPIL.

Antes de referirse a los requisitos propios que establece el art. 20 letra c) LPI, es necesario

aclarar algunos conceptos:

. Nombre
. Seuddénimo

° Retrato

1. Nombre

Es una denominacién que identifica a una persona, el cual se encuentra compuesto de

dos partes:

e Nombre propio

¢ Nombre patronimico

El nombre propio corresponde a una denominacién que identifica a una persona como
individuo. Por otro lado, nombre patronimico o de familia corresponde a aquella

denominacién que identifica a una persona como perteneciente a un determinado origen.

Mientras el nombre propio es designado libremente por los padres o la persona que
inscribe a el menor, el nombre patronimico se encuentra inexorablemente ligado a los
progenitores, es por esto que el Reglamento de la Ley 4.808, en su Art. 126 sefala que: “Si el
nacido es hijo legitimo, se le pondrd a continuacion el apellido del padre y en seguida el de la

madre”.

2. Seudonimo
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Segun el Diccionario de la RAE seuddénimo corresponde a: “Nombre utilizado por un
artista en sus actividades, en vez del suyo propio”. En efecto, el seudénimo es una expresion
original que utiliza un artista para ocultar su verdadera identidad.

3. Retrato

Segun el Diccionario de la RAE retrato corresponde a: “Pintura o efigie principalmente

de una persona.”
4. Requisitos para registrar el nombre de una persona
Si bien la Ley establece una prohibicién de registrar nombres de personas como
marcas comerciales. La misma Ley no es categorica, y establecid algunas excepciones en cuyos

casos el nombre de una persona se puede registrar.

El mismo art. 20 letra c) LPI sefiala que se podra registrar el nombre de una persona

en los siguientes casos:

e El propio solicitante requiere el registro de su nombre como marca. Basta con la sola

presentacion de la solicitud.

e Silapersona no es el solicitante y esta viva, solamente con el consentimiento de ella.

e Silapersona no se encuentra viva:

- El consentimiento de sus herederos

- En el caso de un personaje historico, cualquier persona podra registrar su nombre

después de 50 anos de fallecido este. Siempre y cuando no afecte su honor.
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No podran registrarse nombres de personas cuando ello constituya infraccién a las
letras e), f), g) y h). Es decir, sean denominaciones descriptivas o genéricas, induzcan a
error o confusién con una marca comercial.

A. Nombre

Como ya se sefialo, el nombre de una persona se compone de dos elementos; el
nombre propio y el nombre patronimico o apellido. La letra c) del art. 20 de la Ley 19.039
sefiala que no se puede registrar el nombre de una persona, lo que de acuerdo a nuestra

jurisprudencia abarcaria ambos elementos del nombre.

e En efecto, en la solicitud N2 794.316 de la marca DALI para distinguir servicios de
corretaje de propiedades, todos los negocios inmobiliarios. servicios de
administracidon de inmuebles, servicios de alquiler, de estimacidn de bienes inmuebles,
clase 36, el DNI mediante fallo N2 147.373 sefial6 que sélo la denominacién DALI no

era suficiente para configurar la letra c), como abajo se sefiala:

2.- Que corresponde rechazar la oposicion planteada, fundada en la letra c) del articulo 20
de la Ley N2 19.039, toda vez que dicha norma prohibe registrar como marca comercial el
nombre, el seuddnimo, o el retrato de una persona natural cualquiera. En efecto, al ser el
nombre un atributo de la personalidad que sirve para distinguir legalmente a una persona
de las demas, comprende dos elementos: a) el nombre propio, individual o de pila; y b) el
nombre propiamente tal, que corresponde al patronimico o apellido. De esta definicidon, se
desprende que el sentido y alcance de la expresion utilizada por el articulo 20 letra c)
comprende tanto el nombre de pila como el patronimico, por lo que no se dan los
presupuestos que permitan configurar en la especie la causal de irregistrabilidad alegada.

e Por otro lado, como ya se sefialé no es necesario pedir autorizacidén en el caso de una
marca consistente en un nombre cuando esta es solicitada por su titular como en el
caso de HUGO CASANOVA, solicitud N2 789.194 para distinguir vinos, clase 33, que

coincide con el nombre de su titular.
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B. Seudonimos

En cuanto a los seudénimos, es necesario destacar que su inscripcidn en el Registro de
Derechos Intelectuales de la Direccién de Bibliotecas, Archivos y Museos, no es garantia de
que este pueda ser registrado como marca comercial. El seudénimo corresponde a una
categoria especial de obra protegida conforme a la Ley 17.336 de Propiedad Intelectual que

puede o no coincidir con un derecho marcario.

La jurisprudencia ha sefialado, en el caso de la nulidad de una marca comercial en
base a un seudénimo inscrito en el Registro de Derechos Intelectuales de la Direccion de
Bibliotecas, Archivos y Museos, que no basta la coincidencia entre la marca y el seudénimo,
sino el titular del seudénimo (demandante de nulidad) debe probar que la existencia de la
marca registrada infringe algunas de las letras e), ), g) o h) del art. 20 de la Ley 19.039. En
consecuencia, si no se prueba esta circunstancia adicional, no es posible dar lugar a la acciéon

de nulidad, como se transcribe a continuacién:

2.- Que, en relacidn con la demanda de nulidad interpuesta, fundada en la letra c) del
articulo 20 de la Ley 19.039, este tribunal se ha formado la convicciéon de que la referida
accion debera ser rechazada, por cuanto el sélo hecho de ser el demandante titular del
seudénimo MAT RIX ante el Registro de Propiedad Intelectual no resulta causal suficiente
para acoger la demanda tendiente a obtener la nulidad de un registro debidamente inscrito
ante este Departamento, a menos que el actor logre acreditar que con el referido registro
se ha infringido las causales de irregistrabilidad contempladas en las letras e), f), g) y h)
del articulo 20 de la ley 19.039, circunstancias que no han sido acreditadas por el actor,
dado que este ultimo no acompafié documento alguno tendiente a acreditar los puntos de
pruebas rolantes a fs. 56, de manera que no es posible tener por configurados los
supuestos contemplados en la causal de nulidad alegada por el actor.

C. Retrato
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Como ya se menciond, al igual que en el caso del nombre o seudénimo, siempre es
necesaria una autorizacion para el registro de un retrato. En efecto, en el caso que no se
acompafie esta autorizacion otorgada de acuerdo a la formalidad ya sefialada (extendida ante

notario), la solicitud debe ser rechazada.

e Un ejemplo de esto ultimo, es la ETIQUETA solicitud N® 717.533 para distinguir
adhesivos para papeleria, para propdsitos domésticos y de auto ejecucion, clase 16, la

cual fue desistida, sin cumplir con la autorizacién respectiva.

e Otro caso que fue rechazado por no acompaiiar la autorizacion respectiva, es el de la
marca CLAUDIO ARRAU LEON, solicitud N2 213.726 para distinguir corporacion,
fundacion, universidad, instituto, conservatorio, jardin infantil, concursos culturales,
editorial, cine, teatro, museo, servicios de grabacién y difusiéon cassettes, discos,

videos, clase 41.

D. Inscripcion del nombre de personaje historico

Los nombres, seudénimos o retratos de personajes histdricos pueden ser registrados,
una vez transcurridos 50 afios desde su muerte. Por lo tanto, cualquier persona puede

solicitar aquellas denominaciones como marcas comerciales.

Sin embargo, como ya se menciond, estas denominaciones podran ser inscritas,
siempre y cuando:

e No afecten el honor de estos personajes
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e No constituya infraccion a las letras e), f), g) y h)

Por ejemplo, en la solicitud de marca ALBERT EINSTEIN solicitud N¢ 696.756 para
distinguir colegios, institutos, preuniversitarios, universidades, academias, centros culturales,
jardines infantiles, clase 41. El DNI sefial6 por fallo N® 141.618, que la causal de
irregistrabilidad del art. 20 letra c) de la Ley 19.039 no se configuraba, por cuanto habian

transcurrido mas de 50 afos desde la muerte de Albert Einstein, como abajo se sefiala:

2.- Que corresponde rechazar la oposicion fundada en la infraccion de la letra c) del Art. 20
de la Ley 19.039, por cuanto no existen antecedentes en autos que permitan configurar los
supuestos contenidos en dicha causal, toda vez que el connotado fisico Albert Einstein
falleci6 en fecha 18 d Abril de 1955, habiendo transcurrido 53 afios desde su muerte, lapso
de tiempo que determina la exclusién en la aplicacién de la causal de irregistrabilidad
alegada. A lo que debe agregarse que, tratindose de un personaje historico, no se ha
acreditado que el registro de la marca pedida afecte su honor.

Una situacién diferente es la que se configura en la solicitud de marca PADRE
HURTADO solicitud N2 734.470 para distinguir vinos y licores en general, clase 33. En este
caso al momento de presentacion de la solicitud de marcas habian transcurrido mas de 50
afios desde la muerte de Alberto Hurtado, por lo que se cumple el requisito general para
registrar el nombre de un personaje histdrico. Sin embargo, el DNI estimd por fallo N®
144.221 que la marca afectaba el honor de San Alberto Hurtado, por lo que no se cumplia con

el requisito negativo de no afectar el honor del personaje histérico, tal como sefiala mas abajo:

2.- Que corresponde acoger la oposicion fundada en la infraccién de la letra c) del articulo
20 de la Ley 19.039, dado que, la expresion solicitada, como ha sefialado la misma
demandada, corresponde a un personaje histérico SAN ALBERTO HURTADO vy, si bien es
cierto que en la especie han transcurrido mas de 50 afos desde la muerte de la persona
cuyo nombre se trata, también los es que no ha mediado autorizacién del mencionado
personaje ni de sus herederos para constituirse en una marca comercial. A lo que debe
agregarse que el signo pedido afecta el honor del nombre PADRE HURTADO y, constituye
un descrédito para su imagen atendida la cobertura pedida, usada, en términos generales
para distinguir bebidas alcohdlicas, a lo que debe sumarse la especial naturaleza de la obra
a través de la cual se ha hecho ampliamente reconocido el PADRE HURTADO, la cual se
opone a la difusion o propaganda para este tipo de productos.

E. Inscripcion de nombre inductivo a error
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Por otra parte, como ya se menciond, la marca consistente en un nombre, aunque
cumpla con los requisitos, ya sea presentado por el mismo titular o bajo su autorizacién o en
el caso de un personaje histérico, una vez transcurrido 50 afios desde su muerte no podra ser

registrado si infringe algunas de las causales sefialadas en las letras e), f), g) u h).

e Un ejemplo de esto se puede encontrar en la solicitud N2 456.669 marca MARCELO
RIOS para distinguir escuela de tenis, gimnasio, discoteque, clase 41. El DNI mediante
fallo N2 110.589 sefial6 que la solicitud si bien fue presentada por el solicitante que
tenfa un nombre coincidente con el del famoso ex -tenista, no podia ser concedida

debido a que infringiria el art. 20 letras f) y j), tal como se sefiala abajo:

Sin perjuicio de lo ya expuesto, procede rechazar de oficio
la marca pedida en virtud de lo dispuesto en la letra c) del articulo 20 de la Ley 19.039, por
cuanto del examen de la marca pedida es posible advertir que se configura en la especie la
causal de irregistrabilidad sefialada, dado que el inciso final de dicha disposicion sefiala
que no podran registrarse el nombre de personas cuando ello constituye infraccion, entre
otras, a la letra f) del articulo 20 de la Ley 19.039, por lo que, atendida la cobertura
solicitada y la renombrada dama tanto a nivel nacional como internacional del tenista
Marcelo Rios, es posible concluir que se veran inducidos los destinatarios a error o engafio
respecto al origen empresarial y procedencia de los servicios a distinguir en la solicitud de
autos.

Atendido lo ya expuesto, procede acoger la oposicion
basada en la letra j) del articulo 20 de la Ley 19.039, por cuanto el solicitante no pudo al
menos desconocer los hechos expuestos en el parrafo precedente, lo que constituye una
practica atentatoria de los principios de la competencia leal y la ética mercantil.

M. Palabras de uso comiin

Las palabras de uso comun corresponden a denominaciones que carecen de

distintividad debido a un uso extensivo por muchos titulares de derechos a la vez.
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En efecto, existen ciertas palabras, entre las cuales se encuentran especialmente los

prefijos y sufijos, que han perdido distintividad ya sea para identificar productos o servicios.

e El fallo DNI N2 146.658 marca BIOPROBIOTIC, sefiala en relacién al prefijo BIO, que:
“La adicién del segmento BIO que significa “vida”, no es suficiente para otorgarle

distintividad a la marca.

Es importante destacar que estos términos, eventualmente, pueden ser parte de
marcas distintivas. Los registros de marcas que contengan signos, figuras, cifras, colores,
vocablos prefijos, sufijos, raices o segmentos de uso comin o que puedan tener caracter
genérico, indicativo o descriptivo, se entenderan que confieren protecciéon a la marca en su
conjunto y se concederan dejandose expresa constancia de que no se otorga proteccién a los

referidos elementos aisladamente considerados (art. 19 bis c) LPI).

Término comidn Clase
UNI 2

BIO 5
TECNO 9
NUTRI 5
SERVI Todos los servicios
DERMA 5
EXPO 41

BI 5

DIGI 9
FLUO 5
MULTI Todos
PRO Todos
AGRO 29-31
EURO Todos
CREDI 35-36
NEO 5

ECO Todos
DATA 9
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AUDIO 9

TECH-TEC 9

MUNDO Todos los servicios
INTERNACIONAL Todos las clases
NACIONAL Todos las clases

DE Todos los productos
DEL Todos los productos
DECO 20

1. Caracteristicas de los términos de uso comun

Los términos de uso comun, como ya se menciond, corresponden a expresiones que

carecen de distintividad, de los cuales es posible mencionar las siguientes caracteristicas:

La calidad de término de uso comun debe ser evaluada de acuerdo a la clase que

pretende distinguir la marca solicitada

Los términos de uso comun corresponden a términos que nunca han tenido

distintividad o la han perdido

Si bien los términos de uso comun carecen de por si de distintividad, sin embargo, si

pueden integrar marcas distintivas

Algunos ejemplos de marcas compuestas por este tipo de denominaciones:
NUTRIMINERALES, solicitud N2 721.715 para distinguir productos lacteos y sus
derivados, carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en

conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche, aceites y

grasas comestibles, clase 29.
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4.- Que considerando la observacion de fondo que rola a fojas 21, corresponde rechazar de
oficio la marca solicitada por infraccién a la letra e) del articulo 20 de la Ley 19.039, toda
vez que la marca pedida resulta ser carente de distintividad en sentido amplio. En efecto,
analizando el signo pedido puede advertirse que éste se compone por un lado del
segmento NUTRI, expresién que resulta de uso comun en el comercio de productos de la
clase 29 y que por si misma carece de fuerza distintiva suficiente, y por la otra la expresién
MINERALES, que corresponden a sustancias inorganicas presentes en diversos alimentos y
gque son necesarios para la reconstruccién de tejidos, reacciones enzimaticas, contraccion
muscular, reacciones nerviosas y coagulacion sanguinea. Lo cual en atencién a la cobertura
solicitada, pone de manifiesto un conjunto abiertamente indicativo de la naturaleza de los
productos a distinguir, sin que cuente con otro elemento o segmento que logre dar origen a
un signo susceptible de amparo marcario.

e MEDICENTER, solicitud N2 748.962, para distinguir, entre otros, servicios de centro
médico, servicios médicos, servicios de primeros auxilios y de urgencia, servicios de
enfermeria, centro de atencion dental, servicios de atenciéon de salud al enfermo,

servicios de banco de sangre, cirugia estética, clase 44.

4.- Que, corresponde sea ratificada la observacion de fondo formulada por este Instituto,
fundada en la letra e) del articulo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, y rechazada de
oficio la marca pedida, dado que ella resulta carente de distintividad en relacién con la
cobertura que pretende amparar. En efecto, conforme a la base de datos de este Instituto,
los segmentos MEDI y CENTER forman parte de numerosos registros que distinguen tanto
los servicios solicitados en autos como otros relacionados a ellos, de manera que éstos
resultan expresiones de uso comun en relaciéon con la cobertura amparada, razén por la
cual no procede que se entregue su uso exclusivo y excluyente a nadie en particular.

e La solicitud de marca ARROCES DEL MUNDO, N¢ 756.854 para distinguir arroz, sus

subproductos y derivados, clase 30.
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2.- Que corresponde acoger a oposicién, fundada en la letra e) del Art. 20 de la Ley N2
19.039, toda vez que la marca solicitada resulta ser carente de distintividad en relacién con
la cobertura pedida. En efecto, el elemento ARROCES, hace alusién a la expresién ARROZ,
que es descriptiva e indicativa del producto que se pretende proteger en la clase pedida. En
efecto, tal como sefiala la oponente, la marca pedida corresponde a una frase que ya ha sido
usada como propaganda por otras empresas del rubro y aparece claramente como una
frase comun en su clase. Ademas, la adicion del elemento “DEL MUNDO” no le otorga al
signo pedido suficiente distintividad para constituir una marca comercial. De acuerdo a lo
ya expuesto y, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 19 inciso final de la Ley N2
19.039, careciendo la marca solicitada de los requisitos legalmente exigidos, no procede
que se entregue el uso exclusivo y excluyente a nadie en particular.

En el caso de la solicitud de marca DE INTERNACIONAL, solicitud N2 752.038 para distinguir
publicaciones periddicas, no periddicas, diarios, revistas, libros, folletos catalogos e impresos
en general, papel, cartén y articulos de estas materias, papeleria en general y articulos de
oficina (excepto muebles), materias plasticas para embalaje, papel, cartén y articulos de estas
materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta. Fotografias, clase 16, la

cual fue rechazada por el fallo DNI N2 141.122.

4.- Que, sin perjuicio de lo anterior y considerando la observacion de fondo formulada por
este Departamento, seguin certificaciéon de fs. 21, corresponde rechazar de oficio la marca
solicitada, por cuanto el segmento INTERNATIONAL o su traduccion al castellano
INTERNACIONAL corresponden a expresiones de uso comun, que forman parte de un sin
numero de registras en la clase 16, sin que la adicién de la preposiciéon DE logre dar origen
a un signo dotado de la distintividad necesaria para ser constitutiva de marca comercial.

Otros casos que se pueden mencionar:

e [DEAS DE HOGAR, solicitud N2 707.049 para distinguir establecimiento comercial para
la compra y venta de productos de todas las clases con exclusion de las clases 01, 05,

10,11, 16, 29, 30, 31, 32 y 33 en la Regién Metropolitana.
e DONNA, solicitud N2 736.050 para distinguir articulos absorbentes de fluidos

corporales, articulos de protecciéon intima femenina, toallas higiénicas, protectores

diarios, tampones, pafios himedos y secos para la higiene femenina, clase 5.

284




N. La forma o el color de los productos o de los envases, ademas del color

en si mismo

Nuestra legislacién no reconoce la proteccidn a las marcas tridimensionales, por esto,
contempla como causal de irregistrabilidad absoluta la forma de los productos o envases, asi
como el color en si mismo. Es importante destacar, que esta prohibicidon es amplia, por lo que

incluye aquellas formas que reivindican aspectos funcionales como aquellas que no.

e Un caso de marcas que se encuentra del supuesto de la letra I), es la etiqueta, solicitud
N? 707.734, para distinguir, entre otros productos, cacao, extractos del cacao y cacao
en polvo para ser usados en articulos nutricionales y articulos de lujo; chocolate;
chocolates en polvo para hornear y para bebidas, masas y coberturas de chocolate, a
saber chocolate para hacer caramelos y para untar, cubrir y decorar, barras de
chocolate, confiteria de chocolate, a saber chocolates pequeios (pralinés), trufas de
chocolate; figuras huecas y solidas de chocolate; chocolates rellenos con liquidos, clase

30.

En este caso, se puede observar claramente la figura de un conejo de pascua
sin que se reivindiquen aspectos funcionales. La marca evidentemente se encuentra
estrechamente relacionada con la cobertura que distingue precisamente chocolates,

que se entiende que comprende conejos de pascua.

e Otro ejemplo es la marca etiqueta, solicitud N2 679.653 para distinguir aparatos e

instrumentos quirdrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes
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artificiales articulos ortopédicos, material de sutura, clase 5. En este caso, se puede
apreciar que el solicitante no sélo pretendié reivindicar aspectos “ornamentales” o
simplemente graficos de la etiqueta sino también aspectos netamente funcionales
como es la forma de un instrumento. Si se observa la figura, se puede distinguir una
especie de taladro, el cual puede corresponder a un aparato o instrumento quirtrgico

reivindicado en la cobertura.

De igual forma que la forma o color de los envases o productos, sucede con la

reivindicacién del color en si mismo.

e Si bien los casos en que se han presentado son menos numerosos, si se puede
mencionar algunos ejemplos, como la marca etiqueta solicitud N® 740.369 para
distinguir placas y hojas de acero, clase 6. En este caso se puede observar que sélo se
pretendié reivindicar el color, sin otro aditivo distintivo, por lo que se configura

plenamente la causal sefialada en la letra I).
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A modo de ejemplo, podemos mencionar las siguientes marcas que han sido

rechazadas por infringir la letra I) y la letra E):

e Etiqueta, solicitud N2 697.576, para distinguir anteojos dpticos, para el sol, para
disparar, protectores, gafas, accesorios principalmente marcos, lentes, estuches y

otras cubiertas protectoras para los articulos anteriormente mencionados, clase 9.

e Etiqueta, solicitud N2720.463, para distinguir teléfonos, teléfonos moviles;
acumuladores, baterias, accesorios para teléfonos mdviles, a saber, soportes,
accesorios manos libres, cables de carga, unidades de carga, estaciones de carga,
cascos, dispositivos de raton, tarjetas inteligentes; ordenadores de comunicacidn;

software; cAmaras, clase 9.

e Etiqueta, solicitud N2 738.927, para distinguir café, extractos de café, preparaciones y
bebidas hechas a base de café; café helado; substitutos del café, extractos de
substitutos del café, preparaciones y bebidas hechas a base de substitutos del café;
chicoria; te, extractos de te; preparaciones y bebidas hechas a partir de te; té helado;
preparaciones hechas a base de malta; cacao y preparaciones y bebidas hechas a partir

de cacao; preparaciones bebidas hechas a base de chocolate, clase 30.
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e Etiqueta, solicitud N2 739.857, para distinguir preparaciones para blanquear y otras
sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y
preparaciones abrasivas; jabones; perfumeria, aceites esenciales, cosméticos, lociones

para el cabello; dentifricos, clase 3.

e
f\i:u_‘4

e Etiqueta, solicitud N© 807.878 para distinguir juegos, naipes y juegos de cartas, clase

28.

0. Marcas descriptivas de origen, nacionalidad o procedencia

Nuestra legislacion (art. 20 letra e) LPI), sefiala expresamente que las marcas que
indiquen origen, nacionalidad y procedencia se consideraran de caracter descriptivo. El
origen, nacionalidad y procedencia dicen relacién estrechamente con el lugar de produccién

de los bienes y servicios.

e Las expresiones descriptivas de origen, nacionalidad o procedencia constituyen
expresiones que se encuentran excluidas de protecciéon marcaria. En efecto, este tipo
de expresiones se relaciona estrechamente con un lugar geografico determinado, pero
no constituyen indicaciones geograficas o denominaciones de origen, las cuales son
rechazadas por otra causal legal correspondiente a la actual letra j) del art. 20 de la

Ley 19.039.

e Normalmente, las expresiones descriptivas de origen, nacionalidad o procedencia se

encuentran acompafiadas de otras expresiones que pueden ser carentes de
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distintividad o no. En el caso que sean distintivas, normalmente, no existe problemas
para otorgar la marca como un conjunto, en cambio, si carecen de distintividad,

normalmente, se debe evaluar si el conjunto creado posee o no distintividad.

Constituyen expresiones descriptivas de origen, nacionalidad o procedencia, palabras

tales como:

Nombres de paises: Si bien es cierto existe una causal de irregistrabilidad que comprende el
nombre de los paises, como es la letra a) del art.20, es necesario destacar que el nombre del
pais mas un elemento no distintivo puede ser altamente indicativo de nacionalidad, origen o

procedencia. (VIVICHILE solicitud N© 726.913, fallo DNI N© 143.352)

e CELULOSA ARGENTINA, solicitud N2 556290 para distinguir todos los productos de la

clase 16.

Q

CELULOSA
ARGENTINA sa.

Regiones: Segin el Instituto Nacional de Estadisticas (INE), region: “Es el territorio
juridicamente determinado para fines de Gobierno y Administracion Interior y Descentralizada
del Estado que constituye el primer nivel de estructuracion del pais, para dicho efecto. Se divide
en provincias y debe contar con una ciudad capital, que constituye la sede de su autoridad
(Intendente y Gobierno Regional) y de la demds institucionalidad propia de esta unidad

territorial’.

Bajo el nombre de regiones se entiende en el caso de Chile, el perteneciente a algunas

de las 15 regiones del pafs.

e Un caso que se puede mencionar es la marca MIELES DE LA ARAUCANIA, solicitud N2
657.821 para distinguir miel y sus derivados, clase 30.

Ciudades: Entidad urbana que posee mas de 5.000 habitantes, segin el INE.
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Pueblos: Segtn el INE corresponde a la “entidad urbana con una poblacién que fluctiia entre
2.001 y 5.000 habitantes, o entre 1.001 y 2.000 habitantes y cumple el requisito de actividad

econdémica’.

Aldeas: Segln el INE corresponde a al “asentamiento humano, concentrado con una poblacién
que fluctua entre 301 y 1.000 habitantes; excepcionalmente se asimilan a Aldeas, los centros de
turismo y recreacion entre 75 y 250 viviendas concentradas, que no alcanzan el requisito para

ser considerados como pueblo”.

Caserios: Segun el INE corresponde a al “asentamiento humano con nombre propio que posee 3
viviendas o mds cercanas entre si, con menos de 301 habitantes y que no forma parte de otra
entidad”.

Adjetivos: La forma adjetiva de los sustantivos que designan algin lugar geografico se
entiende, generalmente, descriptivo del origen. Se incluyen de esta categoria los gentilicios,

por ejemplo: chileno, argentino, santiaguino, temuquense.

e AJI CHILENQO, solicitud N2 409.549 para distinguir todos los productos de la clase 29.

e CORDERO PUMANQUINO, solicitud N2 797.926 fue rechazada por Resolucion
Definitiva por corresponder a un término descriptivo para distinguir carne de cordero

texel, clase 29 y cordero texel vivo, clase 31.

e (COBRE CHILENO, solicitud N2 481149 para distinguir todos los productos de la clase
16.

(OBRE CHILENO

e EUROPEAN DESIGNS, solicitud N2 732.364 para distinguir productos metdlicos de
cerrajeria, a saber, perillas para puertas, manillas para puertas y juegos de manillas,
tiradores para puertas y juegos de tiradores, bisagras y cerrojos para puertas;

cerraduras, cerraduras de llave y botdén, llaves y llaves ciegas, cubrejuntas, timbres
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para puertas no eléctricos, aldabas, ojos de puerta sin aumento, nimeros para
domicilios, tiradores de cajones, manillas de cajones, chapas de intercambio y bisagras

para gabinetes, clase 6.

European Designs

PART OF THE KWIKSET & WEISER LOCK FAMILY OF DOOR HARDWARE

Zonas: Las zonas geograficas consisten en divisiones territoriales mas bien difusas que se
encuentran generalmente determinadas por su latitud o longitud, por ejemplo: zona norte,

Zona sur, zona costera.

¢ A modo de ejemplo, se puede mencionar la solicitud de marca DESTINOS AUSTRALES
N? 736.947 para distinguir servicio para viajeros, prestados por agencias de viaje o
intermediarios incluyendo informacion relativas a tarifas, horarios, medios de
transporte y reserva de pasaje, arriendo de vehiculos, clase 39, la cual incluye como

uno de sus elementos la palabra “austral” que hace referencia a la zona austral.

6.- Que corresponde acoger la oposicién deducida fundada en la infraccion de la letra e) del
Art. 20 de la Ley N2 19.039, toda vez que la marca pedida resulta ser carente de
distintividad para distinguir los servicios solicitados, en efecto tal como lo sefiala el
oponente el signo solicitado corresponde a una expresion indicativa de la naturaleza de los
servicios que pretende distinguir, pues analizado el signo pedido se puede advertir que
éste se compone de la palabra DESTINOS, el cual proviene de destinar y significa, segin el
diccionario de la Real Academia de la Lengua, consignacion, sefialamiento o aplicacion de
una cosa o de un lugar para determinado fin, meta o punto de llegada; y por otra parte, de la
palabra AUSTRALES, que proviene de austral o australis, y que segin el mismo diccionario
es un adjetivo que significa perteneciente o relativo al sur, lo cual pone de manifiesto un
conjunto abiertamente indicativo y descriptivo de los servicios a distinguir, sin que cuente
con otro elemento o segmento que logre dar origen a un signo susceptible de amparo
marcario.

Zonas geograficas chilenas
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N2 | Nombre de la Region Capital Zona

XV | Aricay Parinacota Arica Norte Grande de Chile
I Tarapaca Iquique Norte Grande de Chile
I Antofagasta Antofagasta Norte Grande de Chile
[II | Atacama Copiapd Norte Chico de Chile
IV | Coquimbo La Serena Norte Chico de Chile
\% Valparaiso Valparaiso Zona Central de Chile
RM | Metropolitana Santiago Zona Central de Chile
VI | O’Higgins Rancagua Zona Central de Chile
VII | Maule Talca Zona Central de Chile
VIII | Bio bio Concepcién Zona Central de Chile
IX | Araucania Temuco Zona Sur de Chile

XIV | Los Rios Valdivia Zona Sur de Chile

X Los Lagos Puerto Montt Zona Sur de Chile

XI | Aisén Coihaique Zona Austral de Chile
XII | Magallanes Punta Arenas Zona Austral de Chile

1. Indicios de Origen, nacionalidad o procedencia

Para determinar si una expresion consistente en el nombre geografico se esta

utilizando como indicativa de origen, nacionalidad o procedencia, se puede tomar en

consideracion una serie de expresiones:

“De”: Esta preposicion denota generalmente origen acompafiada del respectivo

nombre geografico, por ejemplo: de Chile, de Mendoza, de Rancagua.
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° uDelu:

Esta palabra denota pertenencia que sumado al nombre geografico,

generalmente, crean un conjunto indicativo de procedencia, por ejemplo: del Maule,

del Peru, del Norte, del Sur.

e Genitivo sajon: El genitivo sajon, actualmente, es ampliamente utilizado para indicar

pertenencia u origen, por ejemplo: Chile’s dogs, Argentina’s footwear.

Palabra Traduccion Idioma
Aus de Aleman
Von de Aleman

of de Inglés
from de Inglés
Di de [taliano
Da de Portugués
De de Portugués
de de Francés

2. Marcas indicativas de nacionalidad

Denominaciones compuestas por términos que hacen referencia a la nacionalidad de

un producto o servicio sin la adicién de un elemento distintivo, deben ser rechazadas.

e En efecto, ejemplo de lo sefialado constituye la marca SWISSGEAR solicitud N2

754504 para distinguir, entre otros, joyeria, relojeria, fantasia, bisuteria, clase 14;

cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras

clases; pieles de animales; baules y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y

guarnicioneria, clase 18, la cual fue rechazada parcialmente por el fallo DNI N®

156.570 para los productos de las clase 14 y 18, por estar compuesta de elementos no

distintivos, como se puede apreciar abajo:
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6.- Que sin perjuicio de lo anterior procede acoger la oposicién N2 2, fundada en la letra €)
del articulo de la Ley 19.039, en lo que dice relacién con los productos pedidos en autos de
las clases 14 y 18, por cuanto la expresion SWISSGEAR resulta ser carente de distintividad
en relacién con la cobertura antes sefialada. En efecto, esta ultima se compone de las
expresiones SWISS y GEAR, las cuales traducidas al espafiol, significan respectivamente
suizo y entre otros, engranaje, arneses, por lo que la marca pedida podria traducirse como
engranaje o arnés suizo.

e Enel caso de la marca VINICHILE, solicitud N® 726.913, para distinguir vinos, clase 33.
La denominacién solicitada se encontraba compuesta de las expresiones que en su
conjunto eran carentes de distintividad. En efecto, por fallo DNI N2 143.352, se
entendi6é que el conjunto indicaba procedencia, tal como lo senala el considerando

abajo transcrito:

3.- Que corresponde acoger la oposicion, fundada en la letra e) del Art. 20 de la Ley N2
19.039, toda vez que, el signo pedido resulta ser carente de distintividad. En efecto, tal
como sefiala el oponente, el signo pedido resulta ser indicativo del producto que se
pretende distinguir y de su origen, nacionalidad y/o procedencia, pues el segmento VINI es
una palabra italiana que traducida al castellano significa vino y el segmento CHILE es la
denominacién del Estado de Chile. Que conforme a lo ante expuesto, se advierte que el
signo solicitado no es susceptible de protecciéon marcaria, de conformidad con lo dispuesto
en la letra e) del Art. 20 de la Ley N2 19.039, toda vez que siendo indicativo y de uso
general en el comercio de los productos de la clase 33, no procede que se entregue su uso
exclusivo y excluyente a nadie en particular.

e Otro caso, es el de marca CHILECABALLOS, solicitud N¢ 738.498 para distinguir, entre
otros, crianza de animales, cuidado de animales, servicios veterinarios, clase 44, la

cual fue rechazada por descriptiva de los servicios solicitados.

3. Marcas indicativas de region

Como ya se menciond, las denominaciones pueden indicar un origen en una region
determinada, como es el caso de la marca ANDES WAGYU, solicitud N2 776.777 para distinguir
carne, pescado, aves y caza, extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y
cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lacteos, aceites y grasas

comestibles, clase 29. En este caso, el fallo DNI N2 147.569 establecié que la marca solicitada
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que se componia de dos elementos; Wagyu que correspondia a un término genérico para

carnes y Andes, que correspondia a un término indicativo de origen, como abajo se sefiala:

2.- Que corresponde acoger la oposicidon fundada en la infraccion a la letra e) del articulo
20 de la Ley 19.039, toda vez que, con la documentaciéon acompafiada, no objetada por el
demandado, se ha acreditado que el signo pedido, ANDES WAGYU, resulta ser carente de
distintividad. En efecto, el conjunto solicitado es una expresion indicativa del producto que
se pretende distinguir, pues la expresion WAGYU corresponde a un tipo de carne japonesa
de buey o ternera, con un tipo de carne caracteristica, y el elemento ANDES, es indicativo
de origen. Que conforme a lo antes expuesto, se advierte que el signo solicitado no es
susceptible de protecciéon marcaria, de conformidad con lo dispuesto en la letra e) del
articulo de la Ley N2 19.039, toda vez que siendo indicativo y de uso general en el comercio
de los productos de la clase 29, no procede que se entregue su uso exclusivo y excluyente a
nadie en particular.

e En el caso de la marca DEL PACIFICO SUR, solicitud N2 742.336 para distinguir
pescados y mariscos, clase 29, la cual fue rechazada por fallo DNI N2 141.530, el cual
establecié que correspondia a conjunto abiertamente indicativo del origen de los

productos que pretendia distinguir, en este caso, pescados y mariscos.

4.- Sin perjuicio de lo anterior y considerando la observacion de fondo que rola a fojas 16
de autos, corresponde rechazar de oficio la marca solicitada por infraccidn a la letra e) del
articulo 20 de la Ley N2 19.039, toda vez que ésta resulta ser carente de distintividad en
sentido amplio para distinguir los productos pedidos de la clase 29, pues la palabra DEL,
segun el diccionario de la Real Academia Espafiola, constituye una contraccion de la
proposicién DE y el articulo EL, en que la primera de aquellas denota de dénde es, viene o
sale alguien o algo, lo que unido a los restantes elementos del signo pedido, esto es
PACIFICO Y SUR, hacen que la marca solicitada resulte un conjunto abiertamente indicativo
del origen de los productos que pretenden distinguir, y por tanto, no procede que se
entregue en uso exclusivo y excluyente a nadie en particular.

Entre otras marcas que han sido rechazadas por la misma causal, es posible

mencionar:

e La marca DIARIO REGIONAL, solicitud N2 757.738 para distinguir servicios de
publicidad; publicidad radiada y televisada; servicios de promocién y venta a través de

internet; importaciones y exportaciones; representacién de toda clase de articulos y

295



productos nacionales y extranjeros, clase 35; servicios de telecomunicaciones;
transmision electrénica de datos, imagen y documentos via red informatica

computacional, clase 38.

CECINAS FINAS DEL MAULE, solicitud N2 809.157 que distingue carnes, pescados,

aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas,

mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lacteos; aceites y grasas

comestibles; especialmente cecinas y embutidos de la clase, clase 29.

4. Marcas que contienen elementos geograficos

Es necesario destacar que existen ciertas denominaciones que consisten en

expresiones geograficas que en si no implican ninguna referencia geografica. En efecto,

aquellas expresiones poseen un significado arbitrario y diverso al geografico.

Por ejemplo, la marca TALCA, PARIS Y LONDRES, solicitud N2 821.708 para distinguir
cerveza, ale, porter, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohdélicas, zumos
de frutas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas, clase 32. La existencia de
esta marca no implica en absoluto que los productos provengan de algunas de estas

ciudades.

[gualmente sucede con la marca ENTRE TONGOY Y LOS VILOS, registro N¢ 668.274
para distinguir  servicios de hoteles, restaurantes, bares y establecimientos

encargados de procurar alimentos o bebidas preparados para el consumo, clase 42

(43).

Por otro lado, la marca DE JAPON A TONGOY, solicitud N2 793.762 que distingue
servicios de restaurante, bar, saléon de té, cafeteria, servicios de procuraciéon de
alimentos y bebidas en general, drive-in autoservicios y servicios de comida rapida,

clase 43, que también fue concedida.
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Por otro lado, existen marcas que si bien contienen elementos geograficos, estos no se

consideran como indicativos de procedencia, es decir, su utilizacion es de caracter arbitrario.

e En efecto, marcas tales como CERRO SOMBRERO, solicitud N® 810.570 para distinguir
empresa constructora, servicio de construccion, reparacién y preservaciéon de
edificios, viviendas y todo tipo de bienes e inmuebles y obras civiles en general,
servicios de arriendo de maquinarias e inspeccién de los mismos, clase 37, no han sido
consideradas como descriptivas, a pesar de estar compuesta por la denominacion

“CERRO SOMBRERO” que corresponde a una pequeiia localidad del sur de Chile.

e Otra marca que no ha sido considerada como descriptiva a pesar de contener
elementos referentes a una regién determinada es AREASUR, solicitud N2 808.797
para distinguir servicio de asesoria habitacional, negocios de asesoria para
adquisicién de vivienda, colocacién de créditos hipotecarios, intermediaciéon de
viviendas sociales e inversién en viviendas sociales, corretaje de propiedades, clase

36.

Las marcas que contienen elementos geograficos no se consideraran descriptivos, siempre

y cuando se desprenda que su utilizacion es de caracter arbitraria.

P. Traducciones
Es importante senalar que las marcas descriptivas son aquellas que expresan, entre

otros, género, cualidad, calidad, cantidad y que estas marcas se pueden presentar en

diferentes idiomas, no so6lo en castellano.
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Para lograr una correcta compresion del término extranjero es necesario hacer una

traduccion.

¢ Un ejemplo, es la marca XOCOLATIER, solicitud N2 757247, para distinguir chocolates
y bombones, clase 30, fue considerada descriptiva para los productos solicitados en

virtud de la traduccién en castellano.

2.- Que corresponde acoger la oposiciéon planteada, fundada en la letra e) del articulo 20 de
la Ley 19.039, toda vez que la marca pedida resulta ser carente de distintividad para la
cobertura solicitada. En efecto, analizando el signo pedido se puede advertir que éste se
pronuncia como la palabra CHOCOLATIER, la cual traducida desde el idioma francés
significa, “chocolatero”, lo cual pone de manifiesto que es abiertamente descriptivo de los
productos a distinguir, sin que cuente con otro elemento o segmento que logre dar origen a
un signo susceptible de amparo marcario, configurandose en la especie la causal de
irregistrabilidad alegada por el oponente de autos.

e BLACK MINT, solicitud N¢ 781.613 para distinguir café, te, cacao, azuicar, arroz,
tapioca, sagu, sucedaneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan,
pasteleria y confiteria, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos
para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo, pastas

alimenticias en general.

3.- Que, seran acogidas las oposiciones N2 1 y N¢ 2, fundadas en la letra e) del articulo 20
de la Ley de propiedad Industrial, y rechazada la marca pedida para distinguir mentas de la
clase 30, dado que la expresién BLACK MINT, traducida del inglés al espaiol, significa
MENTA NEGRA, la cual se refiere a una variedad de la menta que procede de dos tipos de
especie, la menta de agua y la hierbabuena, utilizada comtinmente en la industria
alimenticia, por lo cual la expresion solicitada resulta ser descriptiva de los productos que
pretende amparar, como lo son precisamente las mentas y otros productos de confiteria
comprendidos en la clase 30.

e SANTE, solicitud N® 740.427 para distinguir abones y espumas de bafio sdlidos y
liquidos, sales de bafno aromaticas, perfumes, aceites esenciales, lociones para el
cabello, shampoo y balsamo liquidos y sélidos, pastillas efervescentes, aceites para
masajes, cremas para manos, pies, cara, 0jos y cuerpo, balsamos labiales, perfumeria y

cosméticos en general, clase 3.
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2.- Que corresponde acoger la oposiciéon fundada en la infraccién de la letra e) del articulo
20 de la Ley N® 19.039, toda vez que la marca pedida resulta ser carente de distintividad
para la clase solicitada. En efecto, analizado el conjunto pedido, puede advertirse que éste
se compone de la palabra SANTE, la que, en francés, segin la acepcién del Diccionario
Espasa Grand: espafiol-francés francais-espagnol, 2000 (Espasa-Calpe). Significa “SALUD”,
expresiéon comdnmente utilizada en el comercio de los productos de belleza para referirse
a las propiedades benéficas de los mismos, circunstancia que pone de manifiesto que el
signo solicitado resulta abiertamente descriptivo de los productos a distinguir, sin que
cuente con otro elemento o segmento que logre dar origen a un signo susceptible de
amparo marcario.

e SCUDERIA, solicitud N2 825.314 para distinguir aceites y grasas industriales;
lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles
(incluyendo gasolinas para motores) y materias de alumbrado; bujias y mechas para el

alumbrado, clase 4.

2.-Que corresponde acoger la oposicion fundada en la letra e) del articulo 20 de la Ley de
Propiedad Industrial, dado que la palabra SCUDERIA, traducida del italiano al espafol,
significa ESCUDERIA, la cual, segtin la definiciéon del Diccionario de la Real Academia,
denomina al “conjunto de automdviles de un mismo equipo de carreras” y corresponde a
una palabra de uso comtn en el rubro del automovilismo deportivo, por lo cual no procede
que se entregue en monopolio a nadie en particular.

Otros casos que se pueden mencionar son:

e GAZ, solicitud N 729.663 para distinguir furgones y camionetas, clase 12.

Q. Adquisicion de distintividad a través del uso

De acuerdo al art. 19 LPI, cuando los signos no sean intrinsecamente distintivos,
podra concederse el registro si han adquirido distintividad por medio del uso en el mercado
nacional. El significado secundario implica que gran parte del ptblico consumidor identifica la

marca solicitada con un determinado origen empresarial.
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Por su parte, el art. 15 de los ADPIC sefiala que: “Cuando los signos no sean
intrinsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podran
supeditar la posibilidad de registro de los mismos al caracter distintivo que hayan adquirido

mediante su uso”.

1. Caracteristicas
Para que proceda la institucion de la adquisicién de distintividad a través del uso se

deben cumplir los siguientes requisitos:

e  Soélo se da por falta de distintividad intrinseca
e Usodel signo
e Eluso debe ser dentro del mercado nacional

e Ladistintividad se determina dentro del publico consumidor
1.1. Falta de distintividad intrinseca
La institucién de la adquisicion de distintividad a través de uso procede sélo por
causas de falta de distintividad intrinseca. Es decir, por marcas irregistrables por ser

descriptivas, marcas demasiado simples o complejas y términos comunes (que no sean

genéricos).

1.2. Uso del signo

La Ley no establece una definicién de uso, sin embargo, es posible concluir que el uso a

que se refiere el art. 19 LPI, es en términos amplios, cualquier utilizaciéon en el trafico

econdmico, en concordancia con el art. 19 bis d), por lo que incluiria actos juridicos, tales

como:

e Venta de productos con la marca

e Publicidad de la marca comercial
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1.3. El uso debe ser dentro del mercado nacional

El mercado nacional hace referencia a que el ambito de circulacion de las mercaderias
corresponde a las fronteras de nuestro pais. Por su parte, mercado nacional se contrapone a
mercado internacional que corresponde a un término que implica la existencia de mercados

exteriores.

1.4. La distintividad se determina dentro del publico consumidor

Para que un signo adquiera distintividad es necesario que el publico consumidor del
producto identifique el signo, no con su significado habitual, sino con un determinado origen
empresarial. En efecto, basta que el signo adquiera este “segundo significado” entre el publico
consumidor del producto o servicio, es decir, aquella parte de la poblaciéon que consume y
tiene acceso a esos productos y servicios. Lo anterior, en contraposicién a publico en general

que comprende un espectro mas amplio de personas, por ejemplo:

Producto/Servicio Publico consumidor Publico en general
Instrumentos agricolas, | Agricultores Toda la poblacién
clase 7
Instrumentos de musica, | Musicos Toda la poblacién
clase 6
Construccion naval, clase 37 | Armadores Toda la poblacion

e CasoN°1 Homecenter
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En el caso de la marca EASY HOMECENTER, solicitud N2 312.414 para distinguir
establecimiento comercial para la venta de productos de las clases 6, 7, 17, 19, 20, 21, 22, 24y
27, el fallo DNI N2 86.929 sefial6 que la expresion “HOMECENTER” correspondia a una
expresion que habia llegado a adquirir notoriedad para el rubro de los establecimientos

comerciales, tal como lo seiiala el considerando 3, abajo transcrito:

3.- Considerando: Que, respecto de las reclamaciones formuladas por el oponente, cabe
sefialar que son admisibles, toda vez que no es posible desconocer que las expresiones
“Home Center”, constituyen una marca que se ha posicionado en el mercado y que ha
llegado a adquirir caracteristicas de notoriedad en el rubro de un establecimiento
comercial de venta de todo tipo de articulos y productos y servicios relacionados, para
distribucién, almacenaje, representacién de una amplia gama de productos y servicios de
construccion, reparacion, instalaciéon y mantenciéon en general, prestaciones que presentan
una estrecha relacion con la cobertura del privilegio pedido, en consecuencia es posible
concluir que la convivencia de estos signos en el mercado no sera pacifica y los usuarios
inducidos a incurrir en error o confusién en cuanto a la procedencia o cualidad de los
servicios.

e (Caso N°2 NUTRABIEN

La marca NUTRABIEN corresponde a una denominaciéon que hoy se encuentra
registrada para distinguir productos alimenticios. Sin embargo, la denominacién NUTRABIEN
antes de ser aceptada a registro habia ya sido rechazada por falta de distintividad, conforme a

la letra e) del art. 20 de la Ley 19.039, en la solicitud N2 653.877 de 20 de julio del 2004.

Sin embargo, en la solicitud N2 713.919 de 13 de diciembre del 2005 para distinguir
galletas, preparaciones hechas de cereales, pan, pasteleria y confiteria, clase 30, el DNI

establecié que la marca NUTRABIEN, habia adquirido distintividad a través del uso.
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El Tribunal, por su parte, fijé6 como hecho sustancial, pertinente y controvertido que la
existencia de distintividad del signo solicitado. Entre las pruebas presentadas por el

solicitante podemos sefalar:

Copias de pagina web de la empresas

e Fotografias de publicidad

e Fotocopias de publicaciones en periddicos sobre la empresa

e Graficos de ventas de la empresa

El fallo DNI N2 137.897 recoge, por su parte, estas argumentaciones, de acuerdo al

razonamiento expuesto en el considerando transcrito mas abajo, acoge a registro la marca

solicitada:
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Que en relacién la segunda oposicion, fundada en la infraccidn a la letra e) del Art.
20 de la Ley N2 19.039, y de las observaciones de fondo formuladas por este Departamento
a fojas 26, corresponde sean acogidos los argumentos del solicitante, en cuanto a que la
marca NUTRABIEN!, aun estando estructurada sobre la base de dos elementos no
distintivos, como son NUTRA y BIEN, debe aplicarse en la especie lo dispuesto en el
articulo 19 de la Ley N2 19.039, modificada por la Ley N2 19.996, que permite conceder el
registro de aquellos signos, que aun no siendo intrinsecamente distintivos, hayan
adquirido distintividad por medio del uso en el mercado nacional. En efecto, conforme a la
documentacién acompaiiada o el actor y no objetada por los demandantes ni en cuanto a
su integridad, ni en cuanto a su autenticidad, el demandado pudo acreditar
fehacientemente, con impresos de la pagina web www.nutrabien.cl, fotografias de furgones
de reparto, fotografias de promociones en las estaciones de servicio Esso, y copias de
articulos publicados en prensa escrita, en periddicos como Estrategia, El Mercurio, La
Tercera, y en Revista Capital, asi con copia de busqueda hecha en el buscador
www.google.cl, que el signo pedido ha adquirido distintividad por medio del uso relevante
en el mercado nacional, desde una data muy anterior a la solicitud de autos. Cabe destacar
en especial, que consta del reportaje publicado en la Revista Capital, en abril de 1997, que
ya en el afio 1992 las ventas de Nutrabien alcanzaron los 100 mil do6lares, en 1996 llegaron
a un millén 600 mil ddlares, y en abril de 1997 Nutrabien ya se encontraba en todas las
grandes cadenas de supermercados de santiago y provincias, ademas de la bombas de
bencina, cafeterias de hospitales y clinicas y toda la red de kioscos de universidades y
colegios del pais. Todo lo expuesto anteriormente permite concluir que ha quedado
demostrado que el conjunto NUTRA BIEN! Ha adquirido lo que en doctrina se denomina un
“significado secundario” o “secondary meaning”, en inglés, esto es, que el publico
consumidor asocia en forma exclusiva la citada marca, con un determinado origen
comercial o fuente, en el caso de autos, con el negocio de la empresa solicitante. En este
tipo de casos, la marca puede ser registrada, toda vez que la asociacion que efecttia la
generalidad del publico consumidor evidencia, de hecho, el caracter distintivo de la marca
en cuestion, que sobrepasa el significado primario u obvio de los términos que la
componen.

e (CasoN°3 Escuela Moderna de Musica

En el caso de la ESCUELA MODERNA DE MUSICA, solicitud N¢ 837.423 para distinguir,
entre otros servicios, educaciéon pre basica, basica, secundaria, universitaria, técnico-
profesional y de post-grado, organizaciéon de eventos, charlas, cursos, congresos, ferias,
exposiciones, competiciones, conferencias, seminarios y simposium educacionales y de
entretencién, clase 41, la solicitud fue observada de fondo por constituir una marca

descriptiva, conforme al art. 20 letra e) LPL
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Como argumento, en la contestacion de las observaciones de fondo el solicitante aleg6
que su marca habia adquirido un uso secundario, de acuerdo al art. 19 inc final de la Ley
19.039.

Por ultimo, se resolvi6 que se encuadraba dentro de la citada norma legal.

2. Medios de prueba

Los medio de prueba para demostrar la adquisicion de distintividad se encuentran
establecidos en el art. 12 LPI que sefiala que se admitiran todos los medios de prueba
habituales en este tipo de materias, y de los sefialados en el Cédigo de Procedimiento Civil con
exclusion de la testimonial.

Especialmente, se deben considerar:

e Encuestas

Publicidad

Facturas y boletas

e Papeleria

La prueba debe ser tasada de acuerdo a la sana critica o en conciencia, es decir, de

acuerdo a las reglas logicas y de la experiencia, conforme al art. 16 LPI.

Los principales elementos que deben ser considerados al momento de apreciar la

prueba son:

e Tiempo de uso

e Volumen de comercializacion
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IV.

¢ Intensidad del uso

En cuanto al tiempo de uso, en nuestra legislaciéon no establece regla, sin embargo, se
entiende que mientras mas carente de distintividad es una expresiéon, mas tiempo es
necesario para que esta adquiera distintividad. Por otro lado, el factor tiempo debe ser
cotejado con el volumen de comercializaciéon, generalmente, a mayor volumen de

comercializacién y uso de la marca, menor es el tiempo necesario para adquirir distintividad.

La prueba de la distintividad no es idéntica a la prueba de la fama y notoriedad.

Distintividad y fama y notoriedad son conceptos diferentes.

Emblemas y simbolos especialmente protegidos

Nuestra legislacién establece en las letras a) y d) del art.20 de la Ley 19.039 que:

“No se podrdn registrar:

a) Los escudos, las banderas u otros emblemas, las denominaciones o siglas de cualquier Estado,
de las organizaciones internacionales y de los servicios ptiblicos estatales.

d) Las que reproduzcan o imiten signos o punzones oficiales de control de garantias adoptados
por un Estado, sin su autorizacién; y las que reproduzcan o imiten medallas, diplomas o
distinciones otorgadas en exposiciones nacionales o extranjeras, cuya inscripcién sea pedida por

una persona distinta de quien las obtuvo.”

Estas disposiciones se encuentran conforme al art 6 ter del Convenio de Paris que
establece la proteccion de “los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado de los
paises de la Union, signos y punzones oficiales de control y de garantia adoptados”. Agrega,
después, que se aplicara también a las siglas o denominaciones de las organizaciones
internacionales intergubernamentales de las cuales uno o varios paises de la Unién sean

miembros.
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A. Deposito en concordancia con el art. 6 ter del Convenio de Paris

El mismo articulo en su niimero 3 establece la obligacion de las partes de comunicarse
reciprocamente, mediacion de la Oficina Internacional, la lista de los emblemas de Estado,
signos y punzones oficiales, no extendiéndose la obligacién a las denominaciones de los

estados.

Para cerciorarse si la expresion que se pide como marca corresponde a un emblema

nacional, es recomendable visitar la pagina http://www.wipo.int/ipdl/es/search/6ter/search-structjsp

que corresponde a un buscador en la base de datos de emblemas de la OMPI.

Los emblemas o simbolos que se pueden buscar por medio de este recurso son:

e Escudo de armas

e Banderas

e Emblema de estado
e Emblema

e Signo/Punzoén

e Denominacién

e Sigla

B. Emblemas

Los emblemas de un estado corresponden a diversos objetos que representan

simbdlicamente a un pafs.

Los simbolos habituales de un pais consisten, principalmente en:

e Bandera

e Escudo
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e Escarapela

e [Estandarte

En el caso de Chile, nuestros emblemas nacionales se encuentran definidos en el Art. 1
del Decreto Supremo N2 1.534 de 1967 del Ministerio del Interior como: “El Escudo de Armas
de la Republica, la Bandera Nacional, la Escarapela o Cucarda y el Estandarte Presidencial o

Bandera Nacional Presidencial”.

Escudo Nacional Bandera Nacional

Escarapela Estandarte Presidencial

En caso de los emblemas patrios de otros estados, se debe acudir a la legislacion
propia de cada uno de ellos. Es muy importante destacar que el rechazo debe proceder en
cualquier caso que se incluya un emblema patrio, con independencia de los otros elementos

contenidos en las etiqueta.

Es necesario recordar, como ya se menciono, el art. 6 ter del Convenio de Paris establece un
sistema de registro y notificacién de emblemas

Ejemplo de emblemas de otros paises son:

e Escudos de Australia
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AUSTRALIA
e NN 77
7, A\

il

C. Signos y Punzones oficiales

Los signos y punzones oficiales comprenden una amplia gama de distintivos utilizados
por el estado para control y calidad.

En nuestra legislacién podemos mencionar, a modo de ejemplo, los siguientes:

e La Ley Chilena de Agricultura Organica 20.089, sus Reglamentos y Normas Técnicas,

establece el siguiente sello organico:

€10 ORG 4

pus o4y,

Q\"O /CO
¥

01/13/0014 X

000001 /
SERVICIO AGRICOLA
Y GANADERO
SAG

El Servicio Nacional de Turismo, entrega el llamado Sello de Calidad Turistica, si

verifica el cumplimiento de alguna de las 48 normas oficiales de la Republica de Chile
(NCh) sobre calidad turistica.
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Chile

SELLO de CALIDAD TURISTICO

e , °
\ e -5

e La Comision Nacional del Medio Ambiente, entrega el Sello de Certificacion Ambiental

de Establecimientos Educacionales.

e El Consejo Nacional de Certificacién Escolar entrega el Sello de Calidad de Gestién
Escolar en el caso que los establecimientos escolares cumplan con un proceso de

certificacion externo:

M SELLO DE CALIDAD ©

avanya 3ad o1as

GESTION ESCOLAR
. HVT10I53 NOIL153!

Ejemplos de sellos y punzones extranjeros:

e Punzdn del Banco Central Brasilefio
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e Punzdn de la Oficina de Propiedad Intelectual de los Estados Unidos

D. Emblema de la Cruz Roja

El emblema de la Cruz Roja se encuentra protegido a través de unos convenios
especiales llamados Convenios de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 y sus protocolos. Por su
parte, a nivel nacional, la Ley N2 6.371 del 12 de septiembre de 1939 sobre la Proteccidn del
Emblema de la Cruz Roja, establece normas que limitan el uso de los emblemas, la cual fue

ratificada y ampliada por la Ley N2 19.511.
Estos convenios y protocolos sefialan como figuras protegidas:
e (Cruzroja
e Medialuna roja

e Elledn y sol rojos

e Marco rojo cuadrado
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Es importante destacar que la Unica forma aceptada para registrar algunos de estos

simbolos como marca comercial es mediante solicitud presentada por la Cruz Roja o bajo

su autorizacion expresa

E. Simbolo Olimpico

Por su parte el Tratado de Nairobi sobre la proteccién del Simbolo Olimpico, vigente
en Chile desde 14 de diciembre de 1983, protege la utilizaciéon de este simbolo. En efecto,

sefala en su art. 1 que los estados se encuentran obligados a:

“Rehusar o anular el registro como marca y prohibir, con medidas apropiadas, la utilizacién
como marca u otro signo, con fines comerciales, de cualquier signo que consista o contenga el
Simbolo Olimpico, como lo define la Carta del Comité Olimpico Internacional, salvo que sea con

la autorizacién del Comité Olimpico Internacional”

QRO
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Es importante destacar que la tnica forma aceptada para registrar algunos de estos
simbolos como marca comercial es mediante solicitud presentada por el Comité Olimpico

Internacional o bajo su autorizacién expresa

F. Marcas que incluyen emblemas nacionales

La inclusién de un emblema nacional dentro de la marca solicitada, configura la causal
de irregistrabilidad establecida en la letra a) del art. 20 LPI, asi lo ha manifestado

reiteradamente nuestra jurisprudencia.

e Un caso de protecciéon de un emblema es la marca MASSSWISS MASTER, solicitud N2
363.566 para distinguir productos de la clase 8. La etiqueta de la marca solicitada
incluye simbolos y emblemas de la Confederacién Suiza, por lo que la marca se

rechazo mediante fallo DNI N2 144.672, tal como abajo se transcribe:

2.- Que corresponde acoger las oposiciones N2 1, N2 2 y N2 3, fundadas en la infraccion de
la letra a) del Art. 20 de la Ley 19.039, toda vez que el signo pedido incluye en su etiqueta
el simbolo de la cruz helvética o cruz de la confederacién Suiza, que a su vez constituye la
representacion grafica del escudo del Estado Suizo, circunstancias que obstan al registro
del signo pedido por configurarse a su respecto la causal de irregistrabilidad alegada.

Masswiss .

master

e Otro caso es el de marca FUENTE SUIZA sol N2 786.615, para distinguir servicios de

comunicaciones y telecomunicaciones en general, comunicaciones a través de
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internet, paginas web, correo electrénico o comunicaciones por cualquier medio
computacional o electrdnico. servicios de transmisién de datos, imagenes y voz,
comunicaciones mediante un sistema oral y visual por medio de terminales de
computacion u otros medios analogos, clase 38, la cual fue rechazada en definitiva en

base a laletra a) del Art. 20, por cuanto incluye un emblema extranjero.

Es necesario destacar que el hecho de que una marca posea los colores u algunos
elementos pertenecientes a los emblemas nacionales, no siempre es razén suficiente para
denegar la solicitud de marca. En efecto, se pueden mencionar algunos ejemplos en los cuales
las marcas se aceptaron, no obstante de estar compuesta por colores o elementos que

pertenecen a los emblemas:

e ECO CHILE, solicitud N2 463.917 para distinguir todos los productos de la clase 9. La
cual incluye los colores de nuestra bandera y en una disposicién similar dentro de la

etiqueta.

e ETIQUETA, solicitud N2 808729 para distinguir preparaciones para blanquear y otras
sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar;

(preparaciones abrasivas) jabones; perfumeria, aceites esenciales, cosmeéticos,
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lociones para el cabello; dentifricos, clase 3. La cual tiene los colores y disposicion

similar a nuestra escarapela.

1. Proteccion del emblema Suizo

Por ultimo, en la Ley N2 19.511, que modifica la ley n® 6.371, de 1939, que protege el

emblema de la cruz roja, sefiala en su art. 5 que:

“En razon del homenaje rendido a la Confederacién Suiza, por la adopcién de los colores
federales invertidos, se prohibe, en todo tiempo, el empleo por particulares o por Sociedades, de
las armas de la Confederacion Suiza o de signos que constituyan una imitacion, sea como marca
de fdbrica o de comercio o como elementos de estas marcas, o en formas de publicidad o en

condiciones que puedan lesionar el sentimiento nacional suizo.".
G. Denominaciones y siglas Estatales
La denominacién consiste en el nombre que posee un estado, ya sea en su idioma
original o en idioma castellano. Por otro lado, la sigla corresponde a una palabra formada por

el conjunto de letras iniciales de una denominacidn estatal, por ejemplo:

¢ Denominacion estatal: Estados Unidos de Norteamérica (United States of America)

e Sigla: USA (United States of America).
Ejemplo:

e Es el caso de la marca ARUBA, solicitud N2 789.672 para distinguir cervezas; aguas

minerales y gaseosas y otras bebidas no alcoholicas; bebidas y zumos de frutas;
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siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, clase 32, que fue rechazada por

corresponder al nombre de un pais.

6.- Sin perjuicio de lo sefialado precedentemente y considerando la observacién de fondo
que rola a fojas 15 de autos, corresponde rechazar de oficio la marca solicitada, toda vez
que el signo pedido corresponde a la denominacién con la cual se designa al Estado de
ARUBA, por lo que en virtud de la causal contemplada en la letra a) de la Ley N2 19.039, no
procede su registro como marca comercial.

[gualmente sucede en el caso de la sigla de un estado. En efecto, como ya se menciono las
siglas estatales corresponden a un conjunto de letras iniciales de una denominaciéon estatal,

las cuales deben ser rechazadas en el caso que se presente.

e Asi sucedié con la marca USA ON LINE, solicitud N2 736.154 para distinguir partes,
piezas, accesorios, periféricos y demas componentes para computadoras, monitores,
impresoras, scaners y otros artefactos electrénicos de reproducciéon de audio y video
andlogos o digitales, clase 9, 1a cual fue rechazada por “que emplea sigla de un pais y el

termino descriptivo on line falto de distintividad”.

Algunos ejemplos de denominaciones de paises que han sido rechazadas por esta

causal son:
e CHILECHILI, solicitud N2 695974 para distinguir salsa de aji, clase 30.
e CENTRO MEDICO ALEMANIA, solicitud N2 643392 para distinguir, entre otros,
servicios profesionales en el area médica y dental, clinicas y centros médicos, en

general, servicios de laboratorios médicos para toma de muestras, y rayos X, en

clase 44.

316




H. Cuando un pais o nacion tiene mas de un nombre o es designado con

nombres diferentes

En este caso, se considera que todos los nombres son denominaciones validas del

estado, por lo cual deben ser rechazadas como marcas comerciales.

Por ejemplo: la marca mixta HANGUK sol N2 782.281. La denominacién HANGUK es el
nombre con que los coreanos designan a su pais Corea. Fue rechazada por las letra a) y e) del

Art. 20.

1. Otros casos de paises con mas de un nombre:

Nueva Zelanda

Oficialmente se denomina New Zealand en inglés y Aotearoa en maori.

Suiza
Es denominada Confederaciéon Suiza, Confederatio Helvetica en latin, Schweiz y
Schweizerische Eidgenossenschaft en aleman, Confédération suisse en francés,

Confederazione svizzeera en italiano y Confederaziun svizra en romanche.
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2. Cuando el nombre del pais se expresa en otro idioma

Cuando la denominacién de un pais se expresa de forma diferente en otros idiomas,

por ejemplo: Deutschland, Germany o Alemania. En todos estos casos la solicitud deberia ser

rechazada.
Pais Inglés Espaiiol Francés Aleman
Chile Chile Chile Chili Chile
Estados Unidos | United States Estados Unidos Etats-Unis Vereinigte
Staaten
Alemania Germany Alemania Allemagne Deutschland
Francia France Francia France Frankreich
Suiza Switzerland Suiza Suisse Schweiz
Holanda Netherlands Holanda Pays-Bas Niederlande
L Marcas distintivas que incluyen nombres de paises

A diferencia de la inclusiéon de un emblema en la etiqueta, si la denominaciéon de un

pais se incluye en una marca, eventualmente se podria conceder. siempre y cuando la

expresion no induzca a error o confusion respecto al origen, algunos ejemplos de este tipo de

marcas son:

e TVN CHILE, solicitud N2 812.441 para distinguir programas hablados, radiados y

televisados, clase 38.
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e KENYA KOSMETIKA, solicitud N2 807.728 para distinguir, entre otros, jabones,
perfumeria, aceites esenciales; cosméticos; lociones para el cabello; dentifricos;
aerosol refrescante de aliento; preparaciones para afeitar; antitranspirantes;
mascarillas de belleza; bolsitas para perfumar la ropa; bronceadores; bloqueadores de
rayos solares; enjuagues bucales; colorantes y tintes para el cabello, sprays para el

cabello; calcomania decorativas para uso cosmético; kits de cosméticos, clase 3.

0’0

K

e BELLA ITALIA, solicitud N2 797456 para distinguir verduras en conserva, secas y

cocidas; aceites y grasas comestibles; puré de tomates, tomates pelados, zumo de

tomate para uso culinario, clase 29.

Bella Italia

Por ultimo, se debe consultar continuamente fuentes de informaciéon actualizadas
(Internet) por cuanto continuamente se forman y desaparecen paises y si estos nuevos paises

son reconocidos por Chile, por ejemplo: Osetia de Sur, Abkazia, Taiwan.
J. Denominaciones y siglas de organizaciones internacionales
En el caso de las denominaciones y siglas de organizaciones internacionales es

necesario destacar que se entiende como organizacion internacional cualquier asociacion de

estados que tenga presencia internacional.
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Un caso de rechazo por consistir en una sigla de una organizacidn internacional
corresponde a la marca MERCOSUR, solicitud N® 366.461 para distinguir todos los
productos de la clase 12, la cual fue rechazada por pertenecer al Mercado Comun del

Sur.

Igual suerte siguid, la marca OEA, solicitud N® 871075 para distinguir productos
farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas de uso meédico;
emplastos, material para apdsitos, material para empastar los dientes y para
improntas dentales; desinfectantes; productos para la destruccién de animales

dafiinos; fungicidas, herbicidas, clase 5.

Denominaciones y siglas de los servicios Publicas

El art. 25, LOC de Bases Generales de la Administracion del Estado, establece que los

“servicios publicos son érganos administrativos encargados de satisfacer necesidades colectivas,

de manera regular y continua. Estardn sometidos a la dependencia o supervigilancia del

Presidente de la Republica a través de los respectivos Ministerios”( para mayor informacion ver

3.3.5).

Es importante destacar que el registro de denominaciones o siglas de servicios
publicos se ha aceptado, siempre y cuando, la solicitud sea presentada por el servicio
publico respectivo.

Un caso es la solicitud CARABINEROS EN ACCION, solicitud N2 793.717 para distinguir
servicios de produccién y montaje de programas hablados, radiados y televisados;
produccion de cine y television, servicios de organizacion de eventos y fiestas, clase
41, la cual fue rechazada por infraccion a la letra a) del art. 20 de la Ley 19.039, por
cuanto la marca fue solicitada por un tercero que no tenia relacién con Carabineros de

Chile, tal como sefiala el considerando abajo descrito:
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2.- Que corresponde acoger la oposiciéon deducida fundada en la infraccién de la letra a) del
articulo 20 de la Ley N© 19.039, puesto que la expresion CARABINEROS que se contiene en
el signo pedido corresponde a una forma en que se designa a Carabineros de Chile segtin se
establece, entre otras normas, en la Constitucion Politica de la Republica de Chile, capitulo
Xly enla Ley 18.961, Organica Constitucional de Carabineros de Chile por lo que en virtud
de la causal de irregistrabilidad alegada, no procede su registro como marca comercial.

POLICIA INVESTIGACIONES CHILE, solicitud N2 816.180 para distinguir servicios de
administracién de derechos de autor, servicios de analisis quimico; asesoramiento en
propiedad intelectual; servicios de reconstitucion de bases de datos; peritajes
geologicos, investigaciones bacteriolégicas, bioldgicas, geologicas, legales, quimicas,
judiciales, técnicas, certificacion de obras de arte, clase 41, la cual fue concedida a

Policia de Investigaciones de Chile.

e SERVICIO ELECTORAL-REPUBLICA DE CHILE, solicitud N2 467.709 para distinguir

publicaciones periddicas y no periddicas y demas productos de la clase 16.

€

SERVICIO ELECTORAL

REPUBLICA DE CHELE

Marcas contra moral, orden publico o buenas costumbres

Las marcas contrarias a la moral, orden publico o buenas costumbres deben ser
rechazadas por infraccion del art. 20 letra k) de la Ley 19.039. Si bien los conceptos de moral,
orden publico y buenas costumbres son de contenido no muy preciso, se entiende que se
comprenderian dentro de este tipo de marcas aquellas que hacen apologia de actos ilegales,

como por ejemplo; terrorismo, delincuencia comun.
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e Por ejemplo, la marca KO CAINE, solicitud N2 799.513 que distingue bebidas, jugos,
zumos, agua mineral, cervezas, clase 32, fue rechaza por infringir la letra k) del art. 20
por constituir Ko Caine, una marca fonéticamente idéntica a Cocaine, la cual

corresponde al nombre de una sustancia prohibida por ley.

2.- Que, finalmente procede acoger la oposicién fundada en la letra k) del articulo 20 de la
Ley N2 19.039, que recoger lo dispuesto en el articulo 10 bis del Convenio de Paris referido
a la proteccion contra la competencia desleal, por cuanto la expresion KO CAINE es
fonéticamente idéntica a la palabra COCAINE, que significa COCAINA en espaiol, palabra
que denomina a una “droga adictiva que se obtiene de las hojas de la coca,” y constituye
una sustancia prohibida por la ley y por ende, resulta una expresiéon contraria a la moral,
las buenas costumbres y el orden publico, por lo que no procede conceder su uso exclusivo
y excluyente a nadie en particular.

e Otro caso, es el de la marca MARIHUANA, solicitud N2 591564 para distinguir
publicidad, gestién de negocios comerciales, servicios de propagandas o publicidad
radiada o televisada, o por cualquier medio de comunicacién, clase 35, que fue

rechazada por infringir €) y j) (actual k), por cuanto corresponde al nombre de una

2

sustancia ilegal.

Marcas inductivas a error y engafio
El art. 20 letra f) sefiala que, no se podran registrar los signos que: “se presten para

inducir a error o engafio respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos,

servicios o establecimientos, comprendidas aquellas pertenecientes a distintas clases cuyas
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coberturas tengan relaciéon o indiquen una conexién de los respectivos bienes, servicios o

establecimientos”.

La Ley prohibe el registro de una marca que abiertamente induzca a error o engafios
respecto su origen, calidad o al producto o servicio mismo. En efecto, las marcas, como ya se
mencion6, pueden tener una naturaleza descriptiva en una clase, pero esa misma palabra
puede no serlo en otra clase. Sin embargo, existe una clase de marca que si bien son
descriptivas para un tipo de producto o servicio, pueden inducir a error o engafio para otro

tipo de productos y/o servicios.

A. Error o engaiio respecto al producto

e Por ejemplo, la palabra MEDICINA (MEDICINE) que seria descriptiva para productos
de la clase 5, en la cual se encuentra precisamente las medicinas, se entendié que
correspondia a una denominacién inductiva a error o engafio para productos de la
clase 1, en la cual se encuentran productos quimicos y en especial para distinguir
adhesivos (pegamentos) para la industria, composiciones para la reparacién de
neumaticos, masillas para neumadticos, productos para la conservacién de caucho;

disoluciones de caucho; sustancias para pegar de uso industrial, clase 1.

En efecto el fallo N2 146.638 que recay6 sobre la solicitud N2 802.010 destaca la
infraccién a la letra f) del art. 20 de la Ley 19.039.

3.- Que, sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, sera acogida la oposicion fundada en la
letra f) del articulo 20 de la Ley N2 19.039, dado que la palabra MEDICINE, traducida del
inglés al espafiol, significa MEDICAMENTO, e indica medicamentos de la clase 05, en
circunstancias que se ha solicitado para distinguir productos que no son medicamentos o
productos relacionados, por lo que el consumidor puede incurrir facilmente en errores o
confusiones respecto del género y naturaleza de los productos a distinguir.
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Por otro lado, puede suceder que el elemento inductivo a error o engafio no se

encuentre en la parte denominativa de la marca, sino en la etiqueta, por ejemplo:

e En el caso de la ETIQUETA, solicitud N® 694.263 para distinguir todos los productos
de la clase 25, en la cual se rechaz6 la marca solicitada por incluir la palabra
“EYEWEAR” que significa “anteojos o Lentes” que corresponden a productos
pertenecientes a la clase 9 y no a la 25 como fue solicitada. Por lo tanto, se entendid
que la marca era inductiva a error o engafo respecto al género de los productos que

pretendia distinguir.

3.- Que se debe rechazar de oficio la marca pedida en virtud a la infraccion de la letra f) del
articulo 20 de la ley 19.039, por cuanto el signo pedido agrega en la etiqueta que se
pretende registrar, el elemento denominativo EYEWWEAR, que en espafiol significa
LENTES, lo cual es inductivo a error o confusién en relacién a la cualidad, el género o el
origen de los productos a distinguir de acuerdo a la clase cuya cobertura se solicita.

B. Error o engafio respecto al origen

La marca también puede ser inductiva a error o engafo respecto a su origen. En
efecto, muchas veces el lugar de origen o de produccién de los bienes y servicios determina la
decisién de compra de parte de publico consumidor, de hecho, existen lugares que tienen una
reputacion ya establecida respecto a determinados productos, por ejemplo; PARIS para

productos de belleza, SUIZO o SUIZA para relojes, PERSA para alfombras.

e Un caso es el de la solicitud SWISSEX, N2 526.573, la cual mediante fallo DNI N2
141.150 fue rechazada para distinguir productos de la clase 14, en la cual se
encuentran los relojes, por corresponder a una marca inductiva a error o engafio

respecto a su origen geografico.
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4.- Que sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, corresponde acoger la oposicion basada
en la infraccion de la letra f) del Art. 20 de la Ley 19.039, ya que, de conformidad con el
parrafo segundo, el elemento SWISS significa “nativo de Suiza”, por lo que teniendo en
especial consideracién la cobertura que se pretende amparar, la marca pedida podria
resultar una expresion a todas luces indicativa respecto de la procedencia o cualidad de los
productos que a distinguir, sin que la adicién al signo pedido del segmento EX resulte
suficiente para desvirtuar la aplicacion de la causal de irregistrabilidad alegada.

e Un caso que se encuentra pendiente en segunda instancia es el la marca
FEMMEPARIS, solicitud N2 757.390, para distinguir preparaciones para blanquear y
otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y
raspar, jabones, perfumeria, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello,
dentifricos, clase 3, por cuanto la marca al incluir el término PARIS, seria inductiva a

error con respecto a su origen.

325



ANEXOI

Jurisprudencia del Art. 20 LPI

Causales de irregistrabilidad

20 A: “Los escudos, las banderas u otros emblemas, las denominaciones o siglas de cualquier Estado, de las organizaciones

internacionales y de los servicios publicos estatales.”

Marca N° Solicitud Clase Jurisprudencia N° Fallo | Aiio Fallo | Vinculo
CENTRO MEDICO DE | 752.147 20 a) y e), uso de nombre | 146.583 2009 http://web1.inapi.cl/dpi web/Ou
CHILE de estado t Pdf.asp?ArchivoPdf=752147.pd
f
JAPON 234.357 39,distribuic | 20 a), uso de nombre de | S/I 1993 http://www.inapi.cl/index.php?o
ion estado ption=com wrapper&view=wrap
per&Itemid=55&lang=es
FUENTE SUIZA | 786.615 38, 20 a), utilizacion de escudo | S/1 2008 http://web1.inapi.cl/dpi web/Ou
Comunicaci | y nombre de pais t JPG.asp?Archivo]pg=786615.jpg
ones
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http://web1.inapi.cl/dpi_web/Out_Pdf.asp?ArchivoPdf=752147.pdf
http://web1.inapi.cl/dpi_web/Out_Pdf.asp?ArchivoPdf=752147.pdf
http://www.inapi.cl/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=55&lang=es
http://www.inapi.cl/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=55&lang=es
http://www.inapi.cl/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=55&lang=es
http://web1.inapi.cl/dpi_web/Out_JPG.asp?ArchivoJpg=786615.jpg
http://web1.inapi.cl/dpi_web/Out_JPG.asp?ArchivoJpg=786615.jpg

&

20 B: “Respecto del objeto a que se refieren, las denominaciones técnicas o cientificas, el nombre de las variedades vegetales, las

denominaciones comunes recomendadas por la Organizacion Mundial de la Salud y aquellas indicativas de accién terapéuticas.”

Denominaciones técnicas

Marca N° Solicitud Clase Jurisprudencia N° Fallo | Aino Fallo | Vinculo
USBTV 779.650 9, Hardware | 20 e), descriptiva | S/I 2007 S/1
y software denominacion técnica
IMS 760.803 38, telefonia | 20 e), descriptiva | 141.528 | 2008 http://webl.inapi.cl/dpi web/0Ou

denominacion técnica

t Pdf.asp?ArchivoPdf=760803.pd
f
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http://web1.inapi.cl/dpi_web/Out_Pdf.asp?ArchivoPdf=760803.pdf
http://web1.inapi.cl/dpi_web/Out_Pdf.asp?ArchivoPdf=760803.pdf

MUTUAL INFORMA | 778.758 36, servicios | 20 e), descriptiva | 142.795 2008 http://webl.inapi.cl/dpi web/0Ou
relacionado | denominacion técnica t Pdf.asp?ArchivoPdf=778758.pd
s con los f
seguros

TU MUNDO PDA 699.528 43, equipos | 20 e), descriptiva | S/I 2005 S/1
computacio | denominacion técnica
nales y
celulares

TELEFONICA  PVR | 786.921 38, 20 e), PVR: denominacién | 147.481 | 2009 http://web1.inapi.cl/dpi web/Ou
Television técnica, es genérico t Pdf.asp?ArchivoPdf=786921.pd

f
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ANEXO II

Recomendaciones OMS

Marca

N° Solicitud | Clase Jurisprudencia N° Fallo | Aio Fallo | Vinculo
LIDOCAINA 232.057 10, aparatos | 20 b), denominacion | S/I 1993 S/1
médicos comun de

recomendaciones OMS.
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ANEXO III

Variedades vegetales
Marca N° Solicitud Clase Jurisprudencia N° Fallo | Aio Fallo | Vinculo
ALOE FRUTA 825.459 20 aloe en |20 e), descriptiva de | 146.960 | 2009 http://webl.inapi.cl/dpi web/Ou
jalea; 32, | variedad vegetales t Pdf.asp?ArchivoPdf=825459.pd
Zumo de f
aloe
BIOAGAVE 812.991 5, fibra | 20 e), descriptiva de | 146.944 | 2009 http://web1.inapi.cl/dpi web/Ou
dietética variedad vegetales t Pdf.asp?ArchivoPdf=812991.pd
f
YELLOWBERRIE 678.506 31, frutas 20 e), descriptiva de | S/I 2005 S/1
variedad vegetales
CHIA 679.359 31, todos| 20 e), descriptiva de | S/I 2005 S/1
los variedad vegetales
productos
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http://web1.inapi.cl/dpi_web/Out_Pdf.asp?ArchivoPdf=825459.pdf
http://web1.inapi.cl/dpi_web/Out_Pdf.asp?ArchivoPdf=825459.pdf
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20 C - Nombres: “El nombre, el seudénimo o el retrato de una persona natural cualquiera, salvo consentimiento dado por ella o

por sus herederos, si hubiera fallecido. Sin embargo, seran susceptibles de registrarse los nombres de personajes historicos

cuando hubieren transcurrido, a lo menos, 50 aiios de su muerte, siempre que no afecte su honor. Con todo, no podran

registrarse nombres de personas cuando ello constituya infraccion a las letras e), f), g) y h).”

Marca N° Solicitud | Clase Jurisprudencia N° Fallo | Aiio Fallo | Vinculo
ALFREDO HASBUN 792.146 19, Se establece criterio de | 146.809 2009 http://webl.inapi.cl/dpi web/0Ou
Establecimien | nombre propio mas t Pdf.asp?ArchivoPdf=792146.pd
to industrial | patronimico para f
de fabricacion | configurar la causal del art.
de cemento 20 c).
TRUMP 758.821 36, servicios | Se establece criterio de | 146.989 2009 http://webl.inapi.cl/dpi web/0Ou
inversiones nombre propio mas t Pdf.asp?ArchivoPdf=758821.pd
inmobiliarias | patronimico para f
configurar la causal del art.
20 ¢).
DALI 794.316 36, servicio | Se establece criterio de | 147.373 2009 http://webl.inapi.cl/dpi web/0Ou

de corretaje
de
propiedades

nombre propio mas

patronimico para
configurar la causal del art.

20 c).

t Pdf.asp?ArchivoPdf=794316.pd
f
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http://web1.inapi.cl/dpi_web/Out_Pdf.asp?ArchivoPdf=792146.pdf
http://web1.inapi.cl/dpi_web/Out_Pdf.asp?ArchivoPdf=792146.pdf
http://web1.inapi.cl/dpi_web/Out_Pdf.asp?ArchivoPdf=758821.pdf
http://web1.inapi.cl/dpi_web/Out_Pdf.asp?ArchivoPdf=758821.pdf
http://web1.inapi.cl/dpi_web/Out_Pdf.asp?ArchivoPdf=758821.pdf
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http://web1.inapi.cl/dpi_web/Out_Pdf.asp?ArchivoPdf=794316.pdf
http://web1.inapi.cl/dpi_web/Out_Pdf.asp?ArchivoPdf=794316.pdf

SEBASTIAN FERRER | 804.328 35, gestion de | Se establece criterio de | 147.248 2009 http://webl.inapi.cl/dpi web/0Ou
negocios nombre propio mas t Pdf.asp?ArchivoPdf=804328.pd
comerciales patronimico para f
configurar la causal del art.
20 c).
PADRE HURTADO 734.470 33, vinos y | 20 c), afeccion al honor. 144.221 | 2009 http://web1.inapi.cl/dpi web/Ou

licores en

general

20 f), confusién con otras

marcas.

t Pdf.asp?ArchivoPdf=734470.pd
f
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ANEXO IV

Jurisprudencia del Art. 20E GENERICAS, DESCRIPTIVAS

“Las expresiones o signos empleados para indicar el género, naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia, destinacién, peso,

valor o cualidad de los productos, servicios o establecimientos; las que sean de uso general en el comercio para designar cierta

clase de productos, servicios o establecimientos, y las que no presenten caracter distintivo o describan los productos, servicios o

establecimientos a que deban aplicarse”

Indican género

Marca N° Solicitud Clase Jurisprudencia N° Fallo | Aiio Fallo | Vinculo
AUDIO BOOSTER | 801.747 9, para | 20 e), genérico. 144.575 | 2009 http://web1.inapi.cl/dpi web/Out
[Transmisor de aparatos Pdf.asp?ArchivoPdf=801747.pdf
sonido] para

transmision

y

reproduccid

n del sonido
DON RON 828.330 33, licores 20 e), genérico. 147.494 | 2009 http://webl.inapi.cl/dpi web/Out

Pdf.asp?ArchivoPdf=828330.pdf
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MOTOSTORE 751.568 12, 20 e), genérico. 146.937 | 2009 http://web1.inapi.cl/dpi web/Out
[Tienda de establecimie Pdf.asp?ArchivoPdf=751568.pdf
motocicletas] nto

comercial

INTELLIGENT 810.833 9, productos | 20 e), genérico Indicativa | 146.797 | 2009 http://web1.inapi.cl/dpi web/Out

SENSOR [Sensor tecnolégicos | de productos. Pdf.asp?ArchivoPdf=810833.pdf

inteligente]

XLCOMPLETOS 757.679 43, servicios | 20 e), genérico Indicativa | 147.015 | 2009 http://web1.inapi.cl/dpi web/Out
de de productos. Pdf.asp?ArchivoPdf=757679.pdf
alimentos

SECURITY SAFETY | 730.147 45, servicios | 20 e), genérico. 142.037 | 2008 http://webl.inapi.cl/dpi web/Out

[Seguridad de Pdf.asp?ArchivoPdf=730147.pdf

Seguridad] seguridad

BANCO DE SANGRE | 745.483 44, servicios | 20 e), genérico. 141.966 | 2008 http://web1.inapi.cl/dpi web/Out

CORDON UMBILICAL médicos, Pdf.asp?ArchivoPdf=745483.pdf
tomas
médicas

SAN GUCHITO 783.594 43, 20 e), genérico. 146.817 | 2009 http://web1.inapi.cl/dpi web/Out
elaboracién Pdf.asp?ArchivoPdf=783594.pdf
de
alimentos
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HOT ROLL 825.221 29 'y 30, | 20 e), genérico. 147.081 | 2009 http://web1.inapi.cl/dpi web/Out
alimentos Pdf.asp?ArchivoPdf=825221.pdf
CREDITO UNICO 810.942 35, para | 20 e), genérico. 147.189 | 2009 http://webl.inapi.cl/dpi web/Out
servicios de Pdf.asp?ArchivoPdf=810942.pdf
ventas de
productos
de todas las
clases
CUBO 806.373 31, alimento | 20 e), genérico indicativa | 147.731 | 2009 http://web1.inapi.cl/dpi web/Out
CONCENTRADO para de productos. Pdf.asp?ArchivoPdf=806373.pdf
animales
SUPERMERCADOS 783.136 35, 20 e), genérico Indicativa | 147.328 | 2009 http://webl.inapi.cl/dpi web/Out
organizacié | de productos Pdf.asp?ArchivoPdf=783136.pdf
n de ferias
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Descriptivas de destinacién

de fruta

destinacion

Marca N° Solicitud Clase Jurisprudencia N° Fallo | Aio Fallo | Vinculo

KESANO (rechazada) | 815.058 30, Art. 20 e), descriptiva de | 147.050 | 2009 http://web1.inapi.cl/dpi web/Out
comidas destinacién Pdf.asp?ArchivoPdf=815058.pdf
preparadas

MATERNA 760.936 5, Art 20 e), descriptiva de | 141.867 | 2008 http://web1.inapi.cl/dpi web/Out

(rechazada) alimentos | destinacién Pdf.asp?ArchivoPdf=760936.pdf
para bebés

FRUTO (rechazada) | 792.729 32, jugos | Art 20 e), descriptiva de | 147.706 | 2009 http://web1.inapi.cl/dpi web/Out

Pdf.asp?ArchivoPdf=792729.pdf
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Descriptivas de cualidad

Marca N° Solicitud | Clase Jurisprudencia N° Fallo | Aio Fallo | Vinculo

THERMICA 815.224 02, 20 e), descriptiva de cualidad | 146.808 | 2009 http://webl.inapi.cl/dpi web/Out
pinturas Pdf.asp?ArchivoPdf=815224.pdf

FINISSIMA 752.203 30, harinas | 20 e), descriptiva de cualidad | 147.327 | 2009 http://web1.inapi.cl/dpi web/Out

Pdf.asp?ArchivoPdf=752203.pdf

PEGATODO 788.330 16, 20 e), descriptiva de cualidad | 146.981 2009 http://webl.inapi.cl/dpi web/Out
adhesivos Pdf.asp?ArchivoPdf=788330.pdf
para la
papeleria o
la casa

WELLNESS SPORT 816.903 32, 20 e), de cualidad o |147.366 | 2009 http://web1.inapi.cl/dpi web/Out
bebidas y | destinacién Pdf.asp?ArchivoPdf=816903.pdf
jugos

TERMORREGULADOR | 779.266 32, 20 e) , descriptiva de | 147.704 | 2009 http://web1.inapi.cl/dpi web/Out
bebidas cualidad Pdf.asp?ArchivoPdf=779266.pdf
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CONCRETE HARD 758.823 19, 20 e), descriptiva de cualidad | 141.968 | 2008 http://webl.inapi.cl/dpi web/Out
hormigoén, Pdf.asp?ArchivoPdf=758823.pdf
cemento

RICAMASA 816.382 30, harina | 20 e), descriptiva de cualidad | 147.039 | 2009 http://webl.inapi.cl/dpi web/Out
de  maiz Pdf.asp?ArchivoPdf=816382.pdf
precocida
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Descriptivas de valor

Marca N° Solicitud Clase Jurisprudencia N° Fallo | Aiio Fallo | Vinculo
GRAN CHOC 775.911 30, cacao 20 e), descriptiva de valor 147.363 2009 http://webl.inapi.cl/dpi web/Out
Pdf.asp?ArchivoPdf=775911.pdf
HIPER CHOC 775.910 30, cacao 20 e), descriptiva de valor 147.364 2009 http://webl.inapi.cl/dpi web/Out
Pdf.asp?ArchivoPdf=775910.pdf
YOGA A LUKA 796.457 35, 38, 41, | 20 e), descriptiva de valor S/1 2008 S/1
ensefanza
de yoga
iQUE BARATO! 787.150 35, 20 e), descriptiva de valor S/1 2008 S/1
publicidad
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Descriptivas de cantidad

Marca N° Solicitud Clase Jurisprudencia N° Fallo | Aiio Fallo | Vinculo
CAFE 100% 638.972 30, Café 20 e), descriptiva de cantidad | S/I 2004 S/1
100% FUTBOL 819.450 35, venta dq 20 e), descriptiva de cantidad | S/I 2008 S/1
toda clase d¢
productos
TRIPLE TEST 384.914 10, aparatoy 20 e), descriptiva de cantidad | S/I 1997 S/1
e
instrumento

s quirurgicos
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Descriptivas que constituyes palabras de uso comin

Marca N° Solicitud Clase Jurisprudencia N° Fallo | Aiio Fallo | Vinculo

BIOHOME 798.131 19,material | 20 e), palabras de uso | 146.579 2009 http://webl.inapi.cl/dpi web/Out
es de | comun. Pdf.asp?ArchivoPdf=798131.pdf
construcci
on no
metalicos

FLEXICUOTA 719.834 36, 20 e), palabras de wuso | 141.901 2008 http://web1.inapi.cl/dpi web/Out
servicios comun. Pdf.asp?ArchivoPdf=719834.pdf
financieros

SCUDERIA 825.314 04, 20 e), palabras de wuso | 146.576 2009 http://webl.inapi.cl/dpi web/Out
combustibl | comun. Pdf.asp?ArchivoPdf=825314.pdf
es y
lubricantes
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20 e) De origen nacionalidad o procedencia

Marca N° Solicitud Clase Jurisprudencia N° Fallo | Aiio Fallo | Vinculo
FRUTOS DEL SUR 777.497 29, fruta, | 20 e), descriptiva genéricay | 146.959 | 2009 http://web1.inapi.cl/dpi web/Out
verduras y | de procedencia. Pdf.asp?ArchivoPdf=777497.pdf
legumbres
en
conserva
TALCA, PARIS Y| 821.708 32, bebidas | Ciudades no indican origen, | 146.936 2009 http://web1.inapi.cl/dpi web/Out
LONDRES sino uso arbitrario. Pdf.asp?ArchivoPdf=821708.pdf
DEL PACIFICO SUR 742.336 29, Es indicativo de origen. 141.530 2008 http://webl.inapi.cl/dpi web/Out
pescados y Pdf.asp?ArchivoPdf=742336.pdf
mariscos
PATAGONIA 801.565 29, 20f)yh) 147.017 2009 http://web1.inapi.cl/dpi web/Out
AUSTRAL mermelada Pdf.asp?ArchivoPdf=801565.pdf
S,
conservas
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Marcas en relacion con derecho de autor

Marca N° Solicitud Clase Jurisprudencia N° Fallo | Aio Fallo | Vinculo

ALTAZOR 804.764 44, clinica | Se acepta inscripcion de | 146.553 | 2009 http://web1.inapi.cl/dpi web/Out
odontolégi | creacion. Pdf.asp?ArchivoPdf=804764.pdf
ca

CANTALAO 744.366 41, Se acepta inscripcién de | 146.608 | 2009 http://web1.inapi.cl/dpi web/Out
actividades | creacién. Pdf.asp?ArchivoPdf=744366.pdf
culturales
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ANEXOV
Jurisprudencia de etiquetas

Etiquetas

20 F Marcas inductivas a error en cuanto al producto o su origen

“Las que se presten para inducir a error o engaiio respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o

establecimientos, comprendidas aquellas pertenecientes a distintas clases cuyas coberturas tengan relacion o indiquen una

conexion de los respectivos bienes, servicios o establecimientos.”.

Marca N° Solicitud Clase Jurisprudencia N° Fallo | Afio Fallo | Vinculo
802.010 1, 20 f), consumidor puede | 146.638 | 2009 http://webl.inapi.cl/dpi web/Out
pegamento | confundirse respecto Pdf.asp?ArchivoPdf=802010.pdf

naturaleza de productos.
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752.474 41, 20 f), motivo de confusiones, | 142.624 | 2008 http://web1.inapi.cl/dpi web/Out
entretenim | en cuanto al  origen Pdf.asp?ArchivoPdf=752474.pdf
iento por | empresarial de los rubros
medio de
television

526.573 11. 20 f), procedencia. 141.150 | 2008 http://web1.inapi.cl/dpi web/Out

Pdf.asp?ArchivoPdf=526573.pdf

694.263 25, todos | 20 F, inductiva a error, pues | 142.987 | 2008 http://webl.inapi.cl/dpi web/Out
los si bien es clase 25, aparece Pdf.asp?ArchivoPdf=694263.pdf
productos | “eyewear” [anteojos], que es

clase 9
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Marca N° Solicitud Clase Jurisprudencia N° Fallo | Aiio Fallo | Vinculo
682.377 25, todos| 20 f) y h), semejanza en | 139.368 | 2007 http://web1l.inapi.cl/dpi_web/Out_
los relacion a etiqueta clase 25. Pdf.asp?ArchivoPdf=685377.pdf
productos
%‘“
692.630 Establecimi | Se concede y estima que no | 136.659 | 2005 http://web1l.inapi.cl/dpi_web/Out_
ento hay semejanza con etiqueta Pdf.asp?ArchivoPdf=692630.pdf
comercial | clase 39.
de
productos
clases 04, Precio Baio
16,20, 21,
24y27
z 696.685 41, 20 f) y h), semejanzas| 136.487 | 2006 http://webl.inapi.cl/dpi web/Out
{ servicios determinantes con etiqueta Pdf.asp?ArchivoPdf=696685.pdf
tg -\-\ ens-er-lanza igual cobertura. WL sTEe sIUE
de idiomas
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w 699.872 25, Se otorga pues se distingue | 137.349 | 2006 http://web1.inapi.cl/dpi web/Out
vestuario claramente de etiqueta de Pdf.asp?ArchivoPdf=699872.pdf
igual cobertura.
“ )
744174 25, 20FyH. 140.512 | 2007 http://web1.inapi.cl/dpi web/Out
vestuario Semejante a etiqueta con Pdf.asp?ArchivoPdf=744174.pdf

igual cobertura. & Zotto)
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Parte 17

Causales Relativas de Rechazo

Aunque la LPI vigente no distingue entre las diversas casuales de irregistrabilidad,
desde un punto de vista didactico se puede sefialar que las causales relativas de
rechazo son aquellas que requieren que el oponente acredite que la solicitud
presentada afecta sus intereses. Sin perjuicio de ellos, INAPI puede formular

observaciones de fondo asociadas a dichas causales.

Causales relativas de rechazo

Marcas registradas o solicitadas con anterioridad

Motivos relativos de rechazo

Otros derechos preexistentes

Los motivos de rechazo relativo implican que exista algun tipo de derecho preexistente al
momento de la presentacion de la solicitud de marca, con el cual la nueva marca se identifica o

confunde. Las causales relativas, por esto, pueden recaer en relaciéon a dos tipos de derechos:
e Marcas registradas o solicitadas con anterioridad

e Otros derechos preexistentes

Los motivos relativos de rechazo son objeto de examen de oficio de fondo, en conjunto
con las causales absolutas de irregistrabilidad y al igual que estas, las causales relativas de

rechazo pueden ser fundamento de una demanda de oposicién o nulidad.
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Las causales relativas de irregistrabilidad se encuentran establecidas en la ley en las

letras f), g) y h) del art. 20.

Causales relativas en relacién a marcas registradas o solicitadas con
anterioridad

El art. 20 letra h) LPI sefiala que, no podran registrarse como marcas comerciales:

“Aquellas iguales o que grdfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan
confundirse con otras ya registradas o vdlidamente solicitadas con anterioridad para productos,
servicios o establecimiento comercial o industrial idénticos o similares, pertenecientes a la

misma clase o clases relacionadas”

A. Requisitos

Marca registrada o solicitada con anterioridad

Causal irregistrabilidad > Confusién

Letra h), art. 20 LPI

Identidad o similitud de las marcas
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Sin embargo, para que se configure la causal de irregistrabilidad es necesario hacer
mencion a los tres requisitos previos que exige la letra h) del art. 20 de la Ley 19.039, para que
las expresiones idénticas o similares a marcas registradas o solicitadas con anterioridad no

puedan registrarse.

Para que una marca idéntica o similar sea irregistrable, se deben cumplir con tres
requisitos; en primer lugar, la letra h) hace referencia a la marca registrada o solicitada con
anterioridad; en segundo lugar, se refiere a la existencia de confusion; y en tercer lugar, existir

identidad o similitud entre los signos en conflicto.

e Marca registrada o solicitada con anterioridad
e Confusion o Peligro de Confusion

e Identidad o similitud de las marcas

B. Marca registrada o solicitada con anterioridad

La marca registrada o solicitada con anterioridad corresponde a aquellas marcas que
tienen una fecha de presentacion (o de prioridad, en su caso) anterior a la solicitud objeto de
examen. Por otro lado, prioridad, segun el art. 2 del Reglamento, consiste en “el mejor derecho
que un peticionario pueda tener para presentar una solicitud, por haberlo requerido con

anterioridad en Chile o en el extranjero”.

Como ya se sefiald, nuestro sistema marcario es de caracter registral, por lo tanto,
cualquier persona que presente su solicitud con prioridad a otra, podra obtener la marca

registrada.

Se entiende que la marca se encuentra registrada desde el momento de la acreditacion
de pago, que puede realizarse dentro de plazo de 60 dias posteriormente a que quede
ejecutoriada la resolucién que acepta el registro, de acuerdo al 18 bis E LPIL. Después del pago,

se le concede niimero de registro.
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Por otra parte, la solicitud de marca corresponde a aquella que se encuentra
presentada y se le ha concedido nimero. La presentacién solamente es valida si se ha

realizado ante INAPI, en forma presencial o en linea.

1. Solicitud rechazada y apelada

Las solicitudes se encuentran rechazadas, ya sea, en forma administrativa, producto
del examen de fondo en base a una causal de irregistrabilidad o cuando producto de un juicio

de oposicidn, la marca ha sido denegada a registro.

El solicitante le asiste el derecho a apelar dentro del plazo de 15 dias a partir de la
notificacién del rechazo, de acuerdo al art. 17 bis b) LPI. Es necesario agregar que la marca
apelada debe ser considerada como precedente para efecto de determinar alguna causal

relativa de rechazo.

En efecto, la marca apelada, si bien se encuentra rechazada en primera instancia,
puede ser revocada la resolucion o fallo de primera instancia por el TPI, siendo en definitiva

aceptada a registro.

2. Solicitud con juicio de oposicidn y registro con nulidad pendiente

Las marcas con juicio de oposicion pendiente deben ser consideradas como
precedentes al momento de determinar la existencia de causales de fondo. De todos modos, el
efecto se produce al dictarse la sentencia definitiva, o resolverse la eventual apelacion. La
demanda de oposicion no altera la naturaleza de la solicitud, sino hasta que se encuentra

firme y ejecutoriado el fallo o resolucién adversa.
De igual manera sucede con las marcas registradas que han sido objeto de una

demanda de nulidad. En efecto, la demanda de nulidad no altera la naturaleza de marca

registrada del signo objeto de la demanda.
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Es necesario sefalar, que tanto el juicio de oposiciéon como el de nulidad se traban al
momento de la notificacién de la demanda. En el caso de la oposicion mediante la notificacion

por carta certificada y la de nulidad mediante notificacidn del art. 40 y siguientes del CPC.

C. Confusion o Peligro de Confusion

El art. 20 letra h) de la Ley 19.039 establece que seran irregistrables, las marcas que se

encuentren en las siguientes situaciones:

“h) Aquellas iguales o que grdfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse
con otras ya registradas o vdlidamente solicitadas con anterioridad para productos, servicios o
establecimiento comercial o industrial idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o

clases relacionadas”.

Por su parte, la disposicién contenida en la letra h) se ve complementada por lo
senalado en la letra f) del art. 20 LPI, que establece que no se podran registrar los signos que:
«“ - . ~ . . Ve

se presten para inducir a error o engano respecto de la procedencia, cualidad o género de los
productos, servicios o establecimientos, comprendidas aquellas pertenecientes a distintas clases
cuyas coberturas tengan relacion o indiquen una conexién de los respectivos bienes, servicios o

establecimientos”.

A diferencia de la letra h), la letra f) no exige que exista otra marca registrada para que

se configure el error o engafio.

El art. 20 letras f) y h) establecen un concepto esencial para entender las causales
relativas de irregistrabilidad y que consiste en el término “confusién” o “peligro de confusion”.
En efecto, 1a letra h) antes sefialada, menciona que son irregistrables las marcas iguales o que

grafica o fonéticamente se asemejen en “forma que puedan confundirse”.
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La confusién o el peligro de confusién implican la pérdida de distintividad extrinseca,
es decir, con respecto a otros signos. Por otra parte, confusion consiste en la creencia de parte
del publico consumidor de un mismo origen empresarial de productos o servicios que no lo

tienen.

Riesgo de confusién implica la posibilidad que el publico consumidor pueda creer que

los productos o servicios poseen un mismo origen empresarial cuando no lo tienen.
D. Identidad o similitud de las marcas
De esta disposicion legal es posible extraer que no se pueden registrar, las
expresiones, idénticas o similares a marcas registradas o solicitadas con anterioridad, siempre

que puedan confundirse. Es decir, esta causal se configura frente a dos clases de marcas:

e Expresiones idénticas a marcas registradas o solicitadas con anterioridad

e Expresiones similares a marcas registradas o solicitadas con anterioridad

1. Identidad con marcas registradas o solicitadas con anterioridad

Para que una expresion se considere idéntica debe concurrir una “doble
identidad”:

e Identidad de los signos y/o coberturas

e Similitud de los signos y/o coberturas

Identidad del signo

Identidad marcari

Identidad de cobertura
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Marcas idénticas consisten en aquellas que coinciden en sus aspectos graficos,
fonéticos y conceptuales y ademas, coinciden sus coberturas, correspondientes a productos,

servicios o establecimiento comercial o industrial que distinguen.

Es importante destacar que en el caso de las marcas idénticas se presume la
concurrencia de confusion, tal como lo sefiala el art. 19 bis d), que si bien se refiere a la

utilizacién de una marca ajena por parte de un tercero, se hace plenamente extensible a este

Caso:

“Cuando el uso hecho por el tercero se refiera a una marca idéntica para productos, servicios o

establecimientos comerciales o industriales idénticos, se presumird que existe confusion”.

No es necesaria la prueba de la confusion en el caso de marcas en conflicto idénticas

Para que se cumplan los supuestos de la norma, se deben cumplir dos requisitos:

e Identidad del signo

e Identidad de la cobertura
1.1. Identidad de signo
Identidad consiste en la coincidencia en todos los factores de dos objetos o como
establece el diccionario de la RAE; “cualidad de lo idéntico”. Por lo anterior, las marcas deben

ser completamente idénticas, ya sea grafica, fonética o conceptualmente para que se dé el

supuesto del articulo y produzca confusion.

Para determinar la identidad del signo es necesario analizar los tipos de marcas, como

ya se sefialo, estas pueden ser:

1.1.1. Marcas denominativa y mixtas
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Son aquellas que se encuentran integradas sélo por palabras, letras o nimeros
y sus combinaciones. Las marcas denominativas son idénticas cuando el signo es reproducido
sin la adicion o sustracciéon de ninglin elemento adicional. Las marcas mixtas son aquellas

compuestas de palabras, signos y ademas elementos figurativos.

Como ya se sefialg, lo esencial de la identidad de los signos denominativos es:

¢ (oincidencia plena de los elementos constituyentes de la marca

e Coincidencia plena en el orden y disposicion de los mismos

Algunos casos que se pueden mencionar son:

Solicitud Fallo/Resolucion Marca solicitada Marca fundante de
definitiva oposicion/nulidad
N2886.510 Fallo DNI N2 | DOT DOT
146.473
Ne813.251 Fallo DNI N¢ | QUE VUELVAN LOS | QUE VUELVAN LOS
148.004 LENTOS LENTOS
N¢ 786.078 Fallo DNI N¢ | HARRIER HARRIER
147.741

Es importante destacar que la identidad de las marcas denominativas debe determinarse
sin considerar los signos de puntuacién, mayuscula o minudscula, cursiva u otra

caracteristica de estilo que no afecten su configuracion.

Por otro lado, diferencias minimas convierten la marca de idéntica a similar, como por

ejemplo:
Solicitud Fallo/Resolucion Marca solicitada Marca fundante de
definitiva oposicion/nulidad
N2762.816 Fallo DNI N¢ | THE POLICE POLICE
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146.283

N2 744.415

Fallo DNI N

146.320

CARDIOME

CARDIOMEX

N2800.615

Fallo DNI N

146.350

LAZARO

LAZZARO

N2 795.264

Fallo DNI N

146.227

ISERCON

ISERCO

N¢778.139

Fallo DNI N

144.451

AIRTECH

AIRTEX

Como se puede apreciar, las marcas dejan de ser idénticas:

e Sisele agrega un elemento mas a la denominacién

e Sialtera el orden de los elementos

1.1.2. Etiquetas

Son aquellas que se encuentran integradas sélo por elementos figurativos. Son

idénticas las marcas de etiquetas cuando estas coinciden tanto en su posicion, color, forma y

disefio.

Lo esencial de la identidad de los signos etiquetas es:

e Coincidencia en disefio, forma, posiciéon y color.

e Coincidencia en el aspecto general de los signos

Solicitud

Fallo/Resolucion

definitiva

Marca solicitada

Marca fundante de

oposicion/nulidad
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N2490.395 Fallo DNI N@
146.363

No se consideran diferencias relevantes que dafen la identidad aquellas que se refieran al
tamafio de la etiqueta, siempre y cuando conserven el mismo disefio forma, posiciéon y
color.

1.2. Identidad de cobertura

Como ya se sefiald, el art. 9 del RLPI sefiala que se debe indicar en la solicitud la
“Enumeracion de los productos y/o servicios que llevardn la marca y la(s) clase(s) del
Clasificador Internacional para las cuales se solicita proteccién. En el caso de establecimiento
comercial o industrial se deben especificar los productos del giro del negocio y las clases a las
que pertenecen y la o las regiones para las cuales se solicita el registro de una marca para

distinguir un establecimiento comercial”.
La cobertura de las marcas sera idéntica en dos casos:
¢ (Cuando las marcas comprenda exactamente los mismos productos o servicios
Los productos y servicios deben ser idénticos sin ninguna variacion, por ejemplo, si se
solicita “medicamentos para humanos, clase 5”, la marca registrada debe cubrir los mismos
productos para que la cobertura sea considerada como idéntica.
e (Cuando la marca registrada o solicitada con anterioridad comprenda todos los

productos o servicios de una o mas clases, que incluyan los que describe la marca

solicitada
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La cobertura de la marca solicitada puede ser igualmente “medicamentos para
humanos, clase 5”, 1a marca registrada puede cubrir “productos farmacéuticos, clase 5”, lo que
incluye completamente “medicamentos para humanos”, la cobertura, por lo tanto, se
considerara como idéntica, debido a que la cobertura de la segunda marca cubre todos los

casos de medicamentos para humanos.

En el caso de los establecimientos comerciales ademéas debe coincidir la region

respecto de la cual se solicita.

2. Similitud con marcas registradas o solicitadas con anterioridad

Similitud o identidad del signo

Marcas similares

Similitud o identidad de la cobertura

Marcas semejantes son aquellas que tienen un grado de parecido tal que no son
capaces de distinguir un origen empresarial diferentes. En efecto, la similitud se determina a
través de una apreciacion global de, tanto los elementos denominativos como figurativos de

una marca comercial.

Es importante destacar, que la confusion del publico es en relacién de un determinado

origen empresarial, es decir, que los productos o servicios de dos marcas de distinto titular
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poseen un mismo origen empresarial. Esto provoca que el fin de la marca no se cumpla, es

decir, de identificar a los bienes y servicios como provenientes de una fuente.

Entonces, se puede resumir los elementos determinantes para establecer si las marcas

en conflicto, pueden o no generar peligro de confusion en dos:

e La cobertura debe ser idéntica, similar o relacionada en el caso de las marcas que no
son famosas y notorias.

e Similitud de los signos se determina mediante una apreciacién global de la marca
comercial, tanto en sus elementos graficos como figurativos se determina la similitud

de los signos.

2.1. Forma de analisis de la similitud

Los siguientes pasos deben ser seguidos para determinar la existencia de error o

confusion:
e Determinacion de coberturas semejantes y relacionadas

El hecho que las coberturas de los signos en conflicto sean idénticas, similares o
relacionadas es esencial para determinar la existencia de peligro de error o confusién. En
efecto, si no existe una relaciéon entre los productos o servicios solicitados, normalmente, no
existira problema para la convivencia entre los signos, aunque entre estos sean idénticos.

En conclusion, si la cobertura de los signos no es idéntica, semejante o relacionada se
hace practicamente innecesario determinar el grado de similitud de los signos, por cuanto,

normalmente, no existira conflicto entre ellos.

e Determinar el grado de similitud de los signos en conflicto
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Una vez que se ha establecido, aunque sea una relacién de cobertura entre los signos,
es posible proseguir con el examen de determinacion del grado de similitud de los signos

solicitados.

El grado de similitud entre los signos en conflicto es de caracter esencial, debido a que,
generalmente, entre mayor es el grado de similitud entre los signos en conflicto, mayor es la

probabilidad de error o confusién.

2.2, Determinacion de coberturas semejantes y relacionadas

Como ya se sefiald, un supuesto esencial para la existencia de error o confusion es la
existencia de coberturas similares, semejantes o relacionadas. En el primer caso, como ya se
explico, las coberturas de los signos en conflicto coinciden completamente, en los ultimos dos
casos, es decir, en coberturas semejantes o relacionadas los productos o servicios que los

signos distinguen no son idénticos.

El error o confusién no se da, generalmente, en el caso del conflicto de signos con
cobertura diferente y no relacionada, por lo que un elemento importante de determinar es

cuando nos encontramos ante coberturas semejantes o relacionadas.

2.2.1. Principio de especialidad marcaria

Uno de los principios base del derecho marcario es el principio de especialidad que
consiste en la exclusividad del uso de la marca comercial s6lo para determinados productos o
servicios que la marca cubre. El principio de especialidad marcaria es el limite externo de la

proteccién marcaria.

Lo anterior se manifiesta en el art. 32 RLPI que sefiala que: “la marca confiere a su
titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el trdfico econémico en la forma que se
le ha conferido y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o

industriales comprendidos en el registro”.
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En base a este principio es posible que signos independientes de su parecido puedan

convivir, siempre y cuando su cobertura no colisione.

2.2.2. Relacion de cobertura

La determinaciéon de la similitud de la cobertura de los signos en conflicto es
determinante para establecer la existencia de error o confusion. Como ya se sefald, el
Clasificador Internacional de Productos o Servicios de Niza establece 45 clases, 34 de

productos y 11 de servicios.

La clases constituyen una mera referencia para los efectos de determinar la similitud o
parecido de los productos o servicios descritos. En efecto, como sefiala el Art. 9 N° 2 letra a)
del Tratado sobre los ADPIC “los productos o servicios no podrdn considerarse similares entre si
por razon de que, en cualquier registro o publicacion de la Oficina, figuran en la misma clase de

la Clasificacién de Niza”.

Por otro lado, y siguiendo la misma légica, el Art. 9 N° 2 letra b) del mismo tratado
expresa: “Los productos o servicios no podrdn considerarse diferentes entre si por razén de que,
en cualquier registro o publicacion de la Oficina, figuran en diferentes clases de la Clasificacién

de Niza”.

Por lo anterior, siempre se debe acudir a la descripcién de los productos o servicios

para determinar la existencia de coberturas semejantes o relacionadas.

La relacion de cobertura, en principio, es una excepcion al principio de especialidad
marcaria. En efecto, a través de la relacion de cobertura es posible vincular productos o

servicios que en un principio no se encontraban directamente relacionados.
Por ejemplo, en el caso de la marca DATAVISION, se puede apreciar que a pesar de que

los signos no poseen una cobertura “semejante”, se ha concluido que las coberturas se

encontraban relacionadas.
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3.- Que corresponde acoger la oposicion N2 1, fundada en la infraccion a la letra h) del Art. 20
de la Ley 19.039, toda vez que la marca solicitada resulta ser idéntica a la previamente
registrada por el oponente, encontrandose las marcas en conflicto en clases relacionadas.

Marca solicitada | Fallo/Resol | Cobertura Cobertura
ucion solicitada fundante de
definitiva oposicion/nulidad
DATAVISION N¢ | Fallo DNI N2 | Establecimiento comercial | Servicios de

752.900 141.241 para la compra y venta de
articulos computacionales y de
comunicaciones, grabacion,
video, imagen y sonido en la
region metropolitana.

5 comercial debe

especificar la/s regidon/es

arriendo de equipos

audiovisuales.

2.2.3. Factores para hacer relacion de cobertura

La relacién de cobertura consiste, como ya se indicd, en el vinculo que existe entre

productos o servicios diferentes, que pueden pertenecer o no a la misma clase. Esta relacién

de cobertura, por lo tanto, es necesaria realizarla en el caso concreto, comparando los

productos o servicios que distinguen o pretenden distinguir los signos en conflicto.

Entre los factores que se deben tomar en el momento de realizar esta relacion de

cobertura, podemos mencionar:

e Naturaleza
¢ Finalidad de los bienes y servicios
e Los canales de comercializacion

e Los consumidores de los productos o servicios
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e Si corresponde a bienes que compitan

Estos factores normalmente coinciden con los utilizados por el Clasificador
Internacional (ver capitulo 11) para agrupar los productos o servicios en clases. Estos

criterios se pueden encontrar en forma individual o en conjunto con otros criterios, por

ejemplo:
Marca solicitada | Fallo/Resoluci | Cobertura solicitada Cobertura fundante
on definitiva de
oposicion/nulidad

BLUE NOTE N2 | Fallo DNI N2 | Todos los productos de la clase | Discos  fonograficos
689.828 142.481 15. grabados, aparatos e
instrumentos
acusticos en general,
magquinas
fonograficas, sus
partes y accesorios,

clase 9.

En este caso, los productos de la clase 15 (instrumentos musicales) y discos
fonograficos grabados, aparatos e instrumentos acusticos en general, maquinas fonograficas,
sus partes y accesorios, clase 9, tienen una finalidad semejante, se comercializan,
generalmente, por los mismo canales de comercializacién y por ultimo, pueden coinciden en

los consumidores de los productos.

Ejemplos:

e En el caso de la marca SOLUFLEX N2 747.575, Fallo DNI N¢ 146.669, se entiende que
los productos farmacéuticos, medicinales y medicamentos destinados a la defensa y
proteccion de la salud humana y veterinaria, clase 5, tienen una destinacion semejante
a Aparatos, instrumentos, articulos quirtrgicos, médicos, dentales, veterinarios,
miembros, ojos y dientes artificiales, articulos ortopédicos, material de sutura, vendas

ortopédicas, mobiliarios de uso médico, articulos de higiene, clase 10.

363



2.- Que, corresponde acoger la oposicién fundada en la infraccién a la letra f) del Art. 20 de
la Ley 19.039, toda vez que la marca solicitada resulta ser idéntica a al previamente
registrada por el oponente y si bien es cierto que el ambito de proteccidn solicitado es
diferente, no es menos, que se encuentra relacionado con los campos operativos del signo
del actor, por lo que se puede presumir que de concederse la marca pedida, ello sera
motivo de toda suerte de errores o confusiones entre el ptiblico consumidor, en cuanto a la
naturaleza y procedencia de los productos que se quiere distinguir.

ISOFIT, solicitud N2 708.845, fallo N2 139.694, que estableci6é que existia una relacién
de cobertura entre adhesivos de la clase 16 y la clase 1. En este caso, existe una

relacion de cobertura en cuanto a la destinacion.

FX, solicitud N2 664.042, fallo N2 139.541, que estableci6 que existia una relacion de
cobertura entre articulos Opticos protectores, principalmente, gafas, anteojos de
prescripcidn, lentes antideslumbrantes, lentes de sol, y antiparras para motociclistas,
sus componentes y accesorios, principalmente, repuestos para lentes, marcos, patillas
y puentes; estuches adaptados especialmente para lentes de sol y gafas y sus
componentes y accesorios; gafas protectoras para deportes, clase 25 y los productos
de la clase 25 (en la cual se encuentran la ropa y vestuario). Se puede observar una
relacion de cobertura en cuanto a los canales de comercializacidn y los consumidores

de los productos o servicios

VINOS LAS TACAS, solicitud N® 724.403, fallo N2 139.096, que establecié que existia
una relacion de cobertura entre vinos, clase 33 y cerveza, clase 32. En este caso, se
puede apreciar una relacion de competencia entre los bienes que en ciertas

circunstancias pueden ser sustitutivos.

PRADQO, solicitud N2 735.234, fallo N2 139.613, que estableci6é que existia una relacion
de cobertura entre café, té, cacao, azucar, arroz, tapioca, sagu, sucedaneos del café,
harina y preparaciones hechas de cereales, pan, pasteleria y confiteria, helados
comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza,
vinagre, salsas, especias. Hielo, clase 30 y cerveza, clase 32 y todos los productos de la

clase 29. En este caso, existe una relacion de cobertura en cuanto a la destinacién.
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2.2.4. Productos de clases diferentes

Larelacion a la relacion de clases de productos y servicios es importante destacar que

se aplican plenamente los criterios antes sefnalados.

Marca Fallo/Resolucion | Cobertura Cobertura Criterio
solicitada definitiva solicitada fundante de | utilizado
oposicion/nulidad
BOTOX N2 | Fallo DNI N2 | Todos los productos | Todos los | Destinacién  de
691.904 137.021 dela clase 3. productos de la | los productos y
clase 5. canales de
comercializacion
DENTONICS Fallo DNI N9 | Aparatos e | Drogas para fines | Destinacién de
MASTER-DENT | 139.122 instrumentos industriales, los productos y
N2 726.045 quirargicos, médicos, | Cientificos y | canales de
dentales y | artisticos; 4acidos, | comercializacion
veterinarios, alcalis, reactivos,
miembros, ojos y | sales y compuestos
dientes artificiales; | artificiales diversos
articulos ortopédicos; | medicinas y
material de sutura, | productos quimicos
clase 10. —-farmacéutico en
general; sustancias
naturales
medicinales;
venenos,
insecticidas y
desinfectantes;
sueros medicinales,
inyecciones y
vacunas;
anestésicos y
calmantes, clase 5.
ONA N2 | Fallo DNI N2 | Aguas minerales y | Todos los | Bienes de
753.244 141.126 gaseosas y otras | productos de la | caracter
bebidas no | clase 33. sustitutivos y de
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Zumos

siropes

hacer

cervezas,

alcoholicas; bebidas y

preparaciones para

de frutas;

y  otras

bebidas;

clase 32.

competencia

DE LA CALLE | Fallo
N2 735.352 139.562

DNI

N2 | Servicios

dibujo

disefio

consultas

cualquier
materia
graficas,
obras de

42.

industrial, estilismo y
decoracién y disefio
de interiores y

exteriores. Asesorias,

informaciones, por

de diseno | Todo

tipo de

de artes graficas, | servicios

y  disefio | relacionados con

industrial, | 35.

e

medio, en
de artes
disefio y

arte, clase

publicidad, clase

Servicios de
naturaleza

semejante

2.2.5. Relacion entre productos y servicios

Con respecto a la relacion de cobertura entre productos y servicios, solo cabe

sefalar que se aplican los criterios generales de relacién de cobertura.

Marca

Fallo/

solicitada Resolucion

definitiva

Cobertura

solicitada

Cobertura
de oposicion

/nulidad

fundante

Criterio utilizado
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PERI Fallo DNI N2 | Para distinguir: | Revestimientos  para | Productos y
LOGISTICS | 139.605 importacion, concreto y piezas de lo | servicios con
N2 709.299 exportacién y | mismo, incluyendo | consumidores

representaciéon de | reforzamientos comunes y

toda clase de | (también hechos de | semejantes canales

productos, excepto | metal) andamiajes | de

de la clase 6. Venta | estructurales, comercializacion

de toda clase de | andamiajes para

productos, excepto | fachadas y andamios, y

de la clase 6, por | sus partes (también

cualquier medio | hechos de metal);

interactivo. piezas prefabricadas de

Servicios de | acero para murallas y

publicidad, cielos rasos; soportes

promociones y | de metal, asi como

negocios clase 35. también  todos los

productos contenidos
en la clase 6.

FIBERTOW | Fallo DNI N2 | Servicios de | Todos los productos de | Productos y
ER N2 | 139.604 importacién, la clase 11. servicios con
716.085 exportacion, consumidores

representacion y comunes y

distribucién de todo

tipo de maquinarias

y suministros
industriales
servicios de
instalacion,
conservacion y

reparacion de todo
tipo de maquinarias,
reparacion de
bombas, instalacion
y reparaciones de
instalaciones

eléctricas,

semejantes canales
de

comercializacion
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instalacion de
valvulas y tuberias,

clase 37.

2.2.6. Relacion entre productos y establecimientos comerciales

En el caso de los productos y establecimientos comerciales, se ha entendido que no es

posible hacer una relacién de cobertura, debido a que los establecimientos comerciales no

protegen los productos que expenden.

2.- Que corresponde rechazar la demanda de oposicion, fundada en la letra f) del articulo
20 de la ley N2 19.039, toda vez que el registro invocado por el actor distingue un
Establecimiento Comercial para la compra y venta de tejidos y productos textiles no
comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa, de la clase 24, en la Region
Metropolitana, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 26 inciso 22 del Reglamento de
la Ley N2 19.039, la marca registrada para un establecimiento comercial o industrial no
protege los articulos que en ellos se expendan o fabriquen, a menos que se inscribiere,
ademas, para amparar dichos productos, por lo que no se advierte como el signo pedido
podria ser inductivo a error o confusidn, en relacion a la cualidad, el género o el origen de
los rubros a distinguir.

767.896

147.744

Marca solicitada Fallo/Resolu | Cobertura Cobertura fundante
cién solicitada de
definitiva oposicion/nulidad
DISTRIHOGAR N2 | Fallo DNI N? | Tejidos y productos textiles no | Establecimiento

comprendidos en otras clases;

ropa de cama y de mesa, clase 24.

comercial de compra y
venta de los productos

de la clase 24.
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2.2.7. Inexistencia de relacion de cobertura

Como se ya se menciono, la relacién de cobertura es determinante para la existencia
de peligro de error o confusién. Es mds, incluso marcas que son muy parecidas pueden

convivir, mientras no exista relacion de cobertura.

Marca solicitada Fallo/Resolu | Cobertura solicitada Cobertura fundante
cion de
definitiva oposicion/nulidad
VERSCHAE N2 | Fallo DNI N® | Empresa constructora. Direccién y | Servicios de alquiler
773.818 144.273 supervisién de obras servicios de | de vehiculos de

pintura albaiiileria, reparacion, | transportes y renta-
instalaciéon, mantencién. Servicio | car, clase 39.

de conservacion manteniendo el
objeto en su condicion original sin

cambiar sus propiedades, clase 37.

NEXTTIME N2 | Fallo DNI N¢ | Programas de ordenador y | Aparatos e
821.303 147.622 software, clase 9. instrumentos de
control (inspeccién),
aparatos de control de
horario de accesos,
aparatos de control de
horario de produccién,

clase 9.

2.3. Determinar el grado de similitud de los signos en conflicto

2.3.1. Forma de realizar el examen

En este caso, para determinar su parecido es necesario seguir los siguientes pasos:

369



e Determinar si algiin elemento de la expresion solicitada es parte integrante de una marca
registrada o solicitada con anterioridad.

° Una vez determinado, la existencia de elementos registrados o solicitados con
anterioridad, se debe analizar si estos elementos corresponden a expresiones distintivas
0 no.

e Sicorresponden a expresiones no distintivas o que no hayan adquirido distintividad, no
deben ser tomadas en consideracion para el analisis de similitud.

° Por el contrario, si corresponden a partes distintivas, se debe hacer el examen de

similitud.

2.3.2. Criterios de similitud

Como ya se sefiald, lo determinante para evaluar la existencia de de similitud de las

marcas son:

e Lamarca en su conjunto o impresién global
e Primera impresion

e Elementos no distintivos

e Lamarca tal como se encuentra registrada
e Elemento principal

e Grado de conocimiento de los consumidores

a. La marca en su conjunto

El mas importante elemento para determinar la existencia de la confusion grafica de
las marcas solicitadas es la similitud de los signos. En efecto, la similitud de los signos
determina, generalmente, la apreciaciéon general de los signos y por lo tanto mientras mas
parecidos sean los signos mas probabilidad existen que el publico consumidor pueda verse

inducido a confusion respecto al origen empresarial.

Para determinar la similitud de los signos es importante que los signos sean
considerados al momento del analisis como un conjunto. En el caso de los signos consistentes

en una sola palabra, esta no debe ser dividida o cercenada. Por otro lado, si la marca consiste
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en varias palabras éstas deben ser consideradas como un conjunto para realizar el examen
similitud. Sin perjuicio de ello, generalmente en este andlisis se prescinde de los elementos

descriptivos o genéricos incluidos en el conjunto.

b. Primera impresion

Es importante destacar que para efecto de realizar el examen de similitud el concepto
de primera impresion. La primera impresion corresponde a aquella impresién superficial que
tiene el publico consumidor de los signos en el mercado y que se centra, generalmente, en el

conjunto del signo.

Estos dos criterios, es decir, la marca analizada como conjunto y la primera impresion,
se expresan claramente en el caso de la ETIQUETA N2 675.365 que mediante fallo DNI N@

141.532 determino la similitud de los siguientes signos:

Etiqueta solicita Etiqueta fundante

oposicion

2.- Que procede acoger la oposicién formulada por el actor, fundada en la infraccién a la
letra h) del articulo 20 de la Ley N¢ 19.039, toda vez que en el analisis comparativos de los
elementos figurativos, se advierte que ellos son claramente semejantes, ya que en la
configuracién de los dibujos empleados, se aprecia que ambos poseen rasgos tales que les
otorgan una particular fisonomia, que los hace facilmente confundibles, al no lograr el
signo pedido una clara diferenciacién con el signo inscrito a lo que debe agregarse que la
impresion de conjunto que dejan después de una ojeada superficial es marcadamente
semejante, circunstancias que permiten suponer que de otorgarse la marca pedida, ello
indudablemente impedira su coexistencia pacifica en el mercado.
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C. Elementos no distintivos

Como ya se menciond, existen elementos dentro de las expresiones solicitadas que
carecen de distintividad y que pueden ser parte de los signos solicitados sin que sean
reivindicados en si. Si bien es cierto que el signo solicitado debe analizarse como conjunto,
también es cierto que el estudio de la expresion debe ser centrado en las partes mas

distintivas y relevantes en relacion a la cobertura solicitada.

En efecto, por ejemplo, serd elemento relevante, en el primer conflicto, la palabra

MANGO y en el segundo POLICE.

Solicitud Fallo/Resolucion Mareca solicita Marca fundante
definitiva oposicion/nulidad
N2783.822 Fallo DNI N2 | AMANGO MANGO
144.447
N2762.816 Fallo DNI N2 | THE POLICE POLICE
146.283

d. Lamarca tal como se encuentra registrada

Es importante sefialar que para efecto del examen de similitud tanto la marca
registrada o solicitada con anterioridad debe ser analizada tal cual se encuentra registrada o
solicitada. Conforme al art. 29 del RLPI sefiala que: “Las marcas registradas deberdn utilizarse
en la misma forma en que ha sido aceptado su registro”, por lo tanto cualquier referencia a

posibles variantes de uso de la marca, se encuentran fuera de su proteccion legal.

Por otra parte, el mismo articulo sefiala que “Las disminuciones o ampliaciones del
tamano de la marca figurativa o mixta no incidirdn en la proteccién”, por lo tanto, como se
mencionara mas adelante, no estas no seran consideradas modificaciones relevantes para el

examen de similitud.

e. Elementos principales y accesorios
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Es necesario destacar que a pesar que todos los elementos que pertenecen a la marca
deben ser considerados para realizar el examen de similitud, no es menos cierto que no todos
los elementos se consideran igualmente relevantes para efecto de este examen. Es por esto,
que podemos distinguir entre elementos principales y accesorios de una marca cuando el

signo se compone de mas de un elemento.

Esta distincién tiene mucha relacion entre elementos distintivos y no distintivos que
ya se ha tratado. Los elementos accesorios, generalmente, coincidirdn con elementos no

distintivos y los principales con distintivos.

Por ejemplo, en la solicitud DENTONICS MASTER-DENT, N¢ 726.045 fallo DNI N2
139.122, se resolvié que el elemento principal del signo pedido correspondia a la palabra

MASTER y que elementos accesorios eran las palabras DENTONICS y DENT.

CONSIDERANDQ: que corresponde acoger la primera y segunda oposicién deducidas,
fundadas en la infraccidn a las letras f) y h) del Art. 20 de la Ley 19.039, modificada por la
Ley 19.996, toda vez que el elemento MASTER, que aparece destacado en la etiqueta del
signo pedido, coindica plenamente con el signo o elemento principal de los signos inscritos
por los oponentes, sin que la adicién de los elementos DENTONICS y DENT al signo pedido,
logren otorgarle suficiente fisonomia e individualidad frente al signo registrado, por lo que
es posible suponer fundadamente que, de concederse la marca solicitada, ello
indudablemente sera motivo de toda clase de errores o confusiones en cuanto al origen
empresarial, cualidad o género de los productos a distinguir.

Por otro lado, los elementos principales y accesorios en una etiqueta, generalmente, es

la figura mas destacada dentro de esta. Por ejemplo, la marca COLUMBIA, registro N2 652.278.

COLUMBIRY-

SN LA ROPA DE CRSR
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f. Grado de conocimiento de los consumidores

El grado de conocimiento del publico consumidor debe ser la del consumidor medio,

es decir, alguien bien informado del producto o servicio a adquirir.

Sin embargo, hay productos que requieren un consumidor mas informado para poder
distinguirlos, tal es el caso de los productos farmacéuticos, los cuales poseen nombres
técnicos que normalmente dominan u otros tipo de rubros, como por ejemplo, de maquinaria

especializada.

2.4. Criterios de analisis de similitud de elementos denominativos

Para determinar la similitud de los elementos denominativos, todos los criterios de
analisis anteriormente sefalados se aplican y especialmente, se debe tener especial
consideracion con la apariencia de los signos, la pronunciacién y cobertura de la marca

solicitada
2.4.1. Palabras que no se deben considerar
Para hacer la comparacién entre los signos en conflicto, es necesario tomar en
consideracion los elementos distintivos para la cobertura solicitada. Generalmente no se
pueden considerar expresiones tales como, términos comunes, palabras comunes,

denominaciones descriptivas para la clase.

Por ejemplo, para el andlisis de similitud de la siguiente marca:

Solicitud Fallo/Resolucion Marca solicita Marca fundante
definitiva oposicion/nulidad
N2 807.726 Fallo DNI N2 | ROSTROS DE CHILE | ROSTRO
147.111
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Sélo es posible considerar la palabra ROSTROS, no DE CHILE que corresponde a un
conjunto descriptivo de procedencia o de origen, que no le otorga distintividad alguna a la

palabra ROSTROS.

Algo similar sucede en las siguientes marcas:

Solicitud Fallo/Resolucion Marca solicita Marca fundante
definitiva oposicion/nulidad
N2783.822 Fallo DNI N2 | AMANGO MANGO
144.447
N2762.816 Fallo DNI N2 | THE POLICE POLICE
146.283
Ne 732.547 Fallo DNI Ne | GAS BLUE JEANS GAS
142.562

En los casos anteriores, no se considera para efecto del examen de similitud la letra
“A”, “THE” y “BLUE JEANS”. En los primeros casos corresponden a términos carentes de
distintividad de por si, como es el caso de la letra “A” que hace referencia al singular y “THE”
que corresponde a “LA” en espafiol. Por tultimo, la palabra BLUE JEANS, no hace diferente a la

marca oponente, por cuanto coincide con la cobertura de la marca.

Otro ejemplo, es el de la solicitud WWW.MUNDOTECNOLOGICO.CL, N2 714.986. El
fallo DNI N2 143.241 sefial6 como irrelevantes para realizar el examen de similitud, las

expresiones www y cl, por carecer de distintividad.

Solicitud Fallo/Resolucion Marca solicita Marca fundante
definitiva oposicion/nulidad

N¢ 714.986 Fallo DNI N2 | WWW.MUNDO PARIS MUNDO
143.241 TECNOLOGICO.CL TECNOLOGICO
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2.- Que corresponde acoger la oposiciéon deducida, fundada en la infraccién de la letra h)
del Art. 20 de la Ley N¢ 19.039, puesto que los signos en controversia presentan
semejanzas determinantes que impedirdn una sana y pacifica coexistencia en el mercado.
En efecto, al confrontar los signos en conflictos, se advierte que la marca solicitada
contiene en lo fundamental a la registrada por el oponente, sin que la supresién al signo
pedido del elemento PARIS, ni la adicién de las letras “www.” ni “cl”, resulten suficientes
para crear un signo distintivo, con un grado de identidad y fisonomia propios, y desde e
punto de vista fonético, resulta ser facilmente confundible con el signo inscrito por el
oponente.

2.4.2. Letrasy nameros

En el caso de los nimeros y letras, generalmente estos elementos no son registrables
individualmente en su forma denominativa, como ya se sefiald, debido a que por constituir
elementos basicos de todos los signos denominativos, su monopolio no puede ser entregado a

las manos de unos pocos.

Sin embargo se entiende que las letras y los numeros pueden ser registrados cuando
son presentados como marcas mixtas acompafiadas de un disefio original. En efecto, las letras
y numeros pueden ser presentados como etiquetas y por lo mismo es posible presentar una
misma letra o nimero con disefio diferente de distintos propietarios. Lo anterior se encuentra
ratificado por el art.23 inc. 22 RLPI que sefiala que: “La marca comercial que consista en una
letra o niimero, necesariamente deberd estar representada en forma grdfica, con un disefio

caracteristico que le otorgue distintividad”.
Por lo anterior, es posible encontrar marcas que se encuentren compuesta
exclusivamente de una letra o un numero, pero con diferentes elementos figurativos que le

conceden a la marca una fisonomia propia, pertenecientes a diferentes titulares.

Por ejemplo, las marcas abajo sefialadas:

Solicitud Fallo/Resolucion Etiqueta solicita Etiqueta fundante

definitiva oposicion/nulidad
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Marca: T Fallo DNI N2
N2 806.509 144.262
Marca: K Fallo DNI N@
N2 770.296 146.498
Marca: B Fallo DNI N2
N2 781.043 146.281
Marca: H Fallo DNI Ne@
N2 774.076 142.383

Igual criterio existe para la concesién de las marcas compuesta de s6lo nimeros. En

efecto, un disefio original que le conceda fisonomia propia que la diferencia de otras marcas

registradas o solicitadas con anterioridad.

Etiqueta solicita

Solicitud

Marca: 1 N Y

Ne e Z/Q@ib
719.367 1 —

TR
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Marca: 1
NQ
626.398

(@D

2.4.3. Numeros expresados en palabras

Los nimeros expresados en palabras tienen el mismo valor para efecto de determinar

la similitud de las expresiones, por ejemplo: la marca puede contener el numero 80 o la

denominacién OCHENTA y ambas tendran el mismo valor.

No es lo suficientemente distintivo, generalmente, la expresion del nimero en

palabras como para crear una marca que pueda distinguirse de la anteriormente inscrita o

solicitada.

Algunos casos que se puede mencionar son los siguientes:

Solicitud Fallo/Resolucion Marca solicita Marca fundante
definitiva oposicion/nulidad

N2 766.696 Fallo DNI N2 | FIESTA DE LOS | LA FIESTA DE LOS
144.191 OCHENTA 80

N2833.876 Fallo DNI N2 | 60 SIXTY
147.805

N2739.978 Fallo DNI N2 | MISS 60 MISS SIXTY

142.188

2.4.4. Dosletras

378



Generalmente, se entiende que la combinacién de dos letras posee la distintividad
suficiente como para constituir una marca comercial, independientemente de la adiciéon de

elementos figurativos o no.

Por esta razén, no pueden convivir dos marcas compuestas por las mismas letras en
una misma disposicién para la misma cobertura, a diferencia de las marcas compuestas por

una letra o nimero.

Solicitud Fallo/Resolucion Etiqueta solicita Etiqueta fundante
definitiva oposicion/nulidad
Marca: EA Fallo DNI N2

N¢718.241 144.957

2.4.5. Tres letras

En el caso de las marcas compuestas por tres letras, es necesario seflalar que la
modificacién de una letra del conjunto, generalmente, es suficiente para crear un conjunto
distintivo. Sin embargo, es necesario sefialar que este criterio es morigerado en el caso que

existan semejanzas graficas y fonéticas marcadas que hagan presumir peligro de confusion.

Tal es el caso de la marca abajo sefialada, que fue rechazada por sus semejanzas

determinantes:
Solicitud Fallo/Resolucion Marca solicita Marca fundante
definitiva oposicion/nulidad
N2776.713 Fallo DNI N2 | VDS BDS
146.594

En cambio, la marca CCA fue encontrada diferente a CCU.
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Solicitud Fallo/Resolucion Marca solicita Marca fundante

definitiva oposicion/nulidad
N¢ 758.458 Fallo DNI Ne | CCA CCU
146.482

2.4.6. Siglasy acréonimos

Una sigla corresponde a una palabra formada por el conjunto de letras iniciales de una
expresién compleja. Por otro lado, un acrénimo es un tipo de sigla que se pronuncia como una

palabra.

Las siglas y acrénimos son distintivos, a menos que tengan una significacién técnica

(ver causales absolutas de rechazo).

Un caso de rechazo de un acrénimo motivado por la existencia de una marca
registrada ACADEMIA NACIONAL DE CAPACITACION ANACAP, la cual coincide casi
plenamente con la marca INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION INACAP. En este caso se

estimd que la diferencia de una letra no fue suficiente para crear una expresion diferente.

Solicitud Fallo/Resolucion Marca solicita Marca fundante
definitiva oposicion/nulidad
N¢ 751.604 Fallo DNI N2 | ACADEMIA INSTITUTO
141.636 NACIONAL DE | NACIONAL DE
CAPACITACION CAPACITACION
ANACAP INACAP

Otros casos similares son los siguientes:

Solicitud Fallo/Resolucion Mareca solicita Marca fundante
definitiva oposicion/nulidad
N2792.078 Fallo DNI Ne | CIP SIP
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144.798

N2705.437 Fallo DNI N¢ | RED PRIVADA | C.T.L COMPANIA
141.469 NACIONAL CTI TECNO INDUSTRIAL

S.A.

N9716.416 Fallo DNI N¢ | HMV LOGISTICA & | HMV
142.218 TRANSPORTE

N2724.008 Fallo DNI Ne¢ | TCC TC TRANSPORTES
147.484 CARVAJAL

2.4.7. Signos que contienen otras marcas

Son aquellos signos que contienen integramente o parcialmente a otras marcas

registradas o solicitadas con anterioridad.

En el caso de incluir el signo solicitado a la marca registrada dentro de su

denominacion, se consideran, generalmente, como marcas semejantes, por ejemplo:

Solicitud Fallo/Resolucion Marca solicita Marca fundante
definitiva oposicion/nulidad
N2769.357 Fallo DNI N2 | SMARTCORNER SMART
142.154

SMARTCORNER, incluye integramente a la marca registrada SMART, sin que la palabra
CORNER le conceda distintividad, como lo sefiala el fallo DNI N2 142.154:

2.- Que corresponde acoger la oposicién planteada, fundada en la letra h) el Art. 20 de la
Ley 19.039, por cuanto al confrontar los signos de que se trata, se advierte que el signo
pedido presenta semejanzas determinantes con el signo inscrito por el oponente, sin que la
adicion del elemento CORNER resulte suficiente para crear un signo distintivo, con un
grado de identidad y fisonomia propios, circunstancias que permiten suponer
fundadamente que de otorgarse la marca solicitada, dada la relacion de coberturas
existente, no podran coexistir pacificamente los signos en pugna en el mercado.
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También puede existir similitud en el caso que el signo solicitado unifique dos
palabras que se encuentran separadas en una marca registrada, como por ejemplo, el signo

FUMEX-AGROFOL, incluye integramente a la marca AGRO FOL.

Solicitud Fallo/Resolucion Marca solicita Marca fundante
definitiva oposicion/nulidad
Ne 753.477 Fallo DNI N2 | FUMEX-AGROFOL AGRO FOL
141.538

2.- Que corresponde acoger la oposicién fundada en la letra h) del articulo 20 de la Ley N2
19.039, toda vez que el elemento AGROFOL del signo pedido, coincide idénticamente con el
signo inscrito por el actor, sin que la adicién al signo pedido del elemento FUMEX, logre
otorgarle suficiente fisonomia e individualidad frente al signo fundante de la demanda de
oposicion.

En todo caso, compartir elementos en comin no siempre significa que el signo
solicitado es inductivo a error o engafio respecto al origen empresarial. En efecto, se puede
presentar casos en los cuales el signo solicitado sea distintivo y no inductivo a error a pesar de
los elementos en comun, tal es el caso de la marca ENTRE TONGOY Y LA FLORIDA solicitud
N 742.470 la cual se encontrd diferente de la expresion ENTRE TONGOY Y LOS VILOS.

Mediante fallo DNI N2 147.064 se estim6 que las diferencias entre ambos eran

2.- Que corresponde rechazar la oposicion planteada, fundada en la letra h) del articulo 20
de la Ley N2 19.039, por cuanto, aiin encontrandose las marcas en pugna en la misma clase,
de la confrontacion de ellas, es posible advertir diferencias tanto graficas como fonéticas
que permiten distinguirlas entre si, ya que si bien es cierto que las marcas en conflicto
comparten el elemento “ENTRE TONGOY”, también es cierto que los respectivos
complementos son distintos, los cuales logran dotar a cada conjunto de una fisonomia e
identidad propia, lo cual da lugar a presumir de manera racionalmente fundada, que es
perfectamente posible una coexistencia pacifica en el mercado.

determinantes:

2.4.8. Marcas con elementos similares pero con otro orden
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Cuando los elementos componentes de la marca solicitada son idénticos o similares a
la marca registrada, el cambio de orden de los elementos no convierte la expresidn solicitada

en distintiva.

Por ejemplo:

Solicitud Fallo/Resolucion Marca solicita Marca fundante
definitiva oposicion/nulidad

N2 764.038 Fallo DNI N2 | ACEROCENTRO CENTROACERO
143.907

N2 793.942 Fallo DNI N2 | MAX STAR STARMAQ
144.473

La marca ACEROCENTRO no fue posible registrarla, debido a que se componia de los
mismos elementos que la marca oponente, pero en un orden diferente. Si bien es cierto que la
marca debe ser analizada como conjunto, como un todo, también es cierto que las marcas que

so6lo alteran el orden de los elementos son altamente similares.

2.- Que, con relacidn a la tinica oposicion deducida, fundada en la letra h) del Articulo 20 de
la Ley 19.039, y luego del examen de las marcas en aparente conflicto, este tribunal se ha
formado la conviccién que ésta accion debera ser acogida, atendiendo a que se advierten
semejanzas determinantes, tanto graficas como fonéticas que podrian impedir la sana
coexistencia de ambas marcas en el mercado. En efecto, la sola inversion de las palabras
ACERO y CENTRO en la marca pedida, no logra dotarla de una identidad y fisonomia
propia.

En este caso, la marca solicitada MAX STAR, corresponde a una marca integrada por
los dos elementos constituyentes de la marca registrada STARMAQ, con la salvedad que uno
de los elementos es s6lo semejante fonéticamente. En este caso, al igual que en el caso

anterior de elementos idénticos, la inversion no es suficiente para crear un signo distintivo.
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2.- Que corresponde acoger la oposiciéon deducida, fundada en la infraccién de la letra h)
del articulo 20 de la Ley N2 19.039, puesto que los signos en controversia presentan
semejanzas determinantes que impedirdn una sana y pacifica coexistencia en el mercado.
En efecto, al confrontar los signos en conflicto, se advierte que la marca solicitada contiene
en lo fundamental a la marca registrada por el oponente, si que la modificacién al signo
pedido de la letra X por Q resulte suficiente para crear un signo distintivo, con un grado de
identidad y fisonomia propios, y desde el punto de vista fonético resulta ser facilmente
confundible con el signo inscrito por el oponente.

2.49. Género

El género constituye la referencia gramatical que indica que un individuo pertenece al
sexo masculino o femenino. Para efecto del andlisis de semejanzas, las diferencias de sexo,

generalmente, no son determinantes para crear una expresion diferente que sea registrable.

Por ejemplo, el fallo DNI N° 144.364 sefiala que la diferencia del género entre la
denominacion DOMINGO y DOMINGA no es determinante como para considerar a la primera

como una marca distintiva.

Solicitud Fallo/Resolucion Marca solicita Marca fundante
definitiva oposicion/nulidad
Ne 727.634 Fallo DNI N2 | DOMINGO DOMINGA
144.364

En efecto, la diferencia de una letra la “A” por la “0” no logra otorgar una fisonomia

propia a la marca solicitada, como abajo se expresa:

2.- Que corresponde acoger la oposiciéon deducida, fundada en la infraccidn a la letra h) del
Art. 20 de la Ley 19.039, toda vez que, es posible advertir semejanzas tanto graficas como
fonéticas que no permitirdn que se distingan las marcas entre si, coincidiendo el signo
solicitado en parte importante con el signo DOMINGA, previamente registrado por el actor,
sin que la sustituciéon de la vocal A por la O, en la marca solicitada, logre otorgarle
suficiente fisonomia e individualidad frente a dicho signo.

Otros casos que se pueden mencionar son:

Solicitud Fallo/Resolucion Marca solicita Marca fundante
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definitiva oposicion/nulidad

N2740.102 Fallo DNI N¢ | PIETRA SAN PIETRO
144.138

N2 771.252 Fallo DNI N2 | ELLA'S ELLE
142.346

N2776.212 Fallo DNI Ne | DONA ANGELA ANGEL
143.279

N2 781.700 Fallo DNI N¢ | HACIENDA SANTA | DE MARTINO
143.279 MARTINA

N2 782.562 Fallo DNI N2 | DIRECTA LTDA DIRECTO
146.689 PROPIEDADES
2.4.10. Diminutivo y superlativo

En el caso de los diminutivos y superlativos, es necesario destacar que las expresiones
en diminutivo o superlativo, generalmente, no son suficientemente diferentes como para

crear una expresion distintiva.

Solicitud Fallo/Resolucion Marca solicita Marca fundante
definitiva oposicion/nulidad
N2 798.809 Fallo DNI N2 | DON MAX DON MAXIMILIANO
146.399
2.4.11. Plurales y singulares

No se consideran diferencias sustantivas para efecto de determinar la similitud el
numero. En efecto, generalmente, no se considera suficiente para crear un signo diferente que

la expresion se plural o singular.
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Solicitud Fallo/Resolucion Marca solicita Marca fundante

definitiva oposicion/nulidad
Ne 755.176 Fallo DNI N2 | AMIGO AMIGOS
141.626

2.- Que corresponde acoger la oposiciéon deducida, fundada en la letra h) del articulo 20 de
la Ley N2 19.039 y rechazar la marca pedida para distinguir café, cacao, sucedaneos del
café, preparaciones hechas de cereales, clase 30, puesto que ademads de ser las coberturas
de los signos en pugna coincidentes, es posible advertir cuasi identidad entre ellos, lo que
no permitira que se distingan las marcas entre si. En efecto, la sola supresién de la letra “S”
final en la marca pedida, no logra dotar al signo solicitado de una identidad y fisonomia
propia y distintiva, que resulte suficiente para dar origen a marcas diferentes.

Otros ejemplos son:

Solicitud Fallo/Resolucion Marca solicita Marca fundante
definitiva oposicion/nulidad
N2 777.421 Fallo DNI N¢ | BAGUAL BAGUALES
143.086
N¢ 736.834 Fallo DNI N2 | TIROLEZ EL TIROLES
143.208
N2 733.386 Fallo DNI N2 | PRODUCTORA ONAS | ONA
733.986
N¢ 748.766 Fallo DNI  N¢ | LOS PORTENOS PORTENA
143.643
2.4.12. Diferencias de una o dos letras

Es necesario destacar que la diferencia de una o dos letras entre el signo solicitado y la
marca registrada o solicitada con anterioridad, generalmente, no crean un signo distintivo. En
este sentido, las marcas que so6lo se diferencian en una letra poseen, generalmente, una gran

similitud grafica y fonética.
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Por ejemplo, la diferencia de una letra muchas veces deriva en una cuasi identidad
fonética que hace casi presumible el peligro de error o confusion, tal es el caso del signo
TSUNAMI solicitud N2 765.721 que mediante fallo DNI N2 143.959 fue encontrada semejante
ala marca TZUNAMI.

2.- Que corresponde acoger la oposicion fundada en la infraccién a la letra h) del Art. 20 de
la Ley 19.039, y rechazar la marca pedida para distinguir pubs, discoteque, produccién de
eventos musicales y deportivo clase 41; servicios de restaurant, restaurantes autoservicio,
cafeteria y salon de té, fuente de soda, bar, servicios de procuracion de alimentos y bebidas
preparadas, servicios de comida rapida, clase 43, puesto que los signos en cuestion
presentan semejanzas que impedirdn una coexistencia pacifica en el mercado. En efecto, al
confrontar los signos de que se trata, se advierte que ellos coinciden en seis de siete letras
en el mismo orden y secuencia; la marca solicitada contiene en lo fundamental a la
registrada por el oponente, sin que la sustitucidon de ka letra S por Z, en el signo pedido,
resulte suficiente para crear un signo con un grado de identidad y fisonomia propios, y
desde el punto de vista fonético, resultan ser facilmente confundibles.

En el caso del signo BULGARI solicitud N2 802.110, el signo solicitado fue encontrado
casi idéntico a la marca registrada BVLGARI al constituir signos facilmente confundibles desde

el punto de vista grafico y fonético. El fallo DNI N2 146.447 sefiala que:

2.- Que corresponde acoger la oposicion fundada en la infraccién a la letra h) del articulo
20 de la Ley 19.039, puesto que los signos en cuestion presentan semejanzas
determinantes que impedirdn una coexistencia pacifica en el mercado. En efecto, al
confrontar los signos de que se trata, se advierte que ellos coinciden en seis de siete letras
en el mismo orden y secuencia; la marca solicitada contiene en lo fundamental a la
registrada por el oponente, sin que la sustituciéon de la letra V por U, en el signo pedido
resulte suficiente para crear un signo con un grado de identidad y fisonomia propios, y
desde el punto de vista fonético, resultan ser facilmente confundibles.

2.4.13. Nombres y apellidos

Como se ha sefialado, el nombre de una persona se compone de dos elementos; el
nombre propio y el nombre patronimico o apellido. La letra c) del art. 20 de la Ley 19.039
sefiala que no se puede registrar el nombre de una persona, lo que de acuerdo a nuestra

jurisprudencia abarcaria ambos elementos del nombre. Por lo anterior, no existe problema
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para solicitar como marca comercial un nombre u apellido en forma aislada sin la autorizacién
de “algun titular”. Por otro lado, como ya se indico, en el caso que la expresidon se componga de

un nombre y apellido se debe cumplir con el requisito establecido en el art. 20 letra c).

Normalmente en el caso de conflicto de dos expresiones compuestas por algin
nombre o apellido, se debe atender al caso concreto para determinar si corresponden a signos
que puedan o no confundirse, por ejemplo, en el caso de la solicitud JUAN PABLO VALDIVIESO
& ASOCIADOS N2 767.457 que fue rechazada por fallo DNI N2 144.426, en base a la marca
VALDIVIESO & ASOCIADO, se sefial6 que el término principal era VALDIVIESO, por cual la
adicion de los elementos JUAN PABLO no eran relevantes al momento de determinar la

distintividad extrinseca.

2.- Que corresponde acoger la oposicion deducida, fundada en la infraccién de la letra h)
del articulo 20 de la Ley N2 19.039 y se rechaza la marca solicitada para distinguir servicios
de seguros, negocios financieros, negocios monetarios, clase 36 puesto que los signos en
controversia presentan semejanzas determinantes que impedirdn una sana y pacifica
coexistencia en el mercado. En efecto, al confrontar los signos en conflicto, se advierte que
la marca solicitada contiene integramente a la registrada por el oponente, sin que la
adicion de los elementos “JUAN PABLO”, al signo pedido, resulte suficiente para crear un
signo distintivo, con un grado de identidad y fisonomia propia.

En el caso de s6lo un nombre propio sin ningin complemento, el examen se debe
realizar como sin ninguna consideracién especial, tal como sucedio en el caso de la marca
BENITO, N2 731.645 la cual fue rechazada por fallo DNI N2 142.578, el cual estableci6 la

similitud entre los nombres en conflicto.

3.- Que corresponde acoger la oposicion N2 1 deducida, fundada en la letra h) del Art. 20 de
la Ley 19.039, por cuanto al confrontar los signos de que se trata, se advierte que el signo
pedido presenta semejanzas determinantes con el elemento principal del signo inscrito por
el oponente, sin que la sustraccion del elemento SAN resulte suficiente para crear un signo
distintivo, con un grado de identidad y fisonomia propios, y desde el punto de vista
fonético, resultan ser facilmente confundibles, circunstancias que permiten suponer
fundadamente que de otorgarse la marca solicitada, dada la relacion de coberturas
existentes, no podran coexistir pacificamente los signos en pugna en el mercado.
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Otros casos en los cuales DNI estim6 que existian semejanzas determinantes entre las

expresiones solicitadas, es posible mencionar:

Solicitud Fallo/Resolucion Marca solicita Marca fundante
definitiva oposicion/nulidad
N2821.383 Fallo DNI N2 | CRISTALES CRISTALES
147.703 RODRIGO CARMONA
CARMONA
N2 735.382 Fallo DNI N2 | GALLO-MONT GALLO
146.428
N2800.615 Fallo DNI N2146.350 | LAZARO LAZZARO
N2777.739 Fallo DNI N2 | ROBERTA ROBERTA TONINI
142.986
N2 771.954 Fallo DNI N2 | JONACH JONAS
142.525
N2 765.899 Fallo DNI N2 | BARTON'S BARTON &
147.678 GUESTIER
2.4.14. Similitud conceptual

Para determinar el grado de similitud de una marca con respecto a otras, si bien son
muy relevantes aspectos graficos y fonéticos, el aspecto conceptual puede tener también gran
importancia. La similitud conceptual se relaciona mas bien con evocaciéon de la misma idea,

objeto u caracteristica que produzca error o confusion.

La ley no sefiala directamente a la similitud conceptual como una causal de
irregistrabilidad, sin embargo, se puede entender que se encuentra plenamente acogida en las
letras f), g), y h) del art. 20 LPIL

La similitud conceptual en nuestra jurisprudencia la encontramos en dos niveles:

e  Sindnimos
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e  Palabras con igual significado en diferente idioma

a. Sin6nimos

Segun el diccionario de la RAE, los sinénimos corresponden a palabras que tienen una
misma o muy parecida significacion.

Por ejemplo en el caso de la solicitud N2 785.283. La expresion solicitada TEMPO tiene
un significado muy parecido a TIEMPO, esto sumado al parecido grafico y fonético determind

que el DNI rechazara la marca.

Solicitud Fallo/Resolucion Marca solicita Marca fundante
definitiva oposicion/nulidad
N2 785.283 Fallo DNI N2 | TEMPO TIEMPO
144.443
b. Palabras en otros idiomas

En el caso de las palabras en otros idiomas, es necesario destacar que se debe atener al
significado de la expresion. Las marcas en otros idiomas deben, en principio, ser consideradas
en su significado traducido al espafiol. Sin embargo, el caso de las marcas que
improbablemente puedan ser relacionada con su significado en espafiol, no se debe

considerar su significado en nuestro idioma.

En el caso de marcas que tengan un parecido grafico, fonético y conceptual con el
espafiol, como lo son, generalmente, los idiomas romances, especialmente el italiano y
portugués, se debe tener especial cuidado, debido a que existen palabras que son muy
semejantes al espafiol, que eventualmente pueden inducir a error o confusidn si son utilizadas

para productos semejantes por personas diferentes. Algo parecido sucede con el inglés, a
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pesar de pertenecer a una familia idiomatica diferente (germadnica), el inglés es ampliamente

conocido por la poblacién que continuamente utiliza expresiones en ese idioma.

Por ejemplo, un caso de una expresion en inglés es el la solicitud LAKES &

VOLCANOES, que posee un parecido con la marca en espaiol LAGOS Y VOLCANES.

Solicitud Fallo/Resolucion Marca solicita Marca fundante
definitiva oposicion/nulidad
N2749.958 Fallo DNI N2143.318 | LAKES LAGOS Y VOLCANES
VOLCANOES

Lo anterior, se encuentra expresado en el siguiente considerando:

2.- Que, con relacion a la inica oposicién deducida, fundada en la letra h) del Articulo 20 de
la Ley N2 19.039, y luego del examen de las marcas en aparente conflicto, este tribunal se
ha formado la conviccion que ésta accién deberd ser acogida, atendiendo a que se
advierten semejanzas determinantes, tanto graficas como fonéticas y conceptuales, que
podrian impedir la eventual coexistencia de ambas marcas en el mercado. En efecto, la
expresion LAKES & VOLCANOES significa precisamente LAGOS y VOLCANES en inglés, por
lo cual el signo resulta susceptible de amparo marcario.

Un caso de una expresion en idioma romance es el de la marca SANTA MAGDALENA, la

cual fue rechazada por la marca MAGDALAINE, que a pesar de encontrarse en francés, se

entendi6 que poseia semejanzas que las hacia facilmente confundibles.
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Solicitud Fallo/Resolucion Marca solicita Marca fundante
definitiva oposicion/nulidad
N2734.565 Fallo DNI N2142.579 | SANTA MAGDELAINE
MAGDALENA

4.- Que corresponde acoger la oposicién N2 2, fundada en la letra h) del Art. 20 de la Ley
19.039, por cuanto al confrontar los signos de que se trata, se advierte que el signo pedido
presenta semejanzas determinantes con el signo inscrito por el oponente, dado que a
palabra MAGDALENA corresponde a la traduccion al espafiol del nombre francés
MAGDELEINE y que la adicidn de la palabra SANTA, que es de uso comtn en la clase 33, no
resulte suficiente para crear un signo distintivo, con un grado de identidad y fisonomia
propios y puedan ser facilmente confundibles, circunstancias que permiten suponer
fundadamente que de otorgarse la marca solicitada no podran coexistir pacificamente los
signos en pugna en el mercado.

Otros casos de expresiones en idiomas diferentes que poseen un significado similar, es

posible mencionar:

Solicitud Fallo/Resolucion Marca solicita Marca fundante
definitiva oposicion/nulidad

N2 780.909 Fallo DNI N2 | ACQUA DI ROCIO AGUA DE ROCIO
147.098 VICTORIO &

LUCCHINO

N2735.385 Fallo DNI N¢ | LO Q'EL VIENTO SE | GONE WITH THE
147.038 LLEVO WIND

N2749.958 Fallo DNI N2143.318 | LAKES & | LAGOS Y VOLCANES

VOLCANOES

N2735.666 Fallo DNI N2 | TORO NEGRO BLACK BULL

146.311
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N2778.020 Fallo DNI N9146.344 | KRITERIO CRITEIRION
N©774.293 Fallo DNI N2142.792 | THE PACIFIC | COLEGIO DEL
SCHOOL PACIFICO
N2752.324 Fallo DNI Ne | IL CASTELLO DE | EL CASTILLO
141.712 SAN PIETRO
N2778.062 Fallo DNI N¢ | NEOGRAPH NEW GRAPH
146.366
N°748.767 Fallo DNI N¢ | CLAVE CLAVIS
143.208

2.4.15.

Cuasi identidad

Las marcas cuasi-idénticas son aquellas que se diferencian sélo en aspectos menores,

por lo tanto se encuentran al limite de la identidad. Se debe tener presente, como ya se

menciono, que mientras mas parecidos son los signos en conflicto, mayor es la probabilidad

de error o confusion.

Un caso que se puede mencionar es el signo SUSHITA, solicitud N® 743.301, el DNI

resolvié mediante fallo N2 141.439, sefial6é que era semejante con la marca SUSHI-TA, como

transcribe en el siguiente considerando:

2.- Que, corresponde acoger la oposicion deducida, fundada en la infraccion de la letra h)
del Art. 20 de la Ley 19.039, toda vez que el signo pedido, coincide desde un punto de vista
grafico y fonético en parte importante con el signo previamente inscrito por el actor, sin
que la supresion al signo pedido de un guidn, logre otorgarle suficiente fisonomia e
individualidad frente al signo registrado por el actor.

Otros casos de cuasi-identidad que es posible mencionar:

Solicitud Fallo/Resolucion Marca solicita Marca fundante
definitiva oposicion/nulidad
N2 763.266 Fallo DNI N2 | MERCE.DES MERCEDES

393




142.290

N2816.271 Fallo DNI N2 | INTER LINK INTERLINK
147.822

N2 777.951 Fallo DNI N2 | NOVO CHILE NOVOCHILE
144.508

N2 791.106 Fallo DNI N2 | TO-MAG TOMAG
144.219
2.4.16. Similitud fonética

En cuanto a las semejanzas fonéticas, es necesario destacar que existen expresiones

que si bien se escriben de manera distinta, su expresion sonora coincide o es similar.

a. Sonidos fonéticamente semejantes

Respecto al alfabeto espafiol, existen ciertas letras que se pronuncian de la misma
forma que otras, por lo que no otorgan el caracter distintivo a una marca. En el caso del
espafiol hablado en Chile, existen ciertas particularidades propias que hacen aun mas
probable ciertos errores o confusiones, como la similitud en la pronunciacién de ciertas letras,

por ejemplo, C-Z, Y-LL, S-Z que en muchos paises tienen pronunciacién diferente.

Letra con sonidos equivalentes en Chile | Letra con sonidos equivalentes en Chile
C Z
Y LL
C K
S

W

Z
GU
I Y
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CH SH

Por ejemplo, el caso de la marca LA KOSA solicitud N2 774.469 para distinguir
preparaciones hechas con harina, masas, clase 30, fue rechazada por fallo DNI N2 146.984 en
base a la marca LA COSA, debido a que la sola sustitucion de la letra C por la K en la marca
solicitada no es suficiente para crear un signo diferente, especialmente desde el punto de vista

fonético.

2.- Que, corresponde acoger la oposicién deducida, fundada en la infraccién de la letra h)
del articulo 20 de la Ley N2 19.039, puesto que los signos en controversia presentan
semejanzas determinantes que impedirdn una sana y pacifica coexistencia en el mercado.
En efecto, al confrontar los signos en conflicto, se advierte que ellos coinciden en cinco
letras de un total de seis, ubicadas en el mismo orden y secuencia; la marca solicitada
contiene en lo fundamental a la registrada por el oponente, sin que la sustitucién al signo
pedido de la letra C por la letra K, resulte suficiente para crear un signo distintivo, con un
grado de identidad y fisonomia propios, y, particularmente desde el punto de vista
fonético, el signo solicitado resulta facilmente confundibles con la marca inscrita por el
actor.

b.  Expresiones separadas

Otro caso, se puede dar en las marcas que son compuestos de dos o mas elementos

separados que pueden leerse en forma similar a una marca registrada o solicitada con

anterioridad.
Solicitud Fallo/Resolucion Marca solicita Marca fundante
definitiva oposicion/nulidad
N2814.372 Fallo DNI N2 | FRESC CO FRESSCO
146.493
N2733.577 Fallo DNI N2 | GASSUR GAS SUR S.A.
141.232
C. Incorporacién o sustraccion de elementos que no modifican su
fonética
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La inclusién de la letra H en ciertas expresiones no modifica su fonética lo que provoca
que no se pueda crear una marca distintiva, tal es el caso de la marca RAKO, solicitud N2
792.410, la cual fue rechazada por Fallo DNI N2 144.502 que establecié que la sustraccién de

la letra H en la marca pedida no crea un signo distintivo:

2.- Que, con relacidn a la tnica oposicion deducida, fundada en la letra h) del Articulo 20 de
la Ley N2 19.039, y luego del examen de las marcas en aparente conflicto, este Tribunal se
ha formado la conviccién que ésta accién debera ser acogida, atendido a que se advierten
semejanzas determinantes, tanto graficas como fonéticas, que podrian impedir la sana
coexistencia de las referidas marcas en el mercado. En efecto, la sola sustitucién de la vocal
E por la A en la marca pedida, no resulta suficiente para crear un signo claramente
diferenciable del signo oponente.

Por otro lado, la inclusién de una letra, puede no modificar la fonética de una

expresion, por ejemplo el elemento DEKORA se estimé que era semejante a la marca D’KORA.

Solicitud Fallo/Resolucion Marca solicita Marca fundante
definitiva oposicion/nulidad
N2770.580 Fallo DNI N2 | DEKORA DEKKRA D’KORA
146.384

5.- Que ademas y considerando la observacion formulada por este Instituto, corresponde
rechazar de oficio la marca solicitada por infraccién al articulo 20 letra h) de la Ley 19.039,
toda vez que el elemento DEKORA del signo pedido, coincide desde un punto de vista
grafico y fonético en parte importante con el signo inscrito por el actor, sin que la
sustitucion del apdstrofe por una letra E, ni le sustitucion del elemento DK por el elemento
DEKKRA al signo pedido, logren otorgarle suficiente fisonomia e individualidad frente al
signo fundante de la observacion, circunstancias que permiten suponer fundadamente que
no podran coexistir pacificamente los signos en pugna en el mercado.

Otros casos que se pueden mencionar, en los cuales la sustracciéon de una letra no

altera su pronunciacion, son:
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Solicitud Fallo/Resolucion Marca solicita Marca fundante
definitiva oposicion/nulidad
N2751.804 Fallo DNI N2 | COSTA SMERALDA | COSTA ESMERALDA
142.282
N2736.387 Fallo DNI Ne | TCOM TYCOM
142.315
N2732.021 Fallo DNI N¢ | TRUCO TRUCCO
141.373
d. Marcas en idioma extranjero con semejanzas fonéticas

Muchas veces puede presentase marcas en idioma extranjero que tienen similitud

fonética con otras registradas o solicitadas con anterioridad. Estos casos pueden consistir en

castellanizaciéon de palabras en idioma extranjero como por ejemplo TYSON - TAISON o

expresiones en el mismo ficticias o en otro idioma extranjero, como VIGER o BIGGER.

Estas palabras pueden o no tener significado, lo relevante aqui es la similitud fonética.

Algunos casos que se pueden mencionar son:

Solicitud Fallo/Resolucion Mareca solicita Marca fundante
definitiva oposicion/nulidad
N2 759.726 Fallo DNI N2 | TAISON TYSON
147.142
N2804.932 Fallo DNI N2 | SKOOZI SCOO0ZI
146.221
N2799.059 Fallo DNI N2 | NORTH FRUIT NORTFRUT
145.923
N2775.772 Fallo DNI N¢ | FRESHY FRECHY
146.004
N2669.422 Fallo DNI N2 | LOLLY TOONS LOONEY TUNES
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142.504
N2774.635 Fallo DNI N2 | FAR FARR
143.358
N2747.845 Fallo DNI N¢ | COOLMATE PLUS COLGATE
141.012
N2778626 Fallo DNI N2 | DERMAOBIOTIC DERMABIOTICO
143.646
N2768.564 Fallo DNI N2 | BIGGER VIGER
143.481
2.5. Casos de analisis de similitud de elementos figurativos

Las marcas figurativas y mixtas en su parte figurativa, deben ser analizadas conforme

a los criterios generales de determinacion de similitud y especialmente por tres de ello:

e Apreciacion global
e Primeraimpresion

e Elemento relevante o principal

La apreciacién global, como se sefald, corresponde a que los signos deben ser
considerados al momento del andlisis como un conjunto. Por su parte, la primera impresioén
corresponde a aquella impresion superficial que tiene el publico consumidor de los signos en

el mercado y que se centra, generalmente, en el conjunto del signo.
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Estos dos criterios se expresan claramente en la ETIQUETA solicitud N2 675.365 que

mediante fallo DNI N2 141.532 determino la similitud de los siguientes signos:

Etiqueta solicita

Etiqueta

oposicion

fundante

2.- Que procede acoger la oposicién formulada por el actor, fundada en la infraccién a la
letra h) del articulo 20 de la Ley N2 19.039, toda vez que en el analisis comparativo de los
elementos figurativos, se advierte que ellos son claramente semejantes, ya que en la
configuracién de los dibujos empleados, se aprecia que ambos poseen rasgos tales que les
otorgan una particular fisonomia, que los hace facilmente confundibles, al no lograr el
signo pedido una clara diferenciacion con el signo inscrito, a lo que debe agregarse que la
impresion de conjunto que dejan después de una ojeada superficial es marcadamente
semejante, circunstancias que permiten suponer que de otorgarse la marca pedida, ello
indudablemente impedira su coexistencia pacifica en el mercado.

En el caso de la ETIQUETA solicitud N2 712.482, claramente el fallo DNI N2 141.993

que determiné la similitud de los siguientes signos abajo acompafiados, consider6 la

apreciacion global y la primera impresion para establecer la similitud:

Etiqueta solicita

Etiqueta

oposicion

fundante

En las marcas mixtas o que poseen mas de un elemento en la etiqueta, es necesario

centrarse en los elementos mas relevantes y principales, tal es el caso del signo solicitado

AQUALUNG, N2 821.841, que mediante Fallo DNI N2 146.898 se rechazé debido a la similitud

con la etiqueta de la marca VECEKA.
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Solicitud Fallo/Resolucion | Etiqueta solicita Etiqueta fundante
definitiva oposicion/nulidad

Marca: Fallo DNI N¢

AQUALUNG | 146.898

N2821.841

2.- Que corresponde acoger la oposiciéon N2 1, fundada en la letra h) del articulo 20 de la
Ley 19.039, por cuanto al confrontar los signos de que se trata, se advierte que el signo
pedido presenta semejanzas determinantes con el signo inscrito por el oponente, dado que
los elementos figurativos de ambos signos incorporan un tanque de oxigeno para buceo en
verde y amarillo de igual disefio, circunstancias que permiten presumir fundadamente que
de otorgarse la marca solicitada, no podran coexistir pacificamente los signos en pugna en
el mercado.

2.5.1. Diferencias no relevantes

Existen ciertas diferencias no relevantes para el analisis de similitud de dos signos

figurativos, tales diferencias se relacionan estrechamente con elementos que no alteran la

esencia de la figura ni transforman un signo semejante en no semejante.

Esas diferencias las podemos resumir en las siguientes:

e Cambio de posicion

Los cambios de posiciéon de marcas no son relevantes para crear un signo distintivo en

el caso que los signos sean semejantes o similares. El cambio de posicion corresponde a un

aspecto accidental que no altera la similitud de los signos.

400



Solicitud | Fallo/Resoluciéon | Etiqueta solicita Etiqueta fundante
definitiva oposicion/nulidad

Ne Fallo DNI

744.175 N2142.066

N2742077 | Fallo DNI  N¢
142.433

Ne Fallo DNI  N¢

773.546 143.001

e Cambio de color

Igualmente que los cambios de posicion, los cambios de color no consisten en

modificaciones que creen un signo nuevo y diferente al registrado o solicitado con

anterioridad. El cambio de color, sin embargo, podria consistir en un cambio esencial en el

caso de marcas consistente en combinaciones de colores.

Solicitud | Fallo/Resolucion | Etiqueta solicita Etiqueta fundante
definitiva oposicion/nulidad

Ne Fallo DNI  N°

705.448 143.110

e —
P
P
B —————]
—_—
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Ne Fallo DNI
708.294 N2137.564

N@ Fallo DNI  N¢
760.904 142.030 ;

Ne Fallo DNI
687.244 N©9139.878

<>

e Cambio en las lineas

Por tultimo, el caso del cambio en la constituciéon de las lineas de los signos en conflicto

no es suficiente para que el elemento solicitado se considere como diferente y distintivo.

Solicitud | Fallo/Resoluciéon | Etiqueta solicita Etiqueta fundante
definitiva oposicion/nulidad

N2741.275 | Fallo DNI —
N°143.374 e

// it
Y S g S o
/// (’4_.({. / l/

2.5.2. Monopolio de un signo

La jurisprudencia ha sido reiterada en orden a no considerar como marcas
semejantes, dos etiquetas por el hecho de incluir dos figuras representando un mismo

elemento si son evidentemente diferentes. En este sentido, la jurisprudencia ha manifestado
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que por el hecho de incluir como uno de sus elementos una determinada figura, no le concede

al titular de la marca el monopolio de todas las formas de representacion de esa figura.

Tal es el caso, de la ETIQUETA, N2 698.699 que por fallo DNI N2 137.448 se determind

que perfectamente podian convivir ambas etiquetas.

Etiqueta solicita Etiqueta fundante

oposicion/nulidad

El fallo por su parte sefiala las razones:

CONSIDERANDO: Que corresponde rechazar la oposicién fundada en las letras f) y h)
del articulo 20 de la Ley 19.039, por cuanto en el andlisis comparativo de los elementos
figurativos se advierte que, ain cuando el signo registrado posee la figura de un perro, este
hecho no otorga al titular de la marca inscrita proteccién sobre todas las formas posibles
de representar este animal, a lo que debe agregarse que la conformacién de la misma el
dibujo da origen a un conjunto que podrad ser facilmente reconocible por el publico
consumidor, eliminado con ellos toda posibilidad de error o confusién que pudiere
suscitarse entre el publico consumidor.

Otros casos similares, en los cuales el DNI se ha expresado en el mismo sentido son:

Solicitud Fallo/Resoluciéon | Etiqueta solicita Etiqueta fundante

definitiva oposicion/nulidad
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N°699.872 | Fallo DNI -
N°137.349

N°558.761 | Fallo DNI  N°
144.494

N°692630 | Fallo DNI N°
136.659

Precio Bajo
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II. Causales relativas en cuanto a otros derechos preexistentes

Marcas registradas o solicitadas con anterioridad

Motivos relativos de rechazo

Otros derechos preexistentes:

e Marca famosa y notoria
e Marca no registral
e LG.yD.O.

e Derechos de autor

La solicitud de marca, por su parte, puede colisionar no s6lo con marcas registradas o
solicitadas con anterioridad, sino también con otro tipo de derechos que puedan provocar
error o confusion en el publico consumidor. En efecto, las causales relativas de rechazo no se

limitan a marcas registradas o solicitadas con anterioridad, sino también:

e Marca famosa y notoria
e Marca no registral
e Indicaciones geogréaficas y denominaciones de origen

e Derechos de autor
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A. Marca famosa y notoria

El grado de notoriedad es uno de los factores relevantes al momento de evaluar el
peligro de error o confusion. En efecto, mientras mas notoria sea una marca comercial, el

ambito de proteccion es mas amplio.

Como se ha sefialado, uno de los principios rectores del Derecho Marcario es el de la
especialidad de las marcas comerciales, lo cual significa que la proteccién de una marca
comercial se extiende sélo a lo que se encuentra protegido en su cobertura. Lo anterior tiene
una excepcion en el caso de las marcas que son notorias, famosas o renombradas. Mientras

mas notoria sea una marca comercial, menos relevante sera la especialidad de las coberturas.

Para efecto de determinar que el grado de notoriedad podemos distinguir algunos
tipos de marcas:
e  Marcas notorias

° Marcas famosas o renombradas

Las marcas notorias son aquellas que son conocidas por un amplio porcentaje de los
consumidores. Por otro lado, las marcas famosas o renombradas son aquellas que son
internacionalmente o mundialmente conocidas. En nuestra legislaciéon no se hace distincion

entre ambas y son tratadas de la misma forma.
1. Tratamiento de la marca notoria
La marca notoria como ya se sefiala es aquella que es conocida en un gran espectro de
consumidores en un rubro especifico. El conocimiento debe ser dentro de las fronteras
nacionales con independencia de si se encuentra registrada o no.
El Convenio de Paris, en su art. 6 bis sefala que “1) Los paises de la Union se
comprometen, bien de oficio, si la legislacion del pais lo permite, bien a instancia del interesado,

a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fdbrica o de comercio que
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constituya la reproduccion, imitacion o traduccién, susceptibles de crear confusion, de una
marca que la autoridad competente del pais del registro o del uso estimare ser alli notoriamente

conocida”.

Ademas, sefiala que “2) Deberd concederse un plazo minimo de cinco arios a partir de la
fecha del registro para reclamar la anulacién de dicha marca” y “3) No se fijard plazo para

reclamar la anulacion o la prohibicién de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe”.

Estas disposiciones fueron recogidas en nuestra legislacion en la letra g) del art. 20 LPI
que establece el tratamiento de las marcas famosas y notorias. Por su parte, el art. 27 LPI
sefala que la accion de nulidad prescribira en el plazo de 5 afios y que serd imprescriptible en
los casos de mala fe, acogiendo de esta forma la disposicion contenida en los nimeros 2 y 3

del art. 6 bis del Convenio de Paris.

2. Tratamiento de la marca famosa

Una de las caracteristicas de las marcas famosas y renombradas es que corresponde
una excepcion al principio de especialidad de las marcas, es decir, se puede entender que
existe error o confusion en marcas de productos o servicios entre los cuales no existe relacion

de cobertura, no considerando el principio de especialidad.

3. Factores para determinar la fama y notoriedad

La Recomendacion Conjunta Relativa a las Disposiciones sobre la Proteccién de las
Marcas Notoriamente Conocidas aprobada por La Asamblea de la Unién de Paris para la
Proteccién de la Propiedad Industrial y por La Asamblea General de la Organizacion Mundial
de la Propiedad Intelectual (OMPI) en la Trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas
de los Estados Miembros de la OMPI 20 - 29 de septiembre de 1999, sefiala entre los criterios

que pueden ser utilizar para determinar el grado de fama o notoriedad:

e El grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del
publico.

e Laduracion, lamagnitud y el alcance geografico de cualquier utilizacién de la marca.
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e La duracién, la magnitud y el alcance geografico de cualquier promocién de la marca,
incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentacion, en ferias o exposiciones, de
Los productos o servicios a los que se aplique la marca.

e La duracién y el alcance geografico de cualquier registro, o cualquier solicitud de
registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilizacidn o el reconocimiento de la
marca.

° La constancia del satisfactorio ejercicio de los derechos sobre la marca, en particular, la
medida en que la marca haya sido declarada como notoriamente conocida por
autoridades competentes.

° El valor asociado a la marca.

4. Sector pertinente del publico

La ley, siguiendo el art. 16.2 ADPIC, sefiala en su art. 20 letra g) que la fama y
notoriedad se determinara en el sector pertinente del publico que habitualmente consume
esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o

industriales en Chile.

El concepto de publico pertinente como se puede apreciar se reduce al circulo de
consumidores de esos productos o servicios. En este sentido, tiene un significado semejante a
publico consumidor, es decir, a aquel sector de la poblacién que consume y tiene acceso a

determinados productos y servicios.

5. Prueba de la fama y notoriedad

Nuestra jurisprudencial, por otro lado, ha determinado que los medios de prueba
adecuados para determinar el grado de conocimiento en el sector pertinente del publico,

pueden ser:

e Registro extranjeros en clases semejantes o relacionadas
e Publicaciones en revistas especializadas
e Publicaciones publicitarias

e Folletos publicitarios
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e Facturasy guias de despacho

e Balances anuales

Los registros extranjeros se utilizan, generalmente, para probar la duracién, la
magnitud y el alcance geografico de cualquier utilizaciéon de la marca. Por otra parte, las
publicaciones en revistas especializadas, publicaciones y folletos publicitarios son
acompafiadas, generalmente, para probar el grado de conocimiento o reconocimiento de la
marca en el sector pertinente del publico. Por ultimo, las facturas y guias de despacho y

balances anuales son utilizados, generalmente, para probar el valor asociado a la marca.

6. Tratamiento jurisprudencial de la marca notoria

La marca notoria ha sido tratada extensamente en el ambito jurisprudencial,

especialmente en casos de marca notoria extranjera.

6.1. Marca notoria registrada en el extranjero

La marca notoria, como ya se menciono, se encuentra protegida en la letra g) del art.
20 LPI, que sefiala que no podran protegerse como marcas: “Las marcas iguales o que grafica o
fonéticamente se asemejen, en forma de poder confundirse con otras registradas en el
extranjero para distinguir los mismos productos, servicios o establecimientos comerciales o
industriales, siempre que ellas gocen de fama y notoriedad en el sector pertinente del publico
que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos

establecimientos comerciales o industriales, en el pais originario del registro”.

Es importante destacar que los requisitos para configurar la causal contenida en la

letra g) son las siguientes:

e Identidad o similitud grafica o fonética
e [dentidad de productos o servicios
e Fama y notoriedad en el sector pertinente del publico en el pais originario

e Existencia de un registro en el extranjero
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Es importante destacar que esta causal no permite hacer rechazar las marcas que son

de coberturas distintas o no relacionadas.

En el caso de la marca FERRARI, solicitud N2 770.799 fallo DNI N2 144.965, se
cumplen con todos los requisitos de la citada norma legal. En efecto, el fallo antes
individualizado sefial6 que la expresion solicitada correspondia a la famosa y notoria marca

italiana.
El oponente en este caso, acompaind copias de certificados de registro en el extranjero
de la marca FERRARI para la clase 9 y impresiones diversas impresiones de paginas web en

las cuales se hacia referencia a la marca.

Por ultimo, el fallo concluy6 que:

2.- Que resulta atendible acoger la oposicién fundada en la letra g) del articulo 20 de la Ley
19.039, y en infraccién al Articulo 6 bis del Convenio de Paris para la Proteccién de la
Propiedad Industrial, que se refiere a las marcas notoriamente conocidas, toda vez que
conforme a la documentacién acompafiada por el actor y no objetada por el demandado,
especialmente de los certificados que dan cuenta de registros de si marca en el extranjero,
especialmente en la Unién Europea, en la OMPI y en Brasil, entre otros paises, para
distinguir productos de la clase 9, se acredit6 fehacientemente que a oponente es la
creadora de la marca FERRARI. Que con la demas documentaciéon acompafiada, esto es
impresiones de sitios de Internet, el demandante acredité la fama y notoriedad, a lo cual
debe sumarse la circunstancia que las marcas son idénticas, circunstancias todas que
impiden pronunciarse favorablemente acerca de la marca pedida.

6.2. Marca notoria registrada en Chile

Como se menciond, tanto las marcas registradas en Chile como las registradas en el
extranjero pueden gozar de fama y notoriedad, sin embargo, los requisitos para que se
configuren las causales del inc. 12 y 22 de la letra g) del art. 20 LPI y los efectos de estas son

diferentes.
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Segun el art. 20 letra g) inc. 22, las marcas notorias en Chile, podran impedir el registro

de otras marcas, si cumplen los siguientes requisitos:

e Gocen de fama y notoriedad

e Identidad o similitud grafica o fonética

e Productos o servicios distintos o no relacionados, a condicién que éstos guarden algin
tipo de conexion con los productos, servicios, o establecimiento comercial o industrial

e Probabilidad que esa proteccion lesione los intereses del titular de la marca notoria
registrada

¢ Fama y notoriedad en el sector pertinente del publico en Chile

En el caso de la marca ESPN N¢ 718.722, que fue resuelta por fallo DNI N2 141.369
aplicé esta disposicion y sefialé6 que a pesar que la marca fundante de la oposiciéon no se
encontraba registrada en la misma clase o una clase relacionada que la expresion solicitada,

no impedia que se configurara “el peligro de confusion”.

En efecto, el solicitante “s6lo” demostroé tener registros en Chile en clases diferentes al

de la cobertura de la solicitud del signo solicitado.

Asfi lo senala el fallo antes identificado, como abajo se transcribe:

3.- Que corresponde acoger la oposicion fundada en el inciso 22 de la letra g) del articulo
20 de la Ley 19.039, que recoge lo dispuesto en el articulo 16 N2 3 del Acuerdo sobre los
ADPIC, que dispone la aplicacion mutatis mutandis del articulo 6 bis del Convenio de Paris,
ya que resulta totalmente aplicable a este caso especifico, toda vez dicha norma
circunscribe su aplicabilidad a bienes o servicios que no sean idénticos ni similares a los
solicitados, lo cual se cumple en el caso de autos, pues la marca impugnada se pide para
distinguir una cobertura disimil e inconexa con la cobertura de la marca presentada por el
actor.

También se menciona que la marca oponente goza de notoriedad tanto en Chile como

en el extranjero:
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4.- Atendido lo ya expuesto en los considerandos anteriores, procede ademds acoger la
oposicién basada en la letra f) del articulo 20 de la Ley 19.039, que hace aplicable lo
dispuesto en el articulo 82 del Convenio de Paris, referido a la proteccién que deben
brindar los paises de la Unién del nombre comercial, ya que de concederse la marca pedida
a quien no es el verdadero creador de la marca ESPN, ello podria dar motivo de toda suerte
de errores o confusiones entre el publico consumidor, en cuanto a la procedencia de los
productos que se quiere distinguir, atendida la existencia, fama y notoriedad de la marca y
nombre comercial del oponente.

7. Tratamiento jurisprudencial de las marcas famosas

Si bien es cierto, existe el art. 20 letra g) sefiala como requisito para impetrar la causal
legal la existencia de un registro en Chile o en el extranjero, puede suceder que en algunos
casos, que a pesar no acompaiarse los registros o acreditar la fama y notoriedad en alguna
forma documental, la marca posea una fama tan indiscutible que la concesién de la expresiéon

a otra persona que no sea el titular induzca a error u engano.

Un caso de marca famosa extranjera fue YOUTUBE.CL, N2 754.456 que fue rechazada
por fallo DNI N® 147.646. El oponente, el verdadero creador y titular del famoso sitio web
“Youtube”, no logré acreditar la fama y notoriedad del signo, a pesar de haber acompafiado

registros en la clase 35, por lo que no se configuraba la causal del art. 20 letra g) LPI:

2.- Que procede rechazar la oposiciéon deducida, fundada en la infraccion de la letra g) del
articulo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, que recoge lo dispuesto por el articulo 6 bis
del Convenio de Paris sobre las marcas notoriamente famosas, toda vez que si bien el actor
logré acreditar poseer registros en el extranjero, en relaciéon a la marca YOUTUBE para
distinguir servicios de la clase 35, no logré acreditar; sin embargo la fama y notoriedad que
hubiese alcanzado el referido signo en relacién con dichos servicios, lo que impide
pronunciarse favorablemente por la oposicion planteada.

Sin embargo, el DNI estim6 que a pesar de no acompafiar registros en el extranjero, la
marca podia considerarse como famosa, por lo cual poseia una proteccion especial y que de
concederse la marca solicitada a un tercero, esto induciria a error o engafio respecto al origen.
Por lo mismo, se configuré claramente la causal de irregistrabilidad de la letra f) del art. 20

LPI, tal como lo expresa el siguiente considerando:
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3.- Que, sin perjuicio de lo anterior, corresponde acoger oposicion planteada, fundada en la
letra f) del articulo 20 de la Ley 19.039, que recoge lo dispuesto en el articulo 8del
Convenio de Paris sobre la proteccion del nombre comercial, por cuanto, es de publico
conocimiento que el elemento distintivo del signo solicitado, YOUTUBE, corresponde al
nombre un sitio web de alojamiento de videos en donde las personas pueden ver y subir
diferentes tipos de videos, y forma parte de la memoria colectiva de nuestro pais, por lo
que es posible presumir de manera racionalmente fundada que, de concederse la marca
pedida, ello seria inductivo a error o confusién en el publico consumidor en relacion al
origen de los productos a distinguir, lo que no hara posible una coexistencia pacifica en el
mercado.

B. Marca no registral

El art. 20 letra h) LPI establece que:”Esta causal serd igualmente aplicable respecto de
aquellas marcas no registradas que estén siendo real y efectivamente usadas con anterioridad a
la solicitud de registro dentro del territorio nacional”. Esta disposicion fue introducida por la

ley 19.996.

Antes de esta modificacion legal, normalmente se reconocia la marca no registrada a
través de la utilizacién del art. 20 letra f) LPI, debido a que conceder la marca solicitada no
considerando una marca no registral anterior inducia a error o engano respecto al origen

empresarial.

1. Caracteristicas del uso

Como se sefialg, el uso que habilita a la proteccion de la marca no registrada tiene

ciertas caracteristicas:

e Realy efectivo
e Dentro del trafico comercial incluyendo operaciones comerciales
e Dentro del territorio nacional

e Anterior a la fecha de solicitud de marca comercial
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En cuanto al uso real y efectivo significa que se encuentre siendo utilizado para

distinguir productos o servicios, es decir, como signo distintivo.

Por otro lado, la marca es un derecho que desarrolla su vida dentro de un determinado
ambito, que es el trafico econémico. Este trafico econémico incluye las operaciones
comerciales de acuerdo al art. 19 bis d), por lo que el uso de la marca no registrada debe

desarrollarse dentro de este ambito.

El art. 20 letra g), por su parte, restringe este reconocimiento (de la marca no

registral) a aquellas que son utilizadas dentro del territorio de chileno.

Por ultimo, es importante destacar que a pesar de no existir un plazo para la data de
este uso, se entiende que debe ser a lo menos anterior a la fecha de solicitud de la marca.
Normalmente, mientras mas tiempo de uso real y efectivo tenga un signo, es mas probable

que sea considerada como una marca no registral.
2. Prueba de la existencia de la marca no registral
Los hechos que se deben probar para la existencia de una marca no registral son:
e Uso Real y efectivo
e Dentro del trafico comercial incluyendo operaciones comerciales
e Dentro del territorio nacional

e Anterior ala fecha de solicitud de marca comercial

También es importante destacar dos hechos que si bien no necesariamente indican la

existencia de una marca no registral, si pueden estar unidas a esta:

¢ Quelamarca coincida con un nombre social que sea utilizado como marca

¢ Que el demandante haya solicitado la marca con anterioridad
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El nombre comercial no es marca comercial y corresponde a una categoria separada de
signo distintivo. Sin embargo, muchas veces el nombre comercial coincide con la marca

comercial y es utilizado para identificar productos y servicios.

Por otro lado, el demandante puede haber solicitado la marca con anterioridad al

solicitante y la presentacion no prosperd o la marca no se renovo.

Los hechos anteriores podran probarse por:

e Publicidad
e Escritura social
e Facturasy guias de despacho

e Balances anuales

3. Tratamiento jurisprudencial

Existe jurisprudencia en relacidn a la existencia de la marca no registral desde antes
de la reforma introducida con la ley 19.996, la cual agregd el nuevo inciso 2°. Como ya se
menciono, con anterioridad a esta reforma se reconocian las marcas no registrales a través del

art. 20 letra f).

Un ejemplo de reconocimiento de una marca no registral, es el caso de la solicitud
DATASOFT, N2 727.603. En esta oportunidad, la Sociedad de Computacién Datasoft Sociedad
Andnima, la cual, como segun consta en el expediente, fue creada por escritura publica el afio
1989, utilizaba la denominacién DATASOFT para identificar productos de la clase 9 dentro del
trafico comercial, sin embargo, otra empresa no relacionada a la Sociedad de Computacion

Datasoft Sociedad Andénima solicitd la marca.

Es por esto que la Sociedad de Computacién Datasoft Sociedad Anénima se opuso al
registro y en el marco de este proceso logré6 demostrar que la denominacién era parte de su
razon social y que esta a su vez era utilizada para distinguir productos de la clase 9. También
logré demostrar que ya habia solicitado antes la expresion DATASOFT como marca comercial

para distinguir los mismos productos, solicitud que no prosperao.
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2.- Que corresponde acoger la oposicidn, fundada en la infraccidén a la letra h) inciso 22 del
Art. 20 de la Ley 19.039, toda vez que de acuerdo a la documentaciéon acompanada por el
actor, y no objetada por el demandado, se pudo acreditar fehacientemente que el oponente
ha sido el creador y usuario de la marca DATASOFT, lo que se demuestra, entre otros
antecedentes, con la fotocopia de la escritura publica de constituciéon de la sociedad
“SOCIEDAD DE COMPUTACION DATASOFT SOCIEDAD ANONIMA!, de fecha 25 de abril de
1989, fotocopias de contratos referidos a los servicios que presta el actor, abundante
cantidad de fotocopias de facturas emitidas por el actor entre fechas 6 de julio de 1989 y
28 de marzo de 2007 y fotocopias de diversos anuncios publicitarios de servicios de la
empresa DATASOFT.

3.- Que por las mismas razones expuestas precedentemente, corresponde acoger la
oposicion fundada en la infraccion de la letra f) del articulo 20 de la Ley N2 19.039, que
recoge lo dispuesto en el articulo 8 del Convenio de Paris, referido al deber de protecciéon
de los paises de la Union respecto de los nombres comerciales, ya que de concederse la
marca pedida, ello podria dar motivo a toda suerte de errores o confusiones entre el
publico consumidor, en cuanto a la procedencia de los servicios que se quiera distinguir.

Otro caso que se puede mencionar es el de la marca LA PAMPA, solicitud N2 653.533,
registro N2 713.254 que fue anulado por fallo DNI N2 144.925. En el cual se reconocio la

calidad de marca no registral a una denominacion utilizada en el mercado desde el afio 2000.

2.- Que, en relacion con la demanda de nulidad interpuesta fundada en la letra f) del
articulo 20 de la Ley N2 19.039, y luego del estudio de los antecedentes aportados por el
actor y no objetados por el demandado, este tribunal se ha formado la conviccién que dicha
accion debera ser acogida. En efecto, con lo ejemplares de avisos publicitarios aparecidos
en diversas publicaciones, entre otras pruebas acompafiadas por el actor, ha quedado
acreditado fehacientemente que este ultimo adopt6 el uso de la expresion LA PAMPA como
marca comercial, a lo menos desde el afio 2000, esto es, con una fecha anterior a la
solicitud que dio origen al registro cuya nulidad se demanda, para denominar servicios de
restaurante, los cuales ha prestado en la ciudad de Temuco, especificamente en calle
Caupolican, en donde goza de buen nombre y clientela. Lo anteriormente expuesto, unido a
la identidad grafica y fonética entre la expresiéon LA PAMPA usada por el actor y el signo
registrado por el demandado, permite concluir que no es posible mantener la vigencia del
registro impugnado, por cuanto ello podria suscitar toda suerte de errores o engafios entre
el publico consumidor, especialmente e cuanto al origen empresarial de los servicios que
distinguen con el registro cuya nulidad se demanda.
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C. Indicaciones geograficas y denominaciones de origen

El Art. 20 letra j) LPI establece que son irregistrables las marcas “(...) que puedan
inducir a error o confusion en el publico consumidor, respecto de la procedencia o atributos del

producto que pretende distinguir en Chile una Indicacion Geogrdfica o Denominacién de Origen.”

Las indicaciones geograficas pueden ser creadas o reconocidas ya sea por ley, tratados

internacionales o por el registro en INAPL

1. Casos de conflicto entre marcas e 1.G y D.O

Es posible mencionar una serie de otras marcas rechazadas en primera instancia por
incluir una indicacién geografica o una denominacién de origen, entre las que podemos

mencionar:

e OVALLE, solicitud N2 718244, para distinguir vinos, clase 33. El cual fue rechazada por
constituir una denominacion de origen, conforme al Decreto N2 464 del Ministerio de

Agricultura.

2.- Que, sera acogida la inica oposicion deducida, fundada en la letra j) del articulo 20 de la
Ley N2 19.039, por cuanto la expresion OVALLE efectivamente corresponde a una
denominacién de origen, como lo sefiala el articulo 1 N2 2 inciso tercero del Decreto N2 464
del Ministerio de Agricultura, que establece zonificacién viticola y fija normas para su
utilizacién, razon por la cual no s posible conceder la marca para la cobertura solicitada en
autos.

Es importante destacar que el rechazo en base a una denominaciéon de origen o indicaciéon
geografica solo se debe considerar cuando la cobertura de la solicitud de marca coincide
con los productos que distingue la denominaciéon de origen o indicacién geografica, por
ejemplo: No existiria problema, para conceder la marca Ovalle para tuercas.
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D. Conflicto de marcas con el derecho de autor

Los derechos de autor sobre una obra literaria o sobre un personaje, generalmente, no
afectan la existencia o nacimiento de un derecho marcario por parte de un tercero. En efecto,
los derechos de autor sobre una obra o personaje son independientes de la proteccién del
derecho marcario. Sin embargo, pueden existir dos casos en los cuales esta “obra” puede

impedir el registro de una marca:

e Cuando la expresion solicitada como marca sea inductiva a error
e Cuando la denominacién protegida bajo los derechos de autor se utilice como

marca

1. La expresion solicitada como marca es inductiva a error

La denominacion solicitada que coincide con una expresion protegida por derechos de
autor, puede ser rechazada si es inductiva a error u engafio respecto a su origen empresarial,
como en el caso de la marca QUICO, solicitud N2 810964 que fue solicitada para distinguir
ropa, calzado y sombrereria, clase 25, la cual fue rechazada mediante fallo DNI N2 147.080
que establecidé que la marca solicitada correspondia a una expresion de creacion del oponente

y que de ser concedida puede inducir a error u engano.
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2.- Que corresponde acoger oposicidn planteada, fundada en la letra f) del articulo 20 de la
Ley 19.039, por cuanto, es un hecho publico y notorio que el signo solicitado corresponde a
la imagen y nombre de uno de los personajes principales de la serie de television de origen
mexicano EL. CHAVO DEL 8, creacién del oponente, don Roberto Gémez Bolafios, difundida
tanto a nivel nacional como internacional desde hace mas de veinte afios. Todo lo anterior
ha sido profusamente cubierto en los medios de comunicacién, Internet, libros, etc., y
forma parte de la memoria colectiva de nuestro pais, por lo que es posible presumir de
manera racionalmente fundada que, de concederse la marca pedida, ello seria inductivo a
error o confusiéon en el publico consumidor en relaciéon al origen de los productos a
distinguir, lo que no hara posible una coexistencia pacifica en el mercado.

Por otro lado, la expresion KRUSTY BURGER, solicitud N2 783.860 fue rechazada por
fallo DNI N® 147.639 para distinguir servicios de restaurante, clase 43, debido a que

correspondia a un personaje de personaje de una serie de television.

3.- Que, sin perjuicio de lo anterior, corresponde acoger oposicién planteada, fundada en la
letra f) del articulo 20 de la Ley 19.039, por cuanto, es de publico conocimiento que tanto
KRUSTY como el payaso que aparece como elemento figurativo central de la etiqueta
pedida, corresponden al nombre y disefio de uno e los personajes principales de la serie de
television de origen norteamericano LOS SIMPSONS, transmitida y distribuida
mundialmente por TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION, tanto a nivel
nacional como internacional, desde hace mas de diez afos. Todo lo anterior ha sido
profusamente cubierto en los medios de comunicacidn, Internet, libros, etc., y forma parte
de la memoria colectiva de nuestro pais, por lo que es posible presumir de manera
racionalmente fundada que, de concederse la marca pedida, ello seria inductivo a error o
confusidon en el publico consumidor en relacién al origen de los rubros a distribuir, lo que
no hara posible una coexistencia pacifica en el mercado.

En el caso de la marca GASPARIN solicitud N¢ 668.951, fallo DNI N2 142.327, es
posible apreciar el rechazo de la solicitud en baso a la existencia de un personaje infantil. En
efecto, se estim6 que la concesion de la marca solicitada seria inductiva a error o confusiéon

respecto al origen empresarial.
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3.- Que no obstante lo anterior, se acogera la oposicion basada en la infraccién de la letra f) del
Art. 20 de la Ley 19.039, ya que la etiqueta solicitada es semejante a la imagen o figura del
famoso personaje GASPARIN, cuyo creador es el oponente en autos. Este hecho se acreditd
con la prueba acompafiada en autos y consta ademas el registro N2 624.875 y la solicitud N2
282.246 que presento el oponente en Chile, ambas marcas de caracter mixtas, cuyas etiquetas
se insertan a continuacién, que contienen la figura del personaje y acreditan su creacidn.

GASPARIN

Que en vista de lo anterior, de otorgarse una marca que contiene la figura del
personaje GASPARIN a quien no es su verdadero creador, ello sera motivo de toda suerte de
errores o confusiones entre el publico consumidor, en cuanto a la procedencia de los servicios
que se quiere distinguir.

Otros casos que es posible mencionar, en los cuales se ha alegado la existencia de

derechos de autor, son:

e CANITROT, solicitud N2 756.705, para distinguir vinos y licores de la clase 33, que fue
rechazada mediante fallo DNI N2 142.390, por corresponder a un personaje creado en

el contexto de un programa de television.

e MELODIA PASCUA FELIZ PARA TODOS, solicitud N2 715.104, para distinguir, entre

otros, servicio de difusion de publicidad por cualquier medio de toda clase de
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productos y servicios. agencia de publicidad. servicio de propaganda o publicidad

radiada y televisada, clase 35.

2. La denominacion protegida bajo los derechos de autor es utilizada como

marca

En otras ocasiones, existen personajes u obras que son utilizadas como marca en el

extranjero o en Chile. En estos casos se suele rechazar la marca solicita en base al art. 20 letra

f), g) o h) LPL

Un caso a mencionar es la marca KRIPTONITA, solicitud N2 641.173 que pretendia
distinguir todos los productos de la clase 25, la cual fue rechazada por el fallo DNI N2 142.755
por cuanto la expresion “KRIPTONITE” ademas de ser una creaciéon del oponente,

correspondia a una marca registrada en algunos paises, segin considerando abajo transcrito:

2.- Que procede acoger la oposicion, fundada en la infraccién de la letra g) del articulo 20
de la Ley 19.039, referido a las marcas notoriamente conocidas, ya que de acuerdo a la
documentacién acompafiada por el actor, y no objetada por el demandado, se pudo
acreditar fehacientemente que el oponente ha sido el creador de la marca KRIPTONITE, lo
que se demuestra con el registro de inscripciéon de la marca en numerosos paises, entre
Comunidad Econémica Europea en el afio 2001, en Estados Unidos, en el afio 1983, y
Ecuador, en el afio 2001, acreditdndose con ello la data de la creacién; igualmente para
acreditar la fama y notoriedad de la marca el actor acompafié informe de articulos
publicados a través del mundo acerca de “kriptonite” y fotografias de productos de la clase
25 con el logo KRIPTONITE, circunstancias todas que impiden pronunciarse
favorablemente acerca de la marca pedida.
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ANEXOI

Elementos comunes entre marcas

Solicitud Fallo/Resolucion Marca solicita Marca fundante
definitiva oposicion/nulidad
N2795.125 Fallo DNI JAHUEL ALTO JAHUEL
144.380
N2 719.947 Fallo DNI YAGAN AUSTRAL YAGAN
142.647
N2769.357 Fallo DNI SMARTCORNER SMART
142.154
N2725.533 Fallo DNI UNIVERSIDAD  DE | INSTITUTO
142.870 PROVIDENCIA PROFESDIONAL DE
PROVIDENCIA
N2760.110 Fallo DNI PUERTA NORTE CASINO PUERTA
143.288 NORTE
N2 714.986 Fallo DNI WWW.MUNDO PARIS MUNDO
143.241 TECNOLOGICO.CL TECNOLOGICO
N2716.483 Fallo DNI LARA ACCESORIES LARA BOUTIQUE
143.143
N2 730.536 Fallo DNI CASTILLO DEL | CONDOR
141.344 CONDOR
N¢ 746.604 Fallo DNI LA VITRINA EN VITRINA
141.227
Ne753.477 Fallo DNI FUMEX-AGROFOL AGRO FOL
141.538
N2 730.843 Fallo DNI ADILASERJET LASERJET
141.447
Ne 757.364 Fallo DNI DOMO DON DOMO
141.764
N2 733.165 Fallo DNI FYREPEL 0SX 0SX
141.795
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N2713.059 Fallo DNI N2 | BASHAUS BASH
142.013

N2 743.206 Fallo DNI N2 | NECTA DAY, UNA AL | UNO AL DIA
141.829 DIA

Solicitud Fallo/Resolucion Marca solicita Marca fundante
definitiva oposicion/nulidad

N2 772.465 Fallo DNI N¢ | HERBOLIFE HERBALIFE
144.680

N2 786.043 Fallo DNI N2 | SERVIMAQUI LTDA | SERVIMAQUITEC
144.278

N2787.128 Fallo DNI N2 | MOUNT EVEREST EVEREST
143.909

N2 832.837 Fallo DNI N@ ACRYLUX ACRILEX
147.696

N2 795.043 Fallo DNI N2 | DEL INCA INCA
147.654

N2 746.504 Fallo DNI N¢ | FUJITOYO TOYO
144.932

N2769.357 Fallo DNI N2 | PROBIOFARM BIOPHARM
144.832

N2768.901 Fallo DNI N2 | NEXT PRESIDENT PRESIDENT
142.524

N2725.533 Fallo DNI N2 | FORTIDENT FORTADENT
142.443

N2746.968 Fallo DNI N2 | ECOTRAN ECOTRIN
141.237

N2724.330 Fallo DNI N2 | FIPROLINE FIPROKILL
141.506

N2791.388 Fallo DNI N2 | DENTOFLEX DENTO
144.549

N2763.674 Fallo DNI N¢ | NEOCELL NEOGEL

142.867
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ANEXO II

Similitud Fonética

Solicitud Fallo/Resolucion Marca solicita Marca fundante
definitiva oposicion/nulidad

N2791.357 Fallo DNI SCABISAN SCABIZAN
147.132

N2791.357 Fallo DNI BILAXTEN BILATEN
147.096

N2794.887 Fallo DNI LANOVO LENOVO
146.835

N2726.710 Fallo DNI GESTIONA GESTION
146.786

N2831.477 Fallo DNI TETANOL TETRANOL
147.619

N2790.622 Fallo DNI SIPALCO SIPALCOL
144.644

N2778.139 Fallo DNI AIRTECH AIRTEX
144.451

N2730.074 Fallo DNI KAWA IKAWA
144.438

N2765.721 Fallo DNI TSUNAMI TZUNAMI
143.959

N2790.235 Fallo DNI FLUOCORT FLUICOR
143.921

N2841.862 Fallo DNI BIOCHLOR BIOCLOR
147.782

N2802.110 Fallo DNI BULGARI BVLGARI
146.447

N2783.334 Fallo DNI SALMOSAN SALMESAN
146.379
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N2780.252 Fallo DNI N¢ | AVANTIS ADVANTIS
146.466

N2795.264 Fallo DNI N¢ | ISERCON ASERCO
146.227

N9746.797 Fallo DNI N¢ | ANDESCORP ANDECORP
146.245

N2 816.923 Fallo DNI N¢ | MEDGEL MEDIGEL
145.839

N2769.117 Fallo DNI N¢ | SERVIMAS SERVIMAD
143.265

N2 748.527 Fallo DNI N2 | INVYSA INDISA
143.254

N¢740.897 Fallo DNI N¢ | ZEON XEON
141.680

N2759.817 Fallo DNI N | LINAFRUT LINFRUT
141.650

N2726.537 Fallo DNI N¢ | ZAIRA ZARA
143.813

N¢763.829 Fallo DNI N¢ | PRECAL PRECLAR
142.002

N2 755.050 Fallo DNI N¢ | MESAVANT METAVANT
141.860

N2744.077 Fallo DNI N¢ | RAGHUE RAHUE
146.651

N2733.902 Fallo DNI N¢ | PINOSOL PINE-SOL
143.129

Otros casos de similitud fonética son:

Solicitud Fallo/Resolucion Mareca solicita Marca fundante
definitiva oposicion/nulidad

N2777.421 RD DNI 15-10-2008 | MALICIA MALIZIA

N2824.474 Fallo DNI N2 | NOLI NOLY
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145.830

N©747.332 Fallo DNI N¢ | ZAGA SAGA
143.025

N2748.373 Fallo DNI N¢ | WANTES GUANTE
141.343

N2773.457 Fallo DNI N¢ | TEGSA TECSA
143.233

N2752.798 Fallo DNI Ne | VT! NEW BT
143.084

N2754.462 Fallo DNI N¢ | DAGUSTO DATELGUSTO
141.549

N2734.563 Fallo DNI N¢ | KOMPLOT COMPLOT
141.028

N2767.666 Fallo DNI N¢ | FARMABELLA FALABELLA
143.482

N¢814.877 Fallo DNI N¢ | R&R RYR
146.495

Diferencia de una o dos letras

Solicitud Fallo/Resolucion Mareca solicita Marca fundante
definitiva oposicion/nulidad

N2796.957 Fallo DNI N2 | BLANDFORD BRADFORD
146.929

N2831.477 Fallo DNI N¢ | TETANOL TETRANOL
147.619

N2821.303 Fallo DNI N2 | NEXTTIME NETTIME
147.622

N2777.257 Fallo DNI N2 | RHINO RINO
147.573

N2790.622 Fallo DNI N@ SIPALCO SIPALCOL

N2778.139 Fallo DNI N2 | AIRTECH AIRTEX
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144.451

N¢730.074 Fallo DNI N@ KAWA IKAWA

N2790.235 Fallo DNI N@ FLUOCORT FLUICOR

N2770.954 Fallo DNI AUTOMX AUTOMAX
143.887

N©841.862 Fallo DNI BIOCHLOR BIOCLOR
147.782

N2780.252 Fallo DNI AVANTIS ADVANTIS
146.466

N2774.415 Fallo DNI CARDIOME CARDIOMEX
146.320

N2795.264 Fallo DNI ISERCON ASERCO
146.227

N¢783.334 Fallo DNI SALMOSAN SALMESAN
146.379

N9746.797 Fallo DNI ANDESCORP ANDECORP
146.245

N2816.923 Fallo DNI MEDGEL MEDIGEL
145.839

N9769.117 Fallo DNI SERVIMAS SERVIMAD
143.265

N2748.527 Fallo DNI INVYSA INDISA
143.254

N2789.518 Fallo DNI IMAGEN FILM IMAGEM FILM
144.582

N2 763.829 Fallo DNI PRECAL PRECLAR
142.002

N2755.050 Fallo DNI MESAVANT METAVANT
141.860

N2796.085 Fallo DNI SESSIONS S SESIONES
146.586

N2780.078 Fallo DNI PROTEK PROTEX
146.600
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N2731.536 Fallo DNI N¢ | ACTIVEX ACTIV
143.243
N©721.692 Fallo DNI N¢ | HIPNOTICO HPNOTIQ

143.289
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ANEXO III

Dos elementos figurativos

Solicitud | Fallo/Resolucion | Etiqueta solicita Etiqueta fundante
definitiva oposicion/nulidad
Ne Fallo DNI N©
685.377 | 139.368
Ne Fallo DNI
694.263 | N2142.987, 22
TPI.
Ne Fallo DNI
734486 | N2141.412 ;
cad2IIZEITI=
Ne Fallo DNI
756.449 | N2140.883
N2 Fallo DNI N¢
720.543 | 143.089
DEUSCHES EZEUGNIS
N¢ Fallo DNI
758.778 | N°141.460 x UT ‘2 lOUT
CONTROL PLAGAS
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Ne
733.722

Fallo
141.815

DNI
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ANEXO IV

Marcas diferentes

N2143.804. Rev.
TPL

Solicitud | Fallo/Resolucién | Etiqueta solicita Etiqueta fundante
definitiva oposicion/nulidad
Ne Fallo DNI  N©
696.685 136.487 rev.TP],
27-07-2007. E -
WALL STREET INSTITUTE
N2704.554 | Fallo DNI
N2138.889
Ne Fallo DNI  N©
708.234 137.527
N2719.768 | Fallo DNI  N¢
143.034
N2721.258 | Fallo DNI
N2140.100
N2750.415 | Fallo DNI
N2143.636
A .
N2755.722 | Fallo DNI

CAT
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ANEXOV

Marcas notorias extranjeras letra g)

Solicitud Fallo/Resolucion definitiva | Marca solicita
N2601.368 Fallo DNIN¢ 144.627 POLYGAL

N2 461.406 Fallo DNI N¢ 144.487 RED BULL

N2 743.750 Fallo DNI N 144.204 GREEN PEEL
N2797.162 Fallo DNIN® 147.743 LIBY

N2 786.078 Fallo DNIN? 147.751 HARRIER

N2 784.473 Fallo DNIN¢ 147.779 CREATIVE RECREATION
N¢ 788.749 Fallo DNI N2 147.656 SHANTUI

N2 754.456 Fallo DNI N9 147.646 YOUTUBE.CL
N2790.658 Fallo DNI N2 146.478 VIE]JO TONEL

N2 777.211 Fallo DNI N2 146.392 4US

N2 784.275 Fallo DNI N 146.339 SOMBRERO NEGRO
N2 765.818 Fallo DNI N2 146.307 AVIATOR

N2 754.862 Fallo DNI N9 146.347 PRUNE

N2 778.947 Fallo DNI N¢ 146.194 R ROCKRIDERS

N2 770.842 Fallo DNI N2 146.111 LES PAUL

N2 762.037 Fallo DNI N2 146.203 TOKIDOKI

N2 755.391 Fallo DNI N2 755.391 LEXUS

N2 753.714 Fallo DNI N2 146.061 GAMMA
N2726.612 Fallo DNI N2 146.195 FOSSIL

N2770.799 Fallo DNI N2 144.965 FERRARI
N2730.152 Fallo DNI N2 144.967 JOHN LOBB
N2678.631 Fallo DNI N2 144.929 BAWLS

N2 738.182 Fallo DNI N2 144.870 FLORICIENTA
Ne732.874 Fallo DNI N¢ 144.842 DR. EDWARD BACH
N2 594.060 Fallo DNI N2 144.840 MAZAK

N2 557.625 Fallo DNI N© 144.841 LUMINA
N2726.110 Fallo DNIN? 142.610 EUROCEL
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N2 696.975 Fallo DNIN2142.419 KERA CARE
N¢736.462 Fallo DNI N 142.310 BOOSTER
N¢732.074 Fallo DNI N 142.319 DURAROCK
N2762.375 Fallo DNI N2 143.013 BPE
N¢641.173 Fallo DNI N9 142.755 KRIPTONITA
N©741.182 Fallo DNI N¢ 143.410 VALMONT
N2 749.925 Fallo DNI N2 143.222 ALFAGUARA
N?2739.827 Fallo DNI N2 143.130 DAYUN
N¢718.722 Fallo DNI N2 141.369 ESPN

N2 727.376 Fallo DNIN2141.211 TREKUSA
N2735.791 Fallo DNIN¢ 141.097 TOY STORY
N¢703.932 Fallo DNI N2 141.467 DB 07

N2 690.234 Fallo DNIN2141.470 BKT

N2 693.254 Fallo DNI N2 143.478 BMV

N2 767.678 Fallo DNI N2 143.532 TALEA
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Parte 18

Establecimiento Industrial y comercial

Las marcas de establecimientos comerciales e industriales corresponden a
expresiones que pretenden proteger el nombre de una determinada empresa que transa o

produce ciertos bienes.

Las marcas de establecimientos comerciales e industriales a diferencia de los otros
tipos de marcas, se encuentran destinadas mas bien a proteger la actividad de transar o
producir mas que el nombre de los productos mismos que transan o producen (art. 26 inc. 22

LPI).

Los establecimientos comerciales o industriales de fabricacién o comercializaciéon
deben encontrase asociados a productos especificos y determinados de una o varias clases,
conforme al art. 23 LPI. Sin embargo, como ya se mencioné la marca registrada para un
establecimiento comercial o industrial no protege los articulos que en ellos se expendan o
fabriquen, a menos que se inscribieren, ademas, para amparar dichos productos en forma

particular.

Por otro lado, una particularidad de las marcas de establecimiento comercial, que las
diferencia de los otros tipos de marca, es que el ambito de proteccidn sélo cubren las regiones
que se solicitan. En efecto, el art. 27 LPI senala que: “Los registros de marcas que protejan
establecimientos comerciales servirdn sélo para la regién en que estuviera ubicado el
establecimiento. Si el interesado quisiera hacer extensiva a otras regiones la propiedad de la
misma marca, lo indicard en su solicitud de registro, debiendo pagar el derecho correspondiente

a una solicitud y a una inscripcién por cada region”.
Por ultimo, los registros de marcas que distinguen productos, servicios y

establecimientos industriales tendran validez para todo el territorio de la Republica (art. 27

LPI).
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Forma de presentacion

Las solicitudes de establecimiento comercial e industrial deben presentarse en el

formulario destinado para estos efectos.

En el caso de las solicitudes de establecimiento comercial,

particularidades, las cuales consisten en sefialar expresamente:

Las regiones qu

e cubre la solicitud

Los productos que se pretenden distinguir con el signo
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presenta dos

En el caso de las solicitudes de establecimiento industrial, no se aprecian mayores

particularidades en el formulario y al igual que los establecimientos comerciales se debe

especificar los productos que se pretenden distinguir con el signo
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II. Examen de forma

El examen de forma de las solicitudes de establecimientos comerciales e industriales

se debe regir por las mismas reglas sefialadas para los otros tipos de marca.

IIL. Examen de fondo

El examen de fondo de las solicitudes de marcas de establecimientos comerciales e
industriales se rige por las mismas normas que los demdas tipos de marcas. Existen, sin
embargo, ciertas particularidades que dicen relacién con la posibilidad de colisién con otros
derechos. En este sentido, se ha entendido que no es posible hacer una relaciéon de cobertura
entre productos y establecimientos comerciales, debido a que los establecimientos

comerciales no protegen los productos que expenden, asi lo sefiala el art. 26 inc. 22 LPI.

436



Por el contrario, si la marca se encuentra registrada previamente para un producto podria

excluirse para un establecimiento comercial si existiera colision de clases.

Esto se encuentra ratificado en diversos fallos del DNI, entre los que se puede

mencionar:
Marca solicitada | Fallo/Resol | Cobertura Cobertura
ucion solicitada fundante de
definitiva oposicion/nulidad

DISTRIHOGAR N¢ | Fallo DNI N2 | Tejidos y productos textiles no | Establecimiento
767.896 147.744 comprendidos en otras clases; | comercial de compra
ropa de cama y de mesa, clase |y venta de los

24. productos de la clase

24.

Este fallo destaca la aplicacion del art. 26 inc. 22 LPI:

2.- Que corresponde rechazar la demanda de oposicion, fundada en la letra f) del articulo
20 de la ley N2 19.039, toda vez que el registro invocado por el actor distingue un
Establecimiento Comercial para la compra y venta de tejidos y productos textiles no
comprendido en otras clases; ropa de cama y de mesa, de la clase 24, en la Regién
Metropolitana, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 26 inciso 22 del Reglamento de
la Ley N2 19.039, la marca registrada para un establecimiento comercial o industrial no
protege los articulos que en ellos se expenden o fabriquen, a menos que se inscribiere,
ademas, para amparar dichos productos, por lo que no se advierte cémo el signo pedido
podria ser inductivo a error o confusidn, en relacién a la cualidad, el género o el origen de
los rubros a distinguir.
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Parte 19

Frases de Propaganda

Las frases de propaganda o publicitarias no se encuentran definidas ni en la ley ni en
su Reglamento. Sin embargo, para efectos didacticos, se puede decir que las frases de
propaganda corresponden a expresiones que acompafian a una marca comercial y que se
encuentran destinadas, en principio, a promocionar un bien a través de exaltar cualidades o
atribuir sentimientos positivos. Estas deberdn ser presentadas unicamente como

denominaciones y no deben estar incluidas dentro de una etiqueta.

Las frases de propaganda deben cumplir con los siguientes requisitos:

e Deben estar adscritas a una marca registrada

e Deben ser de caracter promocional

Las marcas comerciales deben adscribirse a una marca registrada, conforme al art. 23
LPIL. La ley no impone requisitos para la calidad de la marca registrada, es decir, la marca
registrada puede ser denominativa o mixta, sin embargo, no puede ser simplemente figurativa
debido a que la denominacién de la marca registrada debe incluirse dentro de la frase de

propaganda. Esto es confirmado por lo sefialado en el art. 23 del RLPI.

La frase de propaganda, por otro lado, es totalmente dependiente de la marca

registrada. Esta dependencia se manifiesta en dos ambitos.

e Lavida frase de propaganda dependera de la vida de la marca registrada. Es por esto
que la caducidad o nulidad de la marca comercial conlleva la caducidad o nulidad de la
frase de propaganda, conforme al art. 19 bis a) LPIL. INAPI en este caso, debe cancelar
la frase de propaganda de oficio. Ademas, el art. 19 bis b) LPI sefiala que las frases de
propaganda no se pueden ceder o transferir, salvo que se cedan o transfieran con el

registro principal al cual se adscriben.
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e La cobertura de la frase de propaganda no podra ser mas amplia que cobertura de la

marca registrada. No pueden existir frases de propaganda que distingan productos o

servicios de naturaleza diferente a aquella distinguida por la marca registrada.

L. Forma de presentacion

Las frases de propaganda deben presentarse en el formulario destinado para estos

efectos. En el cual se debe indicar la denominacién solicitada y la cobertura. También debe

indicarse el registro al cual se adscribe.
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II. Examen de forma de las frases de propaganda

El andlisis formal de las frases de propaganda no se diferencia en general del examen

de forma de una marca denominativa.

Por lo anterior, remitirse a examen de forma de marcas que fue desarrollado con anterioridad.

Aspectos a del registro citado Observacion

Vigencia La frase de propaganda debe adscribirse a un
registro vigente

Titularidad Debe coincidir la titularidad del registro y de
la frase de propaganda

Denominacion La denominaciéon de la marca registrada
debe incorporarse en forma idéntica en la
frase de propaganda

Cobertura La cobertura de la frase de propaganda debe
estar completamente incluida en la del
registro citado

II1. Examen de fondo de las frases de propaganda

El examen de las frases de propaganda no difiere en esencia del examen general

aplicable a otros tipos de marca denominativos. Sin embargo, es necesario explicar algunos

puntos de los cuales difiere.

Las causales generales de irregistrabilidad son plenamente aplicables. Sin embargo,

normalmente se consideran distintivas, debido a que la frase de propaganda generalmente

incorpora una marca registrada. No obstante, esto no es absoluto, por lo que se debe analizar

caso a caso y podria de todos modos considerarse una frase de propaganda descriptiva o

genérica para los productos o servicios que pretende distinguir, por ejemplo; podria
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eventualmente presentarse una frase de propaganda muy extensa, que a pesar de incluir una

marca registrada, no sea capaz de servir como un signo distintivo.

Algunos casos de frases de propaganda encontradas distintivas son:

Solicitud Fallo/Resolucion Marca solicita
definitiva
N2766.578 RD del 03/08/2007 JUEGA Y APRENDE CON LA CUARTA EL
DIARIO POPULAR / PACK PREESCOLAR
N2 765.152 RD del 02/10/2007 SNAPPLE MADE FROM THE BEST STUFF

ON EARTH

Por otro lado, en el andlisis de las causales relativas de rechazo se debe tener en

cuenta que las frases de propaganda se deben examinar de la misma forma que las marcas

denominativas, por ejemplo:

Solicitud Fallo/Resolucion Marca solicita Marca fundante
definitiva oposicion/nulidad
N¢ 784.765 Fallo DNI N¢ | DESAFIO CRUZ VERDE | LIDER, PRECIOS
144.286 PRECIOS BAJOS SIN | BAJOS SIEMPRE
COMPETENCIA

En el fallo es posible apreciar que el analisis de una solicitud de frase de propaganda

no se diferencia del realizado a una marca denominativa.

2.- Que corresponde rechazar la oposiciéon fundada en la letra h) del articulo 20 de la Ley
19.039, por cuanto, de la confrontacién de los signos en aparente conflicto, es posible
advertir diferencias tanto graficas como fonéticas que permiten distinguirlos entre si, ya
que si bien que las marcas comparten el segmento PRECIOS BAJOS, los respectivos
complementos son distintos, los cuales logran dotar a cada conjunto de una fisonomia e
identidad propia, lo cual da lugar a presumir de manera racionalmente fundada, que sera
perfectamente posible una coexistencia pacifica en el mercado.
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Parte 20

Oposicion a la solicitud de registro

L. Qué es la oposicion a la solicitud

La oposicion a la solicitud de registro de una marca comercial es una acciéon mediante la
cual un tercero interesado pide que una solicitud de registro no se convierta en marca
registrada, por considerar que incurre en alguna de las causales de irregistrabilidad, conforme

alo sefialado en el art. 5 LPIL

La oposicion a la solicitud de marca comercial se concreta por medio de una demanda
presentada ante INAPI, que resuelve el DNI en primera instancia, conforme al art. 17 LPI. Con
ello, se da inicio al denominado juicio de oposicion, en que el Director Nacional de INAPI falla

como tribunal de primera instancia.

II. Procedimiento contencioso

Como ya se ha sefialado, el procedimiento de obtencién de una marca comercial es un
procedimiento de cardcter administrativo que se lleva a cabo en INAPI. Sin embargo, el
procedimiento de tramitaciéon de una demanda de oposicién es de caracter contencioso y

judicial.

A. Naturaleza del procedimiento

La notificacién de la oposicién marca el momento en el cual este procedimiento

administrativo modifica su naturaleza para convertirse en un procedimiento judicial.

El tribunal es INAPI y el juez que debe resolver el conflicto es el DNI, conforme al art. 5

y 17 LPL.
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B. Plazo de oposicion

La LP], establece en el art. 5 inc 1 LPI que “[l]a oposicién deberd presentarse dentro del

plazo de 30 dias contado desde la fecha de la publicacién del extracto respectivo”.

Es necesario destacar que los plazos establecidos en la LP], segtn el art. 11 LPI, son
fatales y de dias habiles, tomandose el sdbado como inhabil. Por lo que el plazo de 30 dias

habiles, no incluye el sdbado, por lo que equivale aproximadamente a 6 semanas.

Transcurridos los 30 dias sin que se presente oposicidn, se extingue para los terceros
cualquier posibilidad de oponerse o participar del procedimiento, el cual sigue conservando
su caracter no contencioso y de naturaleza administrativa. En consecuencia, si no se

presentan oposiciones, INAPI realizara el examen de fondo de la solicitud.

C. Normas supletorias

Las normas supletorias corresponden a las disposiciones legales o reglamentarias
aplicables en el caso que exista un vacio legal o en el caso que la LPI se remita a otros cuerpos
legales. En el caso que exista un vacio legal en el tramite de un procedimiento administrativo,
generalmente, se recurre en forma supletoria a la ley 19.880 de Procedimiento

Administrativo.
Debido a la naturaleza contenciosa del procedimiento de oposicién y al actuar como

tribunal de INAPI, se aplican supletoriamente a la LPI, las normas del CPC.

D. Normas comunes a todo procedimiento
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Estas normas estdn reguladas en el libro I del CPC, entre los art. 1 y 252 y de acuerdo al
art. 3 CPC tienen aplicacion en el procedimiento de propiedad industrial, salvo que exista una

norma expresa en contrario.

1. Comparecencia en juicio

1.1. Patrocinio

El art. 5 inc. final LPI establece que en los casos que INAPI actie como tribunal de
primera instancia, “se deberd comparecer patrocinado por abogado habilitado, conforme a lo

dispuesto por la ley N°18.120".

La ley 18.120 establece que el patrocinio- de acuerdo a su art. 1- se entiende

cumplido:

. Al estampar su firma el abogado e indicando su nombre, apellidos y domicilio.

El mismo articulo establece como sancién que en caso de no cumplirse los requisitos,

el escrito se tendra por no presentado.

1.2. Mandato

Junto con el patrocinio por parte de un abogado, es necesario -de acuerdo al
art. 6 CPC- que se otorgue un mandato a éste para que pueda representar al interesado en el

procedimiento contencioso.

Dicho articulo establece que las formas para constituirlo y que se aplican a las

actuaciones ante INAPI son las siguientes:

e Mediante “escritura ptblica otorgada ante notario o ante oficial

del Registro Civil a quien la ley confiera esta facultad”
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e “El que conste de una declaracion escrita del mandante,
autorizada por el secretario del tribunal que esté conociendo de

la causa”.

Sin embargo, la LPI establece una forma particular para constituir el poder en su Art. 15 LPI.

Véase la Parte 7 que trata las normas sobre el representante legal.

1.3. Agente Oficioso

No obstante que es necesaria la declaracion del mandante para constituir el mandato,
la ley establece como excepciéon en los incisos 2 y 3 CPC, que podrd “admitirse la
comparecencia al juicio de una persona que obre sin poder en beneficio de otra, con tal que

ofrezca garantia de que el interesado aprobard lo que se haya obrado en su nombre”.

Dicho articulo establece ademas, que la persona que comparezca, debe estar
capacitada para comparecer ante el tribunal y el tribunal en caso de acceder a la peticion,

fijara un plazo para ratificacion del interesado.

1.4. Contenido del poder

De acuerdo al art. 7 CPC, el poder se entendera conferido para:

e Litigar durante la totalidad del juicio en que se presente

e Tomar parte en los tramites e incidentes del juicio “y en todas
las cuestiones que por via de reconvencion se promuevan hasta la
ejecucion completa de la sentencia definitiva”

e El mandatario podra delegar el poder a menos que se le

prohiba.

1.5. Sucesion procesal
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El art. 5 CPC establece que en el caso que la parte que obre por si misma muera

durante el juicio, el procedimiento se suspendera.

Posteriormente se notificara a sus herederos para que comparezcan a hacer uso de los
derechos transmitidos en el plazo de contestacion de la demanda que -tratdndose de marcas-
son 30 dias en el caso de demanda de oposicién y nulidad, de acuerdo al art. 9 CPC y 18 bis i)
respectivamente.

En el procedimiento contencioso de marcas, esta situaciéon puede darse cuando muere
el solicitante en forma posterior a la notificacion de la demanda de oposicion.

2. Pluralidad de partes

La ley establece en el art. 19 CPC que si dos o mas partes “entablan una demanda o
gestion judicial y deducen las mismas acciones, deberdn obrar conjuntamente, constituyendo un
solo mandatario.” El articulo sefiala que lo anterior se extiende a los demandados cuando
opongan las mismas excepciones o defensa.

La obligacion sefialada anteriormente tiene como excepcién -de acuerdo al art. 20
CPC- el caso en que haya incompatibilidad de intereses entre quienes litigan en conjunto.

3. Cargas pecuniarias a que estan sujetos los litigantes

3.1. Apelacion

El art. 18 bis c) establece que la presentacion del recurso de apelacién estara afecta al

pago de 2 UTM.

Este derecho sera restituido en los siguientes casos:

o Si el recurso es aceptado por el TPI - de acuerdo a 18 bis c)-
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o En caso que la apelacidon se presente en subsidio de otro recurso y este primer
recurso sea acogido. En este caso, la apelacién se ve como no presentada, por

lo que se justifica la devolucion

4. Formacion del proceso

4.1. Copias

El art. 31 CPC establece que junto con cada escrito, deben acompafiarse copias de él

para las partes a quienes debe notificarse la providencia que recae sobre el escrito.
Se establece en el mismo articulo que la excepcion son los escritos “que tengan por
objeto apersonarse en el juicio, acusar rebeldias, pedir apremios, prorroga de términos,

sefialamiento de visitas, su suspension y cualesquiera otras diligencias de mera tramitacién.”

La sancién a la no presentacién de copias, es que no le correrd plazo a la parte

contraria.
4.2, Estampe de cargo y recibo
El art. 32 CPC senala que se debe estampar un timbre a los escritos presentados, que

indique la fecha en que fue presentado. Ademas debera darse recibo del escribo a quienes lo

solicitan, de forma gratuita.

5. Actuaciones judiciales

5.1. Plazos y dias habiles
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De acuerdo al art. 11 LP], los plazos de dias establecidos en los procedimientos de

propiedad industrial son fatales y de dias habiles, considerandose el sabado como inhabil.

Un plazo es fatal -de acuerdo al art. 64 CPC- en los casos que “la posibilidad de ejercer

un derecho o la oportunidad para ejecutar el acto se extingue al vencimiento del plazo.”

5.2. Suscripcion de resoluciones

El art. 13 LPI sefiala que todas las providencias y resoluciones en procesos

contenciosos seran suscritas por DNI y el secretario abogado de INAPI.

5.3. Prorroga en plazos sefialados por el tribunal

En los casos que INAPI senale un plazo para el cumplimiento de alguna diligencia, éste

podra -de acuerdo al art. 67 CPC- conceder una préorroga, siempre que:

e Se pida con anterioridad al vencimiento del término

e Quien la solicita alegue una justa causa

6. Rebeldias

En los casos en que una parte deba realizar una diligencia, y cumpliéndose el plazo
respectivo, no la realice —-de acuerdo al art. 78 CPC- “el tribunal, de oficio o a peticién de parte,
declarard evacuado dicho trdmite en su rebeldia y proveerd lo que convenga para la prosecucién

del juicio (...)".

7. Incidente: procedimiento nulidad procesal

De acuerdo al art. 83 CPC, en los casos en que exista un vicio en el procedimiento que

cause un dafio a alguna de las partes y que sélo sea reparable con la declaracién de nulidad,
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podra declararla el tribunal de oficio o a peticién de parte. En la declaracién de nulidad del
acto viciado, fijara cuales son los actos que quedan nulos de acuerdo a su relaciéon con el acto

anulado.

El art. 83 CPC se encarga de regular los requisitos del incidente y el plazo para

reclamarlo.

7.1. Requisitos

e Vicio en el procedimiento
e Perjuicio a alguna de las partes
e El perjuicio es reparable sélo con la declaracion de nulidad

e No puede reclamarla quien origin6 el vicio o lo ha convalidado expresa o tacitamente

7.2. Plazo

La nulidad debe solicitarse dentro de 5 dias desde que aparezca el vicio o desde que se

acredite que quien la reclama tuvo conocimiento de él.

8. Implicancias y recusaciones

El COT establece causales de implicancias y recusacion en el parrafo 11 “De la

implicancia y recusacién de los jueces y de los abogados integrantes” del titulo VII “La

competencia”.

De acuerdo a dichas normas, el juez -siempre que se configura una causal- deja de

tener competencia para el conocimiento de una causa determinada. Las causales tienen que
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ver con conflictos de intereses y otras circunstancias que pueden mermar la objetividad del

juez al momento de decidir sobre el asunto controvertido.

8.1. Sujetos de implicancia y recusacion

De acuerdo al art. 113 CPC, puede inhabilitarse a los jueces y a los peritos, en los casos

que les sean aplicables las causales del COT.

Ademas -como lo seiiala el art. 117 CPC- puede solicitarse la inhabilitacion de los

funcionarios subalternos, por las mismas causales sefialadas anteriormente.

8.2. Oportunidad

Tal como lo sefala el art. 114 CPC, la declaracién de implicancia o recusacién, cuando
se funde en una causa legal, debe pedirse “antes de toda gestion que atafia al fondo del negocio,
o antes de que comience a actuar la persona contra quien se dirige, siempre que la causa
alegada exista ya y sea conocida de la parte”. En los casos en que no sea conocida o la causa sea
posterior, debe solicitar la declaracién tan pronto se conozca la causal que se configura,
justificAndose la circunstancia de que se tuvo conocimiento con retraso o la causal se

configuré una vez ya comenzado el procedimiento.

8.3. Procedimiento

En los casos de los tribunales unipersonales -como es el caso de INAPI- debe hacerse

valer la solicitud de inhabilitacién ante el mismo juez, en este caso el DNI, segun el art- 115

CPC, pidiéndole que se inhiba del conocimiento de la causa que corresponda.

Los demas aspectos del procedimiento, estan tratados en el Titulo XII del CPC “De las

implicancias y recusaciones” del Libro Primero “Disposiciones comunes a todo procedimiento”.

8.4. Sancion
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De acuerdo al art. 122 CPC, en el caso que se deseche la implicancia o recusacién, se

procedera a condenar en costas al que la haya reclamado y se le impondra una multa.

9. Retiro y desistimiento de la demanda

El art. 148 CPC establece que el actor puede retirar la demanda antes de que sea

notificada al demandado sin tramite alguno y conservando sus acciones.

De acuerdo al articulo anterior, una vez que la demanda ha sido notificada al
demandado, el actor puede desistirse de ella hasta el final del juicio, pero previo incidente y

extinguiéndose las acciones que se habian intentado.

A su vez, el art. 10 bis LPI establece que el desistimiento a la demanda puede

presentarse una vez citadas las partes a oir sentencia.

III. Quién puede oponerse

El art. 5 LPI establece que “cualquier interesado podrd formular oposicién a la solicitud de
marca (...) e indicaciones geogrdficas y denominaciones de origen. (...)". De acuerdo al Art. 23

CPC, debe haber un derecho comprometido y no sélo meras expectativas.

Sin perjuicio de lo anterior, el interés necesario para otorgar la legitimacidn activa a quien
quiera oponerse, estd dado por la infraccién a las causales de irregistrabilidad. Es decir, no
s6lo puede ser oponente/demandante el titular de una marca que se vea afectada por una

solicitud, sino que es posible que invocar otras causales.

Ejemplos:

Marca solicitada | Cobertura Solicitud Oponente (o | Cobertura/Argumento
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Marca)

VELAXX Clase 5, productos | 820425 VALAX Infraccion 20 h), se
guimico asemeja a marca
farmacéuticos; registrada
productos para el anteriormente, clase 5,
tratamiento de productos
patologias del farmacéuticos de uso
sistema nervioso humano
central de la clase 5

MINIMARKET Clases 1 a 5,| 788761 COPECS.A. Infraccion 20 e), la
comercializacién de marca es indicativa del
todos los productos género que pretende

proteger

PADRE Clase 33, vinos vy | 734470 FUNDACION Infraccion 20 c), afecta

HURTADO licores DE honor

BENEFICENCIA
HOGAR DE
CRISTO

V. Representacion

Si bien la regla general en los procedimientos ante INAPI, es que cualquier persona puede
realizar las solicitudes personalmente, la ley establece en el art 5 inc. final, que “[eJn los
procedimientos que exista controversia, en los cuales el [INAPI] actiie como tribunal de primera
instancia, se deberd comparecer patrocinado por abogado habilitado, conforme a lo dispuesto

porlaleyn©18.120".

Ver Parte N°7 sobre normas acerca del representante legal.

V. Causales de oposicion
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VIL.

Como se menciond las causales para oponerse son las contenidas en el art. 20 de la LPL.

Ver Parte N°16 sobre causales absolutas de oposicion y parte N°17 sobre las relativas.

Suspension del procedimiento

El art. 12 LPI establece que sera aplicable la suspension del procedimiento establecida por
el art. 64 del CPC, la cual puede ser acordada por las partes por un plazo maximo de 90 dias en
cada instancia y también una vez en la Corte Suprema en caso de intentarse el recurso de

casacion en el fondo.

En caso de acordarse dicha suspension, y se encontraren plazos corriendo, estos se

suspenderan y seguiran corriendo una vez cumplido el tiempo acordado.

Desistimiento de la oposicién

En caso que el demandante decida desistirse de la oposicidn, de acuerdo a las normas
generales, podra hacerlo a través de la presentaciéon de un escrito en el cual manifiesta la

voluntad de renunciar a la oposicion.

El desistimiento debe tramitarse segin lo sefialado anteriormente en el punto I1.9. sobre

Retiro y desistimiento de la demanda.

Una vez que se haya aceptado el desistimiento de la oposicién, se continuara con el

procedimiento de naturaleza administrativo.
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Parte 21

Procedimiento de oposicion a la solicitud de registro

Demanda de oposicion

La oposicidn debe realizarse mediante una demanda presentada ante INAPI, en la cual
se indique la solicitud a la que se opone y los argumentos para que dicha solicitud sea
rechazada.

A. Requisitos
La demanda -en concordancia con el art. 3 CPC, que rige la supletoriedad del
CPC- debe cumplir con los requisitos establecidos en el art. 254 CPC:

e Designacion del tribunal ante quien se entabla

¢ El nombre, domicilio y profesion u oficio del demandante y de las personas que lo

representen
¢ Elnombre, domicilio y profesion y oficio del demandado

e Laexposicion clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya
e La enunciacién precisa y clara, consignada en la conclusién de las peticiones que se

sometan al fallo del tribunal

1. Designacion del tribunal ante quien se entabla

El tribunal de primera instancia, en este caso, se identifica con el DNI, por lo
cual la demanda debe ir dirigida a él. En este sentido, el art. 17 LPI establece que el juicio de

oposicion se sustancia ante el Director Nacional.
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2. El nombre, domicilio y profesion u oficio del demandante y de las

personas que lo representen

Como se menciond, en el procedimiento contencioso, es obligatoria la
representacion por parte de un abogado habilitado, por lo que deben incluirse la

individualizacion de:

e Demandante: El cual corresponde a quien tiene el interés en el rechazo de la

marca solicitada.

e Representante del demandante en los casos que corresponda: En los casos que
el demandante sea una persona juridica, debe presentarse la demanda a través
de representante judicial. Ver parte N°7 sobre normas acerca del

representante

e Abogado habilitado: Se debe incluir los datos del abogado habilitado y en
especial su domicilio, debido a que, generalmente, las notificaciones se

realizan en ese domicilio.

3. Elnombre, domicilio y profesion y oficio del demandado

El nombre del demandado y su profesion u oficio en el caso de ser una persona
natural. No es necesario, en todo caso, sefialar el domicilio que por regla general ya se ha

indicado al momento de presentar la solicitud, por lo que bastaria con una remisién a ella.

Ejemplo:
e “Vengo en formular oposicién a la solicitud de registro N°819.998, de la Marca
‘IPECH’, denominacion, solicitada para distinguir distintos servicios de la clase

41, por CEPECH S.A., sociedad individualizada en la misma solicitud.”

e “(..) me opongo al registro de la solicitud N° 781.973 correspondiente a la
marca denominativa “PROSTYLE” presentada por Rodrigo José Abuhadba

Abuhadba, cuya individualizacién consta en autos (...)"
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4. La exposicion clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se

apoya

Para poder oponerse, de acuerdo al Art. 23 CPC, deben verse afectados derechos

del demandante y no sélo meras expectativas; sin embargo, en el caso de juicios de

oposicién de marcas, dependiendo de la causal invocada, no es necesario acreditar

que los derechos del demandante se veran afectados, sino que sefialar la causal

legal en que se funda la accion. En este sentido es posible diferenciar las causales

del Art. 20 LPI entre:

e (Causales absolutas o relativas: En la demanda se debe sefialar que causales de

irregistrabilidad se configuran en la solicitud que ameritan su rechazo. A su

vez, deben exponerse claramente los argumentos de hecho que sostienen

dicha configuracion.

e Derechos afectados si corresponde: Respecto a los derechos que se ven

afectados, estos deben individualizarse en la demanda, agregando la

informacidn necesaria para acreditar su titularidad. Estos derechos, pueden

constituir o no marcas registradas con anterioridad.

A modo de referencia se mencionan algunos derechos:

Derecho

Titular derecho

Documento que acredita

derecho

Marca registrada nacional

Titular marca

Numero de registro de marca

nacional

Marca registrada extranjera

Titular marca

Certificado de registro en el

extranjero
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Nombre de estados

Cualquier persona (causal

absoluta)

No es necesario presentar

documentos.

Derechos de la personalidad

Titular del nombre o alguien
gue defienda su honor en caso

de estar el titular fallecido

Certificado de nacimiento, en
el caso de los que defienden el

hOﬂOF, esto no es necesario.

5. La enunciacion precisa y clara, consignada en la conclusion de las

peticiones que se sometan al fallo del tribunal

Por regla general, se solicita el rechazo de la marca solicitada. Es posible, sin embargo,

solicitar el rechazo respecto de alguna de las clases solicitadas, o pedir que se otorgue sin

proteccién alguna de las palabras que conforman la marca.

B. Casos de incumplimiento de alguna de las menciones

1. Marca oponente a nombre de una persona diferente que el oponente

Es necesario destacar que el incumplimiento de algunas de las menciones puede conllevar

el rechazo de la oposicidn. En efecto, la jurisprudencia ha sido reiterada en el sentido de

rechazar aquellas oposiciones en las cuales el sujeto activo no corresponde al titular del o los

registros invocados como fundamentos de la oposicion.

Tal es el caso de la marca ZALAQUETT N¢ 778.396 cuya oposicion fue rechazada debido a

que la marca fundante del la misma se encontraba a nombre de una persona diferente a la del

oponente. Asi lo sefala el fallo DNI N© 146.374 que establece que:

19.039 debera rechazarse.

2.- Que, resulta pertinente sefialar y dejar expresa constancia que los registros invocados
como fundamento de la oposicion, figuran actualmente registrados a nombre de una
persona distinta de quien comparece como demandante, especificamente a nombre de
Etiquetas Zalaquett Chile S.A., que no ha comparecido a ratificar la oposiciéon de autos. Por
lo que la oposicién fundamentada en dichos registros y en el articulo 20 letra f) de la Ley




Algo parecido sucedi6 en el caso de la marca LUCCHETTI SLOW, N¢ 815.755, que fue
objeto de una oposicién fundada en la solicitud SLOWCARB N¢ 800.043, que al momento del

fallo DNI N2 146.168 se encontraba a nombre de otra persona diferente al oponente.

2.- Que resulta pertinente sefialar y dejar expresa constancia que la solicitud invocada
como fundamento de la oposicién figura actualmente a nombre de una persona distinta de
quien comparece como demandante, especificamente a nombre de SOCIEDAD COMERCIAL
BOLSA DE MARCAS.COM S.A., que no ha comparecido a ratificar la oposicion de autos. Por
lo que la oposicion fundamentada en dicho registro y en el articulo 20 letras f), h) y k) de la
Ley 19.039 debera rechazarse.

Otros casos similares que se puede mencionar:

Solicitud Fallo/Resolucion Marca solicita Marca fundante
definitiva oposicion

N2 736.952 Fallo DNI N¢ | DEXA 21-VET DEXALGEN
146.199

N2 729.099 Fallo DNI N¢ | PELAYO DON PELAYO
146.201

N2811.372 Fallo DNI N2 | PROALIM PROASIN
145.925

N2 775.388 Fallo DNI N2 | OXINAL MOXIDAL
144.956

2. Marca oponente y solicitud objeto de la oposiciéon a un mismo nombre

Por otro lado, si por alguna razén se unifican en una misma persona el solicitante y
oponente, no procede que el INAPI se pronuncie sobre el fondo. Asi se puede observar en el
caso de la marca SFERA CENTROS, N2 773.423 que fue objeto de una oposicién fundada en la
marca SFERA N2 670.420. El DNI sefialé a través de fallo N2 146.402 que no procede un

pronunciamiento de fondo en el caso que ambas calidades coincidan.

2.- Que resulta pertinente sefialar y dejar expresa constancia que como consecuencia de la
transferencia del registro N2 670.420 que se efectu6 con fecha 09 de abril de 2009, se ha
reunido en una misma persona tanto la calidad de solicitante como de oponente, motivo
por el cual resulta inoficioso un pronunciamiento de fondo en relacién con las causales de
irregistrabilidad alegadas por el oponente.




3. Casos de registros no vigentes

Puede suceder, por otro lado, la oposicién se base en la existencia de una solicitud
previa, que al momento del fallo de la oposicién se encuentre denegada mediante una
sentencia ejecutoriada, por lo que no se pueda configurar la causal de irregistrabilidad
relativa. Un ejemplo de esto es el de la marca QUIEN ES QUIEN G&A N2 770.238 que fue objeto
de una oposicidn fundada en la solicitud QUIEN ES QUIEN N2 701.387, la que al momento del

fallo se encontraba rechazada, tal como lo expresa el siguiente considerando:

2.- Que corresponde rechazar la oposiciéon fundada en la infraccién de la letra h) del
articulo 20 de la Ley N2 19.039, toda vez que, con relacidn a la solicitud 701.387, invocada
como unico fundamento de la oposicion, resulta pertinente sefialar que se encuentra
actualmente denegada por resoluciéon administrativa de fecha 28 de octubre de 2005, por
lo que no se retinen los requisitos para tener por configurada la causal de irregistrabilidad
invocada.

Otros ejemplo de esto son:

e Marca JOMAR N2 769.849 que fue objeto de una oposiciéon fundada en la
solicitud JURMAR N2 522.808, el cual se encontraba caducado al momento del
fallo.

2.- Que resulta pertinente sefialar que el registro N2 522.808 invocado como fundamento
de la demanda de oposicidn, no se encuentra actualmente vigente, por haber expirado su
plazo de duracion, al no haber sido renovado de conformidad con el articulo 24 de la Ley
N2 19.039. Por lo que la oposicién fundamentada en dicho registro y en el articulo 20 letras
f) y h) de la Ley 19.039 debera rechazarse.

e Marca CAFE DEL POETA N2 769.705 que fue objeto de una oposicion fundada
en la solicitud DEL POETA N¢ 515.828, el cual se encontraba caducado al

momento del fallo.
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2.- Que resulta pertinente sefalar que el registro invocado como fundamento de la
demanda de oposicion, no se encuentra actualmente vigente, por haber expirado su plazo
de duracién, al no haber sido renovado de conformidad con el articulo 24 de la Ley N®
19.039. Por lo que la oposicién fundamentada en dicho registro y en el articulo 20 letras f)
y h) de la Ley N2 19.039 debera rechazarse.

IL. Notificacion y emplazamiento

Una vez admitida la oposicion por parte de INAPI, se procedera a notificar al solicitante de
la o las oposiciones presentadas y de las observaciones de fondo realizadas por INAPI,

conforme al art. 24 inc. 3 RLPI.

La notificacién, como sefiala el Art. 13 LPI, se hard por medio de carta certificada dirigida
al domicilio indicado en la solicitud y se entendera realizada tres dias después del deposito de

la carta en el correo.

El solicitante de la marca tendra un plazo de 30 dias desde la notificacién para contestar la
oposicién y presentar sus descargos de las observaciones de fondo segin corresponda, de
acuerdo al art. 24 inc. 4 RLPIL El solicitante tendra un plazo de 45 dias en el caso de las

solicitudes de indicaciones geograficas o denominaciones de origen.

111 Contestacion a la oposicion

Dentro del plazo de 30 o 45 dias establecidos por los articulos 9 LPI y 24 RLPI
dependiendo de si el derecho solicitado es una marca o una Indicacién geografica o
denominacion de origen, el solicitante debe presentar la contestaciéon de la demanda, la cual

puede incluir lo siguiente:
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e Argumentos que desvirtian a las causales de irregistrabilidad: El solicitante
debe fundamentar en los hechos y el derecho que su solicitud cumple con los

requisitos legales.
e Excepciones

e Solicitud de puntos de prueba: El solicitante puede pedir que se reciba la causa

a prueba para acreditar hechos pertinentes, sustanciales y controvertidos.

A. Excepciones

Las excepciones son alegaciones o defensas opuestas por el solicitantes y que pueden
buscar corregir los vicios del procedimiento -en el caso de las dilatorias- o dejar sin efecto la

demanda atacando el fondo del asunto controvertido —en el caso de las perentorias-.

1. Excepciones dilatorias

Estas se encuentran tratadas en el Titulo VI “De las excepciones dilatorias” del Libro
Segundo “Del juicio ordinario” del CPC, en el que se encuentran enumeradas en el art. 303 CPC

y que son aplicables a los procedimientos de propiedad industrial.

El art. 304 CPC, establece ademas que podran oponerse del mismo modo que las

excepciones anteriores, la excepcidn de cosa juzgada y la de transaccién.

Las excepciones dilatorias, de acuerdo al art. 305 CPC deben “oponerse todas en un
mismo escrito y dentro del término del emplazamiento (...)". También sefnala que, en caso que
no se opongan oportunamente, después solo podran invocar en el juicio como defensas o

alegaciones.

Segun el art. 307, estas excepciones se tramitaran como incidentes, y “la resolucion que

las deseche serd apelable sélo en el efecto devolutivo”
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En el caso que se desechen las excepciones dilatorias presentadas o se hayan subsanado
los defectos -tal como senala el art. 308 CPC- el demandado tendra 10 dias para contestar la

demanda.

Las excepciones sefialadas en el art. 303 CPC son las siguientes:

¢ Incompetencia del tribunal ante quien se haya presentado la demanda

e Falta de capacidad del demandante, o de personeria o representacion legal del que
comparece en su nombre

e Litis pendencia

e Ineptitud del libelo por razén de falta de algiin requisito legal en el modo de proponer
la demanda

e Las que en general se refieran a la correcciéon del procedimiento sin afectar al fondo de

la accion deducida

1.1. Falta de capacidad del demandante, o de personeria o

representacion legal del que comparece en su nombre

La ley ha establecido requisitos para la capacidad de demandar, la representacién de

personas juridicas y representacion judicial. (Para mas informacion ver Partes N°4,5,6 y 7)

En los casos en que no se haya cumplido con dichas normas, podra oponerse la
respectiva excepcidn dilatoria, con el fin de que no se contintde con el procedimiento hasta que
se subsane el defecto.

1.2.  Litis pendencia

Para que exista litis pendencia, deben cumplirse con ciertos requisitos que configuran

el litigio pendiente que impide que la accion presentada prospere por identificarse con ella.
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Estos requisitos son:

¢ Que exista un proceso pendiente, ante el mismo tribunal o ante otro
e Identidad legal de personas
¢ Identidad de objeto

e Identidad de causa de pedir

1.3. Ineptitud del libelo

El art. 18 bis g) LPI sefiala cuales son los requisitos de la demanda de nulidad y a su
vez, por aplicacion supletoria del CPC, la demanda de oposicion debe cumplir con los

requisitos del art. 253 CPC.

La excepcion dilatoria podra oponerse en caso que la demanda incumpla con alguno

de los requisitos establecidos en los articulos anteriormente nombrados.

1.4. Causal general

Las excepciones dilatorias nombradas en el art. 303 CPC son enunciativas, es decir, no
estan limitadas a dicha enumeracion sino que existen mientras cumplan con el requisito de
que se refieran a la correccién del procedimiento son afectar al fondo de la accién deducida, y
establece como causal “las que en general se refieran a la correccion del procedimiento sin

afectar al fondo de la accion deducida.”

Por ejemplo, en el caso que se provea una demanda de oposicion que ha sido
interpuesta fuera del plazo indicado por el art. 5 LPI, podra oponerse una excepcion dilatoria
en su contra.

2. Excepciones perentorias

Las excepciones perentorias buscan dejar sin efecto la accién que se ha intentado,

atacando su existencia.
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Las excepciones perentorias que son aplicables a los procedimientos de propiedad

industrial son:

e Excepcion de prescripciéon
e Excepcion de transaccion

e Excepcion de cosa juzgada

2.1. Excepcion de prescripcion

De acuerdo al art. 27 LP], la accion de nulidad que puede presentarse en contra del
registro de una marca, prescribira en el término de 5 afios desde la fecha del registro. Sin

embargo, dicha prescripcion no se aplicara respecto de los registros obtenidos de mala fe.

En el caso que se presente una demanda de nulidad que esté fuera del plazo de los cinco
afos, se podra oponer la excepcion de prescripcion, no obstante que el demandante invoque

la imprescriptibilidad por el registro obtenido de mala fe, elemento que €l debera probar.

2.2, Excepcion de transaccion

El art. 2466 CC establece que “[l]a transaccién es un contrato en que las partes terminan

extrajudicialmente un litigio pendiente, o precaven un litigio eventual”.

En el marco de los derechos de propiedad industrial, pueden darse variados casos en

que partes celebren el contrato de transaccion:

¢ En el marco de una oposicion, las partes pueden limitar el uso de la marca a ciertas
coberturas para dar por terminado el juicio.
¢ El usuario de una marca no registral puede celebrar una transacciéon con quien

registrara dicha marca, con el fin de precaver un litigio eventual.

En los casos en que a pesar de la transaccion, alguien presente una demanda de

oposicion o nulidad basada en argumentos resueltos por dicho contrato, entonces el
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demandado podra oponer la excepcién de transaccion, con el fin de enervar la acciéon que

carece de fundamento.

2.3. Excepcion de cosa juzgada

De acuerdo al art. 177 CPC, la excepcion de cosa juzgada puede ser alegada por un
litigante, en los casos en que ya ha habido un pronunciamiento sobre una materia por parte de

los tribunales y no proceda revisarla nuevamente.

El articulo antes nombrado, requiere que las dos causas cumplan con una triple

identidad, es decir:

¢ [dentidad legal de las personas

e [dentidad de la cosa pedida

La cosa pedida en materias de propiedad industrial puede ser lo siguiente:

- Identidad con solicitud presentada anteriormente sobre el mismo signo y cobertura

- Identidad con demanda de nulidad presentada anteriormente en contra del mismo

registro

¢ [dentidad de la causa de pedir

“Se entiende por causa de pedir el fundamento inmediato del derecho deducido en juicio”

De este modo, se configurara identidad de la causa de pedir, por ejemplo, si
una demanda de nulidad que se presenta, se basa en las mismas causales legales que una

anterior.
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Ejemplo:

En la solicitud N° 595835, marca D DAGORRET para clase 25, el demandante de
oposicion alega que se configura la excepcidn de cosa juzgada, pues INAPI ya se pronuncid
anteriormente rechazando la misma marca, para igual cobertura, la que habia solicitada por el

mismo titular.

Por esta razén, INAPI acogi6 la excepcion y rechazé la marca.

4.- Que tendiendo presente lo expuesto en el considerando anterior, debe sefialarse
que la excepcion de cosa juzgada corresponde a una institucion procesal
reconocida por el articulo 175 del Cédigo de Procedimiento Civil, y que segun el
articulo 177 del mismo cuerpo normativo, consiste en que el litigante que haya
obtenido en juicio y todos aquellos a quienes aproveche el fallo, tienen derecho a
alegar que existe sentencia firme o ejecutoriada dictada en otro proceso seguido
entre las mismas partes, que se refiere al mismo objeto pedido, habiéndose
invocado la misma causa de pedir; por lo que se requiere de tres requisitos
copulativos: A) Identidad legal de persona; B) Identidad de cosa pedida y C)
Identidad de causa de pedir. Que con relacion al requisito de identidad legal de
personas, debe tenerse en consideracién que mediante solicitud N°391162, don
Pedro Dagorret Goity pidi6 la marca mixta D DAGORRET, para distinguir todos los
productos de la clase 25, cuya etiqueta era exactamente idéntica a la solicitada por
el mismo en estos autos, y que el oponente, tanto en aquella ocasién, como ahora,
es Pedro Dagorret S.A., por lo que concurre en la especie el primer requisito
necesario para considerar que se configura la excepcidn de cosa juzgada, cual es, la
identidad legal de personas. Que ademas la misma demandante en autos, se opuso
a la mencionada solicitud N° 391162, de manera que la cosa pedida entonces y
ahora, es que se rechace a registro la marca mixta D DAGORRET , para distinguir
todos los productos de la clase 25. Por lo expuesto, debe concluirse que, con
relacién a los productos de la clase 25, concurre en la especie el segundo requisito
necesario para considerar que se configura la excepcion de cosa juzgada, cual es, la
identidad de la cosa pedida. Finalmente, la causa de pedir, definida en el inciso final
del Articulo 177 del Codigo de Procedimiento Civil, como el fundamento inmediato
del derecho deducido en juicio, y que consiste en el hecho material o juridico que
sirve de fundamento al derecho ejercido, es la marca que sirve de fundamento a la
demanda, la cual, tanto en un juicio como en otro, es PEDRO DAGORRET, registrada
entonces por la demandante bajo el N° 459724, hoy renovada y vigente bajo el
N°733125, que distingue todos los productos de las clases 16, 18 y 25. Esta
identidad no s6lo apunta a la marca en si, sino también a su cobertura, razon por la
que, con relaciéon a los productos de la clase 25, concurre también en la especie el
tercer y ultimo requisito para estimar configurada la cosa juzgada alegada, que es
la identidad de causa de pedir.
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Parte 22

Prueba

La ley, en su art.10 establece que en forma posterior al traslado otorgado al solicitante
para contestar la oposicion y las observaciones si las hubiere, se recibira la causa a prueba en

el caso que existiesen hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos.

I. Requisitos

El término probatorio se abrird en la medida que existan hechos que revistan ciertas

caracteristicas que justifiquen su prueba. Los requisitos son los siguientes:

e Sustanciales: Los hechos son sustanciales en cuanto son esenciales a la

decision final del litigio. Es decir, son necesario para poder decidir.

e Pertinentes: Los hechos tienen que concernir al pleito.

e Controvertidos: Debe haber discrepancia en torno a la existencia del hecho o

sus caracteristicas.

II. Resolucién que recibe causa a prueba

A. Contenido

Una vez vencido el plazo para interponer oposiciones, en el caso que existan
hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, INAPI dictara una resolucién abriendo el
término probatorio. En esta resolucién se fijan los puntos de prueba, es decir, los hechos que

deben ser probados.
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Por ejemplo:

e Efectividad de poseer la marca notoriedad
e Efectividad de confusién entre dos marcas

e Efectividad de mala fe en el solicitante de marcas

B. Impugnaciéon

La resolucién que recibe la causa a prueba, tal como establece el art. 319 CPC, es
impugnable mediante la presentacion del recurso de reposicion ante el DNI. A través de la
reposicion se puede pedir la modificacidn de los hechos controvertidos fijados, la eliminacién

o0 agregacion de algunos hechos.

En subsidio de la reposicion puede intentarse el recurso de apelacion, para el caso que

el primer recurso no sea acogido.

I11. Plazo

El término probatorio tendra una duraciéon de 30 dias para las marcas y 45 dias

para las Indicaciones de origen y denominaciones geograficas.
A. Prorroga del plazo
Existe la posibilidad de ampliar el plazo por 30 dias en casos calificados por el

DNI, segtn el art. 10 LPI. A su vez, el art. 321 CPC, establece dos circunstancias en que debe

otorgarse la prérroga:

IV. Medios de prueba
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El art. 12 LPI establece que se podra hacer uso de los medios de prueba habituales en
la materia de propiedad industrial y de los medios que establece el CPC con exclusion de la

prueba de testigos.

En resumen, estos medios de prueba son los siguientes:

e Medios habituales en materia de propiedad industrial

e Instrumentos

e Confesién de parte

e Inspeccién personal del tribunal
e Informes de peritos

e Presunciones

A. Medios habituales en materia de propiedad industrial

Los medios de prueba habituales en materia marcaria se relacionan con la
prueba de ciertos elementos caracteristicos de esta rama del derecho, especificamente: la

fama, notoriedad, uso anterior y probabilidad de confusion.

Algunos de estos medios caracteristicos son:

Productos que llevan la marca
e Envases, envoltorios

e Medios graficos, multimedia o audiovisuales en que aparezca la marca:

Publicaciones escritas o electroénicas, videos, spots, fotos

e Encuestas:
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En la solicitud N° 736165, Fallo N° 147553, marca “SAHNE NUSS”, se

acompafiaron encuestas para probar el grado de conocimiento de la marca.

Asimismo el solicitante acomparid, entre otros los siguientes
documentos: i) Estudio “Chocolate Sahne Nuss” realizado por CIMA, realizado en
Abril de 1998, donde el 56% de los entrevistados por marcas de chocolates
responde espontaneamente a la marca SAHNE NUSS; ii) Estudio “Propiedad de
marca”, realizado por Adimark en Abril de 2002, donde el 56.9% de los entrevistados
por tipos de chocolates responde SAHNE NUSS; iii) Estudio “Asociacién a marcas y
tipos en la categoria chocolates” realizado por Adimark en Octubre de 2005, donde
el 58.6% de los entrevistados responde espontaneamente a SAHNE NUSS al
responder por una marca de chocolates; iv) Estudio “Marca Sahne Nuss” realizado

B. Instrumentos

e Instrumentos publicos (342 CPC): Dentro de los documentos publicos se

entienden:
- Documentos originales
- Copias segun requisitos que establece la ley

- Copias que sin requisitos, no sean objetadas como inexactas por la parte contraria

dentro de los tres dias siguientes a aquel en que se le dio conocimiento de ellas.

- Las copias que objetadas, sean cotejadas y halladas conforme con sus originales o

con otras copias que hagan fe respecto de la parte contraria

- Los documentos electrdonicos suscritos mediante firma electronica avanzada

e Instrumentos publicos otorgados fuera de Chile 345 CPC

e Instrumentos privados: Estos se tendran por reconocidos conforme al art. 346

CPC, cuando:
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- Asi lo ha declarado en el juicio la persona a cuyo nombre aparece otorgado el

instrumento o la parte contra quien se hace valer

- Igual declaracidn se ha hecho en un instrumento publico o en otro juicio diverso

- Puestos en conocimiento de la parte contraria no se alega su falsedad o falta de
integridad dentro de los seis dias siguientes a su presentacién, debiendo el
tribunal, para este efecto, apercibir a aquella parte con el reconocimiento tacito

del instrumento si nada expone dentro de dicho plazo

- Se declare la autenticidad del instrumento por resolucion judicial

1. Requisitos

Tal como sefiala el art. 10 bis LPI, los documentos que se acompafien, deben
presentarse en espafiol. En caso que los documentos originales, estén escritos en otro idioma,
INAPI podra exigir su traduccion.

2. Oportunidad

Tal como sefala el art. 348 CPC, los instrumentos pueden presentarse en primera
instancia hasta el vencimiento de término probatorio. En segunda instancia, hasta antes de la
vista de la causa.

C. Confesion de parte o absolucion de posiciones

El art. 385 CPC establece que en caso de que alguna parte lo solicite, o el tribunal lo
ordene, el litigante que corresponda deberd declarar bajo juramento sobre hechos que

pertenezcan al juicio.

1. Oportunidad
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Conforme a la disposicién antes mencionada, la confesiéon podra solicitarse dos veces,
desde la contestacion de la demanda hasta el vencimiento del término probatorio. Se puede
requerir una vez mas en caso que se alegaren nuevos hechos en el juicio. Por su parte, se
podra solicitar en segunda instancia hasta antes de la vista de la causa.

2. Forma de rendirla

El art. 388 CPC, sefiala que la confesién de parte puede rendirse ante el secretario del

tribunal u otro ministro de fe, como un receptor.

D. Inspeccion personal del tribunal

Cuando INAPI lo estime necesario, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 403 CPC, podra
decretar la inspeccion personal por parte del DNI, de los lugares cuya observacién se estime

relevante para el curso del proceso.

No existen casos en que se haya dictado este medio de prueba. Sin embargo, la

inspeccién personal del tribunal puede aplicarse a materia marcaria, art. 20 letra g) y h) LPIL

E. Informes de peritos

El CPC establece la institucién del peritaje en el parrafo 6 del Titulo XI “Los medios de
prueba” y expresa que deberd oirse a los peritos cuando la ley lo establezca o en una serie de

circunstancias que detalla.

1. Casos en que procede
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En el procedimiento de patentes, el peritaje es un elemento de esencial que siempre
debe realizarse, no asi en el procedimiento marcario donde sélo puede realizarse, tal como lo

establece el art. 411 CPC en los siguientes casos:

e Sobre puntos de hecho para cuya apreciacion se necesiten conocimientos

especiales sobre alguna ciencia.

e Sobre puntos de derecho referentes a alguna legislacion extranjera

2. Gastos

Los gastos que implique el peritaje seran de cargo de la parte que los haya solicitado,

salvo que el tribunal lo estime necesario para el procedimiento.

F. Presunciones

Las presunciones son razonamientos que permiten alcanzar un hecho desconocido, a

partir de un hecho que se vincula l6gicamente con él y que se conoce.

Las presunciones, como sefiala el art. 1712 CC, pueden ser legales o judiciales. Las
ultimas pueden utilizarse como medio de prueba para resolver un procedimiento contencioso
marcario.

Se establece que las presunciones judiciales deben cumplir con los siguientes requisitos:

e (Graves: Debe ser manifiesta y tener un nexo causal claro entre los hechos

conocidos y desconocidos

e Precisas: Debe ser exacta en cuanto al resultado y al razonamiento, sin

dejar espacio a la indeterminacion
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e Concordantes: No debe existir contradicciéon en el resultado y el hecho

conocido

El art. 426 CPC establece que si la presuncién tiene gravedad y precisién suficientes,

puede constituir plena prueba.

V. Apreciacion de la prueba

Una vez rendida la prueba, esta debe ser apreciada por el juez con miras a la decision
del conflicto. La LPI establece en su art. 16, que la forma de apreciar la prueba sera seguin las
reglas de la sana critica. Por su parte, la sana critica es un sistema judicial que consiste en el

apreciar la prueba de acuerdo a la ldgica y las reglas de la experiencia.
El Art. 456 del Codigo del Trabajo sefiala que el tribunal, al apreciar la prueba segin

las reglas de la sana critica “deberd expresar las razones juridicas y las simplemente logicas,

cientificas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud les asigne valor o las desestime”.

VI Citacion a oir sentencia

Tal como senala el art. 10 bis LPI, una vez finalizado el término probatorio, se dictara
la resolucién que cita a las partes a oir sentencia. Una vez dictada “no se admitirdn escritos ni

pruebas de ningtin género”.

A. Excepciones

La ley en el mismo art. 10 bis LP], establece dos clases de excepciones:

e Escritos permitidos

e Medidas para mejor resolver
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1. Escritos

Se establece como excepcion la presentacién de escritos que sin constituir prueba,

tienen una influencia importante en el transcurso del juicio. Se podran acompafiar, conforme

al art. 10 bis LPI, los siguientes escritos:

Cesiones de solicitud: En virtud de una cesiéon de solicitud entre las partes

litigantes, puede darse por terminado el juicio

Avenimientos: Se puede realizar un acuerdo entre los litigantes con miras a
conseguir un acuerdo y dar por terminado el juicio. Dicho acuerdo puede
realizarse ante INAPI o mediante escritura publica - contrato de transaccion -
acompaifdandola al expediente. Con el avenimiento o transaccién, se da por

terminado el juicio, sin necesidad de que se dicte sentencia definitiva.

Desistimiento: Tanto el solicitante como el demandante puede desistir de la
solicitud o demanda. Frente al desistimiento de la solicitud, se da por
terminado el juicio y la solicitud. En cambio, ante el desistimiento de la
demanda de oposicidn, s6lo se termina el juicio, procediendo INAPI a dictar la

resolucién que corresponda, sea acogiendo o rechazando la solicitud.

Limitacion de la peticion: Tanto el solicitante como el demandante de
oposicién pueden limitar la peticion realizada ante INAPI. El solicitante puede
restringir la cobertura de la marca solicitada o las palabras para las que busca
proteccion, y el demandante puede limitar su demanda a la impugnacién de

determinadas coberturas.
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2. Medidas para mejor resolver

Las medidas para mejor resolver, tratadas en el art. 159 CPC, son diligencias que
decreta de oficio el tribunal, en forma posterior a la prueba, en orden a formarse la conviccién

necesaria para poder tomar una decision respecto al conflicto.

Las Medidas para mejor resolver son las siguientes:

e Agregacion de cualquier documento que se estime necesario

e Confesidn judicial de cualquiera de las partes sobre hechos que no se hayan probado y
sean de influencia en la cuestién

e Inspeccién personal del tribunal

e Informe de peritos

e Lapresentacion de otros procesos judiciales que tengan relacién con el conflicto
Plazo: Desde la notificacion de la resolucidon que ordene las medidas, éstas deben cumplirse
en un plazo de 20 dias.

Termino especial de prueba: Podra INAPI abrir un término especial de prueba en el caso
que dentro del plazo de cumplimiento de las medidas para mejor resolver, se hace necesario
esclarecer nuevos hechos que aparezcan como indispensables para dictar sentencia. El

término especial podra durar como maximo 8 dias y no podra ser prorrogado.

Impugnacién de las medidas para mejor resolver: S6lo podran ser apelables las siguientes

medidas que dicte INAPI:
e Informe de peritos

e Apertura de término especial de prueba
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Parte 23

Acuerdos de coexistencia

Los acuerdos de coexistencia corresponden a convenciones por las cuales el titular de
una marca comercial registrada o solicitada con anterioridad, autoriza el registro de un signo
semejante o similar posterior, siempre que no transgreda los derechos adquiridos por
terceros con anterioridad o induzcan a confusién al publico consumidor (art. 20 letra h) inciso

3° LPI).

Los derechos de terceros adquiridos con anterioridad, pueden consistir en signos que
tengan mejor derecho como por ejemplo, marcas prioritarias. Por otro lado, dentro de las
marcas que inducen a confusion al publico consumidor se pueden encontrar a las marcas

idénticas, es decir, las que coinciden absolutamente en todos sus aspectos.

I. Contenido del acuerdo

El acuerdo de coexistencia debera consignar claramente:

¢ Individualizacién de las partes, tanto del titular como del solicitante
¢ Individualizacién de la marca registrada o solicitada con anterioridad
e Autorizacion expresa de registro

El acuerdo de coexistencia puede incluir limitaciones de la cobertura de la solicitud u

otro compromiso de parte del solicitante.

En cuanto a sus formalidades, se exigen las dispuestas en el art. 14 LPL

II. Carta de consentimiento

La carta de consentimiento, por su parte, consiste en una autorizacién escrita que

otorga el titular de los derechos de una marca para que otra similar o semejante se registre. La
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carta de consentimiento no podra invocarse si transgrede los derechos adquiridos por

terceros con anterioridad o induce a confusién al publico consumidor.

II1. Analisis de una carta de consentimiento o un acuerdo de coexistencia

Los examinadores deben analizar los siguientes puntos:

e Siel acuerdo de coexistencia cubre los productos y/o servicios que fueron solicitados

e Si el acuerdo de coexistencia es valido para Chile o si la marca sobre la cual recae el

acuerdo se encuentra registrada en Chile

e Se debe revisar si la persona que firma el acuerdo tiene capacidad para hacerlo

(representacién)
e Siel acuerdo de coexistencia individualiza correctamente la marca

e Por ultimo, se debe observar si el acuerdo exige alguna actividad de parte del

solicitante para que este tenga efecto, por ejemplo; que limite su solicitud.
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Parte 24

Limitacion de marca

La limitaciéon de una marca comercial consiste en la restriccion del ambito de
protecciéon de la marca, ya sea durante el tramite de obtencién de registro o una vez

concedido éste.

Como se desprende, la limitaciéon de la marca comercial puede recaer en dos
elementos de la marca:
e Signo

e Cobertura

Limitacién del signo

El signo, como ya se ha sefnalado, consiste en una expresion distintiva que a su vez

puede ser:

e Denominativo
e Figurativo
e Mixto

En el caso de un signo las limitaciones se pueden expresar a través de la presentacion
de un escrito por parte del solicitante, en la cual se deja expresa constancia que no intenta
solicitar una proteccion exclusiva sobre determinado elemento de la denominacioén o de la

etiqueta.

Las limitaciones del signo se utilizan principalmente para dejar claramente
establecido que no se busca proteccién de elementos no distintivos del signo. En el caso que se

pretenda excluir de proteccién elementos que induzcan a error o confusién con otro signo
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registrado o solicitado con anterioridad, la limitacién, generalmente, no tendra efecto (art. 19

bis d).

II. Limitacion de oficio

No todas las limitaciones son de caracter voluntarias. El examinador se encuentra
obligado a establecer ciertas limitaciones, asi lo consigna el art. 19 bis c) que sefiala que: “Los
registros de marcas que contengan signos, figuras, cifras, colores, vocablos prefijos, sufijos, raices
0 segmentos de uso comin o que puedan tener cardcter genérico, indicativo o descriptivo, se
entenderdn que confieren proteccion a la marca en su conjunto y se concederdn dejdndose
expresa constancia de que no se otorga proteccion a los referidos elementos aisladamente

considerados’”.

Es decir, al otorgar marcas que contengan elementos de uso comtn o descriptivos, el
examinador debe dejar expresa constancia que la proteccién otorgada a estos elementos es
como conjunto y que la proteccion no se concede a dichos elementos aisladamente

considerados.
111 Limitacién de cobertura
La limitacion de cobertura consiste en la eliminacion tacita o expresa de una parte de
la cobertura por el solicitante. Como ya se indicd, la cobertura de una marca comercial puede
consistir en productos o servicios que el signo distingue.
La cobertura define el dmbito de proteccion de la marca comercial, de ahi su
importancia (ver clasificacion).

La limitacion de cobertura puede ser:

e Ticita

e Expresa
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Limitacion de cobertura tacita: Consiste en aquella que se produce por la presentacion
de una cobertura mas restringida por parte del solicitante, dejando sin validez en forma tacita

la anterior cobertura.

Limitacion de cobertura expresa: Consiste en la eliminacion que hace el solicitante de
ciertos productos o servicios especificos. Esta limitacion de cobertura se expresa a través de la

presentacion de un escrito en el cual se mencionen los productos y servicios a eliminar.

IV. Limitacion durante la tramitacion

La limitacién de cobertura durante el tramite de obtencion de registro se puede hacer
en cualquier momento hasta el otorgamiento de nuimero de registro en el caso de las
solicitudes no contenciosas y hasta antes del fallo en el caso de las solicitudes objeto de una
oposicion, asi lo sefiala el art. 10 bis inc. 22 LPI: “Citadas las partes para oir sentencia, no se
admitiran escritos ni pruebas de ningln género, excepto aquellas referentes a las cesiones de

solicitud, avenimientos, desistimiento o limitacion de la peticion”.

V. Limitacién de la marca registrada
La limitacién de cobertura de una marca registrada o cancelacién voluntaria parcial se

debe hacer mediante instrumento privado suscrito ante notario y se anotaran en extracto al

margen del registro respectivo (art. 14 LPI).
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Parte 25

Cesion de solicitud y transferencia del registro

La cesion de una solicitud consiste en el cambio de titularidad de la solicitud de marca

comercial por parte del titular de la misma a cualquier titulo.

Requisitos de la cesion

La cesion debe cumplir los siguientes requisitos:

e Se debe hacer por instrumento privado suscrito ante notario, sin desmedro que pueda
hacerse por escritura publica

e Se debe dejar constancia en el expediente

e En caso que el acto se realice en el extranjero, debe legalizarse ante el consul

correspondiente, de acuerdo al Art. 15 LPI.

La cesion debe cumplir, a lo menos, con la formalidad de suscribirse ante notario en
instrumento privado. Sin embargo, podra suscribirse de igual forma a través de escritura
publica (art. 14 LPI).

La constancia en el expediente se cumple acompafiando materialmente el contrato de
cesion, debidamente autorizado ante Notario, o copia de la misma autorizada ante notario, el

cual exprese esta circunstancia (art. 14 LPI).

Formalidades del documento de cesion

La cesion es un hecho del cual se debe dejar constancia en el expediente y requiere

que se analicen especialmente los siguientes elementos:

e Individualizacién de las partes
e Individualizacion de la solicitud

e Poderes si se actda a través de representante

484




e Autorizacion del Ministro de Fe

La individualizacidn de las partes debe contener las referencias completas del titular

que cede su solicitud y la del cesionario como sucesor del titular.

La individualizacién de la solicitud debe contener, a lo menos, el signo objeto de la

solicitud y su niumero.

En el caso que el titular comparezca representado, el mandatario debe acompafiar un
poder suficiente para realizar la gestion de transferencia. Si el cesionario tiene domicilio en el
extranjero debe designar un representante con domicilio en Chile.

III. Transferencia de derechos

La transferencia de marca consiste en el cambio de titular de la marca por medio del

traspaso que voluntariamente hace el titular de la misma.

IV. Indivisibilidad del signo
En relacién a la imposibilidad de transferir parte del signo significa que una expresion
no podra ser escindida con motivo de una transferencia parcial del signo. Esto es ldgica del

principio de indivisibilidad de la marca comercial (art. 14 LPI).

V. Transferencia total o parcial

La transferencia puede ser total o parcial, es decir, se puede transferir parte de la
cobertura del signo, dejando intacto el signo mismo, como ya se menciond. En efecto, esto
permite se transfiera parcialmente una marca amparada en un registro, abarcando una o mas
de las coberturas para las que se encuentra inscrita y no relacionada, permaneciendo el resto

del registro como propiedad de su titular (art. 14 LPI).

La transferencia parcial tiene la limitaciéon que no se podra realizar si existe una

relacion de cobertura entre los registros divididos. El art. 14 inciso 2 de la LPI sefiala que
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puede transferirse parcialmente una marca amparada en un registro, abarcando una o mas de
las coberturas para las que se encuentra inscrita y no relacionada, permaneciendo el resto del
registro como propiedad de su titular. Segun el art. 64 RLPI, el registro original sera dividido
e inscrito bajo la numeracién correlativa que corresponda, pero conservara la prioridad y

antigiiedad del registro original para todos los efectos.

En la inscripcion original se dejara constancia de la division y de los nuevos niimeros

asignados al registro dividido.

Requisitos de la transferencia

La transferencia debe cumplir los siguientes requisitos:

e Se debe hacer por instrumento privado suscrito ante notario, sin desmedro que pueda
hacerse por escritura publica

e Sedebe anotar al margen de la inscripcion

e En caso que el acto se realice en el extranjero, debe legalizarse ante el consul

correspondiente, de acuerdo al Art. 15 LPI.

La transferencia debe anotarse al margen de la inscripcion, produciendo sus efectos
con respecto a terceros s6lo a partir de dicha anotacion, previa aceptaciéon y pago de los

derechos correspondientes (art. 64 LPI).
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Parte 26

Indicaciones geograficas y denominaciones de origen

L. Introducciéon

Las indicaciones geograficas —-1G- y denominaciones de origen — DO- corresponden a
signos distintivos que se encuentran protegidos por nuestra legislacion. A diferencia de las
marcas comerciales, las indicaciones geograficas corresponden a signos distintivos que,
generalmente, pertenecen a un colectivo e identifican a bienes que posean caracteristicas

especiales y que provengan de un determinado origen geografico.

En dicho sentido, a diferencia de las marcas por regla general seran utilizados por una
pluralidad de personas, versus el caso de las marcas que en principio y por regla general es de
uso exclusivo de su titular. Otra diferencia con respecto de las marcas es que, a diferencia de
éstas, consisten en términos que consisten o son indicativos de la procedencia geografica de

un lugar (situacion que en el caso de las marcas constituiria un impedimento para el registro).

La LPI en su art. 92, define indicaciéon geografica como “aquella que identifica un
producto como originario del pais o de una regién o localidad del territorio nacional, cuando la
calidad, reputacién u otra caracteristica del mismo sea imputable, fundamentalmente, a su

origen geogrdfico”.

Por su parte, denominacién de origen, segin el mismo art. 92, corresponde a “aquella
que identifica un producto como originario del pais, o de una region o de una localidad del
territorio nacional, cuando la calidad, reputacion u otra caracteristica del mismo sea imputable
fundamentalmente a su origen geogrdfico, teniendo en consideracion, ademds, otros factores

naturales y humanos que incidan en la caracterizacion del producto”.

II. Caracteristicas

De su definicién se puede desprender las caracteristicas de las denominaciones de

origen e indicaciones geograficas.
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Recae sobre un producto: No seria posible entonces registrar indicaciones
geograficas o denominaciones de origen que recaigan sobre un servicio

Identifica un origen: Este origen puede ser un pais, regién o localidad

El producto debe tener caracteristicas especiales: En el caso de las indicaciones
geograficas estas caracteristicas especiales son atribuibles al origen geografico,
mientras que en el caso de las denominaciones de origen, ademas del origen
geografico, se debe tener en consideracidn otro tipo de factores como naturales y
humanos. En consecuencia, toda DO es una IG, pero no toda IG puede ser reconocida

como DO.

Esas caracteristicas se deban o se asocien a ese lugar determinado: Es decir, que
con documentos técnicos, encuestas u otros estudios se acredite que las caracteristicas
especiales del producto se deben a que se producen un una zona determinada o, al
menos, que el publico le atribuya dichas caracteristicas especiales a ese determinado

lugar de procedencia (lo que se denomina reputacién).

I11. Fuentes de las indicaciones geograficas y denominaciones de origen

Las indicaciones geograficas y denominaciones de origen pueden tener tres fuentes:
e Laley
e Tratado Internacional

e Registro en INAPI

A. La Ley

El art. 289 de las Ley N2 18.455 que Fija Normas Sobre Produccién, Elaboracién y

Comercializacién de Alcoholes Etilicos, Bebidas Alcoholicas y Vinagres sefiala que se

establecen como denominaciones de origen al pisco, pajarete y vino asoleado.



En el caso del PISCO segin el mismo art. 28 de la citada ley establece que la
“denominacién queda reservada para el aguardiente producido y envasado, en unidades de
consumo, en las Regiones 11l y 1V, elaborado por destilacion de vino genuino potable, proveniente

de las variedades de vides que determine el reglamento, plantadas en dichas Regiones”.

A su vez, PAJARETE corresponde a la “denominacién reservada para el vino generoso
genuino producido y envasado, en unidades de consumo, en las Regiones IIl y IV, provenientes de

vides plantadas en dichas Regiones”.

Y por ultimo, Vino Asoleado es aquella “denominacién que queda reservada para el vino
generoso genuino producido y envasado, en unidad de consumo, en el drea de secano
comprendida entre el Rio Mataquito por el Norte y el Rio Bio-Bio por el Sur, provenientes de

vides plantadas en el drea mencionada”.

Por su parte, Titulo V Ley 18.455 sobre las denominaciones de origen, sefiala en su art.
55 que un reglamento especifico determinara las condiciones, caracteristicas y modalidades
que deberan cumplir las zonas viticolas y las denominaciones de origen de vinos y destilados.
Esta disposicién se plasmo en el decreto 464 del Ministerio de Agricultura que establecid las

zonas viticolas o denominaciones de origen.
B. Tratado Internacional
Diversos tratados y acuerdos comerciales suscritos por Chile han reconocido
indicaciones geograficas y denominaciones de origen extranjeras, que son consideradas por
INAPI en el proceso de analisis de nuevas solicitudes de marcas o de IG. En el anexo 2 se
acompafian un listado completo de las indicaciones geograficas reconocidas por Chile.
C. Registro en INAPI
LIMON DE PICA es la primera IG registrada ante INAPI. A septiembre de 2010 otras 11

IG y DO se encuentran en tramitacion.
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1. Procedimiento de registro

El art. 94 LPI sefiala que el reconocimiento de una indicacién geografica o
denominacion de origen se hara por INAPI, mediante la incorporaciéon de la misma en un

Registro de Indicaciones Geograficas y Denominaciones de Origen.

2. Registro de indicaciones geograficas y denominaciones de origen

El registro de indicaciones geograficas y denominaciones de origen consiste en el
documento publico en el cual se encuentran consignadas las indicaciones geograficas y
denominaciones de origen reconocidas por INAPI, y cuya custodia se encuentra a cargo del

Conservador de Marcas conforme al art. 75 LPI.

El registro de indicaciones geograficas y denominaciones de origen debera contener las

siguientes menciones obligatorias, de acuerdo al art. 77 LPI:

e Laindicacion geografica o denominacion de origen reconocida.

e La zona geografica delimitada de produccién, extraccion, transformaciéon o
elaboracidén cuyos productores, fabricantes o artesanos tengan derecho a usar la
indicaciéon o denominacion.

e Los productos a los cuales se aplicara la indicacién geografica o denominacion de
origen y las cualidades o caracteristicas esenciales que éstos deben tener.

e La calificacion, de conformidad con el mérito de los antecedentes acompafiados, de
tratarse de una indicacion geografica o de una denominacion de origen.

e Elnumero de solicitud

e Unareferencia a la existencia del reglamento de uso y control

3. Solicitante

Cualquier persona natural o juridica podra solicitar el Registro de una Indicacion

Geografica o Denominacion de Origen, siempre que represente a una parte significativa de los
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productores, fabricantes o artesanos y cualquiera sea la forma juridica, a través de la cual se

organicen.

Los predios o establecimientos de extraccién, produccién, transformacién o
elaboracion de estos productores, fabricantes o artesanos se deben encontrar dentro de la
zona de delimitacién establecida por la indicacién geografica o denominaciéon de origen

solicitada.

También, podran solicitar una indicacién geografica o denominacién de origen las
autoridades nacionales, regionales, provinciales o comunales, cuando se trate de indicaciones
geograficas o denominaciones de origen ubicadas dentro de los territorios de sus respectivas

competencias.

4, Titular

El titular de una indicacién geografica y denominaciéon de origen siempre debe
representar o estar constituido por una parte significativa de productores, fabricantes o

artesanos cualquiera sea su forma juridica.

Sin embargo, todos los productores, fabricantes o artesanos que desempefian su
actividad dentro de la zona geografica delimitada, inclusive aquellos que no estuvieran entre
los que solicitaron el reconocimiento inicialmente, tendran derecho a usar la indicacion
geografica o denominacion de origen en relaciéon con los productos sefialados en el Registro,
siempre que cumplan con las disposiciones que regulan el uso de las mismas, conforme al art.

103 LPL
5. Causales de irregistrabilidad
Las causales de irregistrabilidad que afectan a las indicaciones geograficas y

denominaciones de origen, para efectos de la determinacién de quien puede alegarlas pueden

distinguirse entre absolutas y relativas. Sin embargo, es necesario destacar que las
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indicaciones geograficas y denominaciones de origen son signos distintivos diferentes a las

marcas comerciales y que poseen, por lo mismo, causales de irregistrabilidad propias.

5.1. Causales absolutas

Las causales absolutas, al igual que en el caso de las marcas comerciales, atacan a la
capacidad misma de las indicaciones geograficas y denominaciones de origen de convertirse
en signo distintivos.

El art. 95 LPI sefiala que no podran reconocerse como indicaciones geograficas o
denominaciones de origen los signos o expresiones que:

“No se conformen a las definiciones de indicacion geogrdfica o denominacién de origen,

es decir, no cumplan los requisitos antes sefialados”:

A partir de la definicién podria sefialarse que no podrian registrarse como IG ni DO, aquellas

que:

e Recaigan sobre un servicio

e No identifiquen un origen

e No logre acreditar que el producto tenga caracteristicas especiales debidas o

asociadas a su procedencia geografica
A éstas circunstancias, derivadas, del no cumplimiento de los requisitos contenidos en
la definicién, deben sumarse las establecidas al art.96 de LPI, que pueden interponerse por
cualquier persona, sin necesidad de acreditar un interés directo:
e Que sean contrarios a la moral o al orden publico
¢ Inducir a error o confusién en el publico consumidor, respecto de la procedencia de la

Indicacion Geografica o Denominacion de Origen o de los atributos de los productos

que pretenden distinguir
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¢ Que sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate,
entendiéndose por ello las consideradas como tales por los conocedores de la materia
o por el publico en general, salvo que hayan sido reconocidas como Indicaciones
Geograficas o Denominaciones de Origen en virtud de tratados internacionales

ratificados por Chile.

e Ademas no podran protegerse, o perderan la proteccion si la tuvieran las indicaciones
geograficas o denominaciones de origen extranjeras, cuando dejen de estar protegidas

o hayan caido en desuso en su pais de origen, conforme al art. 96 LPL

Estas causales podran ser invocadas tanto a través de una demanda de oposicién o
nulidad (art. 101 LPI).

5.2. Causales relativas

Respecto a las IG o DO extranjeras, el Art. 96 LPI establece que no podran admitirse a registro:

e Sien el pais de origen dejen de estar protegidas o hayan caido en desuso. Ademas se

especifica que pueden llegar a dejar de protegerse en nuestro pais por estas causales.

e En el caso que las DO o IG se identifiquen con vinos y bebidas espirituosas tanto en
relacién a bienes como a servicios, cuando hayan sido usadas en forma continua por
nacionales o residentes en Chile para distinguir los mismos productos o servicios,
desde antes del 15 de abril de 1994, cumpliendo los demas requisitos establecidos por

la ley.
6. Reglamento de uso y control
El reglamento de uso y control consiste en un conjunto de normas que regula la
utilizacion de la indicacion geografica o denominaciéon de origen en relaciéon a la forma y

condiciones de produccién de los bienes que usaran este signo distintivo, conforme al art. 76

LPIL
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En efecto, el reglamento de uso y control establece las condiciones de uso de la misma
y su incumplimiento priva a su titular de la facultad de hacer valer las acciones establecidas en

laley 19.039 (art. 96 bis a) LPI).

Por ultimo, el art. 99 LPI sefiala que el reglamento de uso y control se debe aprobar en
la resolucién final. En todo caso, el reglamento de uso y control no es necesario que sea parte
del registro, en cuyo caso se debe sefialar el lugar publico donde se encuentra accesible a los
interesados. Se cumplird con este requisito, ya sea que esté disponible en formato fisico o

electrénico, conforme al art. 77 LPI.

7. Presentacion

La presentacion de una indicacion geografica y una denominacién de origen se debe
hacer en los formularios proveidos por INAPI para este efecto y que contiene las siguientes

menciones minimas, conforme al art. 97 LPI:

¢ Individualizacién del solicitante

¢ Ladenominaciéon correspondiente a la indicaciéon geografica o denominacion de origen

e El area geografica de produccion, extraccion, transformacion o elaboracién del
producto que se distinguira con la indicacién o denominacién, delimitdndola a los
caracteres geograficos y la division politico-administrativa del pais

e La descripcion detallada del producto o los productos que distinguira la indicacién o
denominacion solicitada, asi como sus caracteristicas o cualidades esenciales del
mismo

e Estudio técnico, elaborado por un profesional competente, que aporte antecedentes,
en el sentido que las caracteristicas o cualidades que se le atribuyen al producto son
imputables fundamental o exclusivamente a su origen geografico

e Un proyecto de reglamento especifico de uso y control de la indicaciéon o

denominacion solicitada

494



= =
a T Facna [REr=——
Enam i oE e = =
S0LICTTUD DE REGIZTRG FARA
e ——— B —
O Od
4 SOULICITANTE (Er saso o sar mas da un sollotiants smantsr Anexc [
=
==
== Tomara Fane ':auw
EN 30 DE AUTCRIZAR INDICAR SARGE GUE EJERCE] Aduntar Ansrcs en gus sonsts O

2 - REFREIENTANTE

= ==

=

2  DESCRIPCION DETALLADA DE LA INDICAGION GECGRAFICA O DENOMINACION DE ORIGEN

Fius OE ORISEN NOMERE DEL PROFE250NAL DEL ESTUDIC TECNICO (AQJuntar Ectial

EX CAS0 DE INDSCACION DE DRIGEN EXTRANJERA: REGLAMENTO E2PECIFICO DE USD
O tacantar}
&) TRATADO INTERNACIONAL RATIFICADS POR CHILE raceuss [

5 OTRO DOCUMENTD GUE JUSTIFIGUE ommEN ¥ []
EXIZTENCEA

conTRoL oe vso ProoucTe. [

Hembs

VISITENOS EN - www.inapi.cl

495



S0 EXCLUSVD BART HOJA 23

) e P
;.%:
| n a D I 74 ﬁ Fecha Pesierin
FUSEE
R ——e——_ ) ] Facts e B darns
CENDMMACKIN DE IUGEN Facha o Bagiuro
SOLICITUD DE REGISTRO PARA:

INEICACHIN GEOGRAFICA |:| CENDMMACKIN DR ORGEN ]:[

4 AREA DEQGRAFICA (de produmolin, sxiracolin, transiormasion o slabarscien del procucto que pretende dishingr ia
Inclcasién Geografiss o Dancminaoién da Origeni

PAIZ [ |

LUGAR (Divicsa paltioa - Adminictratraal [ |

COORDEHADAL UTM
fUrilvarcal Trancusrcal de Meroator) I |

FLANO Con Coonsenacas UTM [ |

€ EH ENTE CUADRS WINIAR 20 ) SLABE DE L3S PROCSETOR & LA GIJE B APLICA LA WDICAZIN SECGRAPICA - SINOVICI DE DBGER
S [ 0z | 03 | ea | | 9 | &7 | o | s | 8 | o1 |92 | @ | w | w | w |

w | w [ w |2 (@[22 | | m [0 |7 |28 [20 [ % |0 |2 [

DESCRIFCHON DETALLADA DEL PRODUCTD, CON INDICACION DE 3US CARACTERISTICAZ O CUALIDADER

7 CANTIDADDE AMEXOS GUEBSADJUNTAN [ ] B WiMERD ORDEN DE PAGD

I:I e pan

p [NFORME ODEPA

VISITENOS EN : WWW.inapi.cl

LLENAR POR COMPUTACOR O MAGUINA DE ESCREI

Hambsrs y Flima Babeilass o )

8. Informes

El art. 97 LPI sefiala que es necesario presentar un estudio técnico, elaborado por un
profesional competente, que aporte antecedentes, en el sentido que las caracteristicas o
cualidades que se le atribuyen al producto son imputables fundamental o exclusivamente a su
origen geografico. Para estos efectos no sélo se consideran suficientes los estudios cientificos
que demuestren el vinculo entre el lugar y el producto, sino que también encuestas de
opinién, estudios demoscopicos u otros que muestren que el publico relevante asocia
determinadas caracteristicas positivas de un producto a una procedencia geografica

determinada.
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Adicionalmente, el art. 98 LPI sefiala que tratdndose de solicitudes de indicaciones
geograficas o denominaciones de origen chilenas, relativas a productos silvoagropecuarios y
agroindustriales, se requerird ademas, para el registro de las mismas, un informe favorable
del Ministerio de Agricultura respecto del cumplimiento de las exigencias establecidas en el
articulo 97. En el caso de las indicaciones geograficas y denominaciones de origen extranjeras

relativas a los mencionados productos, se requerira un informe del Ministerio de Agricultura.

Este informe debe emitirse en el plazo de ciento veinte dias, a contar de la fecha de

requerimiento del mismo por el Director Nacional.

9. Resolucion

La resolucién que conceda el registro de una indicacién geografica o denominacién de origen

debe contener, conforme al art. 99 LP], lo siguiente:

La indicacién geografica o denominacidn de origen reconocida.
e La zona geografica delimitada de produccién, extracciéon, transformaciéon o
elaboracién cuyos productores, fabricantes o artesanos tengan derecho a usar la

indicacion o denominacion.

e Los productos a los cuales se aplicara la indicacién geografica o denominacion de

origen y las cualidades o caracteristicas esenciales que éstos deben tener.

e La calificacién, de conformidad con el mérito de los antecedentes acompafiados, de

tratarse de una indicacién geografica o de una denominacion de origen.

Asimismo, tal resolucién aprobara y ordenara el registro del reglamento especifico de uso

y control de la indicacién geografica o denominacion de origen reconocida.

IV. Tipo de proteccién, segun se trate de IG o DO para vinos y bebidas espirituosas y
para el resto de los productos
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De forma consistente con el Acuerdo sobre los ADPIC, la proteccidén que se confiere
para las IG/DO referidas a vinos y bebidas espirituosas es distinta que la que se confiere para

las IG/DO para el resto de los productos.

En el caso de las IG/DO para vinos, se confiere la denominada proteccién reforzada,
que es una excepcién a la regla general, que impide que términos iguales o similares se
utilicen aunque ello no induzca al publico a confusiéon respecto de su real procedencia, se
protegen no sélo en el idioma en que han sido reconocidas sino que también en todas sus
traducciones (y transliteradas) y, como corolario de lo anterior, no podrian registrarse como
marcas ni como IG/DO signos iguales o similares aunque claramente se indique su real

procedencia o se utilicen expresiones “tipo”, “estilo”, “método” que sirven para clarificar que

no se trata de la IG/DO previamente protegida.

V. Indicaciones geograficas y denominaciones de origen extranjeras

En cuanto a las indicaciones geograficas y denominaciones de origen extranjeras,
cuyos titulares deseen reconocimiento en Chile de ellas, deben someterse al mismo tramite

antes descrito para los nacionales, con ciertas particulares.

Todas las indicaciones geograficas y denominaciones de origen extranjeras deben

cumplir con las definiciones del art. 92 LPI (art. 78 RLPI).
El reglamento de uso y control sera el mismo que tienen en su pais de origen,

debidamente traducido. En el evento de no existir un documento equivalente, bastara con una

relacion detallada del método de produccion efectuada en idioma espafiol (art. 78 RLPI).
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ANEXO I
Titulo V Ley 18.455 sobre denominacion de origen de vinos y destilados

Esta ley establece distintas zonas de denominacién de origen de vinos y destilados. En
su normativa, sefiala ademas de los limites geograficos que determinan la denominacién de

origen, ciertos requisitos sobre la composicién de los productos.

Articulo 55°- “Un reglamento especifico determinard las condiciones, caracteristicas y
modalidades que deberdn cumplir las zonas viticolas y las denominaciones de origen de vinos y

destilados.”

Articulo 56°- “En la elaboracién de pisco sélo podrd emplearse alcohol de vino proveniente de

las siguientes variedades de uva de la especie Vitis vinifera L. plantadas en las Regiones Il y IV:

a) Chasselas Musque Vrai

b) Moscatel Amarilla

c¢) Moscatel Blanca Temprana
d) Moscatel de Alejandria o Italia
e) Moscatel de Austria

f) Moscatel de Frontignan

g) Moscatel de Harfiburgo

h) Moscatel Negra

i) Moscatel Rosada o Pastilla
J) Moscato de Canelli

k) Muscat Orange

1) Pedro Jiménez

m) Torontel”

Articulo 57°- “Sin perjuicio de otras calificaciones contempladas en la Ley y este Reglamento,

serdn considerados falsificados los siguientes productos:
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a) Cualquier bebida alcohdlica con denominacién de origen que haya sido producida, elaborada
o envasada fuera de las regiones y dreas establecidas por la ley o que se establezcan por Decreto
Supremo.

b) Aquellas bebidas alcohdlicas con denominacién de origen en cuyo proceso de produccion o
elaboracién hayan intervenido total o parcialmente materias primas procedentes de regiones o
dreas distintas a las establecidas en la ley o que se establezcan por Decreto Supremo.

c¢) Los piscos elaborados con variedades de uvas distintas a las sefialadas en el articulo 56° de

este reglamento.”

Articulo 58°- “Se dard el nombre de Pisco Sour al céctel producido y envasado en las Regiones Il
y 1V, preparado con pisco, zumo de limén o saborizante natural del mismo. Ademds podrd
contener aditivos autorizados tales como estabilizantes, espesantes, emulsionantes, enturbiantes
y colorantes.

Su graduacion alcohdlica minima serd de 20 grados Gay-Lussac y su contenido minimo
de impurezas serd de 3,5 gramos por litro.

Se acepta que esta bebida se prepare con zumo de otras frutas citricas o saborizantes
naturales de las mismas, pero en tal caso al producto deberd nominarse Pisco Sour, sequido del

nombre de la fruta que corresponda.”
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Anexo II

Decreto N2 464 Zonificacién Viticola y Denominacién de origen

Regioén Vitivinicola Subregidn Zona Area
. Valle de Copiapd
1. Region de Atacama Valle del Huasco
Valle del Elqui Vicufia
Paiguano
Valle del Limari Ovalle
. ' Monte Patria
2. Region de Coquimbo Punitaqui
Rio Hurtado
Valle del Choapa Salamanca
lllapel
Valle de Aconcagua Panquehue
3. Region de Aconcagua Valle Casablanca‘
Valle de San Antonio Valle de Leyda San Juan
Valle del Marga-Marga
Valle del Maipo Santiago
Pirque
Puente Alto
Buin
Isla de Maipo
Talagante
Melipilla
Alhué
Maria Pinto
Valle del Rapel Valle del Cachapoal Rancagua
Requinoa
Rengo
Peumo

4. Region del Valle Central

Valle de Colchagua

San Fernando
Chimbarongo
Nancagua
Santa Cruz
Palmilla
Peralillo

Lolol
Marchigue

Valle de Curicé

Valle del Teno

Rauco
Romeral

Valle del Lontué

Molina
Sagrada Familia

Valle del Maule

Valle del Claro

Talca
Pencahue
San Clemente
San Rafael

Valle del Loncomilla

San Javier
Villa Alegre
Parral
Linares

Valle del Tutuvén

Cauquenes

5. Region del Sur

Valle del Itata

Chillan
Quillén
Portezuelo
Coelemu

Valle del Bio-Bio

Yumbel
Mulchén

Valle del Malleco

Traiguén

Extraido del Decreto N2 464 Zonificacion Viticola y Denominacion de origen, disponible en www.sag.gob.cl
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ANEXO III

Indicaciones Geograficas y Denominaciones de Origen extranjeras reconocidas a través
de Tratados

Lista de Indicaciones Geograficas en China

e Vino Shaoxing

e Anxi Tieguanyin (té)

Lista de Indicaciones Geograficas Canadienses

e Wisky canadiense

Lista de Indicaciones Geograficas Europeas

http://rc.direcon.cl/sites/rc.direcon.cl/files/bibliotecas/UE TN 0203 Otros Vinos y Bebidas

Espirituosas.pdf

Lista de Denominaciones de Origen Coreanas
e Ginseng coreano (respecto del Ginseng)
e Kimchi coreano (respecto del Kimchi)

e Boseong (respecto del té)

Lista de Indicaciones Geograficas Japonesas

e Satsuma
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Parte 27

Modos de finalizacion del procedimiento

Los procedimientos de registro relativos a la propiedad industrial pueden finalizarse
de diversas formas, dependiendo de si existe o no presentaciéon de oposiciéon por parte de

terceros, o concurren otras determinadas circunstancias.

I. Resolucioén final, no habiendo oposicion

En aquellos casos en que no existe oposicion a la solicitud de registro, el
procedimiento tiene naturaleza administrativa y finaliza a través de una resolucién
administrativa dictada por el DNI, que actda como jefe del organismo administrativo, que

otorga o rechaza el objeto de la solicitud.

A. Requisitos de la resolucion

En primer lugar, el art. 24 inc., final RLPI establece que en caso que se rechace la
solicitud, las causales no pueden ser otras que las indicadas en las observaciones del fondo

notificadas previamente por INAPL

La ley no establece la exigencia de que la resolucion definitiva sea fundada. Por lo
anterior, tanto en la notificacion de las observaciones de fondo como en las resoluciones
definitivas administrativas no contenciosas, INAPI cita la causal legal que es fundamento del

rechazo.

Ver parte 15, sobre Examen de Fondo.
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II. Sentencia definitiva

En los procedimientos en que INAPI actiia como tribunal de primera instancia
mediante el DNI, como en los procedimientos en que media oposiciéon y la nulidad, la

resolucién que pone fin al conflicto es la sentencia definitiva.

A. Partes de la sentencia

Las sentencias definitivas, segin la doctrina se conforman de la siguientes tres partes:

¢ Expositiva o enunciativa: En ella, se individualizan las partes y se establece cual
es el contenido del litigio.
e Considerativa: Es el fundamento de la decisiéon. En ella se contienen las razones

de hecho y derecho por medio de las cuales el tribunal concluye la decision.

e Decisoria o resolutiva: Es la parte destinada a decidir el asunto controvertido.

B. Requisitos legales

El art. 17 LPI establece que la sentencia definitiva debe ser fundado y respecto a la
forma, cumplir en lo pertinente lo establecido por el art. 170 CPC. Ademas, tal como establece
el art. 24 inc. final RLPI, en caso de rechazarse la solicitud, las causales no podran ser otras

que las sefialadas en las observaciones de fondo o en la oposicién.

1. Fundamento de la sentencia

Ademas de los requisitos del articulo 170 del CPC, la LPI exige que las sentencias
definitivas sean fundadas. En relaciéon con las tres partes de la sentencia definitiva, el

fundamento se expresa en la considerativa y su fin es evitar decisiones arbitrarias por parte
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del juez. De este modo, la sentencia debera expresar los razonamientos que han llevado al juez
a emitir cierta decision, basado en los hechos y el derecho aplicable. Por otra parte, si las
partes han presentado pruebas, para cumplir con el requisito de fundar la sentencia, la prueba

debe ser valorada segun las reglas de la sana critica.

2. Requisitos art. 170 CPC

Los requisitos de dicho articulo que INAPI utiliza son:

e Designacion de las partes litigantes: Es necesario incluir sus nombres y

apellidos.

e Enunciacion de las peticiones o acciones intentadas por el

demandante: Debe constar su fundamento y detallarse brevemente.

e Enunciacion de excepciones o defensas del solicitante: También debe

constar su fundamento y detallarse brevemente.

e Expresar las normas legales, principios o principios de equidad en los

cuales se funda la resolucién

e Decisién del asunto controvertido: Debe existir una pronunciaciéon
respecto de todas las acciones y excepciones presentadas. Pueden

omitirse aquellas que sean incompatibles con las aceptadas.

Vistos:

1. ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD.
Marca:
Cobertura:
Solicitante:

2. ANTECEDENTES DE LA OPOSICION.
(o Nulidad)
Oponente: (o demandante en caso
de nulidad)
Causal invocada:
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3. DE LAS OBSERVACIONES DE FONDO
(Se indica si las hubo y en caso
afirmativo se sefiala cudles).

4. DE LA CONTESTACION DEL
DEMANDADO.
(Resumen de la contestacion)

5. DE LA PRUEBA RENDIDA

(Se expresa si se recibié la causa a
prueba y en caso que asi hubiera
sido, se reproducen los puntos de
prueba 'y se nombran los
documentos que se presentaron).

CONSIDERANDO:

(Se expresan los argumentos de hecho
y derecho para acoger o rechazar la
pretension, la enunciacion de las
leyes en virtud de las cuales se
decide y la decision respecto de
todas las acciones y excepciones
hechas valer).

RESUELVO:
(Se sefiala si se acoge o rechaza la
pretension y la suerte del registro).

III. Desitimiento de la solicitud

Es posible que el titular, desista de su solicitud de registro. Dicha manifestaciéon de
voluntad se debe hacer mediante un escrito ante INAPI. En estos casos, el procedimiento se da

por terminado, sin perder la posibilidad el solicitante de intentar nuevamente la solicitud.

IV. Abandono del procedimiento

Hay casos, en que a raiz de la inactividad del solicitante, puede darse por terminado el

procedimiento. La inactividad puede expresarse de distintas formas:

A. Examen preliminar
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Si luego del examen preliminar, INAPI - de acuerdo al art. 22 LPI para marcas y art. 45
LPI para patentes- apercibe al solicitante para que realice las correcciones, modificaciones
correspondientes o acompafie documentos dentro de 30 dias para marcas y 60 dias para

patentes, y el solicitante no realiza lo dispuesto, la solicitud se tendra por abandonada.

Asimismo, el s6lo hecho de que la solicitud no cumpla con las exigencias legales o

reglamentarias, hara que se tenga por abandonada.

El solicitante puede pedir la suspension del procedimiento en el caso que se
necesite la realizacion de otros tramites para salvar la objecion de que ha sido objeto. Dichos
tramites deben iniciarse dentro de los 60 dias siguientes a partir de la fecha en que sea

legalmente posible. En caso de que no fuere asi, se tendra por abandonada la solicitud.

De acuerdo a art. 22 LPI, la resolucidon que declara el abandono podra ser reclamada

ante el DNI.

B. Pago de derechos

En caso que la resoluciéon o sentencia definitiva acepte el registro del derecho de
propiedad industrial -de acuerdo al art.art. 18 bis e)- existird un plazo de 60 dias para
acreditar ante INAPI el pago de los derechos correspondientes. Este plazo se cuenta desde que
quede la resolucién queda ejecutoriada (Cuando transcurrido el plazo para apelar, no se
presentd recurso alguno, o apelada una sentencia, una vez que baja del TPI y se dicta por

INAPI un resolucién que ordena cumplir lo ordenado).

La acreditacion del pago se realiza adjuntando materialmente el comprobante de pago
en original (se identifica como COPIA INAPI). En los casos de pagos en linea no es necesario

presentar documento para acreditar el pago, pues se realiza por directamente por INAPL

En caso que no se proceda al pago, dentro del plazo, la solicitud se tendrd por

abandonada.

C. De acuerdo al Cédigo de Procedimiento Civil
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El Titulo XVI del CPC regula la instituciéon del abandono del procedimiento, por medio
de la cual se entendera abandonado el procedimiento en el caso que las partes cesen la
actividad en el juicio durante seis meses. Este plazo se cuenta desde la fecha de la dltima

resolucion recaida en alguna gestion destinada a el avance del procedimiento.
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Parte 28

Procedimiento de nulidad

La accion de nulidad esta destinada a cancelar el registro de un derecho de propiedad
industrial en los casos sefialados por la ley o a dejar sin efecto una transferencia, tal como

establece el art. 17 LPL.

I. Causales de nulidad

A. Causales de nulidad de marcas

En la actualidad el art. 26 LPI establece como causales para la nulidad del registro de
marcas comerciales, la infraccion de cualquiera de las prohibiciones establecidas en el art. 20
LPI. Dichas causales también son aplicables a las indicaciones geograficas y denominaciones

de origen, de acuerdo a los arts. 101 y 102 LPI
Para mayor detalle, estas causales estan tratadas en la parte de causales de oposicion.
Ejemplo:

e (Caso RED BULL, Solicitud 461406, clase 41 que distingue discoteque.

La demanda fue realizada por los titulares del a marca RED BULL, bebida energética que
se comercializa especialmente en discoteques y bares, desde 1987 en Australia y que ha
alcanzado fama mundial a lo largo de los afios.

“(...) se ha acreditado fehacientemente que la marca RED BULL goza de fama y notoriedad para
el rubro de bebidas energéticas, servicios de discoteca y clubes nocturnos, por lo que resulta

posible suponer de manera racionalmente fundada que de mantenerse la vigencia del registro de

la marca impugnada, el ptiblico consumidor podria verse expuesto a toda suerte de errores o
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engarios especialmente en cuanto a la verdadera procedencia empresarial de los servicios que se

pretenden distinguir.”

e (Caso Marca figurativa

-

Etiqueta, Solicitud N° 490395, clase 25 para distinguir ropa de vestir y demas articulos

clase 25.

Fue demandada de nulidad por los titulares de la siguiente etiqueta, Registro
N°496066, clase 25 que distingue ropa, calzado, vestimenta, vigente a la fecha del registro de

la etiqueta demandada.

“Que en relacion con la demanda de nulidad interpuesta, fundada en la letra h) del
articulo 20 de la ley 19039, este tribunal se ha formado la conviccién de que la referida accién
debera ser acogida, por cuanto en el andlisis comparativo de los elementos figurativos, se
advierte que ellos presentan identidad, tanto en la forma como en el color de que se compone

cada uno de ellos (...)"

Ademas establece, respecto a la contravencién de la causal j) del art. 20 LPI que el
argumento sera acogido “(...) ya que, conforme a los antecedentes que obra en autos, resulta
evidente que en la especia no se estd frente a una simple coincidencia de la marca, sino
derechamente frente a la apropiacion del demandado de una marca ajena, especialmente
teniendo en consideracion el giro del demandado y la circunstancia que la etiqueta del registro
cuya nulidad se demanda y la registrada previamente por el actor (...) son idénticas. Tal hecho
constituye una actitud contraria a los principios de competencia leal y ética mercantil, la cual

deberd ser sancionada con la declaracion de nulidad del registro objeto de esta demanda.”
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B. Causales de nulidad de las transferencias

Por aplicacién de los art. 17 y 18 bis 0), la nulidad de una anotacién de transferencia

se tramita de la misma manera que la de registros marcarios.

Las causales para la declaracion de la nulidad de la anotacién de transferencia de un
registro estan contenidas en las normas sobre la nulidad expresadas en la LPI y en el Cédigo
Civil y puede sefialarse como causal genérica el incumplimiento de los requisitos legales para
realizar la anotacidn de transferencia.

Entre estos requisitos se encuentran:

e Normas sobre representacién: art. 15 LPI

e Personeria: Se requiere acreditar las facultades que tiene una persona natural

respecto a una persona juridica.

Para mas informacion, ver Parte 7 sobre representacion y personeria.

Ejemplo:

Caso PICASSO, Solicitud N° 52638, para distinguir todos los productos de la clase 12.

La demanda fue presentada por los miembros de la sucesién de Pablo Picasso, duefios

de los derechos de autos sobre sus obras en contra de la transferencia del registro marcario,

en razon del incumplimiento de las normas sobre representacion en dicho procedimiento.

El tribunal establecié lo siguiente:

“(...) la escritura publica segtin el articulo 403 del Cédigo Orgdnico de Tribunales, requiere

para gozar de la calidad de tal, ser otorgada por el competente notario y ser incorporada a su
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protocolo o registro ptiblico.”, lo cual no se realizé por el demandado, por lo que la demanda de

nulidad de la transferencia “(...) deberd ser acogida (...)".

Objeto de la nulidad

Al momento de anularse el registro, hay que establecer que es lo que efectivamente queda

sin efecto.

A. Nulidad de las frases de propaganda

Las frases de propagandas son un elemento accesorio a la marca, por lo que corren la
misma suerte que ella. De este modo, con su nulidad, las frases de propaganda también son

anuladas.

Por otra parte, puede solicitarse la nulidad del registro de una frase de propaganda, sin

afectar a la marca.

Prescripcion de la accién de nulidad

La LPI en su art. 27 establece que el plazo de prescripcion de la accién de nulidad es de
5 afos para las marcas comerciales, término que se cuenta desde la fecha del registro (no

desde la sentencia que acepta la solicitud).
A. Imprescriptibilidad por mala fe en obtencion del registro
La prescripcion de la accién de nulidad, de acuerdo al art. 27 inc 2 LPI, cuenta con una
excepcion que nuestra legislacion recoge del Convenio de Paris, por la cual la accién no
prescribe. Para que proceda la excepcidn el registro marcario debe haber sido obtenido de

mala fe.

Es importante destacar que el caso de haber obtenido de mala fe un registro marcario,

puede no constituir por si solo una causal de nulidad, sino que otorga la posibilidad de
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alegarla no obstante del cumplimiento el plazo de prescripcién, por lo que el demandante

debe hacer presente en la demanda la causal de nulidad que se configura.

B. Fundamentacion de la imprescriptibilidad

Una vez presentada la demanda de nulidad, el titular del registro podra oponer la

excepcion de prescripcion para enervar la demanda.

Por lo anterior es necesario que el demandante de nulidad - en el caso que el registro
que pretende dejar sin efecto, tenga mas de 5 afos desde su registro y este haya sido obtenido
de mala fe - haga presente en la demanda esta circunstancia, exponga los hechos que
configuran la mala fe y estar dispuesto a ofrecer, en su oportunidad, las pruebas

correspondientes.

Ejemplo:

Caso DOCKERSSUN, Solicitud N° 523.501, clase 9 para distinguir armazones de lentes,

lentes Opticos y lentes en general.

La demanda realizada por Levi Strauss & Co, duefa de la marca Dockers. El
demandado interpuso la excepcién de prescripciéon por haber pasado mas de 5 afios desde la

inscripcidn, lo que fue desechado por el tribunal por las siguientes razones:

“(...) es posible concluir que la adquisicién del registro cuya nulidad se impugna ha sido
efectuada de mala fe, atendido a que la marca DOCKERSUN se ha basado de manera evidente en
un signo hecho famoso y notorio por una persona distinto del demandado, circunstancia que
permite presumir el dnimo e interés de este ultimo de aprovecharse de la fama y reconocimiento

internacional de la marca DOCKERS {...) “

Otros casos en los cuales el DNI ha declarado la imprescriptibilidad de la accién son:

Solicitud Registro Fallo/Resolucion Marca impugnada
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definitiva

N2 588.696 N2 661.675 Fallo DNI N2 | ROSSIGNOL
147.742

N2 469.654 N2 573.269 Fallo DNI N2 | R
147.387

En cambio el DNI ha sefialado en el caso IRON MAIDEN, N¢ 668.056, fallo DNI N2 147.381,
que el Convenio de Paris ha establecido dos requisitos para que proceda la
imprescriptibilidad de la accién:

e Que se trate de una marca que tenga el caracter de famosa y notoria

¢ Que el registro impugnado haya sido registrado o utilizado de mala fe

3.- Que, si bien es un hecho indiscutido que el registro impugnado se concedi6 originalmente
con fecha 16 de diciembre de 1994, y que la demanda de nulidad se notific6 al demandado de
autos con fecha 27 de enero de 2007, habiendo ya transcurrido ampliamente el plazo de 5
afios establecido en el articulo 27 de la Ley 19.039, procede hacer las siguientes
consideraciones respecto a las alegaciones del demandante de nulidad, en cuanto a que debe
aplicarse el articulo 6 bis de Convenio de Paris y en consecuencia no fijarse plazo para
reclamar la nulidad en estos autos.

a) Que, el convenio de Paris exige la concurrencia de dos requisitos copulativos para que
no opere la prescripcion de la accién de nulidad, esto es, i) que se trate de una marca
que tenga el caracter de famosa y notoria, ii) que el registro impugnado haya sido
registrado o utilizado de mala fe.

b) Que el demandante no acompafiid, dentro del término legal, prueba alguna tendiente a
acreditar los requisitos sefialados en la letra anterior, segiin el auto de prueba rolante
afs. 33.
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Algunos casos en los cuales el DNI ha declarado la prescripcién son los siguientes:

Solicitud Registro Fallo/Resolucion Marca impugnada
definitiva

N2 255.560 N2417056 Fallo DNI N¢ | SANTA ISABEL
142.369

N2 373.087 N2 498.105 Fallo DNI N¢ | MAGNUM
141.181

IV. Efectos de la nulidad

De acuerdo al art. 18 bis n) LPI, una vez declarada la nulidad de un registro, éste se
tendra sin valor desde la fecha de su vigencia, es decir, desde que se le otorgd niimero de
registro. Asimismo, las frases de propaganda asociadas a una marca registrada podran

también ser anuladas.

Para efectos de cancelar el derecho, sea que la nulidad se pronuncie sobre todo el

registro o sobre parte del registro, se anotara la nulidad al margen de la inscripcion.
Es importante hacer notar que el art. 30 inc. final LPI, establece que para perseguir la

responsabilidad civil y penal del anterior titular por uso de la marca, deben transcurrir 180

dias desde la declaracion de nulidad.

V. Procedimiento de nulidad

La LPI establece un procedimiento de tramitacion de la accion de nulidad, el

cual tiene la particularidad de ser un procedimiento que se aplicara en los demas

procedimientos en los que el DNI tenga competencia, de acuerdo al art. 18 bis o) LPIL.
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A. Demanda

Para solicitar la nulidad del registro de marcas comerciales, debe presentarse

una demanda de nulidad ante INAPI.

La LPI en su art 18 bis g) inc. 2 establece los requisitos de la demanda de nulidad, la

cual debe contener:

e Nombre, domicilio y profesién del demandante

e Nombre, domicilio y profesién del demandado

e Numero y fecha del registro cuya nulidad se solicita, e individualizaciéon del derecho

respectivo

e Razones de hecho y derecho en las que se fundamenta la demanda

B. Notificacion

Tal como establece el art- 13 inc. 3 LP], la notificacion de la demanda de nulidad debe
hacerse de acuerdo a lo establecido por los articulos 40 y siguientes del CPC, es decir, debe

notificarse personalmente, o de la manera subsidiaria que establece dicho cédigo.
De acuerdo al art. 18 bis i), la demanda debe notificarse al titular de la marca

comercial o a su representante -de acuerdo a si el titular ha fijado domicilio o no- para que

dentro de 30 dias evacue la contestacion.
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C. Prueba

De acuerdo al art. 18 bis 1) LPI, una vez que se haya cumplido el plazo de 30 dias para
la contestacidon del demandado, el DNI podra recibir la causa a prueba en el caso que existan

hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos.

Respecto a la calidad de estos hechos, ver Parte Prueba en Procedimiento de oposicion.

El término probatorio tendra una duracion de 30 dias, los que pueden ser ampliados a
otros 30 en casos calificados por el DNI y al igual que en la oposicidn, y de acuerdo al art. 12
LPI, las partes podran valerse de todos los medios de prueba que son habituales en los

conflictos de propiedad industrial, estando excluida la prueba de testigos.

Asimismo la documentacién que se presente, de acuerdo al art. 10 bis, debe ser
presentada en espafiol. En caso de que los documentos originalmente estén en otro idioma, e

INAPI lo solicite, deberan traducirse al espafiol.

La prueba presentada sera apreciada segun las reglas de la sana critica de acuerdo al

art. 16 LPIL.

D. Citacion a oir sentencia

De acuerdo al art. 18 bis m) LPI es aplicable al procedimiento de nulidad la norma del
art. 10 bis LPI que establece que una vez citadas las partes a oir sentencia, no se admitiran
escritos, salvo excepciones, como: cesiones de solicitud, avenimientos, desistimiento o

limitacion de la peticion.
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E. Sentencia

La sentencia que se dicte se pronunciara sobre la demanda de nulidad. En caso de

acogerla, individualizara el registro a cancelar. Ademas, debera de acuerdo al art. 17 LPI

cumplir con los requisitos para la sentencia establecidos en el art. 170 LPI.

F. Suspension del procedimiento

En este juicio, de acuerdo al art. 12 LP], tiene lugar la suspensién del procedimiento de

comun acuerdo que regula el art. 64 CPC, que puede extenderse hasta por 90 dias.

Este plazo se cuenta desde la presentacion del escrito.

VI. Flujo del procedimiento de nulidad de marcas

Demanda de nulidad

l

Notificacién personal art. 40 y ss CPC

!

Traslado a titular o representante
derecho PI por 30 dias. art. 18 bis I LPI

|

En caso de haber hechos que lo ameriten,
se recibe causa a prueba por 30 dias.
(Prorrogables a otros 30) art. 18 bis L LPI

}

Citacion a oir sentencia. No se admiten
escritos salvo excepciones. art 10 bis

l

Dictacion de la sentencia
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ANEXOI

Casos de nulidad bajo la ley 19.039

Solicitud Registro Fallo/Resolucion Marca impugnada
definitiva

N2461.406 N2 720.844 Fallo DNI N¢ | RED BULL
144.487

N2 490.395 N2587.941 Fallo DNI N¢ | ETIQUETA
146.363

N2 675804 N2 728.955 Fallo DNI N¢ | PRODAL
146.000

N2594060 N2 667.105 Fallo DNI N2 | MAZAK
144.840

N2 692.862 N2 741.634 Fallo DNI N2 | STUDIO 54
143.779

N2 541.308 N2625.431 Fallo DNI N¢ | SERDEX
143.476

N2 392.897 N2 592.606 Fallo DNI N2 | ESMEC
143.477

N2 433.866 N2 545.846 Fallo DNI N2 | TRADING CARD POP
143.092 UpP

N2 568.664 N2 649.882 Fallo DNI Ne | EL DIARIO
142.378 FINANCIERO

Anexo II

Casos de nulidad bajo el DL N2 958

143.685

Solicitud Registro Fallo/Resolucion Marca impugnada
definitiva

N2 408.564 N2 516.659 Fallo DNI N2 | DAKOTA
144.149

N2 691.664 N2 737.639 Fallo DNI Ne | LE COQ
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Parte 29
Anotaciones posteriores al registro

Una vez registrada una marca, se pueden celebrar actos juridicos que tienen efecto
sobre el registro., tales como la transferencia de registro, constituciéon de gravamenes sobre el

derecho marcario o el otorgamiento de una licencia.

De acuerdo al art. 14 LPI, “los derechos de propiedad industrial son transmisibles por
causa de muerte y podrdn ser objeto de toda clase de actos juridicos, los que deberdn constar, al
menos, por instrumento privado suscrito ante notario y se anotardn en extracto al margen del

registro respectivo.”

El art. 64 RLPI agrega que el acto juridico que tenga como objeto el derecho marcario,
“se anotard al margen de la inscripcion, produciendo sus efectos con respecto a terceros sélo a

partir de dicha anotacion, previa aceptacion y pago de los derechos correspondientes.”

De esta manera, se observa que existen requisitos para realizar las anotaciones de
modo que tengan efecto sobre terceros y ademas diferentes tratamientos segun sea el acto

juridico que tenga lugar.

I. Requisitos para las anotaciones

El acto juridico que tenga como objeto derechos de propiedad industrial, debe cumplir
con ciertos requisitos para anotarse el margen del registro y asi producir efectos frente a

terceros.

A. Requisitos del acto juridico

El acto juridico debe constar a lo menos, por instrumento privado suscrito

ante notario de acuerdo al art. 14 LPIL

Lo anterior es un requisito minimo, por lo que no obsta a que el instrumento

sea protocolizado o que conste en una escritura publica.
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B. Resolucion de aceptacion

INAPI, de acuerdo al art. 64 RLPI, revisara los antecedentes del acto juridico y en caso
que se encuentren ajustados a derecho, resolverad aceptando la anotacién. La resolucion de
aceptacion no es suficiente por si misma para que se proceda a la anotacién, también es

necesario el pago de los derechos correspondientes.

C. Pago de derechos

La ley, en su art. 18 bis d), establece que para la inscripcién de “las transferencias de
dominio, licencias de uso, prendas y cambios de nombre y cualquier otro tipo de gravdmenes que
puedan afectar (..) a una marca comercial (...)

se efectuard previo pago de un derecho equivalente a una unidad tributaria mensual”.

De acuerdo al art. 64 RLPI, sélo se realizara la anotacién al margen del registro para

hacer constar el acto juridico, una vez que se curse el pago de los derechos que correspondan.

Es necesario que se acredite el pago de los derechos, dentro de los 60 dias siguientes a
que quede ejecutoriada la resoluciéon que acepta el requerimiento de la anotacion, tal como

establece el art. 18 bis e) LPI.

II. Oponibilidad de los actos juridicos relativos a propiedad industrial

Los contratos que se celebren en relacion a derechos de propiedad industrial sélo
obligaran a las partes a quienes lo celebren y no produciran efecto sobre terceros salvo que se
proceda a la inscripcion del acto en el registro de INAPI, de acuerdo a lo establecido en el art.

18 bis d) LPL
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II1.

Transferencias

Una vez registrada la marca, el titular puede enajenarla mediante cualquier titulo
traslaticio de dominio, sea compraventa, donacién u otra, de acuerdo a las normas generales,

y especialmente el art. 565 CC.

En forma posterior a la celebracion del contrato, debe realizarse su inscripcién para

proceder a la transferencia en el registro de INAPI de acuerdo al art. 14 LPIL.

En caso que el titular de la marca sea una persona juridica, especificamente una

sociedad, también se inscriben como transferencias las siguientes operaciones:

e Fusion por absorcion o incorporacion

e Escision o division de sociedades.

A. Transferencia parcial de una marca

Si bien el art. 14 inc. 2 establece que las marcas “son indivisibles y no pueden
transferirse parcial y separadamente ninguno de los elementos o caracteristicas del signo
distintivo amparados por el titulo”, no obstante lo anterior, se establece que en los casos que
una marca tenga mas de una cobertura o clase, si podra transferirse parcialmente un registro
respecto de una cobertura determinada. El art. 65 RLPI agrega no debe existir relacién de

cobertura entre los registros divididos.
Asi también el registro original de la marca se dividira y se inscribira con un nuevo
numero, pero manteniendo la prioridad y antigiiedad del registro original. Lo que tiene

efectos, principalmente, en la prescripcidn de la accién de nulidad y la renovacién de la marca.

B. Transmision por causa de muerte
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El art. 64 inc 2 LPI sefiala que en los casos en los casos en que por sucesién por causa
de muerte, se herede un derecho de propiedad industrial, debera anotarse dicha transmisiéon

mediante inscripcién al margen del registro.

La misma norma establece que resulta necesario que se acompaile la posesion efectiva
respectiva. Ademas, de acuerdo al art. 64 RLPI debe cumplirse con los requisitos del pago de

derechos y con la aceptacion por parte de INAPL

IV. Cambios de nombre

En aquellos casos en que el titular del registro marcario sea una persona juridica, se
puede dar el caso que ésta cambie su razén social o su naturaleza juridica. Por ejemplo; puede

pasar de ser una sociedad de personas a una de responsabilidad limitada o andnima.

Si bien la misma persona juridica sigue siendo la propietaria, es necesario que se

realice el cambio del nombre en los registros de INAPI.

Para esto, de acuerdo al art. 64 RLPI, deben presentarse los documentos en que consta

el cambio de la razén social. Los documentos dependen de la naturaleza de la persona juridica.

Al momento de la presentacion del requerimiento de anotaciéon, debe estarse a lo

dispuesto en la Parte 7 sobre representacion de personas juridicas.

Documentos que se necesitan para acreditar el cambio de nombre:

En general, ademas de la copia autorizada ante notario de la escritura de modificaciéon
de la persona juridica, se admite como documento suficiente el emitido por autoridad
competente del pais de que se trate. Por ejemplo, un certificado del registro de comercio
donde se anotan las modificaciones de la persona juridica, una certificacién del notario que ha
teniendo a la vista los documentos pertinentes de la sociedad. Por el contrario, se estima que

no constituiria un documento suficiente para acreditar el cambio de nombre, la declaracion
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jurada ante notario, en este sentido, realizada por el gerente, director u otro representante de

la empresa.
Documentos que se necesitan para acreditar el cambio de nombre
Empresa individual de responsabilidad limitada Escritura de modificacion de la empresa
protocolizada
Sociedad de responsabilidad limitada Escritura de modificacién de la sociedad
protocolizada
Sociedad Andnima Escritura de modificacion de la sociedad
protocolizada
Corporacién Escritura de  modificacion de Ia
corporacion protocolizada
Fundacidn Escritura de modificacién de la fundacion
protocolizada
V. Gravamenes

Los titulares de derechos de propiedad industrial, pueden gravarlos para garantizar
cualquier tipo de obligaciones o por cualquier otra razén, como en el caso del usufructo. De
acuerdo al art. 18 bis d), es posible inscribir tanto una prenda como cualquier otro gravamen,

como el usufructo o la propiedad fiduciaria.

Los alzamientos de los gravamenes se solicitan a través de un formulario
especialmente dispuesto para estos efectos y no pagan derechos de inscripcion. El alzamiento

produce efectos desde su aceptacion por INAPIL.

VI. Embargo

Los derechos de propiedad industrial, son bienes incorporales que forman parte del
patrimonio de su titular. Al no estar incluidos dentro de los bienes inembargables del Art. 445

CPC, pueden ser embargados dentro de un juicio ejecutivo de acuerdo al art. 443 CPC.
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En la tramitacion de un juicio ejecutivo, una vez que el deudor sea requerido del pago
y no realice en ese momento el pago, serd notificado del embargo de sus bienes, en los
términos del Titulo I “Del juicio ejecutivo en las obligaciones de dar” del libro tercero “De los
juicios especiales” del CPC, siendo el receptor quien realiza la notificacién, adjuntando al
formulario de anotaciéon el documento de traba del embargo y la resolucién del tribunal que la

ordena, la cual debe contener individualizacién precisa de los registros objeto de la medida.

VII. Medidas precautorias

Es posible, que para asegurar el resultado de una acciéon determinada -ya sea un juicio
de nulidad en contra del registro marcario, un juicio ejecutivo u ordinario en contra del titular
de la marca o cualquiera otra que corresponda- el demandante pueda solicitar respecto del
registro, una medida precautoria de acuerdo al Titulo V “De las medidas precautorias” del libro

segundo “Del juicio ordinario” del CPC.

El art. 66 RLPI sefiala que “Decretada una medida precautoria se anotard en el registro
respectivo teniendo por antecedente, copia de la resolucion que concedié la medida.”
Las medidas precautorias que son aplicables a las marcas, son las siguientes:

e Nombramiento de uno o mas interventores:

El art. 290 22 CPC, establece como medida precautoria el nombramiento de uno o mas
interventores, lo que es aplicable en las marcas, de acuerdo al art. 293 N°3 CPC, en el
caso del comunero o socio que demanda la cosa comun, o que pide cuentas al

comunero o socio que administra.

Las facultades del interventor estdn sefialadas en el art 294 CPC y son principalmente:

“Llevar la cuenta de las entradas y gastos de los bienes sujetos a intervencion, pudiendo

para el desempenio de este cargo imponerse de los libros papeles y operaciones del

demandado.”
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Pese a que es posible el nombramiento de un interventor respecto de algun titular de
una marca, es de poca muy rara ocurrencia que esta circunstancia se anote respecto de las

marecas registradas a nombre de dicho titular.

e Prohibicién de celebrar actos o contratos sobre bienes determinados.

El art 290 N°4 CPC establece esta medida precautoria, que puede versar sobre
el objeto del juicio o no. En el caso de que el objeto sobre el que recae la medida no
sea el que se disputa en el juicio, solo es necesario -de acuerdo al art. 296 CPC-, que las
facultades del demandado no ofrezcan garantia suficiente de poder responder al

resultado del juicio que puede versar sobre otro objeto.

El art. 297 CPC establece que en el caso de los bienes muebles, s6lo tendra
efecto respecto de terceros cuando tengan conocimiento de la prohibicién al momento
en que contraten, no obstante la responsabilidad del demandado. En el procedimiento
esto se cumple con la anotacién de la prohibicién al margen del registro, de acuerdo al

art. 64 RLPL

Cabe hacer notar que, en los casos en que se ha solicitado anotar como gravamen la
declaracién de quiebra del titular de una marca, se ha procedido a su inscripcién como
medida precautoria, asimilandola a la prohibicién de celebrar actos y contratos para que en

definitiva se logre el objetivo deseado con la quiebra.

VIIIL Licencias

Los titulares de derechos marcarios pueden disponer del uso de la marca y por lo tanto,
celebrar el contrato de licencia, por medio de los cual se obligan a ceder el uso de una marca,
por un plazo y condiciones determinados al licenciatario, quien se obliga por su parte, a pagar

un precio y a cumplir las condiciones establecidas.

Este tipo de contratos debe anotarse al margen del registro de INAPI.
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Para que pueda anotarse al margen, de acuerdo a las normas del Art. 14 LPI, debe haberse
celebrado ante un notario para que pueda inscribirse en INAPI, de acuerdo a las normas del

art. 14 LPIL.

Existen diversos tipos de contratos que versan sobre la autorizacién de uso de las marcas

a terceros, entre los cuales destacan:

A. Licencia exclusiva

Este tipo de licencia, es aquella por la cual se le otorga a un licenciatario la exclusividad

en el uso de una marca, con exclusién de otros terceros y del mismo duefio de la marca.

B. Licencia de producto o servicio

Por medio de esta licencia, el titular de la marca otorga a un tercero el derecho de

incluir la marca en los productos que dicho tercero produce o en los servicios que presta.

C. Contrato de franquicia

Por este contrato, el titular de la marca otorga a quien suscribe el contrato, el marco
dentro del cual operard, lo que incluye las marcas, los productos y el know-how entre otros

elementos.

Como es posible observar, la autorizacion de uso de marca es sélo una parte del
contrato de franquicia, y basta la inscripcién de este contrato para hacer valedera la licencia

de marca frente a terceros.

D. Reglamento de uso de marcas comerciales

En el caso que se licencia se celebre un contrato que permita a un tercero el uso de la
marca, puede acordarse parametros dentro del cual podra usarse la marca. Este reglamento

puede también anotarse al margen del registro.
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El formulario para anotar las licencias, es tinico, con independencia del tipo de licencia de que

se trate.
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Parte 30

Procedimiento de Renovaciones de Marcas

De acuerdo al Art. 24 LPI, las marcas tienen una duracién de 10 afios desde la fecha de

su registro, y pueden renovarse indefinidamente, por periodos de cada 10 afios.

I. Plazo

De acuerdo al Art. 24 LPI, “el titular tendrd el derecho a pedir su renovacion (...)

durante su vigencia o dentro de los 30 dias siguientes a la expiracién de dicho plazo”.

Como establece el Art. 11 LPI los plazos establecidos por la LPI son fatales, por lo que
si no se realiza la solicitud de renovacién dentro del plazo antes indicado, se pierde el derecho

arenovar la marca.

Si bien la ley no declara desde cudndo puede solicitarse la renovacién, INAPI
recomienda que las solicitudes de renovacién se presenten dentro de los seis meses
anteriores al vencimiento del registro.

II. Tasas

El Art. 18 bis B LPI regula el pago de derechos en la renovacién, estableciendo que esta

afecta al pago de un derecho equivalente a 6 UTM.

El pago del derecho puede realizarse desde la solicitud de renovacién hasta los 6

meses posteriores a la fecha de vencimiento del registro.
En caso que se pague el derecho en forma posterior el vencimiento, se le aplicara “una

sobretasa del 20% por cada mes o fraccion de mes contados a partir del primer mes de

expiracion del plazo establecido en el articulos 24 de esta ley”
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Monto del derecho Mes de pago posterior | Sobre tasa Total

a vencimiento

derecho

1 20% 7,2 UTM
2 40% 8,4 UTM
3 60% 9,6 UTM

6 UTM

4 80% 10,8 UTM
5 100% 12 UTM
6 120% 13,2 UTM

III. Efectos del no pago de los derechos

El no pago de los derechos de renovacién produciran la caducidad de la marca y de las

frases de propaganda adscritas, de acuerdo al Art. 19 bis A.

IV. Reclasificacion en la renovacion

Puede ocurrir que desde que la marca fue registrada o renovada por dltima vez, hayan
ocurrido cambios en el Clasificador Internacional, por lo que es necesario adaptar el registro

que se renueva a la nueva clasificacion.

En estos casos, el Art. 3 inc. 2° Transitorio Ley 19.996 establece:

“Cuando, a consecuencia de una modificacién de la Clasificacion Internacional, cambien de clase
uno o mds productos o servicios, al momento de solicitarse la renovacion de una marca
registrada podrd mantenerse la proteccién para todos los productos o servicios amparados en el

registro original, aun cuando ello implique obtener proteccion en una o mds clases adicionales.”

De este modo, el legislador mantiene la proteccién sobre los productos o servicios de
la cobertura de la marca registrada, y permite que se amplien las clases en caso de que sea

necesario en virtud de la modificacion del clasificador.
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En aquellos casos en que al renovarse aumente el nimero de clases de la marca, de
acuerdo al Art. 23 bis A LPI, para efectos del pago “se tendrd como una solicitud o registro

distinto por cada clase”

A. Caso de marcas registradas con anterioridad al 11 de marzo de 2005

Las marcas registradas antes de esta fecha en que comenzé a regir la ley 19.996, no
debian cumplir con el actual requisito de especificar los productos y servicios de la cobertura,

sino que bastaba con sefialar una clase.

Al respecto, el Art. 3 inc. 1° Ley 19.996 sefiala : “La solicitud de renovacién de una
marca registrada con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, cuya solicitud y registro
se hubieran hecho para una o mds clases del Clasificador Internacional, deberd especificar los
productos o servicios especificos y determinados, con la indicacion de la o las clases del

Clasificador Internacional a que pertenecen.”
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GLOSARIO

Abandono (solicitud): se produce cuando el solicitante no cumple alguna formalidad de
tramitacion de acuerdo a lo establecido en el art. 22 LPI. Es decir, el abandono es el fin de la

solicitud debido a la inactividad del solicitante en el cumplimiento de una observacion.

Abandono (procesal): Se produce cuando todas las partes que figuran en el juicio han cesado
en su prosecucion durante seis meses, contados desde la fecha de la tltima resolucién recaida

en alguna gestion ttil para dar curso progresivo a los autos (art 152 CPC).

Acuerdo de coexistencia: Corresponden a convenciones por las cuales el titular de una
marca comercial registrada o solicitada con anterioridad, autoriza el registro de un signo
semejante o similar posterior, siempre que no transgredan derechos adquiridos por terceros

con anterioridad o induzcan a confusién al publico consumidor (art. 20 letra h) LPI).

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con
el Comercio (ADPIC) (TRIPs): Corresponde a una convencion internacional firmada en 1994,
anexo al convenio que crea la Organizacion Mundial del Comercio (OMC) que pretende

establecer estandares minimos de proteccidn de la propiedad intelectual.

Adquisicion de distintividad o secondary meaning: Consiste en la instituciéon por la cual
las marcas que no son intrinsicamente distintivas pueden llegar a serlo, por medio del uso
dentro del mercado nacional. El significado secundario implica que gran parte del publico

consumidor identifica la marca solicitada con un determinado origen empresarial.

Agente de propiedad industrial: Persona, que puede o no ser abogado, que se dedica a
tramitar derechos de propiedad industrial en lugar de otro. En Chile no existe la obligacion de

tener un agente de propiedad industrial.
Apelacion (recurso): Recurso que es interpuesto por la parte agraviada por una resolucion

para ser conocido por el tribunal de alzada (en caso de INAPI el TPI) para que este, enmiende

conforme a derecho, la resolucién del inferior.
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Base de datos (Busqueda de marcas): las bases de datos de INAPI comprende todas las
solicitudes presentadas independientemente del estado de tramitacion (por ejemplo,
rechazada, aceptada o caducada). Por su parte, INAPI dentro de los servicios ofrecidos por la
pagina web, se encuentra el de busquedas de marcas previamente solicitadas, el cual es

gratuito.

Carta de consentimiento: Consiste en una autorizacidn escrita que otorga el titular de los

derechos de una marca para que otra similar o semejante se registre.

Causales absolutas: Constituyen impedimentos que adolecen las marcas comerciales para su

registro y que provienen de la incapacidad del signo mismo de constituir un signo distintivo.

Causales relativas: Son aquellos que implican que exista algin tipo de derecho preexistente

al momento de la presentacion de la solicitud de marca.

Certificado de registro: Documento que emitido por INAPI que acredita el otorgamiento de

un derecho de propiedad industrial (art. 3 RLPI).

Cesion de solicitud: Consiste en el cambio de titularidad de la solicitud de marca comercial

por parte del solicitante a cualquier titulo.

Clase: Tipo o categoria de productos o servicios en los cuales se divide el Clasificador

Internacional de Productos y Servicios, establecido por el Arreglo de Niza.
Clasificador de Marcas Comerciales: Corresponde al Clasificador Internacional de
Productos y Servicios, establecido por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957 y sus

posteriores modificaciones, el cual ha sido adoptado por la mayoria de los paises (art 2 RLPI).

Competencia desleal: Toda conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres que,

por medio ilegitimos, persiga desviar clientela de un agente del mercado (art. 3 ley 20.169).

Confusidn: Consiste en la creencia de parte del publico consumidor de un mismo origen

empresarial de productos o servicios que no lo tienen, lo que también ocurre con la identidad.
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Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial: Convencién
internacional que data de 1883 cuya finalidad es la protecciéon de las diferentes formas de

propiedad industrial.

Denominaciones comunes internacionales: Corresponden a expresiones que son utilizadas
para identificar el nombre genérico de una sustancia activa usada para la fabricacién de

medicamentos

Denominacion de origen: Segun el art. 92 LPI, se entiende por denominacién de origen
aquella que identifica un producto como originario del pais, o de una regién o de una localidad
del territorio nacional, cuando la calidad, reputaciéon u otra caracteristica del mismo sea
imputable fundamentalmente a su origen geografico, teniendo en consideracion, ademas,

otros factores naturales y humanos que incidan en la caracterizacién del producto.

Derechos de autor: Corresponde a un tipo de propiedad intelectual, que consiste en un

conjunto derechos exclusivos que la ley concede al creador de una obra intelectual.

Diario Oficial: El Diario Oficial de la Republica de Chile es el 6rgano oficial del Estado

encargado de la publicacion de las normas juridicas que rigen en el pais.

Dibujo industrial: El art. 62 LPI sefiala que bajo la denominacién de dibujo industrial se
comprende toda disposicidén, conjunto o combinacion de figuras, lineas o colores que se
desarrollen en un plano para su incorporacién a un producto industrial con fines de

ornamentacion y que le otorguen, a ese producto, una apariencia nueva.

Disefios y modelo industrial: El art. 62 LPI, se comprende toda forma tridimensional
asociada o no con colores, y cualquier articulo industrial o artesanal que sirva de patrén para
la fabricacién de otras unidades y que se distinga de sus similares, sea por su forma,
configuracion geométrica, ornamentaciéon o una combinacién de éstas, siempre que dichas
caracteristicas le den una apariencia especial perceptible por medio de la vista, de tal manera

que resulte una fisonomia nueva.
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Disefio industrial: El art. 62 LPI sefala que bajo disefio industrial se comprende toda forma
tridimensional asociada o no con colores, y cualquier articulo industrial o artesanal que sirva
de patrén para la fabricacién de otras unidades y que se distinga de sus similares, sea por su
forma, configuraciéon geométrica, ornamentacién o una combinaciéon de éstas, siempre que
dichas caracteristicas le den una apariencia especial perceptible por medio de la vista, de tal

manera que resulte una fisonomia nueva.

Distintividad extrinseca: Corresponde a aquella que se relaciona con la existencia de otros
signos similares o idénticos con anterioridad. La falta de distintividad extrinseca se encuentra

recogida en las causales relativas de rechazo.

Distintividad intrinseca: La distintividad intrinseca o abstracta corresponde a aquella que se
refiere a la capacidad del signo para distinguir bienes o servicios de un determinado origen
empresarial. La falta de distintividad intrinseca se encuentra expresada en las causales
absolutas de rechazo.

Dominio publico: Comprende todas aquellas creaciones que no se encuentran protegidas por
algiin derecho de propiedad intelectual o industrial o aquellas cuya protecciéon se encuentra

caducada.
Dominios genéricos, globales o internacionales: corresponden a los dominios basicos de
internet y son utilizados en forma global. Los dominios genéricos son: .com, .net, .edu, .biz,

.info, .biz, .org.

Dominios territoriales o geograficos: son aquellos que le corresponden a cada pais y que

administra libremente, como por ejemplo: .cl, .ar, .pe.

D.0: Abreviacién de denominacién de origen.

Examen de fondo: Consiste andlisis de la solicitud de marca comercial con el fin de

determinar la existencia de causales de irregistrabilidad.

Examen formal: Consiste en la verificacion que hace el Conservador de Marcas del

cumplimiento de los requisitos de forma de la solicitud.
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Examinador: Funcionario de INAPI, generalmente abogado que se encuentra encargado de

realizar los examenes de forma y fondo de la solicitud de marca.

Expresion “marca registrada”: Corresponde a la inscripcion visible necesaria para hacer
valer las acciones penales a que se refiere la ley 19.039, que debe llevar toda marca inscrita y
que se use en el comercio, también se podra utilizar con el mismo efecto “®” o “M.R”. Sin

embargo, la omisidn de este requisito no afecta la validez de la marca registrada (art. 25 LPI).

Franquicia: Es un tipo especial de licencia por el cual una parte entrega a otra el uso de una
marca comercial y que puede estar asociada a la transmisidon de un determinado know how y

asesoria técnica o contable a cambio de un royalty o cantidad de dinero.

Frase de propaganda: Corresponden a expresiones que acompafian a una marca comercial y
que se encuentran destinadas, en principio, a promocionar un bien a través de exaltar

cualidades o atribuir sentimientos positivos.

Gravamen: Corresponde a las cargas o otras medidas que afectan a las marcas o su

enajenacion, tales como la prenda o embargo.

Infraccion: Violacion de los derechos de propiedad industrial. En el caso de marcas

comerciales las infracciones penales se encuentran en el art. 28 LPIL.

I.G: Abreviacién de indicacién geografica.

INAPI: Servicio publico funcionalmente descentralizado, con personalidad juridica y
patrimonio propios, de duracién indefinida, cuyo domicilio serad la ciudad de Santiago y
corresponde a un organismo de caracter técnico y juridico encargado de la administracion y
atencion de los servicios de la propiedad industrial, conforme a lo dispuesto en las leyes sobre
la materia. Le corresponderd, asimismo, promover la proteccién que brinda la propiedad

industrial y difundir el acervo tecnolégico y la informacion de que disponga (ley 20.254).

Indicacion geografica: Segun el art. 92 LPI, se entiende por indicaciéon geografica aquella que

identifica un producto como originario del pais o de una regién o localidad del territorio
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nacional, cuando la calidad, reputacién u otra caracteristica del mismo sea imputable,

fundamentalmente, a su origen geografico (art 2 RLPI).

Ley 19.039: Corresponde a la ley de propiedad industrial que comprende las marcas, las
patentes de invencion, los modelos de utilidad, los dibujos y disenos industriales, los
esquemas de trazado o topografias de circuitos integrados, indicaciones geograficas y

denominaciones de origen.

Licencia: consiste en un contrato por el cual el titular de una marca comercial autoriza a un

tercero para el uso de un derecho de propiedad intelectual o industrial.

Licencia exclusiva: Consiste en un contrato por el cual el titular de una marca comercial
autoriza solamente a una determinada persona con exclusién de cualquier otra, para el uso de

un derecho de propiedad intelectual o industrial.

Licencia no exclusiva: Consiste en un contrato por el cual el titular de una marca comercial
autoriza solamente a una determinada persona con la posibilidad de autorizar a otros, para el

uso de un derecho de propiedad intelectual o industrial.

Limitacion de cobertura: Consiste en la restriccion del ambito de proteccién de la marca, ya

sea durante el tramite de registro o una vez concedido este.

Mala fe: Conducta destinada a engafiar a otros o no cumplir con sus obligaciones legales o

contractuales.
Marca colectiva: Corresponde a una expresidn registrada por una asociacién o grupo con la
finalidad de garantizar la naturaleza o cualidad de determinados productos o servicios (art. 19

bis).

Marca famosa: son aquellas que son internacionalmente conocida o mundialmente

conocidas.
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Marca genérica: Son aquellos signos que no pueden ser considerados como capaces de ser
utilizados como marcas comerciales. Dentro de las marcas genéricas es posible encontrar
desde el nombre mismo de los productos o servicios hasta marcas que representan un

producto o servicio.

Marca notoria: son aquellas que son conocidas por un amplio porcentaje de los

consumidores.

Marca principal: Es aquella que se encuentra registrada y que sirve de base para otras

solicitudes, ya sea de marcas propiamente tal o de frases de propaganda.

Marcas arbitrarias: son aquellas que se encuentran constituidas por expresiones que poseen
un significado, pero que son utilizadas de forma distintivas para distinguir productos o
servicios no relacionados con su significado, por ejemplo: Apple (manzana) para

computadores.

Marcas carentes de distintividad: son aquellas que no sirven para cumplir el fin propio de
una marca comercial que es el distinguir un origen empresarial de un determinado bien o

servicio.

Marcas denominativas: son aquellas que se componen so6lo de palabras, nimeros o letras.

Marcas descriptivas: Corresponden a las expresiones o signos empleados para indicar el
género, naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia, destinacidn, peso, valor o cualidad de

los productos, servicios o establecimientos (art. 20 letra e) LPI).

Marcas extraregistrales: consiste en aquel signo distintivo que se encuentra real y
efectivamente siendo usado dentro del territorio nacional y que no se encuentra registrado

(art. 20 letra h) LPI).
Marcas de establecimiento comercial: Consisten en aquellos signos distintivos destinados a
distinguir un origen empresarial cuya actividad es la de transar determinados tipos de

productos.
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Marcas de establecimiento industrial: Consisten en aquellos signos distintivos destinados a
distinguir un origen empresarial cuya actividad es la de producir determinados tipos de

productos.

Marcas evocativas: Son aquellas que consisten en signos que sugieren o insintian el producto
o servicio que distinguen. En efecto, este tipo de marcas no describe precisamente al producto

o0 servicio, pero si trata de realizar una asociacién entre ellos.

Marcas figurativas: son aquellas que se componen sélo de elementos figurativos, es decir,

constan solo de etiquetas sin reivindicar palabras, nimeros o letras.

Marcas mixtas: son aquellas que se componen de elementos denominativos tales como

palabras, nimeros o letras y de elementos figurativos.

Marcas sonoras: Son aquellos sonidos con la capacidad de distinguir un determinado origen

empresarial y que pueden registrarse como marca comerciales.

Modelo de utilidad: El art. 54 LPI sefiala que corresponden a instrumentos, aparatos,
herramientas, dispositivos y objetos o partes de los mismos, en los que la forma sea
reivindicable, tanto en su aspecto externo como en su funcionamiento, y siempre que ésta
produzca una utilidad, esto es, que aporte a la funcién a que son destinados un beneficio,

ventaja o efecto técnico que antes no tenia.

M.R : Corresponde a la inscripcidn visibles necesaria para hacer valer las acciones penales a
que se refiere la ley 19.039, que debe llevar toda marca inscrita y que se use en el comercio,
también se podra utilizar con el mismo efecto “®” o la expresién “marca registrada”. Sin

embargo, la omisidn de este requisito no afecta la validez de la marca registrada (art. 25 LPI).
NIC Chile: Corresponde a la organizacion encargada de administrar los nombres de dominio

en alguna categoria en Internet en Chile. La sigla NIC significa "Network Information Center”,

o Centro de Informacion de Redes.
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Nombre: Es una denominacién que identifica a una persona, el cual se encuentra compuesto

de dos partes; nombre propio y nombre patronimico.

Nombre de dominio: corresponde a una expresion que puede o no tener significado que

identifica a una pagina web.

Nombre social: Corresponde a la denominacién legal con el cual una sociedad conduce sus

negocios.

Nulidad: Es la declaracién destinada a cancelar el registro de un derecho de propiedad
industrial en los casos sefialados por la ley o a dejar sin efecto una transferencia, tal como

establece el Art. 17 LPL

OMPI: La Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es un organismo
especializado del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas, que tiene como finalidad
fomentar la proteccion de la propiedad intelectual en todo el mundo mediante la cooperacion
de los Estados, en colaboracién, cuando asi proceda, con cualquier otra organizacién
internacional (art. 3 del Convenio que establece la Organizacion Mundial de la Propiedad

Intelectual).

Patente: Corresponde al derecho exclusivo que concede el Estado para la protecciéon de una
invencidn. Los efectos, obligaciones y limitaciones inherentes a la patente estan determinados

por esta ley 19.039.
Persona juridica: Es una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones
civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Las personas juridicas pueden ser

corporaciones y fundaciones de beneficencia publica (art. 545 CC).

Poder: Documento legal por el cual una persona autoriza a otra a representarlo en los

tramites ante INAPI.
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Prioridad: el mejor derecho que un peticionario pueda tener para presentar una solicitud,
por haberlo requerido con anterioridad en Chile o en el extranjero. La reivindicaciéon de la
prioridad es el derecho que asegura, a quién tenga una solicitud en el extranjero, para
presentarla también en Chile, dentro del plazo que la ley o un tratado internacional ratificado

por Chile establezca (art 2 RLPI).

Probabilidad o riesgo de confusion: Implica la posibilidad que el publico consumidor pueda

creer que los productos o servicios poseen un mismo origen empresarial cuando no lo tienen.

Propiedad Industrial: Corresponde a la rama del derecho que protege, principalmente, las
creaciones en el campo de la industrial o comercio. En Chile la propiedad industrial,
comprende principalmente, comprenden las marcas, las patentes de invencion, los derechos
del obtentor de variedades vegetales, los modelos de utilidad, los dibujos y disefios
industriales, los esquemas de trazado o topografias de circuitos integrados, indicaciones

geograficas y denominaciones de origen (art. 1 LPI).

Propiedad Intelectual: En Chile se designa con esta expresion a los derechos de autor (Ver

derechos de autor).

Publicacion: Tramite consistente en la publicacién de un extracto de la solicitud de marca
comercial en el Diario Oficial (art. 4 LPI), debe contener el nimero de solicitud, nombre
completo o razon social del solicitante, marca solicitada y etiqueta, en su caso e indicacién de
la cobertura solicitada. La Desde la fecha de publicacién del extracta comienza a correr el

plazo de 30 dias para interponer oposiciones.

Publico consumidor: corresponde a aquel porcentaje de la poblacién que consume y tiene

acceso a determinados productos y servicios.

Publico en general: corresponde a la referencia al total de la poblacion sin distincién de

aquellos que tienen o no acceso a determinados productos y servicios.
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Reclamacion (recurso): Recurso que posee el solicitante que conoce el Director Nacional de
INAPI para solicitar que se deje sin efecto la resolucién de abandono que declard el

Conservador de Marcas.

Regalia o royalty: retribucion, remuneraciéon o pago periédico que el licenciatario debe al
titular de un derecho de propiedad industrial, por la licencia de uso otorgada sobre aquél (art.

3 RLPI).

Renovacion: Consiste en el tramite por el cual el titular de una marca comercial puede

solicitar la prolongacién de la duracién de la vigencia de su derecho, pagando una tasa.

Resolucion definitiva: Corresponde a la decision administrativa que pone fin al
procedimiento de registro de una marca comercial, esta resolucién puede conceder la marca o

rechazarla.

Retrato: Seglin el Diccionario de la RAE retrato corresponde a: “Pintura o efigie

principalmente de una persona.”

Secreto empresarial: Todo conocimiento sobre productos o procedimientos industriales,
cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor una mejora, avance o ventaja

competitiva (art. 86 LPI).

Seuddonimo: Segun el diccionario de la RAE, corresponde al nombre utilizado por un artista en

sus actividades, en vez del suyo propio.

Simbolo ®: Corresponde a la inscripcién visible necesarias para hacer valer las acciones
penales a que se refiere la ley 19.039, que debe llevar toda marca inscrita y que se use en el
comercio, también se podra utilizar con el mismo efecto “M.R” o la expresién “marca
registrada”. Sin embargo, la omision de este requisito no afecta la validez de la marca

registrada (art. 25 LPI).

Solicitud: formulario en papel o electrénico generado por el Departamento, en el cual consta

la informacidn basica relativa al solicitante y al derecho que reclama (art 2 RLPI).
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Tasas: son prestaciones en dinero que deben pagar los solicitantes en diferentes etapas de los

procesos marcarios.

Tribunal de la Propiedad Industrial (TPI): El art. 17 bis c¢) LPI, sefiala que el Tribunal de
Propiedad Industrial (TPI), es un 6rgano jurisdiccional especial e independiente, sujeto a la
superintendencia directiva, correccional y econdmica de la Corte Suprema. El TPI funciona
como tribunal de alzada y se encuentra en cargado de conocer de las apelaciones que se
interpongan en contra de las resoluciones definitivas y sentencias dictadas por el Director

Nacional.

Transferencia: Consiste en el cambio de titular de la marca por medio del traspaso que

voluntariamente hace el titular de la marca.

Transferencia total: consiste en el cambio de titular de la marca por medio del traspaso que

voluntariamente hace el titular de la marca.
Transferencia parcial: consiste en el traspaso de una o mas de las coberturas para las que se
encuentra inscrita y no relacionada, una marca comercial, permaneciendo el resto del registro

como propiedad de su titular (art. 14 LPI).

Variedad vegetal: Segtn el art. 2 de la Ley 19.021, corresponde a un “:conjunto de plantas de

un solo taxon botanico, o sea el elemento distintivo, del rango mas bajo conocido que”.
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