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REPUBLICA DE CHILE
COMISION PREVENTIVA CENTRAL

AGUSTINAS N°853, PISO 12°
1098

SANTIAGO C. P. C. N® /

ANT: Recurso de reposicién de don
Alvaro Larrain V. contra
Dictamen C.P.C. N¢ 1092, de 14
de Enero del ano 2000.

MAT: Dictamen de la Comisién

sanriaco, (3 MAR 2000

l.- Don Alvaro Larrain Vignola, factor de comercio,
domiciliado en Moneda 920, oficina 804, Santiago, ha
interpueste recurso de reposicién, reclamando en subsidio,
contra el Dictamen N® 1092, de 14 de Enero del afio en curso,
de esta Comisién Preventiva Central.

Sostiene en los fundamentos de su impugnacién lo siguiente:

Continental Airlines Inc., en adelante Continental, sobre la
base de afirmaciones infundadas y ocultando informacién, da
por establecidos como ciertos, hechos que al ser en realidad
falsos han llevado a la Comisién a un fallo errado.

En efecto, no se ha demostrado en estos autos gque el
ocurrente, al momento de solicitar y registrar la marca
"CONTINENTAL" (afio 1986), estaba en conocimiento de la
existencia de dicha marca, ya que no esta acreditado que ella
era conocida en esa época, toda vez que la documentacién
acompafiada por Continental es posterior al afo 1996. Tampoco
existe ningun antecedente en el expediente que compruebe que
al momento de registrar la marca en cuestién, sabia de la
existencia de 1la empresa Continental. Ademds, no es un
antecedente de peso afirmar gque una empresa que fue
constituida, desarrolla sus actividades y publicita sus
servicios o productos en el extranjero, pretenda en el futuro
expandirse a otros paises, como Chile, mas aun si ni siquiera
se ha demostrado que la marca era conocida o se usaba en
Estados Unidos cuando el recurrente solicité su registro en
Chile.

La afirmacidén de Continental que sostiene que el objeto de
haber registrado la marca ha sido obtener un beneficio
econdmico, por encontrarse el titular al tiempo de
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inscribirla cercano a la quiebra, no merece mayor andlisis
porque en tal caso lo légico habria sido que, obtenido el
registro, informara inmediatamente de ello a Continental para
cobrar una suma de dinero y no dejar transcurrir doce arios.
Lo cierto es que la marca corresponde a una palabra espanola
CONTINENTAL, definida en el Diccionario de la Real Academia
como "perteneciente a los paises de un Continente", y que es
del todo probable que dicha marca sea una simple invencidn
suya, en el sentido-de utilizarla para distinguir servicios
de la clase 39.

El derecho exclusivo y excluyente de usar dicha marca en la
clase 39, en Chile, sdlo corresponde al recurrente. Por otra
parte, de acuerdo con el articulc 34 del Reglamento de la Ley
19.039, la utilizacién de la marca no es condicién para su
registro, vigencia o renovacidén, es decir, corresponde a una
decisién exclusiva del titular el usar ¢ no la marca. Su no
uso, en consecuencia, no puede constituir una prueba de mala
fe en su contra.

Ningunoe de 1los documentos acompafados por Continental
demuestra la supuesta fama y notoriedad de la marca
"CONTINENTAL" antes del afo 1986. Es asi como todos 1los
documentos agregados desde fs. 1 a 117 y desde fs. 136 a 176,
son del afio 1996 en adelante. Tampoco los certificados de
registros agregados de fs. 227 a 375, son anteriores al arfio
1987. A su vez, la copia de las imdgenes que aparecen en la
pagina web de Continental, desarrollada en 1999, no comprueba
ninguno de 1los hechos que consigna, en especial los
acontecimientos de los arios 1987 hacia atrdas. Todos 1los
documentos acreditarian, en el mejor de los casos, gue con
posterioridad a la obtencioén por su parte del registro en
Chile, la marca adquirioé un cierto reconocimiento en Estados
Unidos.

En cuanto al Dictamen N¢ 1054, citado por Continental, en
donde la Comisidn Preventiva Central reconocid la existencia
de una maniobra contra la libre competencia por parte de un
importador de productoé .italianos marca "“CARIOCA", quien
registrd la marca en Chile antes de que ella fuera registrada
en algun otro lugar del mundo por el creador de la misma, la
situacidn es diversa, ya que en ese caso se dan determinadas
circunstancias que no existen en la presente causa, como el
hecho que los titulares de la marca en Chile procedieron a su
registro una vez dque termind el contrato de representacion
que habian celebrado con la firma extranjera para la



importacién de los productos con esa marca, a sabiendas de
que ésta no les pertenecia. Ademas, el Departamento de
Propiedad 1Industrial acogid 1la demanda de nulidad del
registro, probandose, no presumiéndose, la mala fe con que
actuaron los titulares de él.

Lo mismo puede decirse respecto del caso de la marca
CARREFOUR, citado por Continental, ya gue también en dicho
asunto las demandas de nulidad de 1los registros fueron
acogidas por el Departamento de Propiedad Industrial. Por
otra parte, la Corte Suprema, en fallo recaido en el recurso
de reclamacién interpuesto por 1las empresas sancionadas,
expuso que la empresa requirente era extranjera, no conocida
en huestro pails, por lo que resultaba aventurado asegurar dque
la inscripcién por parte de aquéllas de marcas comerciales
gque se encuentran registradas y que son usadas por la empresa
francesa Carrefour para distinguir sus establecimientos
comerciales en diversos paises del mundo, haya tenido por
objeto entorpecer o tratar de impedir su ingreso al mercado
nacional, estableciendo barreras para dicho ingreso, en razdn
de que no existian pruebas claras y contundentes en tal
sentido.

Por ultimo, menciona el fallo del Departamento de Propiedad
Industrial, cuya fotocopia acompafia, gque rechazd la demanda
de nulidad interpuesta en contra del registro de la marca
"CONTINENTAL" de que es titular, por estimar gque no se
configuraban las causales invocadas, ya que ho se .acreditd
que tanto la creacidn de la marca, como su notoriedad y fama
fueran anteriores a la fecha del registro impugnado.

Termina solicitando se tenga por interpuesto el recurso, se
acoja a tramitacién y, en definitiva, se revoque en todas sus
partes el dictamen recurrido, adoptandose las medidas para
que pueda ejercer todos los derechos derivados del registro
marcario de que es titular.

2.- En relacién con 1lo expuesto, esta Comisidn Preventiva
Central viene en expresar .lc siguiente:

El recurrente senala que no se ha acreditado en estos autos
que al momento de solicitar el registrc de la marca
"CONTINENTAL" (ano 1986), estuviera él en conocimiento de 1la
existencia tanto de dicha marca como de la empresa con ese
nombre, como tampoco que a esa fecha la marca en cuestiodn
fuera conocida dentro y fuera de Estados Unidos. Corresponde



precisar al respecto que el impugnante al evacuar el traslado
de la consulta que dio origen al dictamen recurride, en
ningin momento alegé dicha ignorancia o desconocimiento,
limitandose a senhalar que habia obtenido el registro sin
oposicién alguna de parte de Continental y que los derechos
de ésta se encontrarian prescritos; incluso, en el presente
recurso manifesté sobre el particular que "es del todo
probable que sea una simple invencion suya (la marca), en el
sentido de utilizarla para distinguir servicios de la clase
gn,

Si bien la copia de la pagina web con la Historia Corporativa
de la empresa Continental (fs. 206 a 226), que consignan gue
la empresa operaba con ese nombre tanto dentro de Estados
Unidos como fuera de €1 (Asia, Australia y Europa) con
anterioridad a la fecha en que el ocurrente registré dicha
marca en Chile, no comprueba por si sola dichos hechos, a
juicio de esta Comisidn la verosimilitud de éstos resulta de
su ponderacidén en conjunto con otros antecedentes acompanados
al expediente., Asi, los certificados de registros de la marca
en Estados Unidos (fs. 240 y 385) sefialan que el primer uso
de ella en el comercio data del afo 1937, lo que constituye
un elemento de prueba del uso de la marca que de acuerdo con
las normas procesales del Decreto Ley N® 211, de 1973, debe
ser considerado por esta Comision para los efectos de emitir
su pronunciamiento, si se tiene en cuenta que aprecia en
conciencia los antecedentes y la prueba y resuelve los
asuntos sometidos a su conocimiento también en conciencia.m
Consta, ademds, que la marca "CONTINENTAL" estuvo inscrita a
nombre de la empresa norteamericana en Estados Unidos, en el
ano 1985 (Registro N¢ 1.330.097, de 9 de Abril de 1985, que
rola a fs. 384 y 385), registro que aun cuando no sSse
encuentra vigente demuestra que en esa fecha existié un
registro de esa marca a nombre de la referida empresa.

Asimismo, como se sefialéd en el Dictamen recurrido,
Continental es titular de un registro de la marca
"CONTINENTAL HOLIDAY" en Estados Unidos, en la clase 39, cuya
data es el 20 de Agostc de 1968 (fs. 387 y 388).,

Por tanto, a Jjuicio de esta Comisién existen suficientes
antecedentes en autos que acreditan que la empresa
Continental Airlines se encontraba operando como linea aérea
bajo ese nombre no sélo dentro de Estados Unidos sino que
también efectuaba vuelos desde dicho pais hacia Asia,
Australia y Europa, desde varios afos antes de que el
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recurrente registrara la misma marca en Chile y que tuvo
registrada la marca en Estados Unidos a su nombre, con
anterioridad a dicho registro. Por consiguiente, es razonable
concluir que el sefior Larrain tenia conocimiento de 1la
existencia de la referida empresa norteamericana y que ella
operaba con el nombre CONTINENTAL al momento de registrar
dicha marca en Chile, por la especial circunstancia gue a esa
fecha y hasta ahora se ha desempefiado en el rubro, pues, comoc
lo ha reconocido, era socio en una agencia de viajes que
tenia la representacién de la empresa de transporte aéreo
estadounidense PAN-AM; ello, aun si Continental a esa fecha
s6lo operara dentro de Estados Unidos, lo que no es asi, ya
que habia expandido sus servicios a otros continentes.

No resulta en absoluto extrafo, por lo tanto, dque,
contrariamente a lo que afirma el recurrente, fuera de prever
que dicha empresa, dedicada al transporte aéreo nacional e
internacional, con el tiempo extendiera sus servicios a
América Latina, y, especificamente, a Chile, lo gque en el
hecho ha ocurrido.

Aunque el uso de la marca no sea condicién para su registro,
vigencia o renovacién, el no usc de ella, unido a otras
circunstancias como las mencionadas precedentemente,
constituye un elemento mas que debe ser considerado en un
caso como el de autos.

En cuanto a que no se habria demostrado la fama y notoriedad
de la marca antes del afo 1986, esta Comisidén estima que
ello, ademas de ser discutible, carece de relevancia, siendo
suficiente que, como puede deducirse de los antecedentes ya
mencionados, a esa fecha Continental era una empresa de
transporte aéreo importante, cuya existencia no pudo ser
ignorada por el recurrente atendida la naturaleza de las
actividades que desempefiaba y que continua desempefiando.

El fallo del Departamento de Propiedad Industrial que rechazé
la demanda de nulidad interpuesta por Continental en contra
del registro de que es titular el senor Larrain, acompainado
al presente recurso, no es obstdculo para que esta Comisién,
en ejercicio de las atribuciones especiales que le confiere
el Decreto Ley N@° 211, de 1973, emita el pronunciamiento a
que se refiere el dictamen recurrido.

En efecto, de conformidad con las normas de la Ley N® 19.039
sobre Propiedad Industrial, corresponde a los organismos que
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ella establece determinar la validez o nulidad de los
registros marcarios. A esta Comisidén, en cambio, le
corresponde pronunciarse acerca de si wuna determinada
conducta contraviene o no las normas sobre libre competencia
contenidas en el Decreto Ley N® 211, de 1973 y adoptar, en su
caso, las medidas que sean procedentes.

Asi, por lo demds, lo declardo la H. Comisidén Resolutiva en
Resolucién N¢ 169, de 28 de Marzo de 1984, al senalar que no
interesaba a esa Comisién la validez o nulidad de las marcas
inscritas por 1la denunciada sino la finalidad de tales
registros, cuando fueran realizados precisamente para
entorpecer la comercializacién de los productos en cuestion.
En el presente caso, el registro por parte del sefior Larrain
de la marca "CONTINENTAL" para distinquir una agencia de
turismo y/o empresa de transporte de carga y pasajeros, clase
39, en lo que respecta al transporte y carga de pasajeros,
sélo puede tener por efecto tratar de impedir que la linea
aérea Continental Airlines Inc. pueda operar en ese rubro en
Chile, ya que desde la fecha del registro de la marca a su
nombre hasta el dia de hoy, no ha demostrado la existencia de
gestién alguna de su parte tendiente a materializar el
proyecto que declara haber tenido de explotar una empresa de
transporte de carga y pasajeros.

Por las razones expuestas, esta Comisidén acuerda desestimar
el recurso de reposicidén interpuesto por don Alvaro Larrain
Vignola contra el Dictamen C.P.C. N® 1092, de 14 de Enero del
afio en curso.

Notifiquese al sefior Fiscal Nacional Econémico, al recurrente
y a Continental Airlines Inc.

El presente dictamen fue acordado en sesidén de 3 de Marzo del
ano 2000, de esta Comisién Preventiva Central, por la
unanimidad de sus miembros presentes sefores Eugenio Rivera
Urrutia, Presidente; Claudio Judrez Munoz; José Yanhez
Henriquez, Rodemil Morales Avendano y Carlos Castro Zoloaga.

PAOLA HERRERA FUENZALIDA
Secretaria - Abogado
Comisidn praventiva Ceantral
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