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REPUBLICA DE CHILE
COMISION PREVENTIVA CENTRAL
AGUSTINAS 853, PISO 12

SANTIAGO

crc.N° 1141

ANT.: Presentacion de dona Sylvia Labarca
Martinez. Rol N° 140-99 CPC y Rol
239-99 FNE.

MAT.: Dictamen de la Comision.

Santiago, 24 NOV 2000

Dona Sylvia Verdnica Labarca Martinez, comerciante, domiciliada en calle Vicente
Pérez Rosales 655-C, Santiago, representante para Chile de ZIVI S/A-
CUTELARIA, con domicilio en Rua Vizconde de Pelotas N° 130, Porto Alegre,
Estado Do Rio Grande Do Sul, Brasil, ha solicitado un pronunciamiento a esta
Comisién con el objeto de que establezca la plena legitimidad de la
comercializacion en Chile de productos como tijeras o cuchillos, correspondientes
a la clase 8 del Clasificador Internacional de Productos y Servicios, bajo la marca
de origen "PONTO VERMELHO, RED POINT, ROTPUNKT o PUNTO ROJO".

1.- Fundamenta su consulta en los siguientes antecedentes:

1.1.- Tiene la representaciéon de la firma ZIVI S/A - CUTELARIA,
desde el afio 1991.

El territorio de su representacién corresponde a la Republica de
Chile y comprende la comercializacion de todos los productos fabricados por la
referida empresa ZIVI S/A CUTELARIA y por HERCULES S/A-FABRICA DE
TALHERES, socios de la sociedad de responsabilidad limitada denominada
MUNDIAL COMERCIAL LTDA., con domicilio en Porto Alegre, Rua Vizconde de
Pelotas N° 360, Estado Do Grande Do Sul, Brasil.

Su representada es miembro del conglomerado industrial GRUPO
ZIVI, actualmente estructurado en la divisién de productos industriales a cargo
de la firma EBERLE S.A., productora de motores eléctricos y sostenedores; y en la
division de productos de consumo, la que se encuentra a cargo de dos
instalaciones: a) articulos para la mesa, utensilios y regalos, manufacturados por
HERCULES S.A. y comercializados bajo las marcas HERCULES en Latinoamérica
y MUNDIAL a nivel internacional, y b) cuchilleria, tijeras, puiales e implementos
de manicura, manufacturados por ZIVI S.A. y comercializados a nivel mundial,
también, bajo la marca MUNDIAL.

1.2.- MUNDIAL COMERCIAL LIMITADA, sociedad brasilefia, es la
comercializadora de los productos correspondientes a la clase 8 del Clasificador
Internacional de Productos y Servicios, especificamente cuchillos y tijeras,
conocidos internacionalmente bajo las marcas "MUNDIAL", "PONTO VERMELHO",
"RED POINT", "ROTPUNKT" y "PUNTO ROJO".

Entre los productos que su representada comercializa en Chile se
encuentran las tijeras conocidas como "PUNTO ROJO", las que en sus modelos
para escolares, peluqueria, textiles y otros, cuentan con la caracteristica de estar
dotadas de un botdon rojo de plastico situado sobre el eje de la tijera, lo que ha
hecho que estos productes sean popular y genéricamente conocidos como
TIJERAS PUNTO ROJO.



La importacion a Chile de tijeras durante el ano 1997 alcanzé un
total de US$ 2.379.420,63 (FOB), de los cuales US$ 756.114,90 [FOB)
correspondieron a las tijeras "MUNDIAL" o "PUNTO ROJO". En el atio 1998, la
importacion total de tijeras ascendi6 a US$ 2.170.626,84 (FOB]),
correspondiendo US$ 734.263,31 (FOB) a las tijeras MUNDIAL o PUNTO
ROJQ.
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1.3.- En el mes de octubre de 1999, la SOCIEDAD
IMPORTADORA LATINA LIMITADA, representada por don Patricio Naser
Nazar, ambos con domicilio en Salvador Sanfuentes N° 2470, comuna de
Santiago, distribuyé una carta a varios clientes de la denunciante, por medio
de la cual les advertia que la marca "PUNTO ROJO" se encontraba registrada a
su nombre (registro N° 544.315) y les conminaba a abstenerse de
comercializar los productos con dicha marca, de la clase 8, correspondiente a
tijeras, para evitarles las molestias y gastos que les irrogarian las acciones
legales a que su empresa tenia derecho.

Esta carta fue enviada a IMPORTADQRA BABUL S.A., a CECILIA
CORDERO M., a ARTEL S.A.I.C., a LIBRERIA REY SER y, presumiblemente, a
otros clientes.

A juicio de la denunciante, a través de la citada correspondencia,
la SOCIEDAD IMPORTADORA LATINA LIMITADA pretende impedir el ingreso a
Chile de las mercaderias con las marcas de origen "PONTO VERMELHO",
"RED POINT" o "PUNTO ROJO", dado que esta firma es competidora de sus
clientes, ofreciendo, dentro de los productos que comercializa, tijeras
importadas desde China, las que tendrian una calidad notoriamente inferior a
las de su representada, pero que también se encuentran dotadas de un botén
de plastico rojo en su eje.

1.4.- Considera la denunciante que la actitud de SOCIEDAD
IMPORTADQRA LATINA LIMITADA resulta atentatoria a las normas de la libre
competencia, especialmente en consideracion a la correspondencia a que se
hizo referencia.

Y agrega que en Chile los productos "PUNTO ROJQ", de origen
brasilefio, se comercializan por su representada desde el ario 1992.

1.5.- Por 1ltimo, sefiala que ha tomado conocimiento de que la
firma propietaria de la marca "MUNDIAL" ha entablado acciones legales
destinadas a obtener la nulidad del registro marcario de la denunciada por
haberse obtenido ilegitimamente, infringiendo la normativa vigente sobre
Propiedad Industrial, contenida en la Ley N° 19.039.

1.6.- En apoyo de su denuncia hace referencia a los articulos 1°y
2° del Decreto Ley N° 211, de 1973. Sefiala en tal sentido que la
correspondencia enviada por SOCIEDAD IMPORTADORA LATINA LIMITADA a
sus clientes, como asimismo el registro en Chile de la marca referida para los
productos de la clase 8, constituyen un conjunto de antecedentes que tienden
a evitar la legitima concurrencia en el mercado de diferentes empresas
comercializadoras de productos competitivos entre si. La afirmaciéon de
SOCIEDAD IMPORTADORA LATINA LIMITADA en el sentido de que ella seria
la unica habilitada para usar o comercializar, con la marca "PUNTO ROJO",
los productos de la clase 8 en Chile, constituye un acto directo tendiente a
eliminar o al menos restringir o entorpecer la libre competencia.

Hace presente asimismo que el articulo 5° del Decreto Ley N°
211, que establece la vigencia , entre otras, de las disposiciones legales y
reglamentarias sobre propiedad intelectual e industrial, como lo han resuelto
los organismos antimonopolios, no excluye la posibilidad de que un abuso en
el ejercicio de ese derecho pueda atentar contra la libre competencia, lo que no
quedaria amparado por esa proteccién. (Dictamenes N° 243, de 1993, N°220,
de 1995, N°183, de 1996, N° 216, de 1997, N° 623, de 1987, N°953 y N° 954,
de 1995, N° 979 y N° 984, de 1986, y las Resoluciones N° 316, de 1989, y N°
169, de 1984).
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Es necesario sefalar que se ha citado erréneamente por la
denunciante el afio de los dictamenes N°s. 183 y 216, los cuales correspdnden
a los afios 1978 y 1979, respectivamente.

1.7.- Concluye la requirente solicitando a esta Comisién un
pronunciamiento que establezca : a) la legitimidad de comercializar en Chile
productos como tijeras o cuchillos, correspondientes a la clase 8 del
Clasificador Internacional de Productos y Servicios, bajo la marca o con la
inclusién de la marca "PONTO VERMELHO", "RED POINT", "ROTPUNKT" o
"PUNTO ROJO"; b) la ilegitimidad de ejecutar hechos, iniciar acciones
judiciales o extrajudiciales, perturbar o proferir amenazas destinadas a
impedir la comercializacion en Chile de productos provenientes del extranjero,
amparados o senalados bajo su denominaciéon marcaria de origen, por parte
del titular de un registro recientemente obtenido en Chile, para la misma
marca y para los mismos productos; y c] las sanciones que conlleva la
ejecuciéon de los hechos descritos en su presentacion y que, en definitiva, se
ordene que cesen las actuaciones, perturbaciones, amenazas o gestiones de
cualquier tipo, por parte de la SOCIEDAD IMPORTADORA LATINA LIMITADA o
de su representante legal, sefior Patricio Naser Nazar, tendientes a
obstaculizar la libre competencia y el legitimo ejercicio de su actividad
comercial, asi como la de sus clientes y de su representada, en los términos
sefialados en su presentacion.

1.8.- Acompafna los siguientes documentos: a) declaraciéon
legalizada de ZIVI S.A. CUTELARIA y HERCULES S.A. Fabrica de Talheres,
que acredita la representacion de dofia Sylvia Labarca Martinez, en la que
senala que son fabricantes de la marca MUNDIAL, tijeras PUNTO RQJO, y
describe los diferentes tipos de tijeras PUNTO ROJO producidas por la
empresa; b) catalogos de estos articulos; c) contrato de representacion, de
fecha 16 de mayo de 1991, celebrado entre la denunciante y ZIVI S.A.
CUTELARIA; d) fotocopias de la correspondencia citada en el numerando 1.3
precedente, y e) fotocopia del certificado de registro en Chile de la marca
PUNTO ROJO a nombre de SOCIEDAD IMPORTADORA LATINA LIMITADA.

2.- Don Enrique Dellafiori Morales, en representacion de la SOCIEDAD
IMPORTADORA LATINA LIMITADA, responde la denuncia senalando lo
siguiente: '

2.1.-Se refiere, en primer término, a la naturaleza de la cuestion
debatida, expresando que es un asunto exclusivamente de propiedad
industrial ¥ no de libre competencia, como lo plantea la reclamante.

En apoyo de su posicion hace una sintesis historica del
desarrollo universal a través del tiempo de la propiedad intelectual e
industrial. Se refiere al articule 19, N° 25, de la Constitucién Politica del
Estado del afio 1980, que en su inciso cuarto hace aplicable a la propiedad de
las creaciones intelectuales y artisticas y a la propiedad industrial lo prescrito
en los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto del numero anterior, o sea ,
los preceptos del N° 24 del articulo 19 acerca del derecho de propiedad en sus-
diversas especies.

Se refiere a Ley N° 19.039, de 1991, que establece las normas
aplicables a los privilegios industriales y la proteccién de los derechos de
propiedad industrial.

Precisa la importancia de determinar si la propiedad industrial es
o no propiamente un derecho real de propiedad, si sélo emerge de un contrato
celebrado con el Estado o si se trata de un derecho intelectual distinto del
derecho de propiedad. Sobre la materia enuncia la posicién doctrinaria de
diversos tratadistas acerca de la naturaleza juridica de este derecho.

En cuanto a la posicién adoptada por la Comision Resolutiva en
lo concerniente a la propiedad industrial, sefiala que seguiria aplicando la
teoria del privilegio (siglo XV) concedido por’el monarca y luego sustituida por



el contrato entre el Estado y el autor, y no la moderna teoria de la propiedad
reconocida a nivel constitucional en Chile, dado que no es sino desconociendo
la naturaleza de ser un derecho real de propiedad que se habrian dictado las
Resoluciones N° 316, de 1989, N* 623, de 1987, N° 953 y N° 954, de 1995, y
N° 984, de 1996.

En este punto conviene precisar que la 1unica Resolucion
corresponde ala N° 316, de 1989; los demas son Dictamenes.

Agrega que solo de este modo podria conminarse al término del
uso de un bien respecto del cual su titular, SOCIEDAD IMPORTADORA
LATINA LTDA., no hace mas que ejercer las facultades propias del dominio y
consecuencia del registro, como son usar, no usar, gozar, disponer e incluso
negarse al uso por parte de un tercero de un bien que forma parte de su
patrimonio (accién negatoria) y respecto del cual se posee la propiedad
reconocida aun a nivel constitucional, tal como lo senala el articulo 34 del
Decreto Supremo N° 177 (Reglamento de Propiedad Industrial).

Corresponderia, antes que cualquicra sancién, mas bien la
expropiacion del privilegio industrial, de conformidad a lo prescrito en el
articulo 19 N° 24 de la Constitucion Politica de 1980, que senala que "nadie
podra ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los
atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de la ley general o
especial que autorice la expropiacion por causa de utilidad publica o de
interés nacional, calificada por el legislador”.

Por lo tanto, no es procedente la aplicacién de ninguna sancion,
dado que es precisamente una excepcion la contemplada en el articulo 5° del
Decreto Ley N° 211; el uso monopdélico emana precisamente del derecho de
propiedad y encuentra sus antecedentes en las Constituciones Politicas de
1833, 1925 y 1980 y en los articulos 582, 583 y 584 del Codigo Civil.

Se refiere a la situaciéon planteada en la Resolucion N° 169, de
1984, que senala no interesarle la validez o nulidad de las marcas inscritas
por la demandada, sino la finalidad de tales registros, efectuados precisamente
para entorpecer la comercializacion de otros productos, cuestién que en la
especie no ocurriria. '

Agrega que ni aun en este caso, es competente la Comision
Resolutiva para conocer de estas materias, Invoca el articulo 6° bis del
Convenio de Paris, cuyo numeral 3° sefiala: "no se fijara plazo para reclamar la
anulacién o la prohibicién de uso de las marcas registradas o utilizadas de
mala fe",

Expresa que es precisamente este Ultimo numeral el que limita la
actuacion de la Comisién Preventiva Central, toda vez que estaria conociendo
de la finalidad del registro (Resolucion N° 169 de 1984) o de la buena o mala fe
del mismo, materia que, de acuerdo a lo dispuesto en el N° 3 del articulo 6° bis
del Convenio de Paris, fue confiada al Departamento de Propiedad Industrial,
de conformidad a lo sefialado en el articulo 3° de la Ley N° 19.039 y al Decreto
Supremo N° 177, de 1991, que entrega a este Departamento el conocimiento
de los juicios de oposicion, nulidad de registro o transferencia, situacion que
ocurre en la especie. En consecuencia, la H. Comisién Preventiva estaria
infringiendo lo dispuesto en los articulos 6° y 7° de la Constitucién de 1980, al
conocer de un asunto que se encuentra fuera de la competencia que le fija la
ley.

Finaliza haciendo presente que las sociedades denunciantes han
presentado paralelamente demanda de nulidad marcaria, la que lleva el
numero de solicitud 418.816 y versa sobre la nulidad del registro N° 544.315,
correspondiente a la marca "PUNTO ROJQO", de la que es titular su
representada, cuya fotocopia adjunta en autos.

En base a lo expuesto y disposiciones citadas, solicita a esta
Comision Preventiva Central declare su incompetencia para conocer de esta
reclamacion.

2.2.- En subsidio y en el evento de que esta Comision Preventiva
Central desestimase la peticion de incompetencia, don Enrique Dellafiori
Morales, en representacion de la SOCIEDAD IMPORTADORA LATINA LTDA.,
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informé al tenor de la presentacién efectuada por donia SYLVIA LABARCA
MARTINEZ, representante en Chile de las sociedades Zivi S/A Cutelaria y
Mundial Comercial Ltda. _

o Seniala que su representada es una sociedad dedicada a la
importacién y comercializacion de diversos productos, teniendo decenas de
anos en el mercado, sin especificar cuantos.

o Agrega que, en relacion a las afirmaciones contenidas en los
puntos 12 y 13 de la denuncia, su representada efectivamente envid cartas de
advertencia a diferentes compafias para que no hiciesen uso de la
"denominacion" PUNTO ROJO para distinguir productos de la clase 8, ya que
ésta se encuentra registrada por su representada como marca comercial segin
consta del registro N° 544.315.

De conformidad a este registro, su representada tiene la facultad
de demandar personalmente por cualquiera de las causales contempladas en
el articulo 28 de la Ley N° 19.039, lo que no es mas que expresién del derecho
de propiedad que tiene sobre la misma, actuacion que por si sola no
constituye delito, toda vez que es el ejercicio legitimo de un derecho
consagrado en la Constitucion y la ley.

Hace presente que en parte alguna de su presentacion la
denunciante ha acreditado que la marca PUNTO ROJO se encuentre
registrada en Brasil o en otro pais por su representada.

Puntualiza que los argumentos de la denuncia ante esta
Comisién, comparados con los senalados en la demanda de nulidad marcaria,
son contradictorios, porque por una parte pretende acreditar la supuesta
genericidad de la frase PUNTO ROJO, que no impediria su utilizacion por
parte de terceros, constituyendo asi el registro de su representada un atentado
a la libre competencia, y por otra, a través de la nulidad de registro, solicitud
N° 418.816, presentada ante el Departamento de Propiedad Industrial, ha
sefialado que es a su representada a la que corresponde el derecho de usar
¥y gozar exclusivamente de la denominacién "PUNTO ROJO".

Anade que lo pretendido por la denunciante es algo muy
diferente, esto es, que sus productos sean conocidos por el "punto, botén o
tuerca de color rojo" colocado sobre el eje de la tijera, cuestion que, en su
opinién, es imposible de proteger ya sea a través de la propiedad intelectual o
industrial; en efecto, no puede protegerse a través de la propiedad intelectual
ya que la Ley N° 17.336, en su articulo 1°, sélo protege los derechos que por el
solo hecho de la creaciéon de la obra adquieren los autores de obras de la
inteligencia en los dominios literarios, artisticos y cientificos, y tampoco puede
protegerse a través de la Ley N° 19.039, relativa a los privilegios industriales,
ya que ésta, en su articulo 1°, sefiala las normas aplicables a los privilegios
industriales y la proteccion de los derechos de propiedad industrial,
comprendiendo los referidos privilegios sélo a las marcas comerciales, las
patentes de invencién, los modelos de utilidad y los disenios industriales,
abarcando ademas, de acuerdo al articulo 19, inciso segundo, las frases de
propaganda o publicidad siempre que vayan unidas o adscritas a una marca
registrada.....".

En efecto, el hecho de que se ponga un "punto, botén o tuerca
rojo" sobre el eje de una tijera, segin lo habria estimado el legislador, no seria
objeto de proteccién legal. Pero este hecho material (colocar un punto rojo
sobre una tijera) no debe ser confundido con el uso de la denominacidén o frase
PUNTO ROJO que conforma una marca registrada.

El registro cuestionado se refiere solo a la denominacion o frase
"PUNTO ROJO", no haciéndose mencién a ninguna figura ni color, puesto que
éstas son irregistrables segiin lo dispone la letra i) del articulo 20 de la Ley N°
19.039. .

El conflicto se ha generado debido al hecho de que ademas de no
ser protegible legalmente el "PUNTO ROJO" como materialidad, ésta figura en
innumerables tijeras de distintos paises del mundo, siendo esta caracteristica
un genérico en su clase en cuanto a practica comercial se refiere.

Agrega que su representada, SOCIEDAD IMPORTADORA LATINA,
Jamas se ha opuesto a que todas las companias competidoras que



comercializan tijeras, puedan llevar un botén, un punto o bien una tuerca de
color rojo en su eje. En consecuencia, jamas se ha pretendido que sus
competidores no puedan acceder libremente al mercado.

' Se refiere a lo expresado por la denunciante en el punto 16 de la
denunc1a que expone: "En efecto, de acuerdo con lo que se sefnalé mas arriba,
las t1_]eras MUNDIAL o PUNTO ROJO se caracterizan por el botén rojo situado
sobre 'su eje, lo que ha derivado en que tal voz haya sido incorporada
practicamente como un término genérico, especialmente para las tijeras
escolares”.

Finaliza solicitando a esta Comisiéon declarar la legitimidad de las
actuaciones efectuadas por su representada, SOCIEDAD IMPORTADORA
LATINA LTDA., en cuanto al uso que de la marca denominativa "PUNTO
ROJO" efectiia en Chile, como asimismo la legitimidad de cualquier otra
actuacién realizada en defensa de sus derechos.

Acompana fotocopia de la escritura publica en la cual consta su
representacion y fotocopia de la demanda de nulidad de la marca "PUNTO
ROJO", correspondiente a la clase 8, registro N° 544.315, notificada a su
representada el dia 7 de diciembre de 1999 y presentada por la sociedad
MUNDIAL COMERCIAL LTDA.

3.- Con fecha 27 de julio de 2000, la Fiscalia Nacional Econdmica oficié a la
Secretaria Abogado del Departamento de Propiedad Industrial, solicitandole
informacién relacionada con el registro N° 544.315, de fecha 18 de agosto de
1999, referido a la denominacién "PUNTO ROJOQ", para distinguir todos los
productos de la clase 8. La respuesta fue evacuada mediante oficio N° 2762,
de 4 de agosto pasado, en el cual se senala que la marca PUNTO RQJO se
encuentra inscrita a nombre de SQCIEDAD IMPORTADORA LATINA LTDA.,
desde el 12 de julio de 1999, bajo el registro N° 544.315, para distinguir todos
los productos de la clase 8, registro que actualmente se encuentra sujeto a
peticion de nulidad, deducida por MUNDIAL COMERCIAL LTDA.

También requirid a la denunciante solicitindole comprobar la
fama de los productos "PUNTO ROJO", su tiempo de comercializacién en Chile
y la inscripcion de dicha marca a nombre de la sociedad MUNDIAL
COMERCIAL LTDA. En respuesta, la denunciante remitié los siguientes
documentos: a) planillas de ventas de productos "PUNTO ROJO" efectuadas en
varios paises de Ameérica Latina, Europa, Africa , Oriente Medio, Estados
Unidos de Norteamérica, Asia, Oceania y el Caribe entre los afios 1998 y 1999,
asi como facturas correspondientes a MUNDIAL INC.; b) reporte de la
solicitud, en Brasil, del registro de la marca "PONTQO VERMELHO"; c) copia de
la publicacién de la solicitud en la Gaceta Oficial de Publicacion de Marcas
Comerciales; d) folleto de tijeras Red Point Scissors; e) facturas
correspondientes a ventas efectuadas en Chile desde 1992 a 1999; y f) Bills of
Landing por exportaciones a Canada de los afios 1994 a 1997.

4.- El senor Fiscal Nacional Economico informé sobre la materia, a esta H,
Comision, por oficio N° 1.086, de 10 del mes en curso, que se encuentra
agregado a estos autos.

S.- Esta Comisién, luego de analizados todos los antecedentes que conforman
este expediente, viene en formular las siguientes consideraciones:

5.1.- La denunciante, donfia SYLVIA LABARCA MARTINEZ,
representante exclusiva desde el afio 1991, para el territorio de Chile, de las
empresas ZIV]I S/A CUTELARIA y HERCULES S/A FABRICA DE TALHERES,
socios de la sociedad de responsabilidad limitada denominada MUNDIAL
COMERCIAL LTDA., comercializadora de los productos marca "MUNDIAL" y
"PUNTO ROJQO", especificamente cuchillos y tijeras, ha acreditado haber



solicitado el registro de la marca "PONTO VERMELHO" en la clase 8 del
Clasificador Internacional , en Brasil, el 13 de noviembre de 1997.

5.2,- La clase 8 del Clasificador Internacional de Productos y
Servicios comprende : " herramientas o instrumentos de mano impulsados
manualmente; cuchilleria; tenedores y cucharas; armas blancas; maquinas de

afeitar”.

5.3.- La denunciante ha acreditado la fama a nivel internacional
de los productos PUNTO ROJO, mediante copias de planillas de ventas a
distribuidores en diferentes paises, correspondientes a los afios 1998 y 1999 y
facturas de ventas efectuadas en Chile desde 1992 a 1999. Acompafa
ademas la fotocopia de un folleto de la firma MUNDIAL LTDA., del afio 1985,
en el que se senalan las tijeras como "PONTO VERMELHQ", "RED POINT",
"ROTPUNKT" y "PUNTO ROJO".

5.4.- Segun lo declarado por la denunciante, la importacién a
Chile de tijeras durante el ano 1997 alcanzd un total de US$ 2.379.420,63
(FOB), de los cuales US$ 756.114,90 (FOB) correspondieron a tijeras
"MUNDIAL" o "PUNTO ROJO". Durante el afio 1998, la importacion total de
tijeras ascendié a US$ 2.170.626,84 (FOB), de los cuales US$ 734.263,31
(FOB) correspondieron a tijeras "MUNDIAL" o "PUNTO ROJO", afirmacién que
no fue desmentida por la denunciada.

La denunciada acredité la importacion de tijeras durante el ano
1997 por un monto de US$ 21.000,00, durante el afio 1999 por un total de
US$ 48.000,00 y en el presente afio por US$ 7.150,00.

5.5.- La firma denunciada, SOCIEDAD IMPORTADORA LATINA
LTDA., representada por don Patricio Naser Nazar, obtuvo el registro en Chile
de la marca "PUNTO ROJQ" el 12 de julio de 1999, bajo el N° 544.315, para
distinguir todos los productos de la clase 8, el que actualmente se encuentra
sujeto a una demanda de nulidad, accién que fue deducida por la sociedad
brasilena MUNDIAL LTDA., encontrandose la causa en estado de ser fallada.

5.6.- La denunciada ha reconocido haber enviado cartas de
advertencia a diferentes compaiiias para que no hiciesen uso de la
"denominacién” PUNTO ROJO para distinguir productos de la clase 8, ya que
ésta se encontraba registrada a su nombre. Afiade que la Ley N° 19.039 la
faculta a demandar personalmente por cualquiera de las causales
contempladas en su articulo 28, lo que no es mas que expresiéon del derecho
de propiedad que tiene sobre la misma, amparado por la Constitucién y las
leyes.

5.7.- En apoyo de su posicién, la denunciada se refiere al articulo
19, N° 25, inciso primero, de la Constitucion Politica del Estado del afio 1980,
sennalando que asegura ¢l derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales
y artisticas de cualquier especie, por el tiempo que sefiale la ley y que no sera
inferior a la vida del titular, lo que seria aplicable, a su juicio, a este caso en
particular, pero omite tener en cuenta que dicha norma se refiere sélo a la
propiedad intelectual y no es extensible a la propiedad industrial.

Asimismo asevera que la jurisprudencia de la H. Comision
Resolutiva sobre esta materia vulneraria la garantia constitucional
contemplada en el articulo 19 N° 25, inciso cuarto, de la Constitucion Politica
de 1980, que hace aplicable a la propiedad industrial lo prescrito en los
incisos segundo, tercero, cuarto y quinto del N* 24 del mismo articulo, referido
al derecho de propiedad en sus diversas especies, al haberse pronunciado
sobre la finalidad del registro, desconociendo la naturaleza del mismo, la de
ser expresion de un derecho real de propiedad. A juicio de la denunciada,
corresponderia mas bien, de conformidad a lo prescrito en el articulo 19 N° 24
de la Constitucién Politica de 1980, la expropiacion del privilegio industrial.



En este punto conviene precisar que en caso alguno cabe hablar,
en la especie, de expropiacién, la que se ha definido como " el acto por e} cual
se priva a una persona de un bien de su dominio por decisién unilateral del
Estado, por razon de utilidad publica calificada por la ley ¥ previo pago de una
indemnizaciéon al cxpropiado

Al pronunciarse sobre la materia, desde la perspectiva de la
competenma no se desconoce la propiedad del reglstro marcario, respecto a la
cual no corresponde pronunciarse a los organismos de defensa de la libre
competencia, sino que simplemente se examina ¢l ejercicio de un derecho cuya
finalidad resulta abusiva, al constituir un arbitrio que tiene por propoésito
eliminar, restringir o entorpecer la libre competencia.

5.8.- En cuanto a la competencia de esta Comision Preventiva
Central para pronunciarse sobre la materia consultada, los organismos de
defensa de la libre competencia han resuelto reiteradamente que el articulo 5°
del Decreto Ley N° 211, de 1973, que mantiene vigentes las disposiciones
legales y reglamentarias referidas a los derechos de propiedad intelectual e
industrial, no sustrae necesariamente a aquéllos del conocimiento de ciertas
situaciones relacionadas con los privilegios industriales que la Ley N° 19.039
otorga a los titulares de registros de marcas comerciales, que pudieran ser
contrarias a las normas sobre libre competencia y que por mandato legal estan
precisamente sometidas a su conocimiento.

5.9.- Por otra parte, el hecho de que los organismos establecidos
en la Ley de Propiedad Industrial se encuentren conociendo en la actualidad
de la demanda de nulidad interpuesta por MUNDIAL COMERCIAL LTDA. en
contra del registro de la marca "PUNTO ROJO", del que es ftitular la
SOCIEDAD IMPORTADORA LATINA LTDA., no impide la intervencion en la
materia de los organismos de defensa de la libre competencia. (Resolucion N°
169, de 28 de marzo de 1984, Dictamen N° 1.040, de 3 de julio de 1998, y
Resolucion N° 543, de 9 de junio de 1999). En efecto, no interesa a éstos la
validez o nulidad de la marca inscrita por la denunciada, sino la finalidad de
tal registro, realizado en este caso, evidentemente, para impedir la
comercializacion de productos marca "PUNTO ROJO".

Es éste precisamente el asunto llamado a ser resuelto en esta
oportunidad, esto es, si la denunciante puede comercializar en Chile
productos de la clase 8 del Clasificador Internacional marca "PUNTO RQOJQ",
fabricados por el conglomerado ZIVI S/A CUTELARIA y comercializados por la
firma MUNDIAL LTDA., a través de su representante en Chile, dona Sylvia
Verénica Labarca Martmez

Al respecto ya se expresoé que esta firma solicito el registro de la
marca "PONTO VERMELHO", al menos en su pais de origen, Brasil, el 13 de
noviembre de 1997, y que desde el afio 1992 viene comercializando productos
de esa marca en el mercado internacional, entre otros paises, en Chile. Lo
anterior se demuestra con la documentacion acompanada a la investigacidn.

5.10.- De la documentaciéon acompanada a estos autos por la
denunciada se concluye que importé tijeras en diciembre de 1997, julio de
1999, septiembre de 1999 y septiembre de 2000.

Analizadas las facturas acompanadas, se desprende que la
procedencia de las tijeras corresponde a la Republica Popular China y que las
especificaciones y la calidad de la mercaderia embarcada son las acordadas de
conformidad al contrato celebrado entre el comprador y el vendedor.

5.11.- Por lo anteriormente expuesto y de acuerdo con lo resuelto
reiteradamente por esta Comisién en situaciones similares a la denunciada en
estos autos, se declara que la conducta de la SOCIEDAD IMPORTADORA
LATINA LTDA., consistente en el registro a su nombre de la marca "PUNTO
ROJO" para los productos correspondientes a la clase 8 del Clasificador
Internacional de Productos y Servicios, cuyo registro ya se encontraba
solicitado con anterioridad en su pais de origen como "PONTO VERMELHOQO",



en esa misma clase y para los mismos productos, por la firma MUNDIAL
COMERCIAL LTDA., comercializadora de los productos del grupo ZIVI S/A
CUTELARIA, conjuntamente con el envio de una carta a los clientes de la
denunciante para que se abstuviesen de seguir comercializando los productos de
esa marca, bajo la amenaza de entablar acciones judiciales en su contra, tuvo
por objeto impedir la libre importacién y comercializacién en el pais de productos
importados legitimos, cuya venta se efectla con su marca de origen, puesta en
dichos productos por su fabricante, desde 1992, es decir , con mucha
anterioridad al registro obtenido por la denunciada a su favor, por lo que
constituye un atentado a la libre competencia, segiin lo dispuesto en la letra {) del
articulo 2° del Decreto Ley N° 211, citado.

En virtud de lo seinalado precedentemente y de acuerdo con lo
resuelto por esta Comision en casos similares, se declara asimismo que a la
denunciante le asiste el legitimo derecho de comercializar productos
correspondientes a la clase 8 del Clasificador Internacional de Productos y
Servicios, bajo la marca o con la inclusion de la marca "PONTO VERMELHO",
“RED POINT", "ROTPUNKT" o "PUNTO ROJO". Se previene, ademas, a la
denunciada para que se abstenga en el futuro de incurrir en las conductas
descritas, bajo apercibimiento de formular requerimiento en su contra ante la H.
Comision Resolutiva para la aplicacion de las sanciones que correspondan.

Notifiquese al Sr. Fiscal Nacional Economico, a la denunciante y a la denunciada.
Transcribase al Jefe del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de
Economia, Fomento y Reconstruccion.

El presente dictamen fue acordado en sesion de 24 de noviembre de 2000, de esta
Comisién Preventiva Central, por la unanimidad de sus miembros presentes,
sefiores Sergio Espejo Yaksic, Presidente, José Yarfiez Henriquez y Rodemil
Morales Avendarfio.
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