COMISION PREVENTIVA CENTRAL
DECRETC LEY N° 211, DE 1973
LEY ANTIMONOPOLIOE
AGUETINAS N2 853, PISO 12Z°?

e w277/ 018

ANT: presentacion de Sar-—
gent vy ¥Krahn, Procura~
dores Tpnternacionales
de Patentes y Marcas.

MAT: Dictamen de la Comi-
sion.

sANTIAGO, ~—§ ENE 1991

1.~ por dictamen N°® 713/719, de 21 de Septiembre de
1989, absolviendo una consulta de la sociedad Mascard
Hnos., ex concesionario oficial BMW, se€ declare lo si-

guiente:

wgi  Mascaro Hnos. comercializa automoviles ¥
repuestos marca BMW es perfectamente 1icito que, para la
venta de los mismos, apuncie las marcas en forma tal gque
le permita al adguirente reconocer el producto legitimo,
como, asimismo, loe otros productos de otras marcas dque
tamblilén comercializa, practica usada por todos 108 esta-
plecimientos de este tipo gue B&e dedican a la venta de
repuestos de diversas maycas O de vehiculos, publicitando
en sus locales comerciales aquéllas, sin gue por ello se
estén atribuyendo mas derechos due los gque corresponden

al que efectua un comercio licito'.

wla publicidad sefalada -—por la consultante-
respecto de vehiculos originales, repuestos de iguales

caracteristicas ¥ servicio técnico ajustado a las normas
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kque imparte el fabricante, s inherente al giro de la
consultante, de modo gue DO es licito, de acuerdo coh las
normas que protegen la libre competencia, due alguien
coarte sus libertades de trabajce y de comercio porgue

ello entorpece la 1ibre competencia®.

wla consultante debe eliminar de toda su docu-
mentacion aquella frase gue ja identifica como "conce-
cionario oficial” de la marca BMW. LO mismo debe hacer
respecto de la publicidad y de su establecimiento co-

mercial, si una y otro se distinguieren con esa marca'’.

2. En relacion con el pronunciamiento de esta
comision, Sargent ¥ Krahn ha solicitado gue Se€ emita un
dictamen que precise la forma como Mascard Hnos. podra
continuar publicitando sus servicios y actividad comer-
cial respecto de vehiculos BMW, =in entrar a usurpar de-
rechos gue nunca podran pertenecerle Yy sin menoscabar el
legitimo derecho de propiedad gue ja Cconstitucion Poli-
tica de la Reptblica Y las leyes reconocen a su repre-~
centada respecto de la marca-logo, que es el conocido di-
sefio de circulos concéntricos con franja circular negra,
en cuyo interior se dibujan 4 cuadrantes, 2 celestes ¥

dos blancos.

por ello solicita gque se emita un dictamen due

declare:

1.- Que Mascarc Hnos. no puede publicitar sus
actividades comerciales mediante el uso del 1ogo insti-

tucional BMW.

2.— Que Mascard Hnos. riene derecho a anun-

ciar, indicar y publicitar sus actividades como las de un
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establecimiento comercial que vende automéviles BMW,
partes, piezas Y repuestos de 10s mismos como un pres-
tador de servicios a vehiculos BMW, para le cual debe
usar exclusivamente la sigla o expresion literal BMW Y
elle en forma tal due la empresa no aparezca identifi-

candose con la firma BMW.

3. T,as razones (Jue fundamentan la peticion de
gargent vy Krahn pueden sintetizarse en la sigulente

forma:

3.1. i bien el dictamen N°¢ 713/719 fue noti-
ficado a su representante jegal, durante toda 1la tra-
mitacién de la consulta planteada povr Magcard Hnos. 8U
representada BMW nunca fue citada a exponer Su punto de
vista y a defender lo que estima sus legitimos intereses,
por lo gue esta presentacion viene a llenar los vacios en

el anterior procedimiento.

2.2. S5u paxrte no puede dejar de concordar, en
1o esencial, con el principio en gue 5e€ basa el dictamen
mencionado, en el centido de que el titular de una marca
comercial de articulos de una determinada fabricacion o
procedencia no puede, legitimamente, oponerse al comercio
gque otro haga de articulos genuinos o auténticos de 1la
misma procedencia, de suerte gue, €I el caso consultado,
BMW o su representante en chile no pueden impedir que la
consultante -Mascaro Hnos.-— comercialice productos, Yya
sea repuestos © yehiculos originales marca BMW, sea ue
los adguiera directamente o a traveés de otros proveedores

en Chile o en el extranjero.
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3.3. Nunca estuvo en el animo de BMW impedir a
Mascaré Hnos. una adecuada publicidad del cbhjeto de su
actividad, sino solamente establecer gue no estaba auto-
rizada para identificar a su propia empresa con el cono-
cido logo circular, pues de proceder asi se apropia de
una imagen empresarial gque no le pertenece, COmMO gucede
cuando en su presentacién—consulta afirma que Mascar?¢

Hnos. se ha identificado con la marca BMW .

3.4. #1 derecho gue una persona tiene sobre
una marca comercial es un verdadero derecho de propiedad
garantizado por la Constitucion politica de la Republica,
derecho del cual derivan las facultades de uso, dgoce Y
dispeosicion. como en todo derecho real de dominio, su
titular deberia ser el dnico que pudiera permitir el uso

de la marca por un tercero.

3.5. Serié aceptable, para BMW, qué Mascaro
Hnos. eliminara de toda su publicidad el logo circular ¥y

10 reenplazara POT leyendas en due aparezca la marca-

sigla BMW, esto es, 1a marca denominacional, ya dué el

uso del logo va mucho mas alla gue un lenguaje publici-
tario o indicative: supone una widentificacion de ima-
genes", en este caso la due representa a una empresa

distinta.

3.6. La organizacion BMW coexiste pacificamen-—
te en el mercado con una red paralela de otros vendedores
de repuestos, partes Yy accesorios para vehiculos BMW y de
prestadores de servicios a vehiculos de esta marca, 1loS
que nunca han pretendido auntoatribuirse una identifi-

cacién con la marca o €On la empresa.




4. En repuesta de la presentacién de Sargent VY

Krahn, Mascaro Hnos. manifiesta:

4.1. La presentacién de Sargent y Krahn plantea
una reposicidn o reconsideracion del dictamen N® 713/719,
de 1989, gue S5 absolutanente extemporanea atendido el
tiempo transcurrido desde gue dicho pronunciamiento le

fuera notificado.

4.2 Mascard Hnos, Ltda. no identifica su pro-
pia empresa con el logo de BMW ni con ninguan otro, sin
prejuicio de gue anuncia o hace publicidad a los articu-
los legitimos de fabricacién o de homologacidén de BMW con

esa precisa marca, sea con sus letras o con sus 1ogos.

4.3. "Usar'™ una marca consistiria en "distin-
guir" productos con elia. pero Mascaro Hnos. vanuncia®
los productos gue vende y "anunciar® es decir o manifes-
rar los productos que SE€ venden, y si estos Yya han sido
previamente vdistinguidos" por Sus fabricantes con las

respectivas marcas, Mascard Hnos. no eata "usando" esas

marcas .

4.4. Las actividades comerciales de Mascaro
Hnos. consisten precisamente en 1a venta de automoviles ¥
repuestos pMW, de modo gue s1i no puede anpuncilar due vende
dichos automéviles ¥y repuestos con el logo de esa marea,
que conoce todo el publico, no podra ejercer esas activi-

dades comerclales.

Una declaracion o prohibicion semejante consti-
tuiria una grave 1imitacion a las actividades comercia-

jes de Mascaro Hnos. Tneluso, haria dudar al publico de
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1a autenticidad de los productos, sin que se vea la razon
de tener gque vender en secreto o con publicidad equivoca

productos legitimos de BMW.

Detras de esto esta el interés monopdlico de
otro comerciante de productos BMW, gque tiene la repre-
gentacion oficial y gue quiere eliminar a Mascard Hnos.

del mercado de dichos productos.

4.5, Por las expresadas razones sclicita tener
por evacuado el trasladc de la solicitud de BMW y, en de-

finitiva, rechazarla en todas sus partes, con costas.

5. En respuesta al traslado gue se le diera de la

contestacién de Mascard Hnos., Sargent y Krahn expresa:

5.1, B.M.W. nunca fue parte en el caso gue con-
dujo al dictamen NF 713/719, de 1989, y no se le dio 1la
oportunidad de ser escuchada en aguella ocasién,llo que
explica gue dicho pronunciamiente haya incurrido en uin
error de apreciacién basado en hechos inefectivos, plan-

teados unilateralmente por Mascaro Hnos.

5.2. Mascaro Hnos. confunde los conceptos de la
presentacicon de su representada, la que no pretende obs-—
truir sus actividades comerciales y Sus anuncios publi-
citarios sino unica ¥y exclusivamente plantea una forma de
hacerlo, dJue sea respetuosa de 108 derechos de Propiedad
Tndustrial en armonia con las disposiciones sobre libre
comercic, en forma tal gue los consumidores no se vean
movidos a confusidén o error acerca de la exacta calidad
de la enmpresa Mascard Hnos. dentro del contexto de di-

versas enpresas asocladas a BMW, gue tienen responsabli-
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1idades y obligaciones estrictas en cuanto a proteger la

imagen de la marca Yy a garantizar su calidad y presti-

gio.

5.3. Salve en lo gue respecta al usoe del logo
institucicnal, ni antes ni después del dictamen N*
713/718 ha sostenido Mascard Hnos. que BMW estaria coar-
tando su comercio, negandole 1a venta de automoviles,
partes o piezas, imponiéndole cuotas o restricciones in-
debidas, etc. por el contrario, Federic S8.A. ha s0CO~
rrido a Mascarc Hnos. mediante la venta de plezas y par-

tes.

5.4. Es un riesgo de los consumidores saltarse
el control de calidad de BMW, sin gue ésta pretenda que
Mascarg Hnos. Se soneta al mismo. Pero por esa razen no
puede permitirle gque asocie su propia imagen empresarial

al logo ¢ imagen institucional de BMW.

5.5. La colocacién Yy el despliege de los logos
y anuncios publicitarios de cualguier producto comesti-
ble o de cualguier especie provienen de un contrato entre
el productor ¥ el duefio del establecimiento comercial, ya
gque no corresponde a éste disepar las marcas o usarlas de

1a manera gue se le antoje.

5.6. Publicitar Y anunciar sus propias activi-
dades comerciales nediante las letras BMW no es dguedar
forzado a una "publicidad equivoca® U whoulta?, como S0S”T
tiene Mascard Hnos. Lo objetable es destacar el logo ins-
titucional BMW Jjunto al nombre de la empresa Mascaro

Hnos., ya que la asociacion visual de dicho logo con una

empresa gue no tiene ninguna obligacidn ni responsabili-




dad contractual de preocuparse de la calidad y prestigio

de la marca, entrafia un riesgo que se trata de evitar.

57?. La pretension de BMW no dice relacidn con
un asuntc de fondo o con el ejercicio del libre comerqio,
sino tunicamente con una materia de forma: codmo debe anun~
ciar Mascar¢ Hnos. sus actividades mediante el empleo de
la marca wpM@" de una manera gue no induzca a los consu-
midores a asociar indebidamente la imagen de la firma

alemana con la imagen de Mascard Hnos.

6. ¥n un escrite en gue se pide tener presente al

resolver, Mascard Hnos. manifiesta:

6.1. En el caso de eXamen, S& pretende restrin-
gir el legitimo comercic de productos auténticos BMW, im-
pidiéndole anunciarlos con la marca original con gque los
ha distinguido su fabricante, esto es, con la marca mun-
dialmente conocida Yy atilizada para distinguirlos ¥y re-
conoccerlos. ¥ este no adlo a Mascaro Hnos. sino también,
por consecuéncia, a todos los comerciantes de Chile, con
excepciodn del reducido y exclusivo grupo dirigido por Fe-

deric y Cia.

6.2. Las marcas winstitucionales™ no existen en
nuestro derecho. BMW tiene inscritas en Chile dos marcas:
una, de letras y otra, de etiqueta. La primera se refiere
a las tres letras DBMW, la segunda, la etigueta, es el
circulo coh colores y letras. Ninguna da mas derechos que
1a otra. Ambas sirven "para distinguir los productos de
una industria, los objetos de un comercic o una empresa

cualgquiera®™, segun el articulo 22 de la Ley de Propiedad

Industrial.
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6.3. Mascard lipos. No Se€ tapropia' de nada de
BMW sino que, lisa ¥y {lanamente, le compra Sus productos
v se los paga bien caros. Tampoco Federic y Cia. ha soco-
rrido a Mascard Hnos., ya due ésta le ha comprade re-
puestos, al parecer legitimos, Y 5€ ios ha pagado muy car
ros, de manera due no hay sS0OCOYYo ninguno, sino opera~

ciones muy lucrativas para Federic y Cla.

7. Los interesados acompanaron diversa documenta-
cién y, a peticidn suya, fueron oidos, en audiencia espe-

cial, los apoderados tanto de BMW CORWO de Mascaré Hnos.

8.~ Esta Comision, pronunciandose asobre la extempo-
raneidad de la presentacién de Sargent y Krahn, alegada
por la parte de Mascard Hnos., estima que ella debe ser
rechazada, en atencion a gque lo gue en ella se plantea es
s6lo una aclaracion del dictamen N 713/71%, de 1989,
sobre la forma en dque Se debe dar cumplimiento a lo re-
suelte en €1, concretamente acerca de la posibilidad de
gue Mascard Hnos. pueda usar el logo de B.M.W. al anun-
clar 1la comercializacidon de automoviles ¥ repuestos de

esa marca, & lo que la ocurrente se opone.

cabe tener presente, ademas, que el procedi-
miento gue se sigue ante las comisiones Preventlivas del
pecreto Ley NF 211, de 1973, no &€ encuentra reglado en
1a ley, de modc due no es posible exigir gue una acla-
racion de un dictamen deba hacerse dentro de un plazo de-
terminado, tanto mae cuanto que, CONO en la especie, 8e€

trata de aclarar ia forma en gue &1 debera ser cumplido.
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9. gn cuanto al problema de fondo planteado Dpor
BMW v Mascard Hnos., esta Comisidén declara due debe
mantenerse el principio del dictamen N# 713/719, de 1989,
en el sentido de que el titular de una marca comercial de
articulos de una determinada fabricaclion © procedencia no
puede, legitimamente, oponerse al comercio que otro haga
de articulos genuinos © auténticos de la misma proceden-
cia, pudiendo anunciar las marcas en forma tal gue le
adquirente reconocer el producto legitimo de

permita al

la o las marcas due comercializa, principio con el cual

concuerdan las partes de este proceso.

10.- En telacion con la concreta aclaracion solici-
tada, esto es, si Mascaro Hnos. puede © no usar el logo
de BMW al anunciar la venta de automéviles ¥ repuestos de

esa marca, esta Comisién considera gue es necesaric hacer

algunas precisiahes,

primero, estando inscritos tanto el logo de BMW
como las 3 letras de esa marca la verdad es dque no tiene
sentido distinguir entre ellos para 1los efectos de anun-
ciar la venta de productos de dicha marca.

Segundo, respecto de los gue como Mascaro Hnos.
no SOn concesionarios autorizados u oficiales de BMW, el
uszo del loge de esta marca debe limitarse al solo anuncio
comercial de 1oS respuestos V¥ vehiculos gue vende Y el
servicio técnico que realiza, en los rérminos y para los
fines precisos csefialados en el dictamen Ne 713/719, de
1989.

En particular, para evitar cualquiera confusion,
no podra usar solo y aisladamente dicho

Mascard Hnos.

loge para distinguir su local comercial, ni en facturas



u otra clase de documentacion, ni usar la frase “oonce-
sionario oficial", tal como SE€ dijera en el dictamen N°¢

713/719, de 1989.

Notifiguese al sefor Fiscal Naclional Economico

y a los apoderados de las partes interesadas.

El presente dictamen fue acordadc en sesion de
50 de biciembre de 1990, de esta Comisiodn preventiva
central, por la upanimidad de Sus miembros presentes, 567
sores Alejandro Jadresic Marinovic, presidente; Eduardo

pitran Colodro, Avelino Leon steffens Y Mario Guzman

0=sa.




