COMISION RESOLUTIVA
DECRETO LEY N°¢ 211, DE 1973

LEY ANTIMONOFOLIOS
AGUSTINAS N° 853, PISO 1R°

RESOLUCION N° 301 /

Santiago, veintidos de diciembre de mil novecientos ochenta y

ocho.
VISTOS:

1.- A fojas 56, don Salomén Rozowskil Narkunska, comer-
ciante, por si y en representacién de-Libreria Estado S.A.
dbmiciliadds en Santiago, calle Maximb Humbser N° 567, ofi-
cina 103, formulé denuncia en contra de "Artel S.A.I.C."
(Libreria Nacional) por infraccidén a las ncrmas que regulan
la libre competencia, contenidas en el Decreto Ley N* 211,
de 1973. |

Expresa que Libreria Estado, dentro de los productos
que expende, fabrica por tercero, por su cuenta, gomas de
borrar plésticas; protegidas con la marca registrada
"526-50" de la Clase 16 del Clasificador de Marcas Comer-
ciales para Productos y Serviclios, lo que acredita con el
certificado N° 310,762, de 15 de Jullo de 1986, del Regis-
tro de Marcas del Departamento de Propiedad Industrial -del

Ministerio de LEconomia, Fomento y Reconstrucciodn.,

_ Por su parte la compaiiia J.S. Staedtdler G.M.B.H. y
Co. domiciliada en Alemania Federal, expende también una
goma de borrar plastica, en cajas de carton, de 20 unida-
des, colores azul y blanco, con menclones aluslvas al pro-
ducto y(la fipura del mismo anverso. La comercializacidén de
este producto se hace bajo la proteccidén de la marca regis-
trada "Staedtler",.

Ocurre, sin embargo, que tanto la caja como las go-

Q,m\asl',de J.S5. Staedtler exhlben el N° "526-50", o sea, la
75

/Q_ marca comercial registrada por Libreria Estado, registro

-

ue se hizo conforme a la legislacidén vigente, con la debi-

-ﬁ &Hg publ;cidad sin oposicidén de ninguna especie.
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No obstante lo expuesto, Staediler ha pretendido re-

gistrar una etiqueta con las palabras '"Staedtler Mars", pa-

ra los produclos de la Clase 16, con el N°® "526-50", a lo

que Libreria Estado se opuso.

A raiz de lo seflalado, Staedtler entabld en contra
de don Sa}omén Rozowski una demanda de nulidad de la marca
registrada "526-50", de modc que, mientras el asunto no se
dirima, el dnico que puede usar validamente en Chile 1la
marca "526-50" es don Salomén Rozow%ki, ya que el uso por
otras persconas implica incurrir en uno de los delitos pre-
vistos en el D.F.L. N°® 958, de 1931, sobre Propiedad In-
dustrial.

En este estado de cosas, ”Libreﬁia Nacional'", repre-
sentada por don Osvaldo Matzer Schopf({, ha pretendido elimi-
nar a Libreria Estado como competidora en el expendlo de
gomas plasticas, imputindole la comisién de un delito,
desincentivando ademas al pdblico consumider, al comunicar-

selo con caracleres de denuncia y alarma,

En efecto, Artel 5.A.I.C., en su libreria ubicada en
Manquehue Sur N° 31, Local N° 259, instalé‘en una pizarra
un letrero con la siguiente leyenda:"Advertencia a compra-
dores y consumidores, La firma Staedller Mars G.M.B.H, Cla
de Alemania Fed. advierte que se encuentra en el mercado
una goma de borrar, que por su presentacién y envase son
cqnfundibles con les afamados product.Staedtler Mars Plas-
tic. Staedtler Mars Plastic. Dichos productos no son fabri-
cados por nuestra empresa Staedtler Nurenberg Alemania Fe-

deral'.

Afiade que bajo las palabras '"cuidado con las Imita-
ciones" se adhirieron al mismo letrero dos gomas plasticas,
con sSu respectivo envase 1Individual: wuna, elaborada por

Staedtler y la otra, por Libreria Estado S.A., ambas ence-

--rradas por un circulo, con 1la siguiente leyenda:'Mars
ater A f[ Mo

Plastic 526-50", (goma Staedtler) e "Imitacidn', para 1la
‘goma’ dé Libreria Estado.

. [T
v S ;‘? ‘lf

S



A juicio del denunciante, la conducta de Artel
S.A.I.C. interfiere en un conflicto marcario, inclinéndose
por la posicidn de Staedtler, desprestigiando dolosamente
la marca comercial registrada "526-50" y el producto elabo-
rado por Librerfa Estado, con la finalidad de sacarlo del
mercado. '

Acémpaﬁa los documentos en que- funda su presentacidn
y, mas adelante (fojas 64) dos cajas selladas, con 20 gomas
plasticas de borrar, una de Staedtlir y otra de Libreria
Estado.

2.- A fojas 71, la parte denunciante, con el propoésito
de acreditar que las gomas pléasticas que se venden en el

mercado nacional, son de similares caracteristicas en cuan-

\!. to a dimensiodn, impresidon, envases interior y exterior, co-
) lorido de envase, diagramacidén, colores y tamafio, acompafia
i caJas y algunas especies de las marcas '"Lucero", "Altoy" y

IlLOI-.lI. )
3.- A Tfojas 73 declara en la Fiscalia don Osvaldo Matzer

Schopf, representante legal de Artel S,A.I.C. (Libreria Na-
cional), quien reconoce la efectividad de haber instafado
el letrero cuyas fotos se le exhlben, el que ordend reti-
rarlo cuando supo el malestar que ésto causd0 a don Salomdn
Rozowski y procedid a devolverlo al representante de
Slaedtler en Chile.

\. Justifica la instalacidn del letrero, por los recla-
fﬂ” mos que recibld de clientes al detalle, quienes, creyendo

que ambas gomas eran de la misma especle, le reclamarcon por

el mayor preclo que cobraba su libreria.

4, - A fojas 74 corre informe del sefior Fiscal Nacional
Econémico, don Waldo Ortizar Latapiat. Cree que la cuestién
que podria afectar a la libre competenclia se centra en el
letrero que Libreria Nacional colocd en su local del Cosmo-
./, gﬂ?pov?pumanque medlante el cual compard negativamente el

producto elaborado o importado por la denunciante. Como ese

/letrero Se instalo por un tercero, ajeno al problema susci-
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tado entre las partes, su conducta atentaria contra las
normas que protegen la libre competencia, ya que no le com-
pete a é1 emitir juicios acerca de si un produclto es o no
imitacidén de otro. No cabe -sefiala- que la Fiscalia se pro-
nuncle sobre el problema legal marcario, ya que éste se
halla sometido a los organismos competentes,

9.- A'fojas 140, don Valentin Robles Leteiier, en repre-
sentacién de "Artel S.A.I.C.", contesta el traslado que se
le confirié por resolucidén de cinco de Enero Gltimo, escri-
ta a fojas 76 via. A

Explica que '"Artel S.A.T.C.,", desde 1983, es uno de
los priﬁcipales distribuidores de los productos de
Staedtler Mars G.M.B.H. & Co., de Nuremberg, Alemania Fede-
ral, entre ellos, gomas de borrar, las que importa desde
hace 7 abhos y'que representa un importante volumen de sus
ventas. La empresa alemana goza de un sb6lido prestigio a
nivel mundial, razén por la cual sus productos son imitados
hasta sus mas minimos detalles por fabricas radicadas espe-
cialmente en Taiwan,

Staedtler Mars G.M.B.ll. & Co. produce, entre otras,
la goma denominada "Mars Plastic" que, en el catdlogo gene-—
ral de la firma, lleva el N° 526-50, o sea, el mismo ntmero
registrado como marca por el denunciante en el afio 1986. La
calidad de 1a goma Staedtler, asi como su presentacidén y

disefio, se encuentran acreditadas por més de cuarenta afios
en Chile,

Esta goma, como también otros productos "Staedtler",
han sido minuclosamente imitados por la firma Yu-Kuan Che-
mical Industry Corporation, de Taiwan, que es la vendedora
fabricante y exportadora de la goma identificada bajo el
signo '"526-50". Acompaiia un calalogo de esta firma, en cuya
pagina 10 se ofrece la mencionada goma. También acompafia

copia de parte del catdélogo del distribuidor y exportador

.5q5§$con| Industrial Co.Ltd, de Taipeil, Taiwan, en el que

“g? aparece la oferta de la misma goma "526-50", con el cddigo

,'? del ﬁabricante antes mencionado,



‘\".

Piensa la denunciada que estamos en presencia de un
casc de competencia desleal provocada a los articulos tra-
dicionales por firmas radicadas en Talwan, mediante la si-

mulacidén de los signos de los producfos prestigiados,

Por ofra parte, no es efectiva la afirmacidén en
cuanto a que Libreria Estado sea la que fabrica la goma,
por un tércero, por su cuenta, pues es un mero revendedor
del producto, introducide al pails a principlos de 1987,
desde Taiwan, segin consta en la cop%a‘de los boletines de

la Camara de Comercio de Santiago qué acompaiia a un otrosi.

La goma importada por Libreria Estado, salvo algunas
diferenciaslque pasan inadvertidas para un observador co-
rriente, es ' una copia exacta de la goma fabricada por
"Staedtler'", como se puede apreciar comparando los dos en-
vases de 20 unidades cada unc y de sus respectivas gomas,
los que se acompaiian a esta presentacidén, todo lo cual mira
a su aspecto externo, ya qgue la goma alemana es manl-
Tiestamente superior a la de la denunciante y por ende se

vende a un precio mas elevado,

La ostensible similitud de las dos gomas produjo:una
inmediata confusidn en el publico consumidor, ya que la go-
ma "Mars Plastic" es solicitada generalmente por su cddigo
"526~-50", lo que ha originado numerosos y reiterados recla-

mos de clientes, especialmente en razdn del mayor preclo.

A esto se debld que la denuncilada, con el s6lo obje-
to de evitar la confusidén existente entre ambas gomas, ins-
talé el letrero en que se funda la denuncia, el que se 1li-
mita a advertir gue la goma del denunciante, si1 bien es
confundible, por su envase y presentacidn, con la fabricada
por Staedtler, no es la misma. Recalca que el letrero fue
instaldo en el interior del negocio.

‘ De esle modo, a Jjuicio del denuncilado, como la goma
taiwanesa es una burda copia de la alemana, existe un claro

}chaSO de concurrencia desleal con respecto de la goma '"Mars

‘& Mastic 526-50", Esto es lo que los tratadistas y algunas




legislaciones .denominan "imitacldn servil" o "parasitaria",
y que sbélo persigue el propdésito de confundir al consumi-
dor. -

La razén de la imitacidén es muy simple: el prestigio
y calidad de 1la géma alemana, superioridad demostrada por
ensayos comparativos realizados por el Instituto de Inves-
tigacioneé y Ensaye de la Universidad de Chile (IDIEM).

En este contexto, y habliendo resultado conculcadas
las normas de la libre y leal competéncia por la proplia de-
nunciante, ha sido precisamente esta infraccidén la que ha
dado nacimiento, con justificada reaccldén, a la colocacidn
del letrero como un acto de legitima defensa, en el que no
se menciona para nada a la Libreria Estado ni a competidor

alguno, pues s6lo se exhiben dos gomas semejantes, sin in-
\" dicarse en ébsoluto quien vende o a quien corresponde la
que se indica como imitacidén. De este modo, la conducta de
la denunclada se encuadra perfectamente dentro de los 1imi-
tes de una legitima defensa, ya que el articulo 1° del De-
creto Ley N° 211, de 1973 sanciona '"cualquier hecho, acto o
convencidén que tienda a impedir la 1libre competencla.,.."

finalidad que no existe en la conducta del denunciado. |

Objeta también las imputaclones que se hacen en la
dgnuncia en cuanto a una supuesta e indebida interferencia
en el juicio de marcas existente entre Staedtler Mars y la
Libreria Estado, cuyo propodsito habria sido desprestigiar
la marca "526-50" registrada a su nombre.

e
_,

Expresa, por ultimo, que la sola circunstancia for-
mal de que una persona sea duefia de una marca, cuando ésta,
como en la especie, encubre un deliberado elemento de con-
fusidén con un producto de la competencia, constituye un ac-
to de concurrencia desleal, que atenta contra la libre com-
petencia,

6.— A fojas 164 se recibldé la causa a prueba, A fojas
\“q78 declararon los testigos de la denunciante y a fojas 180
4) ‘\_y

«85&710 hici?ron los testigos presentados por la denunciada. Las
Fray vy o
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partes produjeron, ademas, prueba documental y confesional.

7= Se ordend traer los autos en relacién y se procedid

a la vista de.'la causa.
CON LO RELACIONADQ Y CONSIDERANDO:

PRIMERO :Que don Salomén Rozowskl Narkunska, por si y en
representacidn de Libreria Estado S.A., denuncid a la com-
pafifa "Artel S.A.I.C." (Libreria Naq}onal) porque ésta, en
su local N° 529 de Avenida Manquehue Sur N° 31, instald un
letrero con la siguiente leyenda: "Avertencla a compradores
y consumidores. La firma Staedtler Mars G.M.B,H, Cia. de
Alemania Fed. Advierte que se encuentra en el mercado una
goma de borrar que por su presentacidn y'envase son con-
fundibles con los afamados product., Staedtler Mars Plastic.
Dichos productos no son fabricados por nuestra empresa
Staedtler Nuremberg Alemania Federal. '"Cuidado con las imi-
taciones!"."

Se adhirieron también el letrero dos gomas plasticas
con sus respectivos envases: una de las elaboradas por
Staedtler, otra, de las que expende Libreria Estado.

SEGUNDO :Que la parte denunciada, contestando el traslado
que le confirid esta Comisidn, negd que el hecho denunciado
haya tenido por finalidad vulnerar las disposiciones conte-
nidas en el Decreto Ley N° 211, de 1973.

Sostuvo, en sintesis, que el letrero coleocado por
Artel S.A.I.C. (Libreria Nacional) fue ubicado en el inte-
rior del Local del Cosmocentro Apumanque, y tuvo por fina-
lidad advetir que las gomas que comercializa el denuncian-
te, de orilgen taiwanes, son una burda imltacién de las go-
mas fabricadas por Staedtler, cuyo prestiglo se remonta a
muchos aﬁos atras.

13 $¢ KB
,/kTERCERO Que el hecho de haberse instalado el letrero ya ci-
70 ?ﬁ@o,vporﬂhrtel S.A.I.C., en el interior de su local ublca-
&fﬁ?o}én el-Cosmocentro Apumanque, se encuentra acreditado con
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las declaraciones de los testigos sefiores Hernadn José Ri-
quelme Braveo (fojas 178), Eduardo Enrique Calderdn Araya
(fojas 179), Gonzalo Hurtado Morales (fojas 180) y Jaime
Gonzalo Lobos Cardenas (fojas 180), ya que los tres estéan
contestes en el hecho y en sus circunstancias esenciales,
no han sido. tachados, fueron legalmente examlnados y dan

razdén de sus dichos,.

CUARTO:Que, en relacidén con la imitacién y €l origen de las
gomas, si bien no hay un reconocimiggto_explicito del de-
nunciante, hay en autos antecedentes bastantes para con-
cluir que las gomas que comercializa Libreria Estado, son
una imitacidén de las que fabrica Staedtler, y son ilmporta-

das por la denunciante desde Taiwan,

Asi, el denunciante, aunque no lo especifica, expre-
sa a fojas 56 vta., que "Libreria Estado S.A. fabrica, por
un tercero por su cuenta, gomas de borrar pléasticas, que,
correspondiendo a la Clase 16, ha protegido con la marca
registrada "526-50".

Mas adelante, a fojas 200 vta., el denunciante afir-
ma que "tampoco se puede sostener como conclusiodn necesafia
y directa que si Libreria Estado S.A, produce e importa
desde Taiwan, sus productos sean por ello de imitacidn y de
mala calidad", agregando a fojas 201 que "el problema deba-
tido en autos no es el hecho que un tercero produzca para
si, fuera de Chile, un tipo de goma que exhiba el N°
"526-50" y lo ofrezca bajo los N°s E-21 AO y E-21 OB, sino
que es el hecho de que Libreria Estado S.A. produzca, por
un.tercero, y venda en Chile, una goma gque usa la marca re-
gistrada en Chile de Salomon Rozowski "526-50",

A fojas 202, la parte denunciante, "para probar el
punto N¢ 2 del auto de prueba'", acompafna el informe de im-
portacién N° 12,965, de 13 de Mayo de 1987, del Banco In-
ternacional, visado por el Banco Central el 15 de Mayo de
19875y por el cual Libreria Estado importa desde Taiwan
12 OO\\cajds cada una con 20 borradores plasticos para mi-
na gq@flto
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A continuacidn, "para probar que de parte de Llbre-
ria Estado S.A. no ha existido dnimo de inducir a confusidn
al publico consumidor en cuanto a la 1dentif1¢acién de las
gomas'" la denunciante acompalia tres facturas dé venta, '"en
las que aparece la goma produclda y comercializada por Li-
breria ﬁstado' S.A., como "526-50" Special, término
distinto, 1indudablemente y no confundible con "526~50
Staedtler Mars". l@

QUINTO:Que, con el mérito de lo expuesto, apreciando 1la
prueba en conciencia, no cabe reprochar a la denunciada la
colocacidén de un letrero que sdélo tenia por finalidad ad-
vertir a su clientela de un hecho cierto, para precaverse
de la confusidén que implicaba el expendio, en un mismo
mercado, deﬁuna goma casi idéntica a la comercializada por
ella.

SEXTO: Que el problema marcario suscitado entre las partes
a raiz del registro del N° 526-50, es ajeno a la competen-
cia de esta Comisidén. Sin embargo, cabe hacer presente  que
ha sido la parte denunciante la que ha pretendido pertuébar
la transparencia del mercado al solicitar la inscripeién,
como marca, de un namero de orden o cbédigo usado con ante-
rioridad por 1la denunciada, en circunstancias que pudo re-
currir a cualquiera otra identificacién.

SEPTIMO:Que esta Comisidén no se pronunciarid por separado
sobre las objeciones de ambas partes a los instrumentos
acompafiados, porque tales objeclones se refieren exclusi-
vamente a su valor probatorio, cuya ponderacidén se efectia

en conclencia, conforme se ha dicho en el fundamento quinto
de esta sentencia,

P ., Visto, ademds, lo dispuesto por los articulos 17 y
0

i67. 18, 'letra K del Decreto Ley N° 211, de 1973.
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SE DECLARA:

Que se rechaza la denuncia formulada a fojas 56 por
don Salomén Rozowski Narkunska, por si y en representacion
de Libreria Estado S.A., en contfa de Artel S.A.I1.C., en
todas sus partes.

Notifiquese,

kol N® 317-87.
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Pronunciada por los/ sefiores Victor Manuel Rivas del Can
4 to, Ministro de la Excma. Corte Suprema y Presidente de la Co-
" mision; Arnaldo Gorziglia Balbi, Decano de la Facultad de Dere
T cho de la Universidad Catélica de Chile; Abraham Dueiias Strugo

subrogando al sefior Director del Instituto Nacional de Estadis
ticas y Adolfo Amenébar Castro subrogando al sefior Tesorero

General de la Repﬁbllca ,Uﬂ‘

."" )
St P o
e T "
SR
WO M

o \
W 'f\‘_.. " ELIANA CARRASCO CARRASCO
R .Secretaria Abogado de la H.
Comisién Resolutiva



