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['INo Definida

Ente rector de la propiedad intelectual determin6 que podia confundir al publico

Tribunal rechazo solicitud de empresa
que quiso registrar *PDI Technologies”

JOAQUIN RIVEROS

n alcance de nombre, o més bien,
U de marca, fue lo que ocurrié entre

la empresa estadounidense “PDI
Technologies”, que provee tecnologfa,
software y equipos a tiendas de con-
veniencia y gasolineras en 60 paises,
con la PDI, la Policia de investigaciones
de Chile.

La tecnolégica estadounidense in-
gresé al Instituto Nacional de Propie-
dad Industrial (Inapi) la inscripcién de
su nombre, como marca, pero
la solicitud fue rechazada tanto
por el Inapi, en primera instan-

no

e cia, como por el Tribunal de la
Libre Competencia (TDPI), en
segunda.

d La disputa

La historia comenzé el 22
de marzo, cuando la compa-
fifa estadounidense ingreso al
Inapi cuatro solicitudes para
registrar la marca “PDI Tech-
nologies”, para varias clases
o categorfas de servicios y

la

productos, entre ellas, tarjetas

de modo de crédito y débito codificadas
EXCIUSiVO” magnéticamente; softwares de

. g aplicacién informaticas para

e)(pl Ica gestion de programas de incen-

tivos y fidelizacién de clientes;

abogada softwares de aplicaciones de

. g teléfonos méviles para gestién
ESDECIallsta €n g para programas de incenti-
el tema. vos y fidelizacién de clientes,

entre muchos otros.

Si bien la solicitud no tuvo
oposicién por parte de la Policia de
Investigaciones (PDI), pese a que tie-
ne registrada la sigla como marca, el
Inapi rechazé el requerimiento de la
compaiifa por oficio. Una primera cau-
sal alude a que la ley 19.039 de dere-
chos de propiedad industrial, prohibe el
registro de signos que reproduzcan o
imiten escudos de armas, banderas, en-
tre otros, adoptados por un Estado, asi
como emblemas, siglas o denominacio-
nes de organizaciones internacionales
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La compania tecnoldgica no tiene en el pais derechos exclusivos sobe la marca.

reconocidas, sin autorizacién.

El argumento de rechazo del Inapi
fue porque el uso de la sigla PDI coin-
cide con la Policfa de Investigaciones de
Chile, que cumple con lo estipulado en
la citada prohibicién.

El Inapi, ademés, rechazé la soli-
citud por el “Riesgo de confusién”,
que impide registrar signos iguales o
semejantes a marcas ya registradas
en el pafs para productos o servicios
idénticos o afines, cuando ello pueda
inducir a error o confusién en el consu-
midor respecto al origen empresarial.
El anélisis incluye aspectos gréficos,
fonéticos y conceptuales, y no se exige
que las marcas sean idénticas ni que
exista oposicion previa. Inapi aplic6 es-
tas causales debido a la posibilidad de
inducir a error o engafo respecto de la
procedencia, cualidad o genero de los
productos y servicios de la empresa.

Ante el rechazo, la empresa tecno-
l6gica apeld ante el TDPI el 7 de mayo,
el que volvié a rechazar las solicitudes,
pero no acogié la causal de coincidencia
con un érgano estatal. “La prohibicion
de registro afecta a una sigla o deno-
minacién como tal, asf, aislada, que no
es lo que sucede en la especie que se
acompana de otros elementos, por lo
cual, a este respecto se revoca el re-
chazo apelado”, indica el fallo.

“El primer argumento del Inapi era
discutible, porque la sigla no es el nom-
bre exacto de la institucion”, explica
Carla Pacheco, directora de marcas y
patentes del estudio Alessandri.

EITDPI, al contrario, acogi6 el segun-
do argumento en cuanto al riesgo de
confusién respecto al origen de los pro-
ductos de la empresa solicitante. “Me
parece correcto el anélisis del TDPI, ya
que se trata de una marca que incluye
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RICHARD SALGADO

como elemento principal la sigla PDI,
que en Chile se asocia inmediatamente
con la Policfa de Investigaciones. Si bien
incorpora la palabraTechnologies, es un
elemento meramente descriptivo y que
no logra dotar a la marca de la distin-
tividad necesaria para diferenciarla”,
explica Angel Labra Castillo, especialis-
ta en Propiedad Intelectual de Armate
Abogados.

Segln explica, el fallo es apelable
solo por problemas de forma ante la
Corte Suprema siempre y cuando estos
afecten sustancialmente la resolucién
del fallo.

Carla Pacheco, de Alessandri, acla-
ra que “el rechazo no implica que la
compaiifa tecnolégica no pueda usar la
marca, sino que no la puede registrar
de modo exclusivo con los derechos que
eso implica respecto a posibles dispu-
tas”.
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