Santiago, cinco de noviembre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

En estos autos Rol N° 87.441-2023, sobre procedimiento de registro de
marca comercial regido por la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, la
solicitante GEOCONTROL S.A. dedujo recurso de casacion en el fondo en contra
de la sentencia definitiva de segunda instancia dictada por el Tribunal de
Propiedad Industrial, de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, Rol TDPI N°
000162-2023, que revoco parcialmente la sentencia del Director Nacional del
Instituto Nacional de Propiedad Industrial, de cinco de enero de dos mil veintitrés,
que habia rechazado la demanda de oposicién interpuesta por DIAZ SIU Y
TORRES LTDA. y concedido el registro de la marca mixta “GEOCONTROL”,
solicitud N° 1.332.243, para distinguir servicios de la clase 42 y, en su lugar,
acogio la oposicion y rechazo el registro pedido, por estimar concurrentes las
causales de irregistrabilidad de las letras f) y h) inciso primero del articulo 20 de la
ley del ramo.

Declarado admisible el recurso, se trajeron los autos en relacién.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurrente denuncia la infraccion de los articulos 16 y 23
de la Ley N° 19.039, en relacion con el articulo 19 bis D del mismo cuerpo legal,
sosteniendo que la sentencia impugnada incurre en una doble infraccidn de ley
que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

En un primer capitulo, alega la falsa aplicacién del articulo 23 de la Ley N°
19.039, que consagra el principio de especialidad marcaria, por cuanto el

sentenciador de alzada atribuyé a las coberturas en conflicto una relacion
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inexistente. Expone que la marca pedida ampara servicios de ingenieria y disefio
de obras subterraneas y de asistencia técnica e investigacion sobre ingenieria
civil, mientras que los registros de la oponente se limitan a “servicios de laboratorio
de mecanica de suelos”, de suerte que se trata de servicios de naturaleza,
finalidad, prestadores, canales de comercializaciéon y consumidores diversos, no
competitivos entre si, que no cumplen el test de cuatro enfoques desarrollado por
esta Corte. Anade que el fallo, al sostener que el borde del principio de
especialidad no se encuentra establecido legal ni reglamentariamente, desconoce
que el mismo esta dado precisamente por la cobertura de los registros, conforme
al limite externo de la proteccién marcaria del articulo 19 bis D.

En un segundo capitulo, denuncia la contravencion formal del articulo 16 de
la Ley N° 19.039, que ordena apreciar la prueba conforme a las reglas de la sana
critica. Sostiene que el fallo vulner¢ las reglas de la Iégica de razon suficiente y las
maximas de la experiencia, al dar por establecida una relacidén de coberturas y un
riesgo de confusion sin fundamento bastante; al asignar mérito a prueba objetada
por extemporanea y emanada de un tercero ajeno al juicio, asi como a un informe
suscrito por una dependiente de la propia demandante de oposicion y al exigir al
solicitante prueba de uso previo en Chile, cuestion ajena a los puntos de prueba
fijados y a la carga probatoria, que gravaba a la oponente.

Concluye que, de haberse aplicado -correctamente el principio de
especialidad y ponderado la prueba conforme a la sana critica, la conclusion
necesaria habria sido confirmar la sentencia de primer grado y aceptar a registro
la marca solicitada, por lo que pide invalidar el fallo recurrido y dictar sentencia de

reemplazo que asi lo declare.
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SEGUNDO: Que, para la adecuada resolucién del asunto, cabe consignar
que la sentencia de segundo grado, reproduciendo la de primera instancia con
eliminacién de sus considerandos octavo a undécimo y decimosexto, asumio la
identidad grafica y fonética de las sefias en conflicto y centrd la discusion en la
existencia o no de relacion entre las coberturas.

En su considerando quinto, el Tribunal de Propiedad Industrial estimé que
entre los servicios de ingenieria y disefio de obras subterraneas, de asistencia
técnica y de investigacion sobre ingenieria civil, clase 42, y los servicios de
laboratorio de mecanica de suelos, clase 42, existiria relacion, a tal punto que la
elaboracion de planos para la construccion y de obras subterraneas supondria la
existencia previa de estudios de suelo, y que toda la ingenieria civil, en general,
partiria de la necesidad de un punto de apoyo de las obras que requiere de tales
estudios; de lo que dedujo una “vinculacion fisica” susceptible de llevar al publico a
pensar que se trata del mismo actor mercantil.

En sus considerandos séptimo y octavo agregd que el borde del principio de
especialidad no esta establecido legal ni reglamentariamente y que la prueba
acompanada, al ser revisada, daria cuenta de obras de ingenieria —puentes y
tuneles— en las que la mecanica de suelos resulta inevitable, concluyendo la
existencia de relacion de coberturas y, por ello, la imposibilidad de aplicar el
principio de especialidad. Sobre esa base acogi¢ la oposicion fundada en las
letras f) y h) inciso primero del articulo 20 y rechazé el registro pedido.

TERCERO: Que, conocidas las razones de invalidacion y los fundamentos

de lo decidido, corresponde fijar los margenes sobre los cuales debe efectuarse el
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analisis juridico, a fin de determinar si la aplicacion del derecho al caso ha sido
correcta.

En tal orden, en el proceso de oposicion debe estarse a los requisitos
contemplados por las hipotesis de prohibicién invocadas por el oponente, cuya
evaluacion impone considerar los criterios propios del derecho marcario. Un
aspecto central es la relacién de coberturas, o que implica el analisis de los
ambitos de proteccion que abarcan las marcas en conflicto, siendo necesario
contemplar en el estudio la clase para la que se requieren y, como lo ha resuelto
previamente esta Corte, la descripcion de los productos o servicios especificos
amparados por ambas sefias (SCS Rol N° 39655-2017, de 3 de abril de 2018),
pues si no existe relacién entre los servicios de que se trata, normalmente no
habra problema para la coexistencia de los signos, en virtud del principio de
especialidad de las marcas comerciales (SCS Rol N° 7474-2008, de 31 de
diciembre de 2010).

CUARTO: Que no ha sido controvertido que lo pedido por GEOCONTROL
S.A. es el registro de la marca mixta “GEOCONTROL", solicitud N° 1.332.243,
para distinguir “Servicios de ingenieria y disefo (ingenieria conceptual, basica y de
detalle) de Obras Subterraneas; Servicios de asistencia técnica y comprobacion o
investigacion sobre ingenieria civil”’, de la clase 42; en tanto que la oponente funda
su pretension en los registros N° 800.315 y N° 1.245.266, ambos para distinguir
“servicio de laboratorio de mecanica de suelo”, de la misma clase 42.

QUINTO: Que, asi las cosas, el aspecto central de la controversia no

descansa en la similitud de los signos de la solicitante y de la oponente, pues la
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sentencia recurrida asumio su identidad grafica y fonética, sino en el principio de
especialidad marcaria.

En tal sentido, el articulo 23 de la Ley N° 19.039 establece que “cada marca
solo podra solicitarse para productos o servicios especificos y determinados, con
la indicacion de la o las clases del Clasificador Internacional a que pertenecen”. En
concordancia con dicha norma, la letra h) inciso primero del articulo 20 prohibe
registrar aquellas marcas iguales o que grafica o fonéticamente se asemejen, de
forma que puedan confundirse con otras ya registradas o validamente solicitadas
con anterioridad, para productos, servicios o establecimientos idénticos o
similares, pertenecientes a la misma clase o clases relacionadas. De este modo,
establecida la semejanza de los signos, la cuestidén a dilucidar es si se trata de
servicios idénticos o similares de la misma clase o de clases relacionadas, esto es,
la discusion esta centrada en la cobertura de ambas marcas.

SEXTO: Que, circunscrita la controversia a las coberturas, ha de
confrontarse el listado de servicios de la marca pedida —ingenieria y disefio de
obras subterraneas, asistencia técnica, comprobacién e investigacion sobre
ingenieria civil— con el de los registros de la oponente —servicios de laboratorio
de mecanica de suelos—, ambos comprendidos en la clase 42, pero referidos a
actividades diversas dentro de ella.

SEPTIMO: Que, atendida la naturaleza y finalidad de unos y otros, la marca
solicitada ampara servicios propios de la ingenieria civil, como son el disefio,
asistencia técnica e investigacion; dirigidos a la concepcion y ejecucion de obras
civiles, tales como tuneles, puentes, carreteras o lineas de metro; en cambio, los

servicios de laboratorio de mecanica de suelos persiguen unicamente conocer el
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comportamiento, resistencia y consistencia del suelo y su aptitud para soportar
estructuras y fundaciones, mediante ensayos de caracterizacion ejecutados por
operarios de perfil y formacién técnica y con equipamiento de laboratorio. Su
naturaleza y destino son, por tanto, diversos, al ser los servicios de laboratorio de
mecanica de suelos especificos y precisos, son prestados por actores que no
necesariamente son los mismos que ejecutan las obras de ingenieria civil, y sus
plataformas de comercializacion, consumidores y canales de contratacion difieren,
tal como lo establecio la sentencia de primer grado.

OCTAVO: Que, sobre esa base, el analisis se reduce a establecer si se esta
en presencia de servicios similares o de clases relacionadas, que es lo que
concluy6 el Tribunal de Propiedad Industrial para acoger la oposicion. Dicho
tribunal razond que, aun cuando las coberturas no eran idénticas, la elaboracion
de planos y la ingenieria civil supondrian la existencia previa de estudios de suelo,
infiriendo de ello una relacién de coberturas y una “vinculacién fisica” determinante
de riesgo de confusién.

NOVENO: Que, a juicio de esta Corte, el fallo impugnado, al acoger la
oposicion sobre la base de una relacién de cobertura entre los servicios de
ingenieria solicitados y los servicios de laboratorio de mecanica de suelos de la
oponente, incurrid en error de derecho por falsa aplicacion del articulo 23 y de la
letra h) inciso primero del articulo 20 de la Ley N° 19.039.

En efecto, la circunstancia de que la ejecucion de una obra de ingenieria civil
pueda requerir, en algun momento, estudios de mecanica de suelos no transforma
a esos servicios en idénticos, similares ni pertenecientes a clases relacionadas en

el sentido marcario. Razonar de ese modo equivaldria a sostener que todo servicio
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de ingenieria civil, de disefio o de construccién quedaria relacionado con todo
servicio de laboratorio de mecanica de suelos y, a la inversa, que estos ultimos se
relacionarian con cualquier obra que requiera un punto de apoyo, lo que vaciaria
de contenido el articulo 23 de la Ley N° 19.039 y haria ilusorio el principio de
especialidad marcaria, extendiendo la proteccion de la oponente a servicios que
su registro no comprende, en contravencion al limite externo que fija el articulo 19
bis D del mismo cuerpo legal.

La relaciéon de coberturas no puede presumirse, sino que debe justificarse
suficientemente en cada caso concreto, acudiendo a los factores que la doctrina y
la jurisprudencia obligan a considerar, como son, la finalidad y naturaleza de los
bienes y servicios, sus canales de comercializacion, los consumidores a que se
dirigen y si se trata de empresas de rubros o areas competitivas (SCS Rol N°
30338-2014, de 20 de julio de 2015).

Aplicados dichos factores al caso, como acertadamente lo hizo la sentencia
de primer grado, los servicios en conflicto difieren en su naturaleza y finalidad, son
prestados por actores diversos, se ofrecen y contratan por canales distintos y no
compiten entre si.

En efecto, como se senald, la marca solicitada ampara servicios propios de
la ingenieria civil como servicios de creacion, desarrollo y ejecucidn de un
proyecto técnico, que incluye las etapas de Disefo (Ingenieria Conceptual,
Ingenieria Basica e Ingenieria de Detalle); etapa de Construccidn (ingenieria
durante la construccion, optimizacidon de procesos constructivos); etapa de
Ejecucion del proyecto y por ultimo, etapa de Operacion y Mantenimiento

(Proyectos de rehabilitacion; Planes de mantenimiento); en cambio, los servicios
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de laboratorio de mecanica de suelos que ampara la marca de la oponente,
persigue unicamente conocer el comportamiento, resistencia, consistencia y
sustentabilidad del suelo donde se proyecta soportar estructuras y fundaciones
pesadas, y, por tanto, su naturaleza y destino son diversos a los servicios
prestados por la solicitante. Por otro lado, los servicios de laboratorio de mecanica
de suelo son prestados por actores que no necesariamente son los mismos que
construyen las obras civiles. Por ultimo, las plataformas de comercializacion son
diversas, desde que los servicios de ingenieria civil prestados por la demandada
se relacionan con obras de gran envergadura, como la construccion y mantencion
de obras publicas, para cuya concrecidn requiere sortear procesos de licitacion de
alta exigencia técnica, lo que no necesariamente ocurre con los servicios de
laboratorio de mecanica de suelos que amparan la marca de la demandante.

En consecuencia, la mera posibilidad de que unos y otros concurran, en
algun grado, a la materializacion de una obra no configura la relacién de cobertura
ni la complementariedad exigidas por la ley para tener por concurrentes las
causales de las letras f) y h) inciso primero del articulo 20.

DECIMO: Que, a lo anterior se afiade la infraccion del articulo 16 de la Ley
N° 19.039, que ordena apreciar la prueba conforme a las reglas de la sana critica,
y en particular la vulneracién del principio de razon suficiente, segun el cual toda
afirmacion o proposicion que acredite la existencia de un hecho debe estar
fundada en una razén que la justifique suficientemente.

La sentencia recurrida dio por establecida la relacion de coberturas y el
consiguiente riesgo de confusion sobre la base de una revision de la prueba

documental que ella misma describe como aquella en que, “al avanzar por la
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revision documental se olvida quién es el titular de las probanzas aportadas,
perdiendo la conciencia si corresponde a demandante o demandado”. Semejante
ponderacién no satisface la exigencia de razon suficiente, pues hace descansar
una conclusion determinante del fallo en antecedentes cuya titularidad y
pertinencia no fueron discriminadas, sin expresar las razones logicas ni las
maximas de la experiencia en cuya virtud se les asignaba valor.

Del mismo modo, el fallo reprochd al solicitante la “ausencia de pruebas
sobre uso previo en Chile”, en circunstancias de que tal exigencia excede los
puntos de prueba fijados por resolucién de 26 de marzo de 2020 y desatiende que
la carga probatoria de la relacion de coberturas y del riesgo de confusidén gravaba
a la oponente, extendiéndose asi el examen a hechos no sustanciales ni
controvertidos en el proceso. De este modo, los sentenciadores se apartaron del
analisis reflexivo que imponen la logica, la experiencia y el correcto entendimiento
humano, incurriendo en infraccion a las normas reguladoras de la prueba.

UNDECIMO: Que, los errores de derecho anotados han tenido influencia
sustancial en lo dispositivo del fallo, desde que condujeron a los jueces de
segundo grado a revocar la sentencia de primera instancia y a rechazar el registro
pedido. De haberse aplicado correctamente el principio de especialidad
consagrado en el articulo 23 y ponderado la prueba con arreglo a las reglas de la
sana critica que impone el articulo 16, en especial el principio de razén suficiente,
la conclusion necesaria habria sido la de confirmar la sentencia de primer grado y
aceptar a registro la marca solicitada, por tratarse de servicios de coberturas

diferentes y no relacionadas, respecto de los cuales no concurren las causales de
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irregistrabilidad de las letras f) y h) inciso primero del articulo 20 de la Ley N°
19.039. En consecuencia, el recurso de casacion en el fondo debe ser acogido.

Por estas consideraciones y de conformidad, ademas, con lo dispuesto en
los articulos 764, 767, 785 y 805 del Codigo de Procedimiento Civil y 17 bis B de
la Ley N° 19.039, SE ACOGE el recurso de casacion en el fondo deducido por
GEOCONTROL S.A. en contra de la sentencia de segunda instancia dictada por el
Tribunal de Propiedad Industrial de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, Rol
TDPI N° 000162-2023, la que se anula y se reemplaza por la que se dicta a
continuacion, en forma separada, pero sin previa vista.

Decision acordada con el voto en contra del Abogado Integrante Sr.
Ferrada, quien estuvo por rechazar el recurso de casacion en el fondo deducido
por la demandada GEOCONTROL S.A., por estimar que no se han cometido los
errores de derecho denunciados, teniendo para ello presente las siguientes
consideraciones:

1°) Que, no ha resultado discutido entre las partes y fue asentado por los
jueces del fondo, la identidad grafica y fonética de los signos en conflicto
‘GEOCONTROL”, de manera que la controversia queda circunscrita a la
existencia o no de relacion entre las coberturas amparadas por la marca pedida y
por los registros de la oponente, ambos de la clase 42.

2°) Que, para la acertada decision del recurso, debe tenerse presente que
los errores de derecho denunciados descansan en la aplicacion de las letras f) y h)
inciso primero del articulo 20, del articulo 23 y del articulo 16, todos de la Ley N°

19.039, toda vez que, en concepto del recurrente, de haberse ajustado a derecho
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la decision censurada, se habria rechazado la demanda de oposicién y concedido
el registro pedido.

3°) Que, la identidad de los signos en controversia, conduce légicamente a
dar aplicacién al articulo 20, letra h), de la Ley N° 19.039, en cuanto prohibe
inscribir marcas iguales o que grafica o fonéticamente se asemejen, de forma que
puedan confundirse con otras ya registradas o validamente solicitadas con
anterioridad, para productos o servicios idénticos o similares, pertenecientes a la
misma clase o clases relacionadas; asi como a la letra f) del mismo precepto, que
impide el registro de signos que puedan inducir a error o engafo respecto de la
procedencia de los servicios. De este modo, asentada la semejanza —en el caso,
identidad— de las sefas, la cuestidon decisiva es si se trata de servicios idénticos o
similares de la misma clase o de clases relacionadas.

4°) Que, a juicio de quien disiente, los servicios en conflicto resultan
similares, atendido el ambito en que unos y otros desarrollan sus actividades. En
efecto, tanto los servicios de ingenieria y disefio de obras subterraneas y de
asistencia técnica e investigacién sobre ingenieria civil que ampara la marca
pedida, como los servicios de laboratorio de mecanica de suelos que distinguen
los registros de la oponente, se insertan en un mismo campo operativo, el de la
ingenieria y la construccion de obras civiles, dentro de la misma clase 42. Como lo
establecio la sentencia recurrida, la elaboracion de planos para la construccion y
de obras subterraneas supone la existencia previa de estudios de suelo, y toda la
ingenieria civil parte de la necesidad de un punto de apoyo de las obras que

requiere de tales estudios, de manera que ambos servicios se encuentran
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vinculados por una relacion fisica y funcional que los conecta en el mercado
relevante.

5°) Que, sobre esa base, no se advierte infraccion al articulo 23 de la Ley N°
19.039, pues el principio de especialidad marcaria que dicha norma consagra
opera precisamente cuando los servicios amparados por las marcas en conflicto
carecen de relacion, lo que no ocurre en la especie. Habiéndose establecido por
los jueces del fondo una relacion de coberturas entre servicios que comparten el
mismo ambito de la ingenieria y la construccion, y mediando identidad de los
signos, la coexistencia de las marcas es idonea para generar riesgo de confusion,
error 0 engafo en el publico consumidor acerca de la procedencia empresarial de
los servicios, configurandose las causales de irregistrabilidad de las letras f) y h)
inciso primero del articulo 20 del mismo cuerpo legal. La relacién de coberturas asi
asentada constituye, por lo demas, una cuestion de hecho fijada por los
sentenciadores del grado, que escapa al control de este recurso de derecho
estricto.

6°) Que tampoco se configura la infraccion al articulo 16 de la Ley N° 19.039.
Los sentenciadores arribaron a la decision de acoger la oposicion sobre la base
del analisis de los parametros propios del derecho marcario, como son la
morfologia y fonética de los signos y el estudio de las coberturas, ponderando
conforme a las reglas de la sana critica la prueba documental rendida, que da
cuenta de obras de ingenieria como puentes y tuneles en que la mecanica de
suelos resulta inevitable. Frente a ello, el recurso sélo plantea una discrepancia en
la apreciacion de la prueba, dirigida a provocar una nueva revision de los hechos

ya establecidos, lo que resulta ajeno a la naturaleza de la casacion en el fondo, sin
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que se adviertan vulneradas las leyes reguladoras de la prueba ni, en particular, el
principio de razon suficiente, desde que la conclusion sobre la relacién de
coberturas y el riesgo de confusion aparece suficientemente sustentada en los
antecedentes del proceso.

Registrese.

Redaccion a cargo del Abogado Integrante Sr. Ferrada.

Rol N°87.441-2023.

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema integrada por los
Ministros Sr. Manuel Antonio Valderrama R., Sr. Leopoldo Llanos S., Sra. Jessica
Gonzalez L., el Ministro Suplente Sr. Hernan Crisosto G., y el Abogado Integrante
Sr. Juan Carlos Ferrada B. No firma el Ministro Sr. Valderrama y el Ministro
Suplente Sr. Crisosto, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo

del fallo, por estar con feriado legal y por haber concluido su periodo de suplencia,

respectivamente.

LEOPOLDO ANDRES LLANOS JESSICA DE LOURDES GONZALEZ
SAGRISTA TRONCOSO

MINISTRO MINISTRA

Fecha: 05/11/2026 14:37:21 Fecha: 05/11/2026 14:58:40
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JUAN CARLOS FERRADA BORQUEZ
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 05/11/2026 14:37:22
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En Santiago, a cinco de noviembre de dos mil veintiséis, se incluyo en el
Estado Diario la resolucion precedente.

Este documento tiene firma electrénica y su original puede ser o
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitacion de la causa.
En aquellos documentos en que se visualiza la hora, esta . .

corresponde al horario establecido para Chile Continental. XKPVDFXEZPZ



SENTENCIA DE REEMPLAZO

Santiago, cinco de noviembre de dos mil veintiséis.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 785 del Cddigo de
Procedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo.

Vistos:

Se reproduce la sentencia de primera instancia dictada por el Director
Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de cinco de enero de
dos mil veintitrés, y de la sentencia de casacion que precede se reproducen
sus considerandos quinto a undécimo.

Y teniendo, ademas, presente:

Primero: Que la marca mixta “GEOCONTROL”, requerida a registro por
GEOCONTROL S.A. para distinguir servicios de ingenieria y disefio de obras
subterraneas y de asistencia técnica, comprobacion e investigacion sobre
ingenieria civil, de la clase 42, apreciada en su conjunto, reune los elementos
necesarios para cumplir la funcién individualizadora propia de todo signo
marcario, esto es, identificar los servicios de la solicitante y distinguirlos de los
de otros agentes econdmicos en el mercado, satisfaciendo el requisito de
distintividad que exige el articulo 19 de la ley del ramo.

Segundo: Que, conforme se ha razonado en los considerandos
reproducidos, no existe entre la marca pedida y los registros de la oponente N°
800.315 y N° 1.245.266, ambos circunscritos a servicios de laboratorio de
mecanica de suelos, una relacibn de cobertura que haga aplicables las
causales de irregistrabilidad de las letras f) y h) inciso primero del articulo 20 de
la Ley N° 19.039, por tratarse de servicios de naturaleza, finalidad, prestadores,
canales de comercializacion y consumidores diversos, que no compiten entre
si, amparados por el principio de especialidad marcaria del articulo 23.

Refuerza lo anterior que la propia solicitante es titular del registro N°
1.331.496, para la marca mixta “GEOCONTROL”, que distingue “consultoria en

supervision de obras de construccion; consultoria sobre construccion; servicios
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de ingenieria civil subterranea”, de la clase 37, el que ha coexistido con los
registros de la oponente sin que se hayan acreditado episodios de confusion,
todo lo cual confirma la aptitud del signo para cumplir su funcién distintiva en el
ambito de los servicios de ingenieria que pretende amparar.

Tercero: Que, en consecuencia, no configurandose la relacion de
cobertura exigida por la letra h) inciso primero del articulo 20 de la Ley N°
19.039, ni la causal de la letra f) del mismo articulo, toda vez que la ausencia
de relacion entre las coberturas descarta por si sola el riesgo de induccién a
error o engano sobre la procedencia empresarial de los servicios, corresponde
rechazar la demanda de oposicion y conceder el registro solicitado, tal como
fue resuelto por el juez de primer grado.

Por estas consideraciones y de conformidad, ademas, con lo dispuesto en
los articulos 16, 19, 19 bis D, 20 letras f) y h) inciso primero, y 23 de la Ley N°
19.039, se confirma la sentencia de primera instancia de cinco de enero de
dos mil veintitrés, que rechazé la demanda de oposicién deducida por DIAZ
SIU Y TORRES LTDA. y concedid el registro de la marca mixta
“‘GEOCONTROL”, solicitud N° 1.332.243, para distinguir los servicios de la
clase 42 individualizados en autos.

Decision acordada con el voto en contra del Abogado Integrante Sr.
Ferrada, quien estuvo por revocar la sentencia en alzada, acoger la demanda
de oposicion y, en definitiva, rechazar el registro pedido, en virtud de las
consideraciones expresadas en la disidencia a la sentencia de nulidad que
antecede.

Registrese y devuélvase.

Redaccion a cargo del Abogado Integrante Sr. Ferrada.

Rol N°87.441-2023.

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema integrada por los

Ministros Sr. Manuel Antonio Valderrama R., Sr. Leopoldo Llanos S., Sra.
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Jessica Gonzalez L., el Ministro Suplente Sr. Hernan Crisosto G., y el Abogado
Integrante Sr. Juan Carlos Ferrada B. No firma el Ministro Sr. Valderrama y el
Ministro Suplente Sr. Crisosto, no obstante haber estado en la vista de la causa
y acuerdo del fallo, por estar con feriado legal y por haber concluido su periodo

de suplencia, respectivamente.
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En Santiago, a cinco de noviembre de dos mil veintiséis, se incluyo en el
Estado Diario la resolucion precedente.
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Santiago, cinco de noviembre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

En estos autos Rol N° 87.442-2023 de esta Corte Suprema, sobre
procedimiento especial de nulidad de registro de marca comercial regido por la
Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, en representacion del titular del registro
impugnado, GEOCONTROL S.A., se dedujo recurso de casacién en el fondo en
contra de la sentencia definitiva de segunda instancia dictada por el Tribunal de
Propiedad Industrial, de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, Rol TDPI N°
001718-2022, que revoco parcialmente la resolucién del Director Nacional del
Instituto Nacional de Propiedad Industrial, de veintidés de noviembre de dos mil
veintidés, que habia rechazado la demanda de nulidad interpuesta por DIAZ SIU Y
TORRES LIMITADA y mantenido la vigencia del registro N° 1.313.972,
correspondiente a la marca mixta “GEOCONTROL”, solicitud N° 1.330.884,
inscrita a nombre de la demandada para distinguir “ingenieria civil; servicios de
disefio relacionados con la ingenieria civil; elaboracion de planos para la
construccion; investigacién sobre ingenieria civil’, de la clase 42, y, en su lugar,
acogio la demanda de nulidad y ordend la cancelacion del referido registro, por
estimar concurrentes las causales de irregistrabilidad de las letras f) y h) inciso
primero del articulo 20 de la ley del ramo.

Declarado admisible el recurso, se trajeron los autos en relacién.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurrente denuncia la infraccién de los articulos 16 y 23
de la Ley N° 19.039, en relacién con el articulo 19 bis D del mismo cuerpo legal,

sosteniendo que la sentencia impugnada incurre en una doble infraccidén de ley
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que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, cualquiera de las cuales
seria, por si sola, suficiente para su invalidacion.

En un primer capitulo, denuncia la contravencion formal del articulo 16 de la
Ley N° 19.039, que ordena apreciar la prueba conforme a las reglas de la sana
critica. Sostiene que el fallo vulnero las reglas de la l6gica, en especial el principio
de razén suficiente, y las maximas de la experiencia, al dar por establecida una
relacion de coberturas y un riesgo de confusion sin fundamento bastante; al
ponderar de manera arbitraria la prueba rendida, asignando mérito a documentos
objetados por extemporaneos —contratos suscritos con posterioridad a la
demanda de nulidad de dieciocho de febrero de dos mil veinte—, a instrumentos
emanados de un tercero ajeno al juicio —Sociedad de Inversiones Geocontrol SpA
— y a un informe elaborado por una dependiente de la propia demandante de
nulidad; al omitir la ponderacion de los antecedentes aportados por su parte, entre
ellos sus propios registros previos en Chile y en el extranjero; y al reprochar al
titular demandado la falta de prueba de uso previo en Chile, exigencia ajena a los
puntos de prueba fijados y a la carga probatoria, que gravaba a la demandante.

En un segundo capitulo, alega la falsa aplicacion del articulo 23 de la Ley
N° 19.039, que consagra el principio de especialidad marcaria, por cuanto el
sentenciador de alzada atribuyé a las coberturas en conflicto una relacion
inexistente. Expone que la marca cuestionada ampara servicios de ingenieria civil,
disefio relacionado con la ingenieria civil, elaboracion de planos para la
construccion e investigacion sobre ingenieria civil, mientras que los registros de la
demandante se limitan a “servicios de laboratorio de mecanica de suelo”, de

suerte que se trata de servicios de naturaleza, finalidad, prestadores, canales de
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comercializacién y consumidores diversos, no competitivos entre si, que no
superan el test de cuatro enfoques desarrollado por esta Corte. Aflade que el fallo,
al sostener que el borde del principio de especialidad no se encuentra establecido
legal ni reglamentariamente, desconoce que dicho limite estd dado precisamente
por la cobertura de los registros, conforme al limite externo de la proteccion
marcaria consagrado en el articulo 19 bis D.

Concluye que, de haberse aplicado correctamente el principio de
especialidad y ponderado la prueba conforme a la sana critica, la conclusion
necesaria habria sido confirmar integramente la sentencia de primer grado y
mantener la vigencia del registro impugnado, por lo que pide invalidar el fallo
recurrido y dictar sentencia de reemplazo que asi lo declare.

SEGUNDO: Que, para la adecuada resolucion del asunto, cabe consignar
que la sentencia de segundo grado, reproduciendo la de primera instancia con
eliminacién de sus considerandos octavo, noveno, los dos numerados como
décimo, undécimo y decimoquinto, asumio la identidad grafica y fonética de las
sefias en conflicto y centro la discusion en la existencia o no de relacion entre las
coberturas.

En sus considerandos quinto y sexto, el Tribunal de Propiedad Industrial
estimo que, ante la identidad grafica y fonética de los signos y frente a la ausencia
de pruebas sobre uso previo en Chile por parte del titular demandado de nulidad,
la cuestion se resolvia por la aplicacion del principio de especialidad, concluyendo
que entre los servicios de ingenieria civil, de disefio relacionados con la ingenieria
civil, de elaboracion de planos para la construccion y de investigacion sobre

ingenieria civil, clase 42, y los servicios de laboratorio de mecanica de suelo, clase
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42, existiria relacion, a tal punto que la elaboracion de planos para la construccion
supondria la existencia previa de estudios de suelo, y que toda la ingenieria civil,
en general, partiria de la necesidad de un punto de apoyo de las obras que
requiere de tales estudios; de lo que dedujo una “vinculacion fisica” susceptible de
llevar al publico usuario a pensar que se trata del mismo actor mercantil.

En sus considerandos séptimo y octavo agregd que el borde del principio
de especialidad no esta establecido legal ni reglamentariamente, y que la prueba
acompanada, al ser revisada, daria cuenta de obras de ingenieria —puentes y
tuneles— en las que la mecanica de suelos resulta inevitable, “a tal punto, que al
avanzar por la revision documental se olvida quién es el titular de las probanzas
aportadas, perdiendo la conciencia si corresponde a demandante o demandado”,
concluyendo la existencia de relacion de coberturas vy, por ello, la imposibilidad de
aplicar el principio de especialidad. Sobre esa base acogi6 la demanda de nulidad
fundada en las letras f) y h) inciso 1° del articulo 20 y ordend la cancelacion del
registro, manteniendo, en cambio, lo resuelto en primer grado en cuanto al
rechazo de la causal de la letra k) del mismo articulo.

TERCERO: Que, conocidas las razones de invalidacién y los fundamentos
de lo decidido, corresponde fijar los margenes sobre los cuales debe efectuarse el
analisis juridico, a fin de determinar si la aplicacion del derecho al caso ha sido
correcta.

En tal orden, en el procedimiento de nulidad debe estarse a los requisitos
contemplados por las hipotesis de prohibicion invocadas por el demandante, cuya
evaluacion impone considerar los criterios propios del derecho marcario. Un

aspecto central es la relacién de coberturas, o que implica el analisis de los
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ambitos de proteccion que abarcan las marcas en conflicto, siendo necesario
contemplar en el estudio la clase para la que se requieren y, como lo ha resuelto
previamente esta Corte, la descripcion de los productos o servicios especificos
amparados por ambas sefias (SCS Rol N° 39655-2017, de 3 de abril de 2018),
pues si no existe relacién entre los servicios de que se trata, normalmente no
habra problema para la coexistencia de los signos, en virtud del principio de
especialidad de las marcas comerciales (SCS Rol N° 7474-2008, de 31 de
diciembre de 2010).

CUARTO: Que no ha sido controvertido que el registro impugnado
corresponde a la marca mixta “GEOCONTROL”, N° 1.313.972, solicitud N°
1.330.884, inscrita a nombre de GEOCONTROL S.A. y vigente desde el seis de
enero de dos mil veinte, para distinguir “ingenieria civil; servicios de disefio
relacionados con la ingenieria civil; elaboracion de planos para la construccion;
investigacion sobre ingenieria civil”’, de la clase 42; en tanto que la demandante de
nulidad funda su pretensién en el registro N° 800.315 —y en el registro N°
1.245.266—, para distinguir “servicios de laboratorio de mecanica de suelo”, de la
misma clase 42.

QUINTO: Que, asi las cosas, el aspecto central de la controversia no
descansa en la similitud de los signos de la demandada y de la demandante, pues
la sentencia recurrida asumio su identidad grafica y fonética, sino en el principio de
especialidad marcaria.

En tal sentido, el articulo 23 de la Ley N° 19.039 establece que “cada marca
sblo podra solicitarse para productos o servicios especificos y determinados, con

la indicacion de la o las clases del Clasificador Internacional a que pertenecen”. En
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concordancia con dicha norma, la letra h) inciso primero del articulo 20 prohibe
registrar aquellas marcas iguales o que grafica o fonéticamente se asemejen, de
forma que puedan confundirse con otras ya registradas o validamente solicitadas
con anterioridad, para productos, servicios o establecimientos idénticos o
similares, pertenecientes a la misma clase o clases relacionadas. De este modo,
establecida la semejanza de los signos, la cuestidén a dilucidar es si se trata de
servicios idénticos o similares de la misma clase o de clases relacionadas, esto es,
la discusion esta centrada en la cobertura de ambas marcas.

SEXTO: Que, circunscrita la controversia a las coberturas, ha de
confrontarse el listado de servicios del registro impugnado —ingenieria civil,
disefio relacionado con la ingenieria civil, elaboracion de planos para la
construccion e investigacion sobre ingenieria civi— con el de los registros de la
demandante —servicios de laboratorio de mecanica de suelo—, ambos
comprendidos en la clase 42, pero referidos a actividades diversas dentro de ella.

SEPTIMO: Que, atendida la naturaleza y finalidad de unos y otros, la marca
cuestionada ampara servicios propios de la ingenieria civil, como son el disefio,
elaboracion de planos e investigacion; dirigidos a la concepcion y ejecucion de
obras civiles, tales como tuneles, puentes, carreteras o lineas de metro; en
cambio, los servicios de laboratorio de mecanica de suelo persiguen unicamente
conocer el comportamiento, resistencia y consistencia del suelo y su aptitud para
soportar estructuras y fundaciones, mediante ensayos de caracterizacion
ejecutados por operarios de perfil y formacion técnica y con equipamiento de
laboratorio. Su naturaleza y destino son, por tanto, diversos: al ser los servicios de

laboratorio de mecanica de suelo especificos y precisos, son prestados por
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actores que no necesariamente son los mismos que ejecutan las obras de
ingenieria civil, y sus plataformas de comercializacion, consumidores y canales de
contratacion difieren, tal como lo establecio la sentencia de primer grado.

OCTAVO: Que, sobre esa base, el andlisis se reduce a establecer si se
esta en presencia de servicios similares o de clases relacionadas, que es lo que
concluyo el Tribunal de Propiedad Industrial para acoger la demanda de nulidad.
Dicho tribunal razoné que, aun cuando las coberturas no eran idénticas, la
elaboracion de planos y la ingenieria civil supondrian la existencia previa de
estudios de suelo, infiriendo de ello una relacién de coberturas y una “vinculacion
fisica” determinante de riesgo de confusion.

NOVENO: Que, a juicio de esta Corte, el fallo impugnado, al acoger la
demanda de nulidad sobre la base de una relacidén de cobertura entre los servicios
de ingenieria del registro impugnado y los servicios de laboratorio de mecanica de
suelo de la demandante, incurri6 en error de derecho por falsa aplicacion del
articulo 23 y de la letra h) inciso primero del articulo 20 de la Ley N° 19.039.

En efecto, la circunstancia de que la ejecucién de una obra de ingenieria
civil pueda requerir, en alguin momento, estudios de mecanica de suelos no
transforma a esos servicios en idénticos, similares ni pertenecientes a clases
relacionadas en el sentido marcario. Razonar de ese modo equivaldria a sostener
que todo servicio de ingenieria civil, de disefio o de construccién quedaria
relacionado con todo servicio de laboratorio de mecanica de suelos y, a la inversa,
que estos ultimos se relacionarian con cualquier obra que requiera un punto de
apoyo, lo que vaciaria de contenido el articulo 23 de la Ley N° 19.039 y haria

ilusorio el principio de especialidad marcaria, extendiendo la proteccion de la
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demandante a servicios que su registro no comprende, en contravencion al limite
externo que fija el articulo 19 bis D del mismo cuerpo legal, conforme al cual la
marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el
trafico econdmico para distinguir los productos o servicios comprendidos en el
registro.

La relacion de coberturas no puede presumirse, sino que debe justificarse
suficientemente en cada caso concreto, acudiendo a los factores que la doctrina y
la jurisprudencia obligan a considerar: la finalidad y naturaleza de los bienes y
servicios, sus canales de comercializacion, los consumidores a que se dirigen y si
se trata de empresas de rubros o areas competitivas (SCS Rol N° 30338-2014, de
20 de julio de 2015).

Aplicados dichos factores al caso, como acertadamente lo hizo la sentencia
de primer grado, los servicios en conflicto difieren en su naturaleza y finalidad, son
prestados por actores diversos, se ofrecen y contratan por canales distintos y no
compiten entre si.

En efecto, como se senald, la marca solicitada ampara servicios propios de
la ingenieria civil como servicios de creacion, desarrollo y ejecucidn de un
proyecto técnico, que incluye las etapas de Disefo (Ingenieria Conceptual,
Ingenieria Basica e Ingenieria de Detalle); etapa de Construccidn (ingenieria
durante la construccion, optimizacidon de procesos constructivos); etapa de
Ejecucion del proyecto y por ultimo, etapa de Operacion y Mantenimiento
(Proyectos de rehabilitacion; Planes de mantenimiento); en cambio, los servicios
de laboratorio de mecanica de suelos que ampara la marca de la oponente,

persigue unicamente conocer el comportamiento, resistencia, consistencia y
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sustentabilidad del suelo donde se proyecta soportar estructuras y fundaciones
pesadas, y, por tanto, su naturaleza y destino son diversos a los servicios
prestados por la solicitante. Por otro lado, los servicios de laboratorio de mecanica
de suelo son prestados por actores que no necesariamente son los mismos que
construyen las obras civiles. Por ultimo, las plataformas de comercializacion son
diversas, desde que los servicios de ingenieria civil prestados por la demandada
se relacionan con obras de gran envergadura, como la construccion y mantencion
de obras publicas, para cuya concrecidn requiere sortear procesos de licitacion de
alta exigencia técnica, lo que no necesariamente ocurre con los servicios de
laboratorio de mecanica de suelos que amparan la marca de la demandante.

En consecuencia, la mera posibilidad de que unos y otros concurran, en
algun grado, a la materializacion de una obra no configura la relacién de cobertura
ni la complementariedad exigidas por la ley para tener por concurrentes las
causales de las letras f) y h) inciso primero del articulo 20.

DECIMO: Que, a lo anterior se afiade la infraccién del articulo 16 de la Ley
N° 19.039, que ordena apreciar la prueba conforme a las reglas de la sana critica,
y en particular la vulneracién del principio de razon suficiente, segun el cual toda
afirmacion o proposicién que acredite la existencia o inexistencia de un hecho
debe estar fundada en una razén que la justifique suficientemente.

La sentencia recurrida dio por establecida la relacion de coberturas y el
consiguiente riesgo de confusion sobre la base de una revision de la prueba
documental que ella misma describe como aquella en que, “al avanzar por la
revision documental se olvida quién es el titular de las probanzas aportadas,

perdiendo la conciencia si corresponde a demandante o demandado”. Semejante
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ponderacién no satisface la exigencia de razon suficiente, pues hace descansar
una conclusion determinante del fallo en antecedentes cuya titularidad y
pertinencia no fueron discriminadas, sin expresar las razones logicas ni las
maximas de la experiencia en cuya virtud se les asignaba valor.

Del mismo modo, el fallo reproché al titular demandado la “ausencia de
pruebas sobre uso previo en Chile”, en circunstancias de que tal exigencia excede
los puntos de prueba fijados por resolucién de primero de septiembre de dos mil
veintidos (a saber, la efectividad de que la vigencia del registro impugnado se
presta para inducir a error 0 engaino respecto de la procedencia, cualidad o género
de los servicios que distingue, y la efectividad de que la marca impugnada ha sido
registrada en contravencion a los principios de competencia leal y ética mercantil)
y desatiende que la carga probatoria de la relacion de coberturas y del riesgo de
confusién gravaba a la demandante de nulidad, extendiéndose asi el examen a
hechos no sustanciales ni controvertidos en el proceso. De este modo, los
sentenciadores se apartaron del analisis reflexivo que imponen la logica, la
experiencia y el correcto entendimiento humano, incurriendo en infraccion a las
normas reguladoras de la prueba.

UNDECIMO: Que los errores de derecho anotados han tenido influencia
sustancial en lo dispositivo del fallo, desde que condujeron a los jueces de
segundo grado a revocar parcialmente la sentencia de primera instancia y a
ordenar la cancelacidon del registro impugnado. De haberse aplicado
correctamente el principio de especialidad consagrado en el articulo 23 y
ponderado la prueba con arreglo a las reglas de la sana critica que impone el

articulo 16, en especial el principio de razon suficiente, la conclusion necesaria
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habria sido la de confirmar integramente la sentencia de primer grado y mantener
la vigencia de la marca registrada, por tratarse de servicios de coberturas
diferentes y no relacionadas, respecto de los cuales no concurren las causales de
irregistrabilidad de las letras f) y h) inciso primero del articulo 20 de la Ley N°
19.039. En consecuencia, el recurso de casacion en el fondo debe ser acogido.

Por estas consideraciones y de conformidad, ademas, con lo dispuesto en
los articulos 764, 767, 785 y 805 del Codigo de Procedimiento Civil y 17 bis B de
la Ley N° 19.039, SE ACOGE el recurso de casacion en el fondo deducido por
GEOCONTROL S.A. en contra de la sentencia de segunda instancia dictada por el
Tribunal de Propiedad Industrial de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, Rol
TDPI N° 001718-2022, la que se anula y se reemplaza por la que se dicta a
continuacion, en forma separada, pero sin previa vista.

Decision acordada con el voto en contra del Abogado Integrante Sr.
Ferrada, quien estuvo por rechazar el recurso de casacion en el fondo deducido
por la demandada GEOCONTROL S.A., por estimar que no se han cometido los
errores de derecho denunciados, teniendo para ello presente las siguientes
consideraciones:

1°) Que, no ha resultado discutido entre las partes y fue asentado por los
jueces del fondo, la identidad grafica y fonética de los signos en conflicto
‘GEOCONTROL”, de manera que la controversia queda circunscrita a la
existencia o no de relacion entre las coberturas amparadas por la marca pedida y
por los registros de la oponente, ambos de la clase 42.

2°) Que, para la acertada decision del recurso, debe tenerse presente que

los errores de derecho denunciados descansan en la aplicacion de las letras f) y h)
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inciso primero del articulo 20, del articulo 23 y del articulo 16, todos de la Ley N°
19.039, toda vez que, en concepto del recurrente, de haberse ajustado a derecho
la decision censurada, se habria rechazado la demanda de oposicién y concedido
el registro pedido.

3°) Que, la identidad de los signos en controversia, conduce légicamente a
dar aplicacién al articulo 20, letra h), de la Ley N° 19.039, en cuanto prohibe
inscribir marcas iguales o que grafica o fonéticamente se asemejen, de forma que
puedan confundirse con otras ya registradas o validamente solicitadas con
anterioridad, para productos o servicios idénticos o similares, pertenecientes a la
misma clase o clases relacionadas; asi como a la letra f) del mismo precepto, que
impide el registro de signos que puedan inducir a error o engafo respecto de la
procedencia de los servicios. De este modo, asentada la semejanza —en el caso,
identidad— de las sefas, la cuestidon decisiva es si se trata de servicios idénticos o
similares de la misma clase o de clases relacionadas.

4°) Que, a juicio de quien disiente, los servicios en conflicto resultan
similares, atendido el ambito en que unos y otros desarrollan sus actividades. En
efecto, tanto los servicios de ingenieria y disefio de obras subterraneas y de
asistencia técnica e investigacién sobre ingenieria civil que ampara la marca
pedida, como los servicios de laboratorio de mecanica de suelos que distinguen
los registros de la oponente, se insertan en un mismo campo operativo, el de la
ingenieria y la construccion de obras civiles, dentro de la misma clase 42. Como lo
establecio la sentencia recurrida, la elaboracion de planos para la construccion y
de obras subterraneas supone la existencia previa de estudios de suelo, y toda la

ingenieria civil parte de la necesidad de un punto de apoyo de las obras que
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requiere de tales estudios, de manera que ambos servicios se encuentran
vinculados por una relacion fisica y funcional que los conecta en el mercado
relevante.

5°) Que, sobre esa base, no se advierte infraccion al articulo 23 de la Ley N°
19.039, pues el principio de especialidad marcaria que dicha norma consagra
opera precisamente cuando los servicios amparados por las marcas en conflicto
carecen de relacion, lo que no ocurre en la especie. Habiéndose establecido por
los jueces del fondo una relacion de coberturas entre servicios que comparten el
mismo ambito de la ingenieria y la construccion, y mediando identidad de los
signos, la coexistencia de las marcas es idonea para generar riesgo de confusion,
error o engafo en el publico consumidor acerca de la procedencia empresarial de
los servicios, configurandose las causales de irregistrabilidad de las letras f) y h)
inciso primero del articulo 20 del mismo cuerpo legal. La relacién de coberturas asi
asentada constituye, por lo demas, una cuestion de hecho fijada por los
sentenciadores del grado, que escapa al control de este recurso de derecho
estricto.

6°) Que tampoco se configura la infraccion al articulo 16 de la Ley N° 19.039.
Los sentenciadores arribaron a la decision de acoger la oposicion sobre la base
del analisis de los parametros propios del derecho marcario, como son la
morfologia y fonética de los signos y el estudio de las coberturas, ponderando
conforme a las reglas de la sana critica la prueba documental rendida, que da
cuenta de obras de ingenieria como puentes y tuneles en que la mecanica de
suelos resulta inevitable. Frente a ello, el recurso sélo plantea una discrepancia en

la apreciacion de la prueba, dirigida a provocar una nueva revision de los hechos

2]

YEDUDFHXVOZ



ya establecidos, lo que resulta ajeno a la naturaleza de la casacion en el fondo, sin
que se adviertan vulneradas las leyes reguladoras de la prueba ni, en particular, el
principio de razon suficiente, desde que la conclusion sobre la relacién de
coberturas y el riesgo de confusion aparece suficientemente sustentada en los
antecedentes del proceso.

Registrese.

Redaccion a cargo del Abogado Integrante Sr. Ferrada.

Rol N° 87.442-2023.

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema integrada por los
Ministros Sr. Manuel Antonio Valderrama R., Sr. Leopoldo Llanos S., Sra. Jessica
Gonzalez L., el Ministro Suplente Sr. Hernan Crisosto G., y el Abogado Integrante
Sr. Juan Carlos Ferrada B. No firma el Ministro Sr. Valderrama y el Ministro
Suplente Sr. Crisosto, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo

del fallo, por estar con feriado legal y por haber concluido su periodo de suplencia,

respectivamente.

LEOPOLDO ANDRES LLANOS JESSICA DE LOURDES GONZALEZ
SAGRISTA TRONCOSO

MINISTRO MINISTRA

Fecha: 05/11/2026 14:37:24 Fecha: 05/11/2026 14:58:42
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JUAN CARLOS FERRADA BORQUEZ
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 05/11/2026 14:37:25
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En Santiago, a cinco de noviembre de dos mil veintiséis, se incluyo en el
Estado Diario la resolucion precedente.

Este documento tiene firma electrénica y su original puede ser L
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitacion de la causa.
En aquellos documentos en que se visualiza la hora, esta . .

corresponde al horario establecido para Chile Continental. YEDUDFHXVOZ



SENTENCIA DE REEMPLAZO
Santiago, cinco de noviembre de dos mil veintiséis.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 785 del Cddigo de
Procedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo.

Vistos:

Se reproduce la sentencia de primera instancia dictada por el Director
Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de veintidos de noviembre
de dos mil veintidds, y de la sentencia de casacion que precede se reproducen sus
considerandos quinto a undécimo.

Y teniendo, ademas, presente:

Primero: Que la marca mixta “GEOCONTROL”, registro N° 1.313.972,
inscrita a nombre de GEOCONTROL S.A. para distinguir “ingenieria civil; servicios
de disefio relacionados con la ingenieria civil; elaboracién de planos para la
construccion; investigacion sobre ingenieria civil’, de la clase 42, apreciada en su
conjunto, reune los elementos necesarios para cumplir la funcién individualizadora
propia de todo signo marcario, esto es, identificar los servicios de su titular y
distinguirlos de los de otros agentes economicos en el mercado, satisfaciendo el
requisito de distintividad que exige el articulo 19 de la ley del ramo.

Segundo: Que, conforme se ha razonado en los considerandos
reproducidos, no existe entre la marca impugnada y los registros de la
demandante N° 800.315 y N° 1.245.266, ambos circunscritos a servicios de
laboratorio de mecanica de suelo, una relacién de cobertura que haga aplicables
las causales de irregistrabilidad de las letras f) y h) inciso primero del articulo 20

de la Ley N° 19.039, por tratarse de servicios de naturaleza, finalidad, prestadores,
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canales de comercializacion y consumidores diversos, que no compiten entre si,
amparados por el principio de especialidad marcaria del articulo 23.

Refuerza lo anterior que la propia demandada es titular del registro N°
1.331.496, para la marca mixta “GEOCONTROL”, que distingue “consultoria en
supervision de obras de construccidn; consultoria sobre construccién; servicios de
ingenieria civil subterranea”, de la clase 37, el que ha coexistido con los registros
de la demandante sin que se hayan acreditado episodios de confusién, todo lo
cual confirma la aptitud del signo para cumplir su funcion distintiva en el ambito de
los servicios de ingenieria que ampara.

Tercero: Que, en consecuencia, no configurandose la relacion de cobertura
exigida por la letra h) inciso primero del articulo 20 de la Ley N° 19.039, ni la
causal de la letra f) del mismo articulo, toda vez que la ausencia de relacién entre
las coberturas descarta por si sola el riesgo de induccion a error o engafio sobre la
procedencia empresarial de los servicios, corresponde rechazar la demanda de
nulidad y mantener la vigencia del registro, tal como fue resuelto por el juez de
primer grado.

Cuarto: Que, en cuanto a la causal de la letra k) del articulo 20 de la Ley N°
19.039, referida a las marcas contrarias al orden publico, la moral o las buenas
costumbres, comprendidos en ellas los principios de competencia leal y ética
mercantil, ha de estarse igualmente a lo resuelto por la sentencia de primer grado,
que la desestimo por no haberse acreditado los presupuestos facticos de la causal
ni conducta alguna contraria a la buena fe, que el articulo 707 del Cédigo Civil
presume, decision que, por lo demas, no fue alterada por los sentenciadores de

segundo grado.
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Por estas consideraciones y de conformidad, ademas, con lo dispuesto en
los articulos 16, 19, 19 bis D, 20 letras f), h) inciso 1° y k), 23, 26 y 27 de la Ley N°
19.039, se confirma la sentencia de primera instancia de veintidés de noviembre
de dos mil veintidds, que rechazé la demanda de nulidad deducida por DIAZ SIU Y
TORRES LIMITADA y mantuvo la vigencia del registro N° 1.313.972 de la marca
mixta “GEOCONTROL”, inscrita a nombre de GEOCONTROL S.A. para distinguir
los servicios de la clase 42 individualizados en autos.

Decision acordada con el voto en contra del Abogado Integrante Sr.
Ferrada, quien estuvo por revocar la sentencia en alzada, acoger la demanda de
nulidad y, en definitiva declarar la nulidad del registro N°1.313.972, ordenando su
cancelacion una vez ejecutoriada la sentencia, en virtud de las consideraciones
expresadas en la disidencia a la sentencia de nulidad que antecede.

Registrese y devuélvase.
Redaccion a cargo del Abogado Integrante Sr. Ferrada.

Rol N°87.442-2023.

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema integrada por los
Ministros Sr. Manuel Antonio Valderrama R., Sr. Leopoldo Llanos S., Sra. Jessica
Gonzalez L., el Ministro Suplente Sr. Hernan Crisosto G., y el Abogado Integrante
Sr. Juan Carlos Ferrada B. No firma el Ministro Sr. Valderrama y el Ministro
Suplente Sr. Crisosto, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo
del fallo, por estar con feriado legal y por haber concluido su periodo de suplencia,

respectivamente.
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LEOPOLDO ANDRES LLANOS JESSICA DE LOURDES GONZALEZ

SAGRISTA TRONCOSO
MINISTRO MINISTRA
Fecha: 05/11/2026 14:37:26 Fecha: 05/11/2026 14:58:44

JUAN CARLOS FERRADA BORQUEZ
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 05/11/2026 14:37:26
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En Santiago, a cinco de noviembre de dos mil veintiséis, se incluyo en el
Estado Diario la resolucion precedente.

Este documento tiene firma electrénica y su original puede ser B
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitacion de la causa.
En aquellos documentos en que se visualiza la hora, esta A Ta bl 7

corresponde al horario establecido para Chile Continental. BKTIDFEXWOZ



