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Santiago, &S5 de febrero del afio dos mil veinte.

VISTOS:

Se reproduce la sentencia de primera instancia notificada con fecha dieciséis de
septiembre del afo dos mil diecinueve, eliminandose integramente los motivos 10 y
11 de la parte considerativa, que se revisa en alzada,

Y, se tiene en su lugar presente,

PRIMERO: Que, las demandantes, FRIKAHLO DE MEXICO S.A. DE C.V., MARA
CRISTINA TERESA ROMEO PINEDO y MARA DE ANDA ROMEOQ sefialan ser, una
sociedad mexicana y las legitimas herederas de la conocida artista FRIDA KAHLO,
por lo que se gponen a la presente solicitud, fundando su demanda en las causales
de irregistrabildad de las letras f) y k) del articulo 20 de la Ley 19.039.

SEGUNDO: Que, si bien, la solicitante basa Ia presentacion de la solicitud en la
cesion de derechos que la facultaria al efecto, puesto que las propias demandantes
habrian suscrito un contrato con la empresa Casablanca Distributors C.A. en virtud
del cual se constituyé a la sociedad requirente, FRIDA KAHLO CORPORATION, con
el propésito, precisamente, de explotar ia marca FRIDA KAHLO a nivel mundial, es
importante tomar en cuenta antecedentes adicionales para determinar si, aun en el
evento que FRIDA KAHLO CORPORATION, hubiera estado facultada para explotar la
marca, a la fecha de presentacién de la solicitud, esto es el 21 de agosto de 2018,
se encontraba habilitada para presentar nuevas solicitudes sin incurrir en las
causales de irregistrabilidad que se le imputan.

TERCEROQ: Que, la solicitante de la marca, reconoce la existencia en el convenio de
asociacién en virtud del cual estaria facultada para explotar la marca, de una
cldusula, particularmente la cldusula sexta, que contempla la posibilidad de
disolucién de FRIDA KAHLO CORPORATION vy la restitucion a las "propietarias" de
los derechos de la marca FRIDA KAHLC ante la concurrencia de determinadas
circunstancias.

CUARTO: Que, si bien se comparte la aseveracion relativa a que este Tribunal no
tiene competencia para pronunciarse sobre el cumplimiento o incumplimiento de los
requisitos 0 supuestos para la disolucién de una sociedad, si puede considerarlos
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como antecedente para evaluar la causal de irregistrabilidad alegada, contenida en
la letra k) del articulo 20 de la Ley n® 19.039, como ocurre en el caso de autos, en
que han existido una serie de actuaciones y comunicaciones entre las herederas de
FRIDA KAHLO, la empresa Casablanca y 1a misma FRIDA KAHLO CORPORATION en
el sentido que las herederas legitimas de FRIDA KAHLO, reconocidas como tales
por todas las partes del litigio, han notificado y comunicado a las partes su derecho
a poner término al convenio de asociacién existente, comunicacion que fue
notificada en una fecha anterior a la de presentacién de esta solicitud. En efecto, no
ha existido discrepancia en cuanto a que las herederas, con fecha 23 de febrero de
2017, manifestaron su intencidn de poner término al convenio de asociacion y
aunque no existe prueba gue ello haya culminade o terminado con la disolucién del
convenio o de la propia FRIDA KAHLO CORPORATION, si hay un conocimiento de
que existe una controversia en torno al cumplimiento de los supuestos del convenio
de asociacién y por ende los derechos existentes a futurc de la marca FRIDA KAHLO,
razon suficiente para estimar que al existir el conocimiento de tal controversia,
intentar un nuevo registro contradice los principios de un comportamiento o
conducta comercial acorde con la competencia leal, mas ain cuando la parte gue se
opone ai registro marcario incluye a las propias herederas legitimas de la gran artista
mexicana FRIDA KAHLO.

QUINTO: Que, en efecto lo principios de la competencia leal suponen que ésta sea
limpia en igualdad de condiciones, impulsada por el trabajo desplegado, el impetu
de los actores mercantiles y sus propias capacidades de desarrollar un negocio de
manera mas eficiente que su adversario, de manera que, ante el conflicto, el hecho
que uno de ellos se anticipe al otro, extendiendo su proteccidon marcaria a
jurisdicciones en las que actualmente no poseen registro ninguno de los dos, gira la
neutralidad de la competencia, en favor de aquel que se anticipa y al final dei dia,
del que tenga mas recursos para sostener los procesos de registro y litigios que se
irdn reproduciendo en todo el mundo en que se conocid a la artista -destinos de
natural objeto para ambos litigantes- todo lo cual, implica generarse una ventaja
que no se funda en una competencia leal y justa, motivos por [os cuales se entiende
vulnerada la letra k) del articulo 20 de la ley del ramo.

SEXTO: Que, por lo precedentemente expuesto, cabe estimar atendibles
parcialmente los fundamentos del recurso de apelacién interpuesto a fojas 582, en
la forma que se sefialara en la parte resolutiva del fallo.
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Por estas consideraciones y de acuerdo con lo previsto en los articulos 16, 17 bis B), }(8(
19y 20 letras f) y k) de la Ley de Propiedad Industrial y 186 y siguientes del Cédigo

de Procedimiento Civil, se revoca parcialmente la sentencia notificada con fecha

dieciséis de septiembre del afic dos mil diecinueve, escrita de fojas 472 a 479,
declarandose en su lugar que se acoge parcialmente la oposicion deducida
Unicamente en cuanto esta se basé en la causal de irregistrabilidad de la letra k) del

articulo 20 de la Ley 19.039, quedando, en consecuencia, rechazado el registro

pedido. En lo demads, se confirma el fallo apelado.

Déjese constancia que procede la devolucion al apelante de la suma consignada para
la interposicion del recurso.

Andtese la sentencia y devuélvanse los autos.
Rol TDPI N° 2217-20189.

PRVINT 15 L ot

Pronunciada por los Ministros Sr o Arellano Quiroz, Sr. Andrés Alvarez Pifiones

y Sra. Pamela Fitch Rossel.

ANOTADA EN E:.STADO DiPPiO

| DEL: oo e EER 2&2@,\:(
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PODER

Elflos susaito/s Carlos Refsel Dorado Fernandez, Pesaporte N° 084266925, en
representacién de Frida Kanio Corporation, Rol Unico Tributario NO RUCF09217-1-470712,
ambas domicliiados en 1111 Kane Concourse, Sulte 410 Bay Harbor Islands, FL 33154, USA,
por ¢l presente otorga/n a RODRIGO ALBAGLT VENTURA, chileno, casado, abogado, cédula
nacionsl de identidad N¢ 7.033.630-8: GABRIFL ZALIASNIK SCHILKRUT, chlleno, casado,
abugado, cédula naclonal de Identidad N® 6.379.35G-7; ALVARO ROSENBLUT
GORODINSKY, chliieno, casado, abogado, cédula nadonal de ientidsd NO 10.936.583-1;
ARIELA AGOSIN WEISE, chilena, casada, abogada, ciduls nadonsl de identidad N©
8.997.318-k; BEUGENIO QORMAZ REHBEIN, chilano, casado, abogado, céduls necional de
Identidad N° 15.640.952-9; OSCAR MOLINA DIAZ2, chieno, colters, abogado, cédula nacional
de identidad N°15.311.206-1; yfo al Estudio de Abogadus SOCTEDAD DE PROFESLONALES
ALBAGLY, ZALIASNIK LIMITADA y/o AZ Y COHPAﬁiA, tados dornicllados en Mimflores
NO130, Plso 25, Santiago - Chile, poder smplio v suficlente para que 3ctuando en forma
conjunta ¢ separada soliciten, tramite y obtengan da ias oficinas y autoridades nadionales que
cormesponden el registro, concesidn, renovaddén de marcas comerciales, patentes de
invenclén, nombras de dominio y otros derechos establecidos en 1a Ley sobre Propledad
Industrial N¢ 19.039, en la ley N9 17.336 y Raglamento NIC, comg asimisrio, solicitar la
Inscripckén da derechos de sutor. Con el objeto (ndicado, los facultan para efectunr anie fas
oficinas y autoridades commespondientes, todas los gestiones necessrias, talas como presentar
solidhudes, hacer decismdones, formular y fArmar descripclones y enmbendas; pagar
impuestos y cuotas y rettrar los mismos sl fuera necssario; sollctsr copias autorizades;
reclblr documentos; dedudr oposiciones, redamas, y apeladones; deduclr y tramitar recurso
ante (a Corte Suprems y #drbirus, promover ¢ defender juiclos de nultdad, caducidad vy
revocadiones @ indusive querelias criminales por falsificackén o imitacién; transigir fudicial y
extrajudicialmante; desistirse y perciblr; ceder solicitudes, aceptar cexlones de sollchtudes,
realizar transferenciss y acsptar transferencas; solicitar s sprobacién e inscripdtn de
contrafos de licenclas, transferendas da tecnolagis, patentes, marcas y modelos industriales;
inscripaén de fusiones y carmblos de nombres; solicitar v acaptar tancelacionss de Derechos
Industriales y Nombres de Dominio, y en general bacer cusnto fuere necesaso anta cualquler
autortdad administrative o judicial para los efectos arriba indicados; guedando expresamenta
ratiflcadas por el presents cusiesquiers gestidn  antedormente reallzada per  elflos
apoderado/s. Asimismo, elflos apoderado/s quedan exprasamente facuitados para delegar an
todo o en parte af mandato que por el presentg documento se otorga.

Dado y firmado en Santiago de Chile, o __CANLO (5)  de MAMND.  de 2016.

A
ESTA CONFORME EL DOCUMENTD w| NOTARID (O
DUE HE TEMIDOD A LA VISTA. 8 SUBTLICO %
06 MAY 206 w| MHEE0 S
FELIX JARA CADOT
NOT,
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Solicitud N° 1.297.946
Rol TPI N° 2217-201%9
Marca: FRIDA KAHLO

FrideKodilo

Clase 25

EN LO PRINCIPAL: INTERPONE RECURSO DE CASACION EN EL FONDO;
PRIMER OTROSI: CASACION DE FONDO OFICIO;

SEGUNDO OTRQSI: PATROCINIO Y PODER;

TERCER OTROSI: ACREDITA PERSONERIA.

HONORABLE TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

RODRIGO ALBAGLI VENTURA, abogado, con domicilio en El Golf 150,
piso 4, Las Condes en representacion de FRIDA KAHLO CORPORATION, de mi

mismo domicilio para estos efectos, en solicitud de registro N° 1.297.946,

correspondiente a la marca mixta 1-7""4""«“}“?" ; para distinguir productos de la

clase 25, Rol TPl N° 2217-2019, a este H. Tribunal de Propiedad Industrial,
respetuosamente digo:

Encontrandome dentro del plazo legal de 15 dias establecido en el

articulo 770 del Cédigo de Procedimiento Civil, en relacion con los articulos 11 y 17 bis

B inciso 3° del D.F.L. N°3 que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la

Ley De Propiedad Industrial (en adelante también como la “Ley N°¢ 19.039%),
TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

REC! N M!CIl._.lO 1
S 3

Hora:.
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interpongo recurso de casacidn en el fondo para ante la Excelentisima Corte Suprema,
en contra de la sentencia definitiva de segunda instancia dictada por el Honorable
Tribunal de Propiedad Industrial con fecha 6 de febrero de 2020 y notificada por medio

del estado diario de misma fecha, la cual revocd la sentencia de primera instancia,

FhidKobte

rechazando a registro la marca

La incorporacion del recurso de casacion en el fondo como medio de
impugnacién en materias de propiedad industrial apunta a poner en evidencia, como lo
exige el articulo 767 del Cddigo de Procedimiento Civil, la infraccion de ley, sea por su
contravencion formal, su errdnea interpretaciéon, por su falsa aplicacion, o por la
infraccién a las leyes reguladoras de la prueba, y como dicha infraccion ha influido
sustancialmente en lo dispositivo de aquel pronunciamiento.

Efectivamente, advertira este Honorable Tribunal y, posteriormente, la
Excelent/sima Corte Suprema, que la impugnacion que aqui se formula, solicitando ia
nulidad de lo resuelto en la actual sede, no se vincula, desde luego, con los hechos
debidamente probades en esta causa y que, para mayor claridad, se resumen mas
adelante, sino gue a las infracciones de ley en que ha incurrido la sentencia que
sa objeta, la cual en su razonamiento se ha alejado de tat forma que con elios se
desvirtia completamente la voluntad soberana contenida en la ley, atentando
directamente contra los principios de legalidad y de igualdad ante la ley, lo cual
ha Iinfluido sustancialmente en lo dispositivo de aquel pronunciamiento,
generando un directo perjuicio a mi mandante.

Si bien, en estas materias la forma de la valoracién de la prueba es por
medlo de la sana critica, cual es un sistema de valoracién de la prueba destinado a
conferir flexibilidad al juzgador ai momento de evaiuar los antecedantes que cbran en

una causa, dicha flexibilidad en caso algunc puede ser entendida como la libertad de

184
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sustentar la decision en argumentaciones iracionales gue ignoran las circunstancias
mas evidentes del juicio, y mas aun, desatienden de manera directa las normas
fundamentales impuestas por la ley en forma ineludible, y que importan limitaciones
concretas de su facultad de apreciacion, dirigidas a asegurar una decisién correcta en
el juzgamiento’.

Sin embargo, en estos autos, [a motivacion o fundamentacién de la
sentencia es dergchamente incompleta y no respeta los principios de la léglica,
cayendo en una aplicacion derechamente arbitraria, luego de haber observado y
constado que mi mandante habia obtenido las marcas derivadas de la figura de FRIDA
KAHLO en virtud de la cesidn realizada por [a legitima heredera, dofia ISOLDA
PINEDO KAHLO, el H. Tribunal de segunda instancia ha fallado en contra de mi
mandante, ampliando la interpretacién de la ley a una sitaucion que aquella no
contempla, e infringiendo las leyes reguladoras de la prueba en autos.

En efecto, podemos indicar —segdn veremos mas adelante- la sentencia
de segunda instancia en este acto recurrida, fue dictada en contravencién al articulo
20 letra k) de la ley 19.039, aplicandola a una situacidon que en ningn caso puede ser
considerada como un actuar desleal, ampliando su interpretacién para abarcar sl
mismo, y en contravenciébn con los parametros racionales que conforman la sana
critica, como son la necesidad de una fundamentacion completa y que se atengan los
principios basicos de la légica.

Por lo tanto, habida cuenta de los antecedentes que a continuacion
pasamos a analizar, y por aplicacién del art. 17 bis B de la Ley 19.039, en relacion con
el art. 767 del Cédigo de Procedimiento Civil, resulta necesario anular el fallo de fecha
6 de febrero de 2020 y dictar uno de reemplazo conforme a derecho, pues dicha

sentencia viola de manera directa el literal k) del art. 20 y el art. 16 de la Ley 19.039,

I'CFR. C8, 4 de enero de 2001, RDJ, 1. 98, sec. I, pp. 15-19,
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Fundo el presente recurso en las consideraciones de hecho vy

fundamentos de derecho que, a continuacion paso a exponer:
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Para facilitar la lectura del presente recurso de casacién, resumiremos el contenido de

16+

este escrito en (a sigulente estructura:

Contenido

.  ANTECEDENTES DEL RECURSO .........coenininn rerersrerssa e Earararesires Vesssersrencasantariins o8
A) Demanda de Oposicion de la FRIKAHLQ DE MEXICC C.A. DE C.V, MARA CRISTINA TERESA
ROMEOQ PINEDQ, y MARA DE ANDA ROMEQD ....ecoviie i ceriserecresmssesrte e ceee see s s n b ee s s aas st b venasires 8
B} Contestaclén de Oposicién de mi mandante, FRIDA KAHLO CORPORATION ......ccccccvvcmrevnricmine. 12
C)  Prueba presentada POT Jas PATES. ... veieeiirriee s srcvee s tat i sae s nb e bt re e anees s aes e ers s iees e 15
0} Sentencia de Primera Instancia dictada porila Directora de INAPL......oovicciiccicicceri e 29
E) Recurso de Apelacidn interpuesto por la oponente de autos.. ..., 33
F}  Prueba presentada en Segunda Instancia. ............... OO O PO TP SRR 36

G) Sentencia de Segunda instancia dictada por el Honorable Tribunal de Propiedad Industrial......43

il. ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CASACION EN EL FONDO.....ccccvmmirrcnnnee 48
A} Elrecurso ha sido interpuesto en contra de una sentencia definitiva de segunda instancia en
materia regida Por 18 Ley 19,030 .. it e e e ne b sna easbrrs 46
B} Elrecursc ha side interpuesto dentro de Plazo ..o cviemnmrecn e s ses v e 46

€} Elrecurso es patrocinado por abogado habilitado que no es procurador del nimero...............47

D} Lasentencia recurrida fue pronunclada coninfraccion de ley ..o ccviiinicnnnnnnnnceecnnnrnc e 47

E) Lasinfracclones alegadas han influido substancialmente en lo dispositivo del fallo ........ retarae 47

F}y  Perjuicio reparable sélo con la Invalidacién de 12 Sentencia.......ceeceeniceri e 48
. INFRACCION DE LEY EN QUE INCURRE LA SENTENCIA RECURRIDA............. 49

A) Infraccion al articulo 16 de la Ley 19.039 ... i ssienscesnserar i e sraa e e eensnessasnnns 49

a. Lafalta de racionalidad .........cccmicmnnicninii TSR RROTUN 54

b. Laausencia de motivacion COMPIETE ......cocciiiiiicicccir s et sraesse sares sremeereceeassrns 61

8] Infraccidn al articuio 20 letra k) de {a Ley 19.039 de Propiedad Industrial.....cc.cceevenveiivne e 65

a. Enqué consiste la disposicién del art. 20 letra k) y cudl es su verdadera sentido y alcance en

conformidad a nuestra 1egislacion VIZENTE. ......vv i et ren e s e e ae e 67
b. Cudndo debe aplicarse elart. 20 [etra K}........cvveeimrier it reae e 70
¢. Coémo en el caso de autos se le dio un alcance distinto al apropiado y fue aplicado a una
SitUACION NO Prevista POT @1 MISMO (... it res e e e ey smas g et rmee e 71
IV. FORMA EN COMO LAS INFRACCIONES A LA LEY INFLUYERON
SUBSTANCIALMENTE EN LO DISPOSITIVO DEL FALLO. ......cccovvveermeereseanirerissneneens 78
V. CONCLUSION............ eersareseararans erreervasrenasanesanes eerrerererneenrnsas cersereressesenenernrananaens 80
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.  ANTECEDENTES DEL RECURSO

Mi mandante, FRIDA KAHLO CORPORATION, solicitante de autos, con
fecha 21 de agosto de 2018, presentd ante el Instituto Nacional de Propiedad

Industrial la solickud de reglstro N° 1.297.946, correspondiente a la marca

':F-MNK“M, para distinguir “Abrigos; Alpargatas; Badadores; Batas; Bikinis;
Blazers; Blusas; Blusones; Boinas; Bombachas* Botas para damas, Botines;
Bufandas; Calcetines; Calzado; Calzado para hombres y mujeres, Caizoncillos;
Calzones; Camisas; Camisas de dormir; Camisas de vestir;, Camisetas; Casacas;
Chalecos; Chales; Chaquetas; Cinturones; Corsés; Faldas, Faldas y vestidos;
Gabardinas; Gorras; Guanles [prendas de veslir], Impermeables;, Lenceria;
Pantalones; Pantalones de vestir: Pantis; Pantuflas; Pariuelos; Pareos; Parkas;
Pijamas; Poleras; Polerones; Ropa de cuero; Ropa interior; Sandalias;, Shorts;
Sombreros; Sostenes; Sudaderas, Suecos; Tacones, Ternos; Trajes de bafio,
Uniformes; Uniformes escolares; Vestidos; Zapatillas deportivas; Zapatos de cuero;

Zapatos de mujer; Zapatos” de la clase 25.

El extracto de la respectiva solicitud fue publicado en el Diario Oficial el
dia 07 de septiembre de 2018. Dentro del término legal, el Instituto Nacional de
Propiedad Industrial no formulé observaciéon de fondo alguna contra la presente

solicitud de registro.

Por su Jado, el 20 de noviembre de 2018, FRIKAHLO DE MEXICO C.A.
DE C.V, MARA CRISTINA TERESA ROMEO PINEDO, y MARA DE ANDA ROMEOQO,

presentaron demanda de oposicién en contra de la solicitud de registro de autos al

estimar que la marca M‘Ko‘ﬂ‘f’ se encontraria afecta por las prohibiciones

de registro de las letras f) y k) del articulo 20 de la Ley 19.039.
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‘ Sin embargo, por el contraric a lo indicado por la actora y tal como
demostramos durante todo el proceso, mi mandante se ancuentra de buena fe
solicitando a registro una marca que ya se encuentra consolidada tanto en Chile como
en el extranjero en su nombre, no haciendo mas que actuar dentro y para el desarrolio
de su objeto social, ejerciendo sus derechos de manera plenamente legitima vy
conforme a derecho, siendo el caso de autos un intento de sacar de manera forzada y
sin un verdadero pronunciamiento por los tribunales competaentes, un activo que se
encuentra plenamente consolidado en mi mandante, para hacer un desarrollo de

manera independiente, sin respetar todos los esfuerzos gque mi representada ha

puesto en la gestion de la marca ﬁ”““\g"j’b como activo comercial y los

acuerdos que en esa labor ha logrado concretar.

De esta manera, el caso de autos se desarrollé de manera nomal en

tomo a estas pretensiones, hasta la sentencia de segunda Instancia mediante la

cual_el H. Tribunai de Propiedad Industrial aplicé contrario a derecho e! literal k)

del art. 20, v contravino lo expresado por el art. 16, ambos de la Ley 19.039,

. decidiendo ilegitimamente revocar la sentencia de primera instancia, rechazando

asi la marca solicitada por mi_ mandante en claras faltas de derecho, sélo en

base al concapto de “una duda razonable”.

Asi, para un mejor entendimiento del caso de autos, resumiremos el
mismo en base a los siete hitos mas relevantes del mismo: A) Demanda de Oposicion;
B) Contestacién; C) Prueba presentada; D) Sentencia; E) Recurso de Apelacién; F)
Prugba presentada en segunda instancia;, G) Sentencia Revocatoria de segunda

instancia.
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A) Demanda de Oposicion de la FRIKAHLO DE MEXICO C.A. DE C\V,
MARA CRISTINA TERESA ROMEO PINEDO, y MARA DE ANDA ROMEO

En la demanda de oposicién de FRIKAHLC DE MEXICO C.A. DE C.V,
MARA CRISTINA TERESA ROMEC PINEDO, y MARA DE ANDA ROMEQ, ias
acloras establecieron como pretensién obtener el rechazo de la marca solicitada por
mi mandante, en base a las causales contempladas en los articuios 19 y 20 letras f) y

k) de la Ley N° 19.039, los que sefialan lo siguiente:

Articulo 19.- Bajo la denominaciéon de marca comercial, se
comprende todo signo que sea susceplible de representacion
grafica capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o
establecimientos indusiriales o comerciales. Tales signos
podrén consistir en palabras, incluidos los nombres de
personas, letras, numeros, elementos figurativos tales como
imagenes, graficos, simbolos, combinaciones de colores,
sonidos, asi como también, cualquier combinacién de estos
signos. Cuando los signos no sean intrinsecamente distintivos,
podré concederse el registro si han adquirido distintividad por
medio def uso en el mercado nacional,

Podran también inscribirse fas frases de propaganda ¢
publicltarias, siempre que vayan unidas o adscrifas a una
marca registrada del producto, servicio o establecimiento
comercial o industrial para el cual se vayan a utilizar,

La naturaleza del producto o servicio al due la marca ha de
aplicarse no sera en ningun caso obstaculo para el registro de
la marca.

Articulo 20.- No podran registrarse como marcas:

()

f) Las que se presten para inducir a error 0 engario respecto de
la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o
eslablecimientos, comprendidas aquellas pertenecientes a
distintas clases cuyas coberturas tengan relacion o indiquen
una conpexion de los respectivos bienes, servicios ©
establecimientos.

(...}

k} Las contrarias al orden publico, a la moral o a las buenas
cosfumbres, comprendidas en estas los principios de
competencia leal y ética mercantil.”
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En dicho libelo de oposicidn, la actora resume la vida y obra de dofa
Frida Kahlo, presenta la relacién de parentesco que tendrian dofia MARA CRISTINA
TERESA ROMEC PINEDO y MARA DE ANDA ROMEO con la famosa artista, e
indican el vinculo entre la demandante y mi representado, sefialando que aquel

consistiria el Convenio de Asociacién celebrado con fecha 20 de enero de 2005.

Dicho Convenio de Asociacion, a diferencia de lo que podria creerse en
un primer término, no fue celebrado entre las partes del juicio, sinc entre las
demandantes, ademas de dofia ISOLDA PINEDO KAHLO, y la sociedad venezolana
CASABLANCA DISTRIBUTORS C.A., con la finalidad de establecer la forma para
explotar mundialmente los derechos de la marca e imagen de FRIDA KAHLO,
decidiendo que para ello se cederian los derechos que tenga y pueda tener sobre la
marca antes mencionada, a FRIDA KAHLO CORPORATION, sociedad que ya se

encontraba constituida desde el 14 de Diciembre de 2004.

Asi, el objeto del Convenio de Asociacién se establece en la clausula

segunda, que sefala:

“SEGUNDO.- OBJETO. Las Partas celebran en este acto un
convenio por virtud del cual “LAS PROPIETARIAS” convienen
en ceder todos los derechos que tienen sobre la marca “FRIDA
KAHLO”, asi como todos los derechos que sobre la misma
puedan tener a nivel mundial, y “"CASABLANCA" conviene
pagarle una contraprestacién a “LAS PROPIETARIAS” segun
lo estipulado en este documenlo, y aportar /0s recursos en
efectivo necesarios en los términos que se detallan en los
Anexo | Plan de Negocios, a la compardila “FRIDA KAHLO
CORPORATION” constituida por ambas partes, con el objeto
de explotar y comerclalizar la marca FRIDA KAHLO a nivel
mundial, sin limitarse a cualquier producto, servicio o
territorio”
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Ahora, lo que la parte oponente alegaba dentro de este Convenio de

Asociacion es que el citado acuerdo se entenderia en plena vigencia a menas que se

produjese el cumplimiento de una condiciéon resclutoria derivada de la obligacion

condicional establecida en el parrafo segundo de la clausula sexta del contrato en

analisis, cuyo tenor es el siguiente:

"SEXTA.- SOCIEDAD. La sociedad “FRIDA KAHLO
CORPORATION" esté constituida bajo la modalidad de off
shore, y cuyo objeto es el de otorgar licencias por ef uso de Ja
marca FRIDA KAHLO. Igualmente ambas partes por medio del
presente documento se comprometen y aceptan no vender las
acciones que posean en la misma a ninguna lercera persona
afena a las partes que suscriben este documento, mientras
vivan todos los miembros que lo suscriben. No obstante, si
alguna de las partes deseara vender sus acciones, la unica
opcion de venta es a los demas socios. [gualmente
CASABLANCA, se compromete a no hacer aumentos de
capital en la referida sociedad, que pudiesen disminuir el
porcentaje accionario de ‘LAS PROPIETARIAS”, y en el
supuesto que fuese necesario, por razones estratégicas
comerciales, contar con un mayor capital de trabajo, el dinero
para cubrir dicho requerimiento, sera mediante un préstamo
previamente autorizado y de mutuo acuerdo por el 100% de los
accionistas otorgado por CASABLANCA a "FRIDA KAHLO
CORPORATION”. Dicho préstamo serd repagadoc a
CASABLANCA por medio de las primeras utilidades que reciba
“FRIDA KAHLO CORPORATION".

lgualmente ambas partes acuerdan que si flegado al
quinto afio contable de vigencia de la compafila "FRIDA
KAHLO CORPORATION' esta presentase pérdidas contables
superiores a su capital social, y que también en los ejercicios
contables anteriores no haya habido en alguno de ellos utilidad,
se procedera a buscar un posible comprador de la compariia, el
cual deberé ser aprobado por "LAS PROPIETARIAS". y en el
supuesto de que no se consiga, se procedera a la disolucién de
la misma, restituyéndole a "LAS PROPIETARIAS", todos los
derechos que sobre la marca FRIDA KAHLO tenga a esa fecha
la companla, a cambio de un pago por parte de estas a
CASABLANCA, equivalente a todo lo que haya invertido esta
en la adquisicién y desarroflo de la marca durante el tiermpo
transcurrido, mas los intereses vengados por dichos montos
calculados a la tasa vigente en los Estados Unidos para
préstamos hipotecarios. Dicho monto no incluira el pago inicial
hecho por CASABLANCA a "LAS PROPIETARIAS" por la
exclusividad y cesién de derechos de la marca FRIDA KAHLO

10
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a nivel mundial. Esfo sera pagado con los ingresos que genere
fa explotacion futura de la marca’

192

Asl, la pretension de la oponente era que en esta instancia se tuviera

por verificada el cumplimiento de esta condicién resolutoria, de aquel contrato
celebrado en Panama, entre dos partes -ninguna de elias FRIDA KAHLO
CORRPORATION-, y cuya competencia se encontraba prorrogada en virtud del
mismo {cldusula décimo tercera) a un arbitraje de acuerdo a las Reglas de la Camara
Internacional de Comercio en vigor a la fecha de la firma del Convenio de Asociacion,
y cuya ley subsidiaria seria la Ley de la Republica Mexicana.

De este modo, la contraria indicé gue para tener por verificada la
condicién habrian notificado, con fecha de 23 de febrero de 2017, a mi mandante |a
rescision del Convenio de Asociaclbn a ftravés de una cara.
El contenido de dicha carta no se amparaba en ningun pronunciamientdo de un
Tribunal Competente, sino meramente en las interpretaciones propias de la
FRIKAHLO DE MEXICO C.A. DE C.V, MARA CRISTINA TERESA ROMEO PINEDO,
y MARA DE ANDA ROMEQ, quienes por si solas sefialaban que se habia incumplido
lo que ellas clasificaban como una obligacién esencial del contrato —aun sin estar
establecida de forma expresa en el mismo, sino intentando asimilar la condicion
resolutoria de la clausula sexta con aquelias esenciales seftaladas en la clausula
novena-, y exigian que entonces esta tercera parte, beneficiada por el Convenio de
Asociacion, pero no parte de las obligaciones del mismo, se sometiera sin ningan
pronunciamiento pudicial a su sola voluntad, yendo contra de su propio objeto soclal.

Manifestaron entonces que desde el afio 2012, siete afos después y una
vez logrado el éxito de Frida Kahlo Corporation en los procesos de licenciamiento,
intentaron realizar los procedimientos de anotacion de transmisién o cesién de

derechos de las marcas FRIDA KAHLO, indicando uno en que efectivamente, en una

11
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Litima instancia, se reconoci6 la existencia de ta condicién resolutoria, mas no su
efectividad, rechazandose en efecto las pretensiones de FRIKAHLO DE MEXICO
C.A. DE C.V, MARA CRISTINA TERESA ROMEO PINEDO, y MARA DE ANDA
ROMEO (Amparo directo D.A. 423/2016).

Asi, en base a los antecedentes expuestos, la contraria solicitaba el
rechazo de la marca por, bajo sus consideraciones, haber sido pedida de maia fe y
en contravencién a los principios de ética mercantil y competencia leal, seftalando

ademas que aquello causaria error o confusién.

B) Contestaciébn de Oposicion de mi mandante, FRIDA KAHLO
CORPORATION

Por su parte, mi mandante contesté la demanda de oposicién dentro del
término establecido, indicando con claridad que aquella se encuentra de buena fe y
que no existiria ningan peligro de error o confusion, pues hasta la fecha se trata de
una persona juridica que ostenta todos los intereses y derechos que le fueron
cedidos plenamente y de manera legitima, creada con el objeto de lievar a cabo la
explotacion de los signos identificadores de FRIDA KAHLO a nivel mundial,
solicitando la presente marca de absoluta buena fe y en pleno cumplimiento de su
objeto social.

De esta manera, lo que vendria hacer la actora es resolver un conflicto
de derecho privado entre terceros, cuya ley aplicable en subsidio es la ley mexicana,
en instancias que claramente no son las competentes ni las adecuadas para estos
efectos, en especial cuando se tiene en cuenta que mi mandante no es parte del
contrato que la contraria buscaba resolver.

Asf, cuando la demandante de autos sefiala que informd a mi mandante

sobre el incumplimiento de una obligacion de un tercero a traves de una
12
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“notificacion”, lo que hizo fue enviar una mera carta, que no tiene sustento alguno en
una decision jurisdiccional, y que venia a determinar unilateralmente los efectos y
alcances del supuesto incumplimiento de este Convenio de Asociacién, celebrado
por terceros.

De esta forma, la demandante al pretender que mi mandante se viese
afectado en sus derechos sélo por aquella comunicacion no emanada ni fundada por
ninguna autoridad, sin tomar en consideracién que mi representada habria adquirido
por acto separado y sin condicién alguna, incluso de dofia ISOLDA PINEDO KAHLO
previo a su muerte -tal como fue demostrado en segunda instancia por esta parte-,
simplemente no es una deduccién que pueda ajustarse a ningun principio ni criterio
normativo, ni menos aun fundar la mala fe en virtud de la cual se pretendié el
rechazo de la marca solicitada.

Por otra parte y en base a todo lo anteriormente sefialado, esta parte
dejo de manifiesto que ella era la titular en diferentes jurisdicciones de las marcas
relacionadas o derivadas de la figura FRIDA KAHLO, con lo cual no existia ningun
peligro de error 0 confusion, pues FRIDA KAHLO CORPORATION es la legitima
titular para la explotacion de esos derechos y su objeto social tiene total
correspondencia con su actuar.

También manifestamos que FRIDA KAHLO CORPORATION es una
sociedad que sigue siendo operativa y mantiene su objeto social, asi como también
mantiene plena titularidad de sus activos, sin haber cedido los mismos ni haberse

disuelto de forma alguna. Mas aln, mi mandante ha hecho profuso uso de la marca

solicitada en autos, m{“ﬂ‘b desde hace ya mas de 10 afos, y ha sido
s6lo en el ultimo tiempo en que algunos parientes —las demandantes de autos-, al ver
los buenos resultados que ha tenido mi representado, han realizado artimafas en

diversas jurisdicciones para obstruir actos que ya habian sido realizados de manera
13
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completamente legitima y valida por quienes ostentaban los derechas, pretensiones
que le han sido negadas en la mayoria de las junsdicciones en que han sido

presentadas, siendo en la totalidad de ellas negada la existencia de mala fe.

Asimismo, esta parte recalco que la parte oponente no ostenta derecho
alguno sobre los activos industriaies discutidos, toda vez que las cesiones hechas a
mi mandante fueron realizadas incluso por la misma ISOLDA PINEDO KAHLO, con
anterioridad a su muerte, de modo tal que ya no podian dichos derechos ser
transmitidos a nuevas generaciones.

Asl, todo lo anterior, esta parte dejé en claro que quien se encontraba
actuando de mala fe era la oponente, intentando convencer al publico de encontrarse
victima de una socledad a la cual se cedieron de forma adecuada y por parte de los
herederos legitimos las marcas FRIDA KAHLO, cesién que no se encontraba sujeta
a condicién alguna.

Mi mandante hasta sl dia de hoy sélo se encuentra cumpliendo con sus
objetivos sociales, haciendo uso de sus derechos e intereses legitimamente
adquiridos y que hasta la fecha mantiene dentro de su patrimonio. Esta situacion deja
de manifiestc que mi mandante se encuentra de absoluta buena fe solicitando la
marca que el actor ha buscado frenar, y que por el contrario, es la demandante quien
se encuentra de mala fe buscando saltarse las instancias comrespondientes para
obtener beneficios propios.

En este sentido, hemos sostenido que la contraria no puede pretender
apropiarse de una marca que fue cedida a mi mandante, por considerar
unilateralmente que los efectos de la supuesta resclucion de un contrato en que mi
representada no es parte, aln sin existir prueba alguna ni menos adn un
pronunciamiento del tribunal competente. Asimismo, no puede pretender que mi

representada acate sus decisiones, o se tome atribuciones de dar por disuelto un

14
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acuerdo entre terceros, a costa de sus activos vélidamente cedidos sdlo por enviar
una comunicacion en que simplemente sefala revocar actos unilateralmente, cuando
las cesiones que se han dado a mi mandante se han celebrado de forma totalmente
valida y se han perfeccionadoe completamente.

Ademés, esta parte también sefiald que -si bien esta discusion no
corresponde al ambito de competencia otorgado a las autoridades marcarias, ni
menos aun corresponde decidirla a FRIDA KAHLO CORPORATION- no se presentd
prueba suficiente para dar por cumplida de manera fehaciente la condicion prevista
en la Clausula Sexta del Convenio de Asociacion.

Con todo lo anterior, mi mandante contestd adecuadamente la

demanda de oposicién, evidenciando que aquella se encuentra de buena fe a la hora

de hacer la solicitud de ia marca M‘K‘”e‘b siendo lo alegado por la actora
argumentos unicamente basados en sus propios dichos, en prueba generada de

forma unilateral, y sin un sustento verdadero que pueda acreditar sus pretensiones.

C) Prueba presentada por las partes.

Durante el proceso de primera instancia, la demandante de autos
presentd para acreditar sus pretensiones prueba documental consistente en:
1. Copia simple de fotografia de arbol genealdgico de la familia Kahlo.
2. Copia simple de acta de nacimiento de Magdalena Frida Carmen Kahlo, el 4 de
agosto de 1907 en Vila de Coyocacand, México, extendida por Luis Rivas

Aréchaga, Juez del Estado Civil de México.

3. Copia simple de acta certificada de registro civil de partida de nacimiento de Isolda

Pinedo Kahlo ante el notario Arturoc Pérez Rodriguez, en México.

15
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4. Copia simple de copia de acta de nacimiento original de Maria Cristina Pinedo
Romero, extendida con fecha 16 de junio de 2003 en Ciudad de México, por
Ermnesto Prieto Ortega.

5. Copia legalizada del Convenio de Asocciacidon Exclusiva celebrado entre MARA
CRISTINA TERESA ROMEOQO PINEDO, MARA DE ANDA ROMEQO, la sociedad
FRIKHALO DE MEXICO S.A. DE C.V. (representada por MARA CRISTINA
TERESA ROMEO PINEDO), y CASABLANCA DISTRIBUTORS C.A., con fecha 20
de enero de 2005, debidamente certificado ante Corredor Plblico Namero Treinta y
Ocho de la Ciudad de México, don Carlos Arturo Matsui Santana.

6. Copias simples de los estados financieros de FRIDA KAHLO CORPORATION
correspondientes a los afos 2005, 2006, 2007 y 2008.

7. Copia de la notificacion de recision de contrato de Cesion de derechos celebrado el
20 de enero de 2005 entre FRIKAHLO DE MEXICO S.A DE C.V.,, MARA
CRISTINA TERESA ROMEO PINEDO y MARA DE ANDA ROMERO, vy
CASABLANCA DISTRIBUTORS C.A., con fecha 23 de febrero de 2017, por el cual
se revoca la autorizacion de usar el nombre FRIDA KAHLO.

. 8. Copia simple de recision de contrato de Cesién de derechos celebrado el 20 de
enero de 2005 entre FRIKAHLO DE MEXICO S.A DE C.V., MARA CRISTINA
TERESA ROMEO PINEDO y MARA DE ANDA ROMERO, y CASABLANCA
DISTRIBUTORS C.A., con fecha 23 de febrero de 2017, por el cual se revoca la
autorizaciéon de usar el nombre FRIDA KAHLO.

9. Copia simple de declaracion jurada respecto de la notificaciéon de recisién de
contrato de Cesibn de derechos celebrado el 20 de enero de 2005 entre
FRIKAHLO DE MEXICO S.A DE C.V., MARA CRISTINA TERESA ROMEO

PINEDO y MARA DE ANDA ROMERO, y CASABLANCA DISTRIBUTORS CA.,
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con fecha 23 de febrero de 2017, efectuada a FRIDA KAHLO CORPORATION en
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Miami, Estados Unidos.
10.Copia autenticada de correccion de demanda en el proceso ordinario de mayor
cuantia seguido ante la Sefora Juez Tercera de Circuito de lo Civil del Primer
Circuito Judicial de Panama, debidamente legalizada por apostilla.
11.Copia autenticada del auto N° P4-0166-15/001-15 de fecha 31 de marzo de 2015
sobre admisién de demanda sefalada en el punto anterior, debidamente legalizada
por apostilla.
12.Copia simple de sentencia dictada por el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial
con fecha 5 de octubre de 2017 que rechazé la solicitud de marca FIGURATIVA,
expediente N° 1777795, presentada por FRIDA KAHLO CORPORATION.
13.Resolucion N°1701-2017/CSD-INDECOPI emitida en Pert por la Direccién de
Signos Distintivos, Comision de Signos Distintivos, en el Expediente N° 665866-
20186, con fecha 20 de junio de 2017.
14.Resoluciéon N°1021-2018/TPI-INDECOP! emitida en Peri por el Tribunal de
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, Sala Especializada en
. Propiedad Intelectual en el Expediente N° 665866-2016, con fecha 14 de junio de
2018, debidamente legalizada por apostilla.
15.Resolucién N° 49156 emitida por el Director de Signos Distintivos de la
Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia con fecha 13 de julio de
2018, Ref. Expediente N° 16065875, debidamente legalizada por apostilla.
16.Copia simple de escrito de Amparo Directo interpuesto ante el Tribunal Colegiado
de Circuito en Materia Administrativa del primer Circuito en Tumo de México con
fecha 25 de agosto de 2016, en procedimiento de Amparo directo D.A. 423/2016.
17.Copia simple de testamento de Isolda Pinedo Kahlo, en el cual se consigna a Maria

Cristina Teresa Pinedo Romero como albacea y (nica y universal heredera de Ia

17




e Albagl
Zaliagnik

sucesion testamentaria de la Sefiora Isolda Pinedo Kahlo, extendido ante notario
don José Higinio Nufiez y Bandera con fecha 4 de agosto de 2015, en México.

18.Copia simple de escritura pdblica de constitucion de sociedad FRIKAHLO DE
MEXICO S.A. DE C.V,, de fecha 25 de agosto de 2003, N° 5.079, otorgada ante
notario publico don Arturo Adolfo Llorente Martinez en México. 7. Copia del
Convenio de Asociacion celebrado entre MARA CRISTINA TERESA ROMEO
PINEDO, MARA DE ANDA ROMEOQ, la sociedad FRIKHALO DE MEXICO S.A. DE
C.V. (representada por MARA CRISTINA TERESA ROMEO PINEDO), vy
CASABLANCA DISTRIBUTORS C.A.

19.Copia simple de pacto social de la sociedad FRIDA KAHLO CORPORATION,
extendido en Panama con fecha 14 de diciembre de 2004, por el notario don
Rafael Fernandez Lara.

20.Copia simple de reportes financieros, balances de resultados y balances generales
de FRIDA KAHLO CORPORATION y FRIDA KAHLO CORP PANAMA, para los

anos 2005 a 2008.

Sobre las copias de los mal llamados “estados financieros” de

FRIDA KAHLO CORPORATION, esta parte sefald adecuadamentie que dichos
documentos eran impertinentes, pero incluso mas, que ellos ni siquiera presentaban
las caracteristicas que la actora queria otorgarles.

Dentro de este contexto, se sefialdé que, sin perjuicio de tratarse de
documentos impertinentes, las demandantes presentaron documentos que en su
consideracion se trataban de “estados financieros". Sin embargo, resulta imposible
desprender su origen y procedencia real, incluyendo su autenticidad, ya que no
fueron acompanados documentos adicionales que acreditaran la veracidad de su

contenido. Mas aun, ni siquiera especifican la moneda de curso legal de su
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informacion contable, ni tampoco presenta documentos que hagan referencia a los
cinco ainos que corresponderia, de manera que resulta imposible siquiera tratar de
analizar con base a tales cifras si se cumplié o no lo estipulado en la Clausula Sexta
del Convenio de Asociacion, esto es, que al quinto afic contable de la vigencia de
FRIDA KAHLO CORPORATION sus pérdidas contables son superiores a su capital
social (el cual es de $90,000.00 ddlares de los Estados Unidos de América, segun se
desprende de la escritura publica nimero 5,677 otorgada ante la fe del Notario
Publico Noveno del Circuito de Panama).

Asimismo, los documentos presentados por la demandante en ningun
momento evidencian que éstos hubieren sido auditadas o revisados por un contador
publico extermno o independiente, siendo la auditoria el proceso para establecer Ia
integridad y validez de los reporles de informacién_. incluyendo los estados
financieros y dictamenes, por lo que resulta imposible determinar con certeza que los
mismos reflejen la realidad de la situacién financiera de FRIDA KAHLO
CORPORATION.

Asl, los documentos exhibidos por la demandante no pueden

. considerarse como auténticos estados financieros?, sin dar ninguna clase de

certidumbre respecto de su autenticidad y contenido para determinar la configuracion

?Las Normas Internacionales de Informacién Financiera (IFRS por sus siglas en inglés o NIIF por sus siglas en
espartol) son el conjunto de estdndares intemacionales de comabilidad promulgadas por el International Accounting
Standars Board (IASB), que establece los requisitos de reconocimionto, medicion, presentacién e informacion a
revelar xobre las transacciones y hechos econdémicos que afectan a una empréesa y que se reflejan en los estados
financieros. Es importante mencionar que dichas normas internacionales también han sido adoptadas en Panama,
que es el pais donde fue constituida FRIDA KAHLO CORPORATION.

De conformidad con las NIIF (NIC 1 Presenlacion de Estados Financieros) a 2016, la serie complela de
estados financieros debe constar de: i) Estado de siuacién financiera. ii} Estado del resultado y otro resultado
integral. 11i) Estade de cambios en el patrimonio neto. iv) Estado de flujos de efectivo. v) La memoria. vi) Un
estado de situacién financiera al comienzo del primer periodo comparativo, solo si se ha aplicado un principio
contable con efecto retroactivo o si se han reformulado o reclasificado partidas en los estados financigros. vii)
Informacién comparativa (es decir, un minimo de 2 de cada uno de Jos estados anteriores-uno para ¢ periedo en
curso y otro para el periodo precedente més las correspondientes notas).

Siguicndo esle mismo tenor, es imponante considerar que en términos dei articulo 95 del Cédigo de
Comercio de Papamé {pues no olvidemos que mi representada ¢sid constituida en dicho pais}, se exige como una
parte esencial de los estados financietos, el estado de flujos de efectivo. De este modo, los documentos exhibidos
por demandante ¢n ningun caso pueden considerarse como unos suténticos estados financieros.
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de la condicion prevista en la Clausula Sexta del Convenio de Asociacion de la cual
FRIDA KAHLO CORPORATION no es parte.

Por io tanto, de la simple apreciacion que se pudo realizar de las hojas
exhibidas, las cuales no son mas que impresiones cuyo origen se desconoce, se
pudo observar que la supuesta informacion plasmada en los mismos no puede
tomarse en cuenta, ai no ser datos certificados por un profesional en la materia.

Por su parte, respecto a la presentacién de la decisién de amparo

D.A. 423/2016, de fecha 25 de agosto de 20186, es importante mencionar que dicha

decisidn no autoriza la transferencia del registro marcaric de FRIDA KAHLO a
nombre de las demandantes en lo absoluto, sino que sdlo reconcce que el Convenio
de Asociacion celebrado el 20 de enero de 2005, contendria una transmisién de un
derecho marcario, la cual esta supeditada al cumplimiento de unos requisitos, que
deberian ser verificados:

a. Que los estados financieros de la sociedad mercanti FRIDA KAHLO
CORPORATION, acrediten la existencia de pérdidas contables superiores al capital
social y se determine si existid o no utilidad alguna en los primeros cuatro ejercicios
contables.

b. Que se procedid a la disolucidén de la sociedad FRIDA KAHLO CORPORATION,
siempre que no se hubiere encontrado un posible comprador de dicha sociedad.

¢. Que se procedera con la restitucion de todos los derechos que sobre la marca
919328 (y no sobre los diversos regisiros marcarios 882332, 826912, 919329,
925707 y 106020) tuviera a la fecha FRIDA KAHLO CORPORATION, a cambio de
un pago a CASABLANCA por parte de quienes en el Convenio de Asociacién se
identificaron como “LAS PROPIETARIAS”, equivalente a todo lo que haya invertido

en adquisicion y desarrollo de la marca durante el tiempo {ranscurrido, mas los
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intereses devengados por dichos montos calculados a la tasa vigente en los Estados

Unidos para préstamos hipotecarios.

Como hemos mencionado con anterioridad, ninquno de estos

requisitos, en ningOn debldo proceso, ha sido demostrado por la contraria ni lo

fue en el presente caso de autos. En este este orden de ideas, es importante

mencionar que hasta la fecha solo consta como titular legitimo de los registros
marcaros en México de ia marca FRIDA KAHLO nuestra poderdante, a sociedad

FRIDA KAHLO CORPORATION.

Por su parte, en las sentencias citadas en su escrito de 13 de mayo

de 2019, la contraria insistié en el rechazo de las solicitudes presentadas por mi
mandante, sin embargo, no sefialé que dichos rechazos se debian principaimente a
la necesidad de autorizacién de los herederos incluso pasado los 50 afios de la
muerte en materias marcarias, lo que n ningun caso pueden ser aplicables al caso
chileno®, y mas aun, no hizo consideracién alguna a gue en las mismas sentencias
citadas y acompanadas se rechaza de manera fehaciente la mala fe de mi mandante.

Asi puede verse en la sentencia de 20 de junio de 2017 dictada por la

Comision de Signos Distintivos de Per( en el expediente N°665866-2016:

Medianle dicho acuerdc, MARA CRISTINA TERESA ROMECQ PINEDO e ISOLDA
PINEDC KAHLO, cedleron los derechos sobre las marcas “FRIDA KAHLO® registrados
o en Udmite a la fectna y sobre aquélios que a fuluro e sulicitarsn a nombre de FRIDA
KAHLQ CORPORATHON a nivet mundial.

Sin 190, an ringuno de dichos documentos se acredits que la solicilante haya
ac de mala-fe o con la intencidn de parpetrar 1n acto de competencia dastaal al
| ¢l regitiro, por jaque no se ha probado fa supuesta indonducta de |a solititants.

En ol ¢ 2 ndvierle que las opositons no han brindado prusbas que permitan
que, ol iniclares ia presants soficitud de: registrose hayaaciuado con mala

fe o con la iniencitn de pérpairar un' acto de competdricls desleal; antos bien, es
necesatio ponderar olros elementos que parmilan revelar la supuesta mala fe do la
solicitents o la conducta desleal, log cuales no s presentan en el presenie caso.

En tal sentido, no se ha crepdor conviccidn on asla Comisidn cespecio a que el sigho
FRIDA KAHLO haya sido salicitado mediando mala fe o que resulte apicabla 3l presents
caso el arilcuio 137 de la'DecBbidn 488; por lo que cosresponde desaslimar ta oposicidn
—  ouladoonesoexiremo. . '
* En oposicion, cfr. art. 20 letra ¢} de laTey 19.039.
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3.5. Examen de registrabilidad

Realizado el examen de registrabilidad det signo solicitado se ha determinado que es
distintivo y susceptible de representacidn grafica, conforme a lo sefialado en el articulo
134 de la Decisidn 486, Régimen Comun sobre Propiedad indusirial, no hablendo sido
solicitedo ton mats fe y no enconltrdndose incurso en fos supuestos eslablecidos en el
artlculo 137 de la Decisidn 488; Sin’ embargo, se encuenira Incurso an el supuesto
estabiecido en el artfculo 136 inciso ) de 1a referida normativa, por lo que corresponde
denegar su registro.

Mas aln, dicha decisién fue incluso revocada en lo negativo para mi
mandante, lo cual fue demostrado por esta parte en la segunda instancia, a
traves de la Resolucién de fecha 6 de noviembre de 2018.

Y lo mismo en la sentencia de fecha de 13 de julio de 2018 dictada por el

Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria 'y Comercic de

Colombia en el expediente N°16065875:

Wt e b IR

R 3

Prosuntos actes de competencias desleal

Pagen 190+ 11

e A L T T Y Ly Vi
W e n magmr s e Ame a4 e e

e S sEam b Ba e om0 a4 e PR P, e [

&; ") CORIFRNG DE COLOMBIA

Resohcnon N* 40188

Ral Expedierve N° 16065875

C3ta Dwreceicn abseres que 1O sa presentan slementos suficieres Jentro ol acervo
prchalono gue perm:tan inkeew sobve 1 realizacsds de actos que genesen confuswon en
o pubieco ConsUMtor Con resBEcta de los axinemoa an COMPEracn, Yo sea medante
IMATAN, ISAVBIICIONES, 8Mvios da miormamin_ sntre altos, Sin enconirar Indraos gue !
pariten wierr quee o preserls repisro fue solcApdq para perpabar faoilitsr o !
consphbdar Un acky de Competencid desked. y parbendo del prncno o4 buung e i
corsagraco en el artecula 83 Consttucoral y bayo o Cual micabmenta hue solittads ¢

repslro de B relerenia, este Detpacho conmdera que o signo solicilads no s
ENCUSMITR IRCUTEO &1 |8 Causal de Hregisirabddad contemplada en of articulo 137 de la
Decrsein 486 de p Comurudad Anding.

P T A

De esta forma, queda claro que el oponente se encontraba -por medio de

las demandas de oposicién interpuestas- intentando obstaculizar el registro de la
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marca de mi mandante sin argumentos suficientes, buscando retéricamente crearse
un derecho que no tiene para expropiar los intereses legitimos y derechos
consolidados que ostenta mi representada, dispensando de la jurisdiccion y el debido

proceso para ello.

Por su parte, mi mandante, dentro de la primera instancia,

acompaiio los siguientes documentos probatorios:

. Certificado de Registro de la marca comunitaria N°004589181,
FRIDA KAHLO, emitide por la Oficina de Armonizacién del
Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), OAMI, cuya
renovacidon fue realizada a nombre de FRIDA KAHLO
CORPORATION.

ll. Certificado de Registro de la marca FRIDA MOJ), N°016245086,
emitido por la Oficina de Propiedad Intelectual de fa Union
Europea, EUIPQ, a nombre de FRIDA KAHLO CORPORATION.

lil. Certificado de Registro de la marca FRIDA KAHLO, N°016296519,
emitido por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unidn
Europea, EUIPO, a nombre de FRIDA KAHLO CORPORATION.

IV. Certificado de Registro de la marca FRIDA KAHLO 100% de Agave
TEQUILA REPOSADO, N°017278458, emitido por la Oficina de
Propiedad Intelectual de la Unién Europea, EUIPO, a nombre de
FRIDA KAHLO CORPORATION.

V. Certificado de Registro de la marca FRIDA KAHLO 100% de Agave
TEQUILA ANEJO, N° 017278474, emitido por la Oficina de
Propiedad Intelectual de la Unién Europea, EUIPO, a nombre de
FRIDA KAHLO CORPORATION.
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Vl. Certificado de Registro de la marca FRIDA KAHLO 100% de Agave
TEQUILA BLANCO, N° 017278482, emitido por la Oficina de
Propiedad Intelectual de la Unién Europea, EUIPO, a nombre de
FRIDA KAHLO CORPORATION.

VH.Certificado de Registro de la marca FRIDA KAHLO, N° 017352352,
emilido por la Oficina de Propiedad intelectual de la Union
Europea, EUIPO, a nombre de FRIDA KAHLO CORPORATION.

VIl. Cerificado de Registro de la marca FRIDA KAHLO, N°
0174933085, emitido por la Oficina de Propiedad Intelectual de la
Union Europea, EUIPO, a nombre de FRIDA KAHLO
CORPORATION.

IX. Certificado de Registro de la marca FRIDA, N° 017824905, emitido
por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unidn Europea,
EUIPO, a nombre de FRIDA KAHLO CORPORATION.

X. Certificado de Registro de la marca FRIDA KAHLO, N° 015085517,
emitido por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Union
Europea, EUIPO, a nombre de FRIDA KAHLO CORPORATION.

XI. Certificado de Registro de la marca FK, N° 015116601, emitido por la
Oficina de Propiedad Intelectual de la Unién Europea, EUIPO, a
nombre de FRIDA KAHLO CORPORATION.

Xll.Certificado de Registro de la marca FRIDA KHALO, N° 015589179,
emitido por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unién
Europea, EUIPQO, a nombre de FRIDA KAHLO CORPORATION.

Xlll. Certificado de Registro de la marca FRIDA, N° 016251134,
emitido por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unién

Europea, EUIPO, a nombre de FRIDA KAHLO CORPORATION.
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XIv.

XVI.

XVIL.

XVII.

XiX.

Certificado de Registro de la marca FRIDA Female Rights and
Disability Award, N° 017735127, emitido por ia Oficina de
Propiedad Intelectual de la Unién Europea, EUIPO, a nombre de
FRIDA KAHLO CORPORATION.

Declaraciéon de otorgamiento de proteccion para la marca FRIDA
KAHLO, registro N° 1250070, emitido por [a Oficina de Propiedad
Intelectual ds la Unidn Europea, EUIPO a nombre de FRIDA
KAHLC CORPQORATION.

Declaracion de otorgamiento de proteccion para la marca FRIDA
KAHLO, solicitado bajo el numero 86348369, por reconocimiento
del registro intemacional N° 1250070 a nombre de FRIDA KAHLO
CORPORATION, de la Oficina de marcas de la Republica Popular
China.

Certificado de Registro de la marca FRIDA KAHLO, N® 3585191,
emitido por la Oficina de Propiedad Intelectual de India, a nombre
de FRIDA KAHLO CORPORATION.

Certificado de Registro de la marca FRIDA KAHLO, N°® 3585182,
emitido por la Oficina de Propiedad Intelectual de India, a nombre
de FRIDA KAHLO CORPORATION.

Certificado de Registro de la marca FRIDA KAHLO, N° 3585193,
emitido por la Oficina de Propiedad Intelectual de India, a nombre
de FRIDA KAHLO CORPORATION.

Certificado de Registro de la marca FRIDA KAHLO, N° 3585194,
emitido por la Oficina de Propledad Intelectual de India, a nombre

de FRIDA KAHLO CORPORATION.
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XXI.

XXiIl.

XXl

XXIV.

XXV,

XXVI.

Certificado de Registro de la marca FRIDA KAHLO, N° 6017488,
emitido por la Oficina de Internacional de Patentes de Yoshikawa,
Japon, a nombre de FRIDA KAHLO CORPORATION.

Certificado de Registro de la marca FRIDA KAHLO (en chino}, N°
23655356, emitido por la Oficina de Marcas de China, a nombre
de FRIDA KAHLOC CORPORATION.

Certificado de Registro de la marca FRIDA KAHLO {(en chino), N°
23655357, emitido por la Oficina de Marcas de China, a nombre
de FRIDA KAHLO CORPORATION.

Certificado de Registro de la marca FRIDA KAHLO (en chino), N°
23655358, emitido por la Oficina de Marcas de China, a nombre
de FRIDA KAHLO CORPORATION.

Certificado de Registro de la marca FRIDA KAHLO, N° 25519719,
emitido por la Oficina de Marcas de China, a nombre de FRIDA
KAHLO CORPORATION.

Certificado de Registro de la marca FRIDA KAHLO, N° 25519720,
emitido por la Oficina de Marcas de China, a nombre de FRIDA

KAHLO CORPORATION.

XXVII. Certificado de Registro de la marca FRIDA KAHLO, N° 25519721,

emitido por la Oficina de Marcas de China, a nombre de FRIDA

KAHLO CORPORATION.

XXV, Certificado de Registro de la marca FRIDA KAHLO, N°

25519722, emitido por la Oficina de Marcas de China, a nombre
de FRIDA KAHLO CORPORATION.
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XXIX. Certificado de Registro de la marca FRIDA KAHLO, N° 1858313,
emitido por la Oficina de Marcas de Australia, a nombre de FRIDA
KAHLO CORPORATION.

XXX. Copia simple del certificado de Registro de la marca FRIDA
KAHLO, N° 119874, emitido por la Oficina de Marcas del Reino de
Baréin, a nombre de FRIDA KAHLO CORPORATION.

XXXI. Copia simple del certificado de Registro de la marca FRIDA
KAHLO, N° 711320, emitido por el Instituto Federal de Propiedad
Intelectual de Bélgica, en neerlandés, a nombre de FRIDA KAHLO
CORPORATION.

XXXIL. Certificado de Registro de la marca FRIDA KAHLO, N°
2017/58912, emitido por la Oficina de Patentes y Marcas de
Turquia, en turco con su traduccion al ingles, a nombre de FRIDA
KAHLO CORPORATION.

XXXI. Certificado de Registro de la marca FK, N° 1286726,
emitido por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile a
nombre de FRIDA KAHLO CORPORATION.

XXXIV, Certificado de Registro de la marca FK, N° 1286727,
emitido por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile a
nombre de FRIDA KAHLO CORPORATION.

XXXV.Certificado de Registro de la marca FK, N° 1286728, emitido por
el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile a nombre de
FRIDA KAHLO CdRPORATION_.

XXXVL Certificado de Registro de la marca FK, N° 1286729,
emitido por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile a

nombre de FRIDA KAHLO CORPORATION.
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XXXVIL. Impresién del sitioc web de FRIDA KAHLO RESTAURANTE,
http.//www.fridakahlorestaurante.com/index.html#guienessomos,
desarrollado por el Grupo ALTA Corp., bajo la licencia oficial de
FRIDA KAHLO CORPORATION.

XXXVIII. Impresion del sitio web de FRIDA MEXICAN PRODUCTS
GMBH, https:/ffridakahlo.ch/, bajo la licencia oficial de FRIDA
KAHLO CORPORATION.

XXXIX. Copia de la resolucion de fecha 29 de febrero de 2018,
emitida por la Sala Especializada en Materia de Propiedad
Intelectual del Tribunal Federal de México, sobre el expediente
475/13-EPI-01-1.

XL.Copia de la resolucion de fecha 30 de junio del 2018, emitido por el
Noveno Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer
circuitc de Meéxico, sobre el proceso de Amparo Directo
N°302/2016.

XLIl. Copia de la resolucion de fecha 12 de julio de 2017, emitida por la
Suprema Corte de Justicia de la Nacién de México, sobre el
proceso de Amparo Directo en Revision N° 4238/2016.

XLN. Copia de la resolucién de fecha 29 de febrero de 2016, emitida
por la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del
Tribunal Federal de México, sobre el expediente 473/13-EPI-01-8.

XLIll. Copia de la resolucion de fecha 18 de agosto del 2016, emitido
por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar
de la Novena Region de México, sobre el proceso de Amparo

Directo N°302/2016.
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Con dichos documentos, mi mandante dejaba del todo asentado que los

signos distintivos derivados de la figura de dofla FRIDA KAHLO son asociados

directamente a ellos y que las pretensiones de las opositoras eran totalmente

infundadas, toda vez que FRIDA KAHLO CORPORATION es la legitima titular de las

mismas, en base a los contratos de cesion celebrados con dofa ISOLDA PINEDO

KAHLO, con anterioridad a su muerte, sin haber pasado dicha propiedad a las

herederas

D) Sentencia de Primera instancia dictada por la Directora de INAPI

de la misma.

Asi, luego de un procedimiento que duré cerca de 11 meses, con fecha

de 16 de septiembre de 2019 el Director Nacional de INAPI dictaminé sentencia,

rechazando adecuadamente las peticiones de la oponente, sefalando como

fundamento:

“4, Que el oponente ha fundado su demanda en lo previsto en
el articulo 20 letra k) de la Ley 19.039, la que sefiala que no
podran registrarse como marca comercial: “Las contrarias al
orden publico, a la moral o las buenas costumbres,
comprendidas en éstas los principios de competencia leal y
ética mercantil”.

5. Que, en consideracion a las causales de irregistrabilidad y
argumentos expuesltos en la parte expositiva, este Tribunal ha
centrado su analisis en determinar si concurren © no en la
especie los hechos que conslituyen las causales de
irregistrabilidad alegadas.

6. Que, la finalidad de la causal de irregistrabilidad alegada por
el oponente es impedir la concesion de un “monopolio legal”
respecto de un sfgno que contraviene el estado de derecho o
que puede ser percibido por el publico consumidor como
directamente contrario a las normas morales basicas de la
sociedad.

7. Que si bien los conceptos sefalados en la Ley del ramo no
han sido definidos de forma estricta por la misma, fratdndose
de orden publico, el Diccionario de la Real Academia de la
Lengua lo ha definido como “aquella situacion de normal
funcionamiento de las instituciones publicas y privadas, en la
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que las personas ejercen pacificamente sus derechos y
libertades”. Asimismo, para e/ profesor Fernandez Novoa e/
orden publico dehe ser concebido como el confunto de
principios juridicos, politicos morales y econémicos que
son absolutamente abligatorios para la conservacién del
orden social del pueblo en una época determinada, en
consecuencia estardn prohibidos Jlos signos gque
contengan, Indiquen, correspondan a aludan a actos,
conductas o hagan apologias de actos ilegales. Por su
parte, traténdose de la moral, el Diccionario de la Real
Academia de la Lengua la ha definido para estos efectos como
fa doctrina del obrar humano que pretende regular el
comportamiento individual y colectivo en relaciébn con el
blen y el mal y los deberes que implican. En consecuencia
esta causal apunta a aqueflos signo que confengan, indiquen,
correspondan a aludan a conductas socialmente reprochables
sin ser ilegales. Finalmente, en lo que se refiere a las buenas
costumbres podemos definirlas como aquellas conductas
que reflefan la adecuacion entre la actuacién individual o
colectiva y la moral, que se traducen en todas aquellas
conductas de comportamiento soclalmente aceptadas por
fa generalidad de la sociedad

8. Que las buenas costumbres sefialadas en el pdrrafo
anterior comprende: |) aquellos signos contrarios a los
principios de competencia leal, el cual supone
competencia comercial entre las partes y se entlende por
tal las normas expresas sobre el particular y ii) aquelfos
signos contrarios a los principios de ética mercantil, el
cual aun cuando no exista competencia comercial entre fas
partes se refiere a la publicidad engafiosa o al abuso de
publicidad,

9. Que el demandante basa su demanda en el hecho que se
encontraria rescindido el Convenio de Asoclacién
celebrado entre MARA CRISTINA TERESA ROMEO
PINEDO, ISOLDA PINEDO KAHLO (representada por MARA
DE ANDA ROMEOQ), MARA ROMEO PINEDO, MARA DE
ANDA ROMEO, /a sociedad FRIKHALO DE MEXICO S.A. DE
C.V. (representada por MARA CRISTINA TERESA ROMEO
PINEDO), y CASABLANCA DISTRIBUTORS C.A.
(representada por Carlos Dorado Fernandez), suscrito con
fecha 20 de enero de 2005 el que tenia por finalidad que Ia
sociedad demandada pudiera explotar mundialmente los
derechos de la marca e Imagen de FRIDA KAHLO, lo cual, a
su juicio, vulnera el principio de competencia leal y ética
mercantil, ya que el demandante solo intenta apropiarse de
una marca ajena, que adernas en famosa a nivel mundial,
solo a fin de beneficiarse de su prestigio y notoriedad.

70. Que, analizada la prueba aportada no le es posible a
esfe seontenciador tener por acreditado los hechos que
permiten configurar la causal de irregistrabilidad alegada,
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toda vez que si bien el demandante acompand una copla
documento de aviso de recisién del contrato anteriormente
individualizado por el cual se revocaria la autorizacién de
usar el nombre FRIDA KAHLO, es del caso sefialar que, no
se ha acreditado ante este Tribunal que dicho contrato se
encuentre efectivamente terminado, expirado o rescindido.

11. Que corresponde rechazar la demanda, fundada en Ia
letra k) del articulo 20 de la Ley 19.039, toda vez que la
parte demandante no acompand documentos suficientes o
algun antecedente plausible tendiente a acreditar los
presupuestos contemplados en dicha causal de
irregistrabllidad. Que si bien el actor acompafid
documentacion centrada principalmente, en impresion de
estados financieros del solicitante, copia del Convenio de
Asociacién celebrado entre MARA CRISTINA TERESA
ROMEQ PINEDOQ, ISOLDA PINEDO KAHLOQ (representada por
MARA DE ANDA ROMEQC), MARA ROMEQ PINEDO, MARA
DE ANDA ROMEQO, /a sociedad FRIKHALO DE MEXICO S.A.
DE C.V. (representada por MARA CRISTINA TERESA ROMEQO
PINEDO), y CASABLANCA DISTRIBUTORS CA.
(representada por Carlos Dorado Fernandez), suscrito con
fecha 20 de enero de 2005 el que tenia por finalidad explotar
mundialmente los derechos de la marca e imagen de FRIDA
KAHLO y copia simple de documento de recision de contrato
de Cesién de derechos celebrado el 20 de enero de 2005 entre
FRIKAHLO DE MEXICO S.A DE C.V., MARA CRISTINA
TERESA ROMEO PINEDO y MARA DE ANDA ROMERO, y
CASABLANCA DISTRIBUTORS C.A., de fecha 23 de febrero
de 2017, por el cual se revocaria la autorizacion de usar ef
nombre FRIDA KAHLO, es del caso sefialar que consta en
aufos a partir de la prueba acompafiada y de las declaraciones
de las partes en pugna formuladas en sus escritos de oposicién
y contestacién de la demanda, que efectivamente existio
dicho contrato de explotacion de la figura de la célebre
artista mexicana Frida Kahlo. Sin embargo, no se ha
acreditado ante este Tribunal que dicho contrato se
encuentre terminado, expirado o rescindido. A mayor
abundamiento, no corresponde a este Tribunal hacerse
cargo de determinar si el contrato se encuentra
efectivamente rescindido, ni de la alegacion formulada por
el oponente respecto de haberse cumplido la condicién
resolutoria establecida en el contrato anteriormente
individualizado y en virtud del cual se le pondria término,
toda vez que dichos argumentos corresponden a materias
que no son de competencia de este Instituto, que no tienen
ninguna relaciéon con el analisis marcario propiamente tai,
y que por tanto, su aplicacién e interpretacién no es de su
competencia, motivo por el cual estos antecedentes
resultan ser insuficientes para que este Instituto tenga por
acreditado el hecho que el demandado solicité la marca
impugnada vulnerando los principios de competencia leal
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y ética mercantil. Es del caso agregar, que existe un
principlo de general aplicaciéon y absolutamente asentado
en nuestra legislacibn que es el de la buena fe,
entendiendo por tal la conciencia de haberse adquirido el
dominio de la cosa por medios legitimos, exentos de
fraude y de todo otro vicio, principio que ademéas por
disposicion expresa del articulo 707 del Cédigo Civil se
presume. Por tanto, existiendo dicha presuncién y no
constando en autos antecedentes o pruebas objetivas que
permitan concluir de manera racionalmente fundada y
acorde a las reglas de Ja sana critica que el demandado de
autos ha incurrido al momento de la presentacién de Ja
presente solicitud en alguna conducta contraria a la buena
fe, no cabe mas que rechazar las alegaciones formuladas
por el demandante y la demanda de oposicion fundada en
fa causal de Irregistrabilidad establecida en la letra k) del
articulo 20 de Ja Ley 19.039.

12. Que atendido lo anterior, se rechazara también la oposicién
basada en la infraccién de la letra f) del articulo 20 de la Ley
19.039, por cuanto el demandarie no ha acompariado pruebas
o anfecedentes suficientes que permitan acredilar la presente
causal, motivo por el cual no se advierte como el signo pedido
podrfa ser inductivo a error 0 confusion, en relacion a la
cualfdad, el género o el origen de la cobertura a distinguir”

Dicha sentencia recogia adecuadamente que seria contrario a derecho
acoger las pretensiones de la demandante, pues aquella lamaba a que el tribunal
fallara en base a io que {a propia oponente itamo “una duda razonable” para estimar
existente la mala fe de mi mandante, contrariando con ello cualquier principio de
derecho, en que lo presumido en cualguier caso es la buena fe del solicitante, y por
tanto quien tiene que eliminar dicha presuncion es quien alega la mala fe, lo que en
ningun caso fue realizado por la actora.

Asi, sl blen la contraria sefalié que “(...) no pretende que en esta sede
jurisdiccional se zanjen o discutan latamente los confiictos comerciales y de otra
indole que tienen las partes del presente proceso (...)", ello no se condice de forma
alguna con los documentos y argumentos base de su pretension, siendo entonces la

Gnica forma de interpretar coherentemente lo sefalado como que se encontraba

32

8¢




!
|
|
I

e Albagli
Zaliagnik

presentando la demanda de oposicién para imponer su visiéon del problema vy los
intereses que representa, como Unicos y plenamente ajustados al derecho mexicano
@ internacional, sin que exista para elio un verdadero pronunciamiento de un tribunal
competente.

La demandante sefalé y tomdé como absolutos hechos propios,
otorgandole efectos juridicos que no han sido comprobados en ningun caso por el
tribunal competente, declarando en variadas ocasiones que hizo tal 6 cual acto
“corectamente” y que ello causaria los efectos juridicos que unicamente la
demandante seflalaba, actuando como juez y parte de sus propios actos. Mas aun, la
misma, interpreté clausulas contractuales y les otorgdé un efecto que pretende sea
obedecido por terceros como mi mandante, quien tiene derechos consolidados sobre

sus activos.

E)} Recurso de Apelacién interpuesto por la oponente de autos.

Frente a dicha sentencia de primera instancia, la oponente decidid
interponer recurso de apelacion para ante el Honorable Tribunal de Propiedad
Industrial, reiterando sus argumentos indicados en primera instancia, incluyendo la
breve biografia sobre FRIDA KAHLO, la relaciones de aquella con las demandantes,
y la relacién de las demandantes con mi representada.

Dentro de las consideraciones de hecho que incorpord en segunda
instancia seiald que en ol contexto de las disputas iniciadas entre las partes del
Convenio de Asogciacién, se dedujo demanda en procesc ordinario de mayor
cuantia en Panama en contra de FRIDA KAHLO CORPORATION y dofia Arelys
Quiroz _por no cumplirse los fines para los cualas FRIDA KAHLO
CORPORATION fue creada, solicitando la disolucién y la liquidacién de FRIDA
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KAHLO CORPORATION. Aquel proceso, tal como se demostrd por esta parte

en segunda instancia, fue completamente denegado por la autoridad,

desechando la demanda de las opositoras.

Por su parte, indicé también gue no pretendia que la autoridad marcaria
chilena resolviera los mtiltiples y diferentes conflictos que las partes involucradas
puedan tener o tienen en otras jurisdicciones, sino que Unicamente analizara en
detalle los antecedentes aportados tanto por la solicitante como las oponentes, con (o
cual claramente esta parte siempre ha concordado. Pese a eso, la contraria sefald
que lo que buscaba era que el Honorable Tribunal de segunda instancia concluyese
gue existe una duda razonable respecto a quien detenta los fegitimos derechos
recaidos sobre la imagen y marca comercial de la artista FRIDA KAHLO, lo cual deja
en plena evidencia que si buscaba dar por resuelto en instancias incompetentes un
problema que tiene con un tercero, CASABLANCA DISTRIBUTORS, queriendo que
mi mandante acate sus dichos, sin ningin pronunciamiento que avale los mismos
detras, sustentando unicamente en ello 1a mala fe.

La oponente sefiald que consideraba que el andlisis hecho por el
sentenciador de primera instancia era errado, pues con toda la documentacion y
antecedentes aportados resultaba posible “cuestionar” 1a legitimidad de la solicitante
sobre la marca pedida a registro, quien se encontraba en pieno conocimiento de los
conflictos entre las partes. Lo planteado por 1a oponente resulta fuera de toda ldgica,
toda vez que no es a las reglas mas basicas de la sana critica, pues considerar que
sblo en base de los meros dichos unilaterales de una parte de un Contrato en el cual
mi rnandante no es parte, que ni siquiera se encuentran abalados por un tribunal, no
saca de mi mandante los derechos que tiene consolidados, que las propias

demandantes reconocieron le fueron cedidos legitimamente por dofa |ISOLDA
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PINEDO KAHLO, y con elio queda en evidencia que 8l actuar de FRIDA KAHLO
CORPORATION sigue siendo claramente legitimo y de buena fe.

Sefialo que “un agente en el mercado que actua en base a la
competencia leal y principios de la ética no procederia a solicitar un registro marcario
a sabiendas que sus derechos son legitimamente cuestionados, no sdlo por mis
representadas, sino también por jurisdicciones extranjeras™, y fundamentd este dicho
en la sentencia emanada por la autoridad mexicana la cual reconoce la existencia de
una condicién resolutoria en el contrato, y que elio podria provocar una transferencia
de cumplirse las condicicnes expuestas. Sin embargo, ello claramente no posiciona a
mi mandante en la obligacién de transferir. Asimismo, dicha resolucion hace
referencia a diversas acciones legales, sin embargo, a la fecha de hoy la mayor parte
de dichas acciones ya han sido resueltas en su mayoria en favor de mi mandante, y
en el ultimo caso, ninguna de ellas da por sentada la mala fe de la cual el oponents
ha intentado acusar a mi mandante.

Es importante sefialar que la demandante ha citado otros fallos que
fueron dictados a su favor, aunque por razones distintas a las que ha alegade el
oponente en autos. Sin embargo, dichos fallos son un numero del tode minoritario
con respecto a los que esta parte tambien ha presentado durante el presente juicio y
an los cuales se han rechazado de forma absolfuta las pretensiones de |a contraria,
especialmente en lo que respecta a la mala fe. Ademas, esta parte también ha
demostrado a través de la prueba acompafado en segunda instancia que muchos de
los fallos citados por la parte oponente luego fueron revocados por el tribunal
superior correspondiente, como es el caso de las sentencla peruana acompanada, la
sentencia mexicana que otorgaba wuna medida precautoria del todo
desproporcionada, y la sentencia panamefia a la que la demandante hacia referencia

en su recurso de apelacion.
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De esta manera, queda del todo claro que la oponente de autos no tuvo
ningun problema en presentar ante las diferentes instancias, material probatorio del
todo parcial, debiendo esta parte dar cuenta del verdadero alcance de las declslones
indicadas, en base a argumentos de texto.

Asimismo, vuelve a hablar de la notificacién generada por dicha parte,
cual consistia en una mera carta sin sustento alguno y menos aun con facultad
suficiente para que en base a su mera consideracién mi mandante tuviese gue
renunciar a sus derechos y activos mas esenciales.

De esta forma, la oponente en su recurso de apelacion solicitd se
revocara la sentencia de primera instancia por existir una duda razonable sobre los
derechos de la marca FRIDA KAHLQ, al haber aquelia iniciado diferentes procesos —
la mayoria de ellos fallados en su contra, ninguno de los cuales daba por acreditada
la mala fe- y también enviado una carta a mi mandante, sin un pronunciamiento
judicial por el tribunal competente que avalara sus dichos en forma aiguna, en base a

lo cual pretendia diera por acreditada la mala fe de esta parte solicitante.

F) Prueba presentada en Segunda Instancia.

Asl, la oponente de autos en su recurso de apelacion acompafid los
siguientes documentos:

1. Resolucion N°44314 dictada en el Expediente N°161556740 por el
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia
de Industrla y Comercio de Colombia respecto de la solicitud de registro de la
marca FRIDA KAHLO para distinguir servicios de las clases 35 y 41, de fecha 9
de septiembre de 2019.

2. Resolucién N°44315 dictada en el Expediente N°16065875 por el

Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia
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de Industria y Comercio de Colombia respecto de la solicitud de registro de la

marca FRIDA KAHLO para distinguir servicios de las clases 14, 25 y 28, de
fecha 9 de septiembre de 2019.

3. Resolucion N°44543 dictada en el Expediente N° SD2016/0010258 por el
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia
de Industria y Comercio de Colombia respecto de la solicitud de registro de la
marca FRIDA KAHLO para distinguir productos de la clases 21, de fecha 10 de
septiembre de 2019,

4. Resoluciébn N°44544 dictada en el Expediente N° SD2016/0010267 por el
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia
de Industria y Comercio de Colombia respecto de la solicitud de registro de la
marca FRIDA KAHLO para distinguir productos de la clases 24, de fecha 10 de
septiembre de 2019..

5. Resolucion N°44545 dictada en el Expediente N° SD2016/0011397 por el
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia
de Industria y Comercio de Colombia respecto de la solicitud de registro de la
marca FRIDA KAHLO para distinguir productos de la clases 16, de fecha 10 de

septiembre de 2019,

Por su parte, esta solicitante, en segunda instancia acompané nuevos
documentos para reforzar su posicion, demostrando de manera fehaciente la buena fe
de esta parte:

1. Copia del certificado de Registro de la marca FRIDA KAHLO (mixta), Processo
N°911468919, emitido por el Instituto Nacional da Propiedade Industrial de

Brasil.
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2. Copia del certificado de Registro de la marca FRIDA KAHLO, Nimero de

v20

Aplicacidén 1154940, de Canada.
3. Copia del duplicado de certificado de Registro de la marca FRIDA KAHLO,
Registro N° 263433, emitido por el Registro de la Propiedad Industrial de la

Reptiblica de Costa Rica.

4. Copia del certificado de Registro de ia marca FRIDA KAHLO, Registro N°
207234, de Guatemala.

5. Copla del reporte de Registro de la marca FRIDA KAHLQ, Registro N° 785993,
emitido por el Instituto Mexicano de la Propiedad industrial.

8. Capia del reporte de Registro de la marca FRIDA KAHLO, Registro N° 785994,
emitido par el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

7. Copia del reporte de Registro de la marca FRIDA KAHLO, Registro N° 919100,
emitido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

8. Copia del certificade de Registro de la marca FRIDA KAHLO, Solicitud N°
221376, emitido por la DIGERPI, de Panama.

9. Copia del certificado de Registro de la marca FRIDA KAHLO, N° de Certificado

. P00194132, emitido por el INDECOPI, de Pert.

10.Cepia del correo electrénico sobre el Registro de la marca FRIDA KAHLO,
Registro N° 3318802, de Estados Unidos, enviado por la USPTO.

11.Copia del certificado de Registro de la marca FRIDA KAHLO, emitido por la
OAMI, N°004413803.

12.Copia simple de la resolucién de fecha de 31 de octubre de 2019, del juicio de
amparo 1501/2018-1l emitida por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia
Administrativa en la Ciudad de México, en virtud de la cual se amparb a FRIDA

KAHLO CORPORATION, delandose sin efecto la medida precautoria que

obligaba a mi representada a abstenerse de cualquier acto comercial tendiente
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a_ ejecutar el objeto social de FRIDA KAHLO CORPORATICN, la_marca,

imagen, firma vy retrato de Frida Kahlo, y los productos que cuenten con la

misma, por haberse decretado sin fundamentos y vulnerando los derechos

fundamentales de mi mandante.

13.Copia de la Sentencia N°25-2018/P1-018-2018/120476/0001-15, dictada por el

Juzgadoe Tercero de Circuito de lo Civil, Primer Circuito Judicial de Panama, de

fecha 30 de abril de 2018, que dice relacion con los documentos gue acompaid

la_recurrente en los documentos individualizados en log numeros 5 y 6 de lo

principal presentados en el escrito de fecha 13 de mayo de 2019. En la

presente sentencia se rechazé la peticién de doha Mara Cristina Romeo Pinedo

de querer anular una escritura y disolver ia sociedad Frida Kahio Comoration,

sefalando que la actora no demostrd fehacientemente su calidad de accionista,

en _vista a que habiendo recibido sus acciones al portador, hoy so6lo han

demostrado tener copias de las mismas, siendo esto insuficiente por la esencia

de la clase de acciones,

14.Copia simple del Contrato de Cesion de Derechos, celebrado por Isolda Pinero

Kahlo, representado por dofla Mara Cristing Teresa Romeo Pinedo, vy Frida

Kahlo Corporation, celebrado el 25 de mayo de 2007. Ep este documento se

mantiene en evidencia que lps herederos de Frida Kahlo cedié v transfirid a

Frida Kahlo Corporation los derechos completos vy exclusivos, titulos e intereses

de las marcas, no reservandose derecho alguno sobre las misma, incluso

quedando expresamente acordado y entendidc que en el casg de que Ja

Cedente sea propietario de cualquier otra marca o solicitud de marca gque

incluya la denominacién "FRIDA KAHLO", ge entiende incorporada a la cesidn.

15.Copia de la resolucion de fecha 28 de febrero de 2018, emitida por la Sala

Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de
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México, sobre el expediente 476/13-EPI-01-12. En dicha resolucidon se declara

Inadmisible ia pretensién de Mara Romeo, Mara De Anda Romeo, y FRIKAHLO

DE MEXICO para revocar |a resolucién que desechd la solicitud de transmisién

de derechos de una marca a su nombre, siendo esta de mi mandante FRIDA

KAHLO CORPORATION, estimando infundados todos los fundamentos

esqgrimidos.

16.Copia de la resclucién de fecha 4 de abril de 2019, emitida por el Noveno
Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito de México,
sobre el proceso de Amparo Directo D.A. 892/2018, por el expediente 476/13-

EPI-01-12. En dicha resoluclidn se rechaza la queja a la resolucion acompafada

en el numeral anterior, y se sobresee el |uicio de amparo interpuesto por Mara

Romeo, Mara De Anda Romeo, y FRIKAHLO DE MEXICO.

17.Copia de la resolucion de fecha 29 de agosto de 2019, emitida por la Sala
Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de

México, sobre el expediente 2233/17-EPI-01-3. En dicha resolucién se declara

inadmisible la pretension de MARA ROMEOQ, MARA DE ANDA ROMED, vy

FRIKAHLO DE MEXICO para revocar la resolucién que desechd la solicitud de

transmision de derechos de una marca a su _nombre, siendo esta de mi

mandante FRIDA KAHLO CORPORATION, estimando infundados todos los

fundamentos esgrimidos.

18.Copia de la resolucion de fecha 2 de septiembre de 2019, emitida por la Sala
Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de

México, sobre el expediente 2234/17-EPi-01-5. En dicha resolucién se declara

inadmisible la pretensién de MARA ROMEQ, MARA DE ANDA ROMEQ, y

FRIKAHLO DE MEXICO para revocar la resolucion que desechd la solicitud de

transmisién dJde derechos de una marca a su nombre, siendo esta de mi
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mandante FRIDA KAHLO CORPORATION, estimando _infundados iodos los

fundamentos esgrimidos

19.Copia de la resolucion de facha 9 de septiembre de 2019, emitida por la Sala

Especializada en Materia de Propiedad Intelectual dsl Tribunal Federal de

México, sobre el expediente 2235/17-EPI-01-11. En dicha resolucion se declara

inadmisible la pretension de MARA_ROMEC, MARA DE_ANDA ROMEOQ, vy

FRIKAHLO DE MEXICO para revocar la resclucion gue deseché la solicitud de

transmision de derechos de una marca a su nombre, siendo esta de mi

mandante FRIDA KAHLO CCRPORATION, estimando Infundados todos los

fundamentos esgrimidos.

20.Copia de la resolucidn de fecha 9 de septiembre de 2019, emitida por la Sala

21

Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de

México, sobre el expediente 2230/17-EPI-01-5. En dicha resolucion se declara

inadmisible la pretensidn de MARA ROMEQ, MARA DE ANDA ROMEQ, y

FRIKAHLQ DE MEXICO para revocar la resolucion que deseché la solicitud de

transmision de derechos de una marca a su nombre, slendo esta de mi

mandante FRIDA KAHLO CORPORATION, estimando infundados todos los

fundamentos esgrimidos.

.Copia de la resolucién de fecha 30 de octubre de 2019, emitida por la Sala

Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunai Federal de

México, sobra el expediente 2232/17-EPI-01-9. En dicha resolucion se declara

inadmisible la pretension de MARA ROMEO, MARA DE ANDA ROMED, y

FRIKAHLO DE MEXICO para revocar la rasolucidon que desechd la solicitud de

transmisién de derechos de una marca a su nombre, siendo esta de mi

mandante FRIDA KAHLO CORPORATION, sstimando _infundados todos los
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fundamentos esgrimidos para tener por actualizada la condicién_resoplutoria

alegada.

22.Copia de la resolucion de fecha 15 de noviembre de 2019, emitida por la Sala
Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de

México, sobre el expediente 2231/17-EP1-01-12. En dicha reggolucién se declara

tnadmisible la pretension de MARA ROMEO, MARA DE ANDA ROMEOQ, y

FRIKAHLO DE MEXICO para revocar la resolucién que desechd la solicityd de

transmision de derechos de una marca a su nombre, siendo esta de mi

mandante FRIDA KAHLO CORPORATION, estimando infundados todos los

fundamentos esgrimidos para tener por actualizada la condicién resclutoria

alegada.

23.Copia de la resolucidn de don José Alberto Monjards Osorio, Subdirector
Divisional de Servicios Legales, Registrales e indicaclones Geograficas de

Meéxico, de fecha 9 de octubre de 2017, gn gue sefnala que el Convenio de

Asociaciéon no es suficiente para dar cuenta de la condiclén resolutoria, v que

ademas es por el propio contrato que cualguier controversia ¢ reclamacion

debe ser sometida a arbitraje, sin existir sentencia que acredite que se llevé a

cabo la actualizacién de las ¢lausulas estipuladas.

24.Copia de la Resolucion de fecha 6 de noviembre de 2018, emitida por la Corte
Superior de Justicia de Lima, 24° Juzgado Contencioso Administrativo con Sub

especialidad en temas de Mercado, en la que se admite la demanda interpuesta

por FRIDA KAHILO CORPORATION contra INDECOPI, FRIKAHLO DE

MEXICO, MARA ROMEO, MARA DE ANDA ROMEOQ, para que se declare la

nulidad de la resolucién N°1021-2018/TPI-INDECOPI que fue indicada por ia

parte recurrente en el escrito de fecha 13 de mayo de 2019, bajo el numeral 8

de lo principal,
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De esta forma, quedaba del todo demostrado que mi mandante hasta la
fecha sigue vigente y con propiedad sobre sus activos, siendo del todo legitimo y de
buena fe su actuar al solicitar las diferentes marcas FRIDA KAHLO en la jurisdiccién
chilena, sin resultar razonable ni conforme a derecho que en base a lo que la
oponente llama “una duda razonable” generada sdlo por las acciones de la misma,
como han sido las demandas interpuestas en oftras jurisdicciones —la mayoria
rechazadas, y ninguna en la que se admita la mala fe- y la carta enviada por la
misma, la cual sélo contiene el parecer de dicha parte, y no se encuentra avalada por

ningun pronunciamiento jurisdiccional.

G) Sentencia de Segunda instancia dictada por el Honorable Tribunal de
Propiedad Industrial

Pese a todo lo anterior, en un procedimiento en que claramente debia
fallarse con aplicacién del derecho vigente, el Honorable Tribunal de Propiedad
Industrial aplicando contra derecho el art. 20 letra k), asi como el art 16, ambos de la
ley 19.039, revoco parcialmente la sentencia de primera instancia y acogié con ello la
aplicacion de la letra Kk} del art. 20 para una situacion que no correspondia,
sefialando como fundamento:

“SEGUNDO: Que, si bien, la solicitante basa la presentacién de
la solicitud en la cesion de derechos que la facultarfa al efecto,
puesto que las propias demandantes habrian suscrito un
contrato con la empresa Casablanca Distributors C.A. en virtud
del cual se constituy6 a la sociedad requirente, FRIDA KAHLO
CORPORATION, con el propésito, precisamente de explotar la
marca FRIDA KAHLO a nivel mundial, es importante tomar en
cuenta antecedentes adicionales para determinar si, aun en el
evento que FRIDA KAHLO CORPORATION, hubiera estado
facultada para explotar la marca, a la fecha de presentacién de
la solicitud, esto es el 21 de agosto de 2018, se enconiraba
habilitada para presentar nuevas solicitudes sin incurrir en las
causales de irregistrabilidad que se le imputan
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TERCERO: Que, la solicitante de la marca, reconoce la
existencia en el convenio de asoclacion en virtud del cual
estaria facultada para explotar la marca, de una clausula,
particularmente la clausula sexta, que contempla la posibilidad
de disolucion de FRIDA KAHLO CORPORATION y la
restitucion a flas “propietarias” de los derechos de la marca
FRIDA KAHLO ante la concurrencia de determinadas
circunstancias

CUARTO: Que, si bien se comparte la aseveracién relativa a
que este Tribunal no tiene competencia para pronunciarse
sobre el cumplimiento o incumplimiento de los requisitos o
supuestos para la disolucion de una sociedad, si puede
considerarios como antecedente para evaluar la causal de
irregistrabilidad alegada, contenida en la letra k} del articulo 20
de la Ley N°19.039, como ocurre en el caso de autos, en que
han existido una serie de actuaciones y comunicaciones entre
las herederas de FRIDA KAHLO, la empresa Casablanca y la
misma FRIDA KAHLO CORPORATION en el sentido que las
herederas legitimas de FRIDA KAHLO, reconocida como fales
por todas las partes del litigio, han notificado y comunicado a
las partes su derecho a poner término al convenio de
asociacién existente, comunicacion que fue notificada en una
fecha anterior a la de prestacién de esta solicitud. En efecto, ho
ha existido discrepancia en cuanto a que las herederas, con
fecha 23 de febrero de 2017, manifestaron su intencién de
poner término al convenio de asociacion y aunque no existe
prueba que elfo haya culminado o terminado con la disolucion
del convenio o de la propia FRIDA KAHLO CORPORATION, si
hay un conocimiento de que existe una controversia en torno al
cumplimiento de los supuestos del convenio de asociacion y
por ende los derechos existentes a futuro de la marca FRIDA
KAHLO, razén suficiente para estimar que al existir el
conocimiento de tal controversia, intentar un nuevo registro
contradice los principios de un comportamiento o conducta
comercial acorde con la competencia leal, mas aun cuando Ia
parte que se opone al registro marcario incluye a las propias
herederas legitimas de la gran artista mexicana FRIDA KAHLO.

QUINTO: Que, en efecto los principios de la competencia leal
suponen que ésta sea limpia en igualdad de condiciones,
impulsada por el trabajo desplegado, el impetu de los actores
mercaniiles y sus propias capacidades de desarrollar un
negocio de manera mas eficiente que su adversario, de manera
que, ante el conflicto, el hecho que uno de ellos se anticipe al
ofro, extendiendo su proteccion marcaria a jurisdicciones en las
que actualmente no poseen registro ninguno de los dos, gira la
neutralidad de la competencia, en favor de aquel que se
anticipa y al final del dia, del que tenga mas recursos para
sostener los procesos de registro y litigios que se iran
reproduciendo en todo el mundo en que se conocio a la artista
—destinos de natural destino para ambos litigantes- todo lo cual,
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implica generarse una ventaja que no se funda en una
competencia leal y justa, motivos por los cuales se entiende
vulnerada la letra k) del articulo 20 de la ley del ramo.

SEXTQ: Que, por lo precadentemente expuesto, cabe estimar
atendibles parcialmente los fundamentos del recurso de
apelacion interpuesto a fojas 436, en la forma que se sefialara
en la parte resolutiva de/ fallo.”

Resulta evidente que en la referida sentencia, el Honorable Tribunal

fallé _contrario_a derecho al ampliar la_aplicacién del art. 20 letra k] a una

situacion no correspondiente, y mas aun, al fallar en contra los principios

bésicos de la sana critica, es decir, contra Jo ssfialado por 8! art. 16, ambos de la

Ley 19.039, todo lo cual constituye infraccidn de ley con incidencia sustancial en

lo dispositivo del fallo recurrido.

Tal como puede verse, gl no considerar la sentencia de segunda
instancia de forma aiguna tos antecedentes y argumentos aportados por esta parte nl
en primera ni en segunda instancia, necesariamente llevd a que se cometiera una

infraccion a la ley que incide substancialmente en lo dispositivo del fallo.

Asi, la marca ';:_M‘{“M" fue rechazada a registro adn siendo una
marca que cumple con todos los requisitos del art. 19 de la Ley 19.039 y se abstiene
de presentarse an las situaciones de prohibicién indicadas por el art 20 de la Lay
19.039, incluyendo la indicada por la letra k), lo cual fue desestimado por el
sentenciador de segunda instancia en base a argumentaciones fundadas en la mala

aplicacian de la lay y en contravencidon de las leyes reguladoras de la prusba.
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H. ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CASACION EN EL FONDO

Para la mayor claridad en la exposicion de este recurso, y antes de
analizar las infracciones de ley incurridas en el fallo impugnado por la via de casacién,
a continuacion, expondremos el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad para

este tipo de recursos.

A) El recurso ha sido interpuesto en contra de una sentencia definltiva de

segunda instancia en materia regida por la Ley 19.039

El articulo 17 bis B de la Ley 19.039 establece que el recurso de
casacion en el fondo tiene lugar en contra de las sentencias definitivas de segunda
instancia. En sl caso de autos, la sentencia recurrida, dictada y notificada con fecha 6
de febrero de 2020, ha sido dictada por este Honorable Tribunal de Propiedad
Industrial, quien revocd parcialmente la sentencia de primera instancia, dictada el 16
de septiembre de 2019, en el sentido de acoger la causal del literal k) del art. 20 de la
ley 19.039, rechazando asi la marca solicitada por esta parte bajo [a Solicitud N°

1.297.9486.

B) El recurso ha sido Interpueste dentro de plazo

El mismo articulo 17 bis B, establece que los recursos se interpondran y
tramitaran de acuerdo con io estabiecido en las disposiciones pertinentes del Cédigo
Organico de Tribunales y del Cédigo de Procedimiento Civil. Asi, el articulo 770 del
Codigo de Procedimiento Civil dispone que el recurso de casacion debera
interponerse dentro de los quince dias (habiles) siguientes a la fecha de notificacién de
la sentencia contra la cual se recurre. Pues bien, la sentencia recurrida fue dictada con
fecha 6 de febrero de 2020 y fue notificada por el estado diario con esa misma fecha,

de manera que el plazo para interponer el recurso de autos corr(a hasta el dia 24 de
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febrero de 2020. En consecuencia, queda de manifiesto que el recurso ha sido

interpuesto dentro del plazo establecido por la ley.

C) El recurso es patrocinado por abogado habilitado que no es procurador

del nimero

El articulo 772 del Cédigo de Procedimiento Civil dispone que el recurso
debe ser patrocinado por abogado habilitado para el ejercicio de la profesion que no
sea procurador del nimero, requisito legal que también se cumple en autos, como se

desprende de lo expuesto en el otrosi de esta presentacion.

D) La sentencia recurrida fue pronunciada con infraccion de ley

Como se desarrollara en detalle mas adelante, la sentencia recurrida ha
sido pronunciada con infraccién, en base a una errénea interpretacion, de los articulos

20 letra k) y 16 de la Ley 19.039.

E) Las infracciones alegadas han influido substancialmente en lo

dispositivo del fallo

Los errores de derecho de que adolece la sentencia recurrida han influido
sustancialmente en lo dispositivo del fallo, pues la correcta aplicacién de la disposicion
legal infringida necesariamente habria llevado a confirmar, integramente, la sentencia
de primer grado en cuanto acepto a registro la marca solicitada por esta parte, pues mi
mandante presenté ia misma de buena fe, en el ejercicio legitimo de sus derechos, sin
actuar de forma contraria al orden publico, la moral ni las buenas costumbres,
actuando de forma leal y en conformidad a la ética mercantil, lo cual acredité de
manera fehaciente a lo largo del procedimiento, no existiendo un argumento legitimo
por parte de la sentenciadora de segunda instancia para arribar a las conclusiones

sostenidas. Profundizaremos en estos conceptos en acapite separado.
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F) Perjuicio reparable sélo con la invalidacién de la sentencia

El perjuicio producido por la sentencia recurrida, por su propia
naturaleza, es reparable solo con la invalidacién del fallo y la dictaciéon de una
sentencia de reemplazo que, dejando sin efecto |a sentencia recurrida, confirme la
sentencia de primer grado que rechaz¢ la demanda deducida por FRIKAHLO DE

MEXICO C.A. DE C.V, MARA CRISTINA TERESA ROMEO PINEDO, y MARA DE

ANDA ROMEOQO, aceptando a registro la marca M\K‘J‘L’ de mi mandante, por
ser éste el legitimo titular de la misma y no haber ningun derecho en contra que lo

establezca en situacién de mala fe.
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. INFRACCION DE LEY EN QUE INCURRE LA SENTENCIA RECURRIDA

La sentencia de segunda instancia, al haber revocado parciaimente el
fallo de primera, incurrié en infracciones a normas legales que influyeron
substancialmente en lo dispositivo del fallo, razén por la cual hemos debido recurrir
para ante la Excelentisima Corte Suprema para que, actuando conforme a derecho,
anule el fallo impugnado, dicte sentencia de reemplazo y, en definitiva, confirme la
sentencia de primera instancia, rechazando integramente la demanda de oposicion
presentada y conceda el registro de la marca solicitada.

Las infracciones de ley en que ha incurrido este fallo son las que se

indican a continuacion:

A) Infraccion al articulo 16 de la Ley 19.039

El articulo 16 de la Ley 19.039, vigente al momento de dictarse la
sentencia impugnada, sefiala: “En los procesos a que se refiere este parrafo, la prueba
se apreciara segun las reglas de la sana critica”. De esta manera, la citada norma se
trata de aquella reguladora de la prueba en estos autos, siendo importante identificar
concretamente como es posible desatender la misma, aun cuando el recurso de
casacion no corresponda a una instancia.

La Sana Critica es el {...) sistema de valoracién en que se confia al juez
valorar la prueba, pero siempre de acuerdo a criterios racionales. El sistema de la
sana critica es una alternativa intermedia entre el sistema de prueba legal tasada y el
de infima conviccion, al constituir un término medio entre una valoracion a espaldas de

la realidad y la mera subjetividad del ,afuzgaa'or."4

¢ MATURANA, Javier (2014) “Sana Critica: Un sistema de valoracién racional de la prueba”, p. 102
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De este modo, un sistema de sana critica comprende tres condiciones
esenciales: (1) Racionalidad y objetividad en la valoracion; (2) Valoracién discrecional
dentro de ciertos pardmetros racionales genéricos; y (3) Fundamentacion. Por elio, Ia
sana critica puede definirse como aquel sistema de valoracion de Ia prueba, en que el
obfetivos y sujeto al respelo de paréametros racionales como los principios de la logica,
los conocimientos cientificamente afianzados y las maximas de la experiencias,
debiendo fundamentar su valoracién exponiendo las razones tenidas en consideracion

para estimar o desestimar todas las pruebas.®

Asij, el sistema de Sana Critica también esta sujeto a controles, en vista
del riesgo que existe de que la discrecionalidad en la valoracion de la prueba devenga
en arbitrariedad subjetiva, evitando asi que el sistema de sana critica se transforme en
uno de intima conviccion. Dentro de los medios de control es posible encontrar los
recursos, los que pueden ser tanto aquellos que persiguen la revocacion o reforma y

también aquellos que persiguen la invalidacion o nulidad, tal como la casacién.

De este modo, en el caso del recurso de casacién lo controlado es la
infraccion de los parémetros racionales. En este sentido, la Excelentisima Corte
Suprema sefialo en la sentencia de autos Rol 19.257-2018, del 12 de noviembre de

2019:

Sexto: Que af optar el legislador por el sistema de valoracion probatoria
denominado de sana critica —mejor llamodo, de opreciocion rezonodo—
ha impueste a los jueces la obligacion de observar los pardmetros gue
imponen las regilas_de la Idgica, las mdximas de In experiencia y el
conocimiento clentifico afianzado, en fo referido ol modo de apreciar las
probanzas y o la adopcidn de las subsecuentes conclusiones. Asi, lo labor
de establecer si la prueba traduce la verdad o falsedad de un determinado
enunciodo fdctico segun las reglas de lo sena critica no implica
irracionalidad para dejarse Hevar por la sola intuicién. “El juez que debe
decidir con arregio a la sana critica, no es libre de razonar a voluntad,
discrecionalmente, arbitrariamente” (Couture, Eduardo, "Obras. Tomo |,
Fundamentos del Derecho Procesal Civii”, Edit. Thomson Reuters Puntolex,

MATURANA, Javier (2014) “Sana Critica: Un sistema de valoracién racional de la prueba”, p. 107
S0
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Afio 2010, p. 244)}. Ei juez debe valorar la prueba limitado por las reglas que
fmpone el sistema de sana critica.

Las reglas de la Idgica estén compuestas, en sintesis, por la regla de la
identidad, mediante la cual se asegura que una cosa sélo puede ser lo gue
es y no otrg; la regla de la {(no) contradiccidn, por la que se entiende que
una cosa no puede entenderse en dos dimensiones, como ser falsa o
verdudera, al mismo tiempo; la regla def tercero excluido, la cual establece
que entre das proposiciones en la cugl una afirma y otra niega, una de ellas
debe ser verdadera, y, la regla de la razdn suficlente, por la cual cualquier
afirmocién o proposicién que acredite la existencia 6 no de un hecho debe
estar fundamentada en una razén que lo acredite suficientemente.
Mediante ese conjunto de reglas se asegura formalmente la correccion del
razonamiento —que partiendo de premisas verdaderas arriba @
conclusiones correctas— que se espera siempre tenga lugar y que, por lo
demds, otorgan inequivoca objetividad a la labor de ponderacidn. El
examen I0gico formal de la argumentacién del juez permite un control de la
valoracion que éste haya hecho de las pruebaos que obran en el proceso.

Por ello se afirma que lo exigencio de correccidn en la valorocion de las
probanzas de acuerdo a las reglas de la Idgica constituye uno verdadera
garantio para aquellos que estdn siendo juzgados.

(.")»

Las reglas de la sana critica no son otras que las que prescriben la légica

y derivan de la experiencia, las primeras con caracter permanente y las segundas,

variables en el tiempo y en el espacio®.

Para precisar cudles son las reglas a que debe sujetarse el juez,

podemos hacer referencia a otros cuerpos normativos, distintos de la Ley de

Propiedad Industrial, que en forma especifica determinan cuales son las reglas que

debe seguir un juez para fallar conforme a las normas de la sana critica:

Art. 456 del Cédigo del Trabajo. El tribunal apreciara la prueba conforme
a las reglas de la sana critica.

Al hacerlo, el tribunal deberéd expresar las razones juridicas y las
simplemente l6gicas, cientificas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud
les asigne valor ¢ las desestime. En general lomard en especial
consideracidon la muiltiplicidad, gravedad, precisién, concordancia y
conexién de las pruebas o antecedentes del proceso que utilice, de
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manera que el examen conduzca Idgicamente a la conclusién que
convence al sentenciador.

Artfculo 32 de la Ley 19.968.- Valoracién de la prueba. Los jueces
apreciarén la prueba de acuerdo a las reglas de la sana critica. En
consecuencia, no podran contradecir los principios de la lbgica, las
méximas de la experiencia y los conocimientos cientificamenie
afianzados. La sentencia deberé hacerse cargo en su fundamentacion de
toda la prueba rendida, incluso de aquella que hubiere desestimado,
indicando en tal caso las razones tenidas en cuenta para hacerlo.

La valoracion de la prueba en la sentancia requerira el serialamiento
de fos medios de prueba mediante los cuales se dieren por acreditados
cada uno de los hechos, de modo de contener el razonamiento utilizado
para alcanzar las conclusiones a que llegare la sentencia.

Articulo 297 dal Cédigo Procesal Penal,.- Valoracién de la prueba. Los
tribunales apreciaran la prueba con libertad, pero no podran contradecir
fos principios de fla ibgica, las méaximas de la experisncia y los
conocimientos cientificamente afianzados.

El tribunal debera hacerse cargo en su fundamentacién de toda la
prueba producida, incluso de aquélla que hubiere desestimado, indicando
en tal caso las razones que hubiere tenido en cuenta para hacerlo,

La valoracién de fa prueba en la senfencia requeriré el sefialamiento
del o de los medios de prueba mediante los cuales se dieren por
acreditados cada uno de los hechos y circunstancias que se dieren por
probados. Esta fundamentacién debera permitir la reproduccion del
razonamiento utifizado para alcanzar las conclusiones a que llegars la
sentencia.

Las disposiciones citadas fijan las reglas, principios y criterios a los
cuales tiene que sujetarse el juez al momento de ponderar la prueba y tienen como
regla fundamental los principios de la logica. Al respecto, es importante destacar que
existe abundante jurisprudencia de la Excelentisima Corte Suprema que nos explica
cuales son los minimos principios de la légica que deben respetarse en una
sentencia;

“las leyes reguladoras de fa prueba susceptibles de casacion en el fondo,
son aquellas normas fundamentales impuestas por la ley a los falladores
en forma ineludible, y que importan limitaciones concrelfas de su facultad
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de apreciacién, dirigidas a asegurar una decision correcta en el
Jjuzgamiento, de manera que para que se produzca infraccién de las
mismas e$ necesario que se haya incurrido en error de derecho en la
aplicacion de esa clase aspecifica de norma probatoria®™.

De esta forma, el tribunal de alzada ha infringido esta disposicién, pues
desatendité los mas basicos principios de la logica, y del mismo modo no fundd
adecuadamente la sentencia al omitir la totalidad de los elementos acreditados en el
proceso, o cual tuvo como consecuencia que haya arribado a la conclusion de que la

marca solicitada se encuentra afecta a la causal del art. 20 letras k} de la Ley 19.038.

Tal como senalamos, es importante recordar que el recurso de casacion

en el fondo se trata de un recurso de derecho, que no es instancia y dentro de los

cuales no se discuten nuevamente los hechos alegados por las partes, por elio cuando
la infraccién a la ley ha sido realizada a las leyes reguladoras de la prueba, como es
este caso, corresponde seiialar de manera clara y especifica como aquella se vio

infringida.

En esta materia es necesario tener presente que la Excelentisima Corte
Suprema ha fallado que, en los procesos en donde la prueba se valora conforme a
la regla de la sana critica, el recurso de casacion el fondo procedera cuando al
apreciar los antecedentes del caso los sentenciadores han desatendido razones
puramente légicas, cientificas, técnicas y de la experiencia. (CFR. Sentencia C.

Suprema. Sentencia 14 de diciembre de 2005. Gaceta Juridica N° 306, pag. 288).

Asi, la infraccién al articulo 16 de la Ley N° 19.039 se manifiesta claramente en
estos autos, en dos aspectos fundamentales de la sana critica: a. La falta de racionalidad, y b.

La ausencia de motivacion completa

7 €5., 4 de enero de 2001, rol N® 1778-2000
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a. La falta de racionalidad
El sistema de sana critica no implica una libertad absoluta, estando limitada por

los pardmetros racionales al no poder infringir los principios de la logica, los conocimientos

cientificamente afianzados y las maximas de la experiencia.

Es importante sefialar que para poder controlar el respeto de estos parametros es
necesario que la fundamentacién se haya efectuado cumpliende con todos los requisitos
legales. La motivaciéon constituye un primer nivel o escalon de validez de la valoracion a la
hora del control, porque solo cumplido con aste paso puede tener lugar el control sobre este

segundo nivel que atiende a la razonabilidad de la apreciacién de las pruebas.

Ahora, es importante dar cuenta que en la sentencia recurrida no sélo se produce lo
que podriamos llamar falta de razonabilidad, sino que incluso falta a las reglas de la légica
formal, especificamente los principios de la légica cuales son el principio de no contradiccion,

el de identidad, el de tercero no excluido y el de razdn suficiente.

i.  Infraccibn al Principio de No Contradiccién

En lo que respecta al principio de no contradiccion, este sefiala que nada puede ser
y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido, de este modo una proposicién y su negacién
no pueden ser ambas verdaderas al mismo tiempo y en el mismo sentido. En vista de lo
anterior, podemos ver que la sentencia de segunda instancia incurre en numerosas

contradicciones en su razonamiento, llegando asi a conclusiones ildgicas.

En primer lugar, la sentencia recurrida sefiala “Que, si bien, la solicitante basa la
presentacion de fa soficitud en la cesién de derechos que Ja facultaria al efecto, puesto que fas
propias demandantes habrian suscrito un contrato. con la empresa Casablanca Distributors
C.A. en virtud del cual se constituyd a la sociedad requirente, FRIDA KAHLO CORPORATION,
con et propdsito, precisamente de explotar la marca FRIDA KAHLO a nivel mundial, {...)",
reconociendo con ello que mi mandante seria la Cesionaria de los derechos marcarios

refacionados con la figura de FRIDA KAHLO.
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Es importante que reconociendo el Honorable Tribunat la titularidad de los derechos
marcarios relacionados a la figura de FRIDA KHALO, corresponde en derecho que aquella
pueda hacer ejercicio de los mismos. y tenga la facultad de solicitar fas diversas marcas FRIDA
KAHLOQ en las distintas jurisdicciones, toda vez que no existe limitacién alguna en la realidad

al derecho de mi mandante, ni tampoco en lo que establece la sentencia.

Asi, atenta contra toda loégica la conclusién a la que liega el tribunal de
instancia, toda vez que no es posible que ostentado la titularidad de los derechos e intereses
marcarios, éste no pueda hacer ejercicio de los mismos y presentar solicitudes, teniendo hasta
la fecha la plena legitimidad para hacerlo - lo cual fue reconocido en la sentencia recurrida al
reconocerlo como cesionario-, sin que se haya dictado pronunciamiento alguno del tribunal

competente que arribe a una conclusion distinta.

Recordando lo sefialado por el principio citado, esto es, que una propaosicién y su

negacién no pueden ser ambas verdaderas al mismo tiempo y en el mismo sentido:

¢« Siendo verdadero que se le han cedido a mi mandante, FRIDA KAHLO
CORPORATION, todos fos derechos que tienen sobre la marca “FRIDA KAHLO’, asi
como todos los derechos que sobre la misma puedan tener a nivel mundial, segun el
mismo Convenio de Asociacion citado por la sentencia de segunda instancia, ella tiene
las facultades para hacer gjercicio de los mismos 'y presentar las solicitudes en las
diversas jurisdicciones,

+« no puede ser verdadero que siendo mi mandante el legitimo cesionario de fodos fos
derechos que tisnen sobre la marca “FRIDA KAHLO", asi como todos los derechos que
sobre la misma puedan tener a nivel mundial, aquella no pueda hacer gjercicio de los

mismos, sin existir limitacién alguna establecida por un tribunal competente.

De este modo, Ia sentencia de segunda instancia recurrida rompe el principio de no
contradiccion al sefialar que mi mandante, siendo el legitimo cesionario, y sin que se haya

resuelto dicho contrato de manera alguna, indica que éste no tendria las facultades suficientes
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para hacer la presente solicitud, aun reconociéndoic como sefior y duefio de las marcas

FRIDA KAHLO.

Del mismo modo, la sentencia recurrida también incurre en una violacion al
principio de no contradiccién cuando seflala en el considarando cuarto que “este Tribunal no
tiene compstencia para pronunciarse sobre ef cumplimientc o incumplimiento de los requisitos
0 supuestos para la disolucién de una sociedad”, reconocléndose con eilo incompatente
para determinar el cumplimiento o incumplimiento de la disolucién de FRIDA KAHLO
CORPORATION, estima que “s/ puede considerarlos como antecedente para evaluar la

causal de irregistrabilidad alegada”

En este sentido, siendo verdadero que al Tribunai no es competente para
evaluar el cumplimiento 0 no de la candicién resolutoria de la clausula sexta del Convenio de
Asociacion, se encuentra fuera de la Orbita de su competencia el conocer ni juzgar el

cumplimiento de la misma, por tanto no puede considerarlo como un antecedente.

De esta manera, no as verdadero que pusda considerar esta circunstancia,
que no 85 un hecho establecido, como un antecedente para determinar la mala fe de mi

mandante, siendo incompetente para conacerlo y juzgarlo.

ii.  Infraccién al Principio de ldentidad
Por su parte, el principio de identidad postula que cada objeto es idéntico a si

mismo, es decir, mediante el cual se asegura que una cosa solo puede ser lo que e€s y no

otra®,

Frente a lo anterior, ia seniencla recurrida vuelve a contradecir uno de los
principios {égicos, cuando sefiala a ml mandante como ceslonario, mas e quita las
facultades més esanciales para ejercer sus derechos, coma es fa posibilidad de presentar una

solicitud, todo en base a consideraciones que no tienen fundamentacion juridica suficiente.

¥ Cfr. Corte Suprema en la causa Rol No 26.854-14 de 15 de septiembre de 2016.
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ili.  Infraccién al Principio de Tercero No Excluido

Por su parte, respecto al principio de tercero no excluido, en conformidad a lo
que ha establecido Ja Excelentisima Corte Suprema, aquel sefiala que entre dos proposiciones
en la cual una afirma y olra niega, una de ellas debe ser verdadera®, lo que nos trae

nuevamente a la situacion anterior.

Dado que es un hecho comprobado que mi mandante es quien recibid fodos los
derechos que tienan sobre la marca “FRIDA KAHLO”, asi como tedos los derechos que
sobre la misma puedan fener a nivel mundial por medio de las cesiones celebradas por la
contraparte, y en aespecifico por dofta ISOLDA PINEDO KAHLO anles de su muerie, aguel
puede de buena fe solicitar todas los signos distintivos relacionados ¢on la figura de FRIDA

KHALO.

De esta manera, no puede ser verdadero que siendo el dueilo de dichos
activos, no pueda hacer uso de los mismos, sin que ello se fundamente en un

pronunciamiento judicial qus asi lo ordene.

Sobre este respecto es relevante sefialar que si bien la oponente intenté hacer
esto también en |a jurisdiccion mexicana, solicitando una medida precautoria al Juez Quinto de
lo Civil del Tribunal Superior de Justicia, la cual fue otorgada en primera instancia, obligando a
mi mandante a representada a abstenarse de cualquisr acto comercial tendiente a ejecutar of
objeto sociai de FRIDA KAHLO CORPORATION, la marca, imagen, fima y retrato de Frida
Kahlo, y los productos que cuenten con la misma, aquella no subsistid, pues

posteriormente fue dejada sin efecto en virtud de un juicio de amparo que constaté que

dicha medida se habia pronunciado con evidente faita de fundamentos y vulnerando los

derachos fundamentales de mi mandante (dicho documento fue acompariado en segunda

instancia con fecha de 23 de enero da 2020).

® Cfr. Tbidem
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Es importante mencionar lo anterior, dado que fue la propia jurisdiccidn
mexicana la que reconocit la faita de fundamentos de arrancar del patrimonioc de mi mandante
las facultades mas esenciales de sus derechos consolidados, lo que es de especial relevancia
dado que la ley del Convenio de Asociacién a |la cual alude la sentencia de segunda instancia

es la mexicana.

Asi, queda en la mas plena evidencia que siendo mi mandante el titular de
todos los derechos que tienen sobre la-marca “FRIDA KAHLO”, asi como todos los derechos
que sobre la misma puedan tener a nivel mundial, y no existiendo antecedente alguno que
limite el ejercicio de los derechos de mi mandante, resulta un atentado al Principio de Tercero
No Excluido plantear que seria verdadero que mi mandante no puede solicitar de buena fe una
marca comercial, sobre la cual ostenta derechos y cuya explotacion corresponde incluso a su

giro.

iv.  Infraccion al Principio de Razén Suficiente

Por su parte, la regla de la razén suficiente sefiala que cualquier afirmacién o
proposicién que acredite la existencia o no de un hecho debe estar fundamentada en una

razén que la acredite suficientemente.

En este sentido, resulta relevante revisar cudl es la razén en la que apoya el
Tribuna A Quo la posicién que toma en su sentencia, al sefialar que mi mandante se

encontraria de mala fe solicitando la marca requerida:

‘han existido una serie de actuaciones y comunicaciones entre las
herederas de FRIDA KAHLO, la empresa Casablanca y la misma FRIDA KAHLO
CORPORATION en el sentido que las herederas Jlegitimas de FRIDA KAHLO,
reconocida como tales por todas las partes del litigio, han notificado y comunicado a
las partes su derecho a poner término al convenio de asociacién existente,
comunicacion que fue notificada en una fecha anterior a la de prestacién de esta
solicitud. En efecto, no ha existido discrepancia en cuanto a que las herederas, con
fecha 23 de febrero de 2017, manifestaron su intenicién de poner término al convenic
de asociacion y aunque no existe prueba que ello haya culminado o terminado con la
disolucién del convenio o de la propia FRIDA KAHLO CORPORATION, si hay un
conocimiento de que existe una conitroversia en forno al cumplimiento de Ilos
supuestos del convenio de asociacion y por ende los derechos existentes a futuro de
la marca FRIDA KAHLO, razén suficiente para estimar que al existir el conocimiento
de tal controversia, intentar un nuevo registro contradice los principios de un
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comportamiento o conducta comercial acorde con la competencia leal, mas aun
cuando la parte que se opone al registro marcario incluye a las propias herederas
legitimas de la gran artista mexicana FRIDA KAHLO®

Bt

Asi, es posible observar con gran claridad que ¢l Honorable Tribunal no expone
una razén suficiente para dar por acreditada la mala fe de mi mandante, pues Unicamente
considera que basa en que la contraria ha comunicado su “derecho a poner términc ai

Convenio de Asociacion”.

Sobre este respecto es importante volver a aclarar las siguientes

consideraciones:

« La contraria no tiene un derecho para poner término al Convenio de
Asociacién.

o Tal como consta en autos, la contraria alega que el Convenio de
Asociacion contiene en si una condicién resolutoria en la clausula
sexta, la cual el propio Honorable Tribunal reconocié no era
competente para conocer sobre el cumplimiento o incumplimiento de la
misma.

o La oponente de autos jamas ha demostrado tener un derecho
indubitado con el cual pueda hacer valer ante terceros lo sefialado en
la condicidon resolutoria de la cldusula sexta. No existe un
prenunciamiento del tribunal competente que dé cuenta sobre el
mismo.

¢ FRIDA KAHLO CORPORATION no es parte del Convenio de Asociacion

o Esto resuita del todo relevante, pues siendo un tercero no parte del
Convenio de Asociacién en el que se encuentra la condicion resolutoria
de la clausula sexta, y no existiendo un pronunciamiento de un

Tribunal competente que acredite lo que alegue la oponente de autes,
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no corresponde a mi mandante juzgar y hacerse de dicha
competencia, desobedeciendo incluso a su objeto social y con ello
incurrir en lo que seria importantes negligencias de administracion.

s EI propio tribunal indica que no existe prueba que ello haya culminado o
terminado con la disclucién del convenio o de la propia FRIDA KAHLO
CORPORATION

o Esto resulta de! todo relevante, pues siendo un tercero no parte del
Convenio de Asociacidn en el que se encuentra la condicion resolutoria
de la clausula sexta, y no existiendo un pronunciamientc de un
Tribunal competente que acredite lo que alegue la oponente de autos,
no corresponde a mi mandante juzgar y hacerse de dicha
competencia, desobedeciendo incluso a su objeto social y con ello

incurrir en lo que seria importantes negligencias de administracion.

Pero incluso por sobre o sefnalado anteriormente resuita relevante
también mencionar que las razones informadas por la sentencia recurrida
claramente no sélo no aplican las reglas ldgicas necesarias, ni tampoco hacen
una valoraciéon de toda la prueba presentada, sino que llega a basar su
argumentacion en hechos que no tienen el peso juridico suficiente como para
romper la presuncion de buena fe que ostenta mi mandante al ser el titular de la
presente solicitud y al contar con una cesién a su favor que le otorga fodos los
derechos que tienen sobre la marca “FRIDA KAHLO", asi como todos los derechos

que sobre la misma puedan tener a nivel mundial.

Queda en evidencia que no existe [a actividad minima probatoria que
permita arribar al Honorable Tribunal a las conclusiones a las que arriba,

especialmente a la que sitia a mi mandante en mala fe. El Honorable Tribunal basa su
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pronunciamiento en una mera notificacion de una carta, y con el hecho que las

B3

opositoras corresponden a las herederas de Frida Kahlo, aun reconociendo que las

mismas, incluso dofia ISOLDA PINEDO KAHLO, cedid los derechos a mi mandante.

En este sentido, la oponente no sélo no presentd antecedentes para dar
cumplimientoc al estdndar probatorio para romper con la presuncién de la buena fe,
sino que ni siquiera presentd antecedentes que minimamente corroboraran su
posicién como una pretensién juridica. Asi, la decision por la cual se sefiald que mi
mandante se encontraba de mala fe en la presente solicitud no tiene bajo ninguna

circunstancia los elementos objetivos minimos que avalen la misma.

b. La ausencia de motivacion completa
Por su parte, también es un ambito ¢ontrolable de la sana critica que las sentencias

sean motivadas de manera completa, lo que implica que no se omita la fundamentacién de la
valoracién de una prueba, ni que no se indiquen los criterios de inferencia utilizado en el

razonamiento probatorio.

El primer caso se da cuando el juez no se hace cargo de una prueba con su
fundamentacion, lo que ocurre normalmente con las pruebas desestimadas. Esto constituye
una infraccion al principio de completitud de la fundamentacién, que exige el juez se haga
cargo en su fundamentacién de toda la prueba producida, inclusc de aquella que se hubiera
desestimado. Por ello, el juez que no indique las razonas que se han tenido para estimar o
desestimar aunque sea una sola prueba, hace que la fundamentacién sea incompleta, y por
tanto, se cometa una infraccién legal que hace anulable la sentencia en que se contiene la

misma.

En este orden, creemos conveniente citar a Enrique Paillas Pefia, quien sefiala
que en el régimen de la sana critica o persuasion racional “ef juez debe dar los motivos por los

que adquiere su conviccion, fo que es una importante garantfa para asegurar que resolvera la
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litis segun allegata of probata, pues, al tener que ponderar Ia prueba y dar las razones de su
convencimiento, necesariamente tiene que apreciar en mejor forma los datos probatorios®. "No
le es permitido (al juez) obrar prima facie, sin formarse una entera canviccidn, sino que, por el
contrario, debe llegar a un pleno conocimiento del facta probandi a través de un estudio
razonado de la prueba, pues la sentencia no puede apoyarse en un juicio dubitable, sino en

hechos realmente demostrados en el juicio”

En el caso de autos, queda en absoluta evidencia que el juez de segunda
instancia no considerd de forma alguna en su fundamentacién toda la prueba presentada, sin
indicar ningun tipo de razén para desestimar la misma, lo que ha provocado un salto l6glco de
las prusbas a los hechos, al evilar el andlisis razonado de cada medio y por tanto faltar la base
del razonamiento y aplicacién de criterios de inferencia que daeberfan lievar a las conclusiones

probatorias.

Tal come hemos sefalado, mi mandante acompafd abundante material
probaterio que musestra su derecho legltimo a presentar las solicitudes de autos,
correspondients en primer lugar a abundantes certificados de registro de fas marcas

derivadas de Ia figura de FRIDA KAHLO, emitidos por distintas jurisdicciones como la OAMI,
la EUIPO, Australia, Baréin, Bélgica, China, India, Brasil, Canada, Costa Rica, Guatemala,

México, Panama, Peru, Turquia, Japén, Estados Unidos, e incluso chilenos, los que dejaban
en claro que ml mandante es el reconocido titular de las marcas derivadas de Ja figura de

Frida Kahlo, incluso en Chile.

Pero més aun, mi mandante también presentd numerosos pronunciamientos
que desechaban las pretensiones de las opositoras, como en el caso de las sentencias de las
salas especializadas en materla de propiedad intelectual del Tribunal Federal de México,
sobre los expedientes 475/13-EP1-01-1, 473/13-EPI-01-8, 476/13-EPI-01-12, 2233/17-EPI-01-

3, 2234/17-EPI-01-5, 2235/17-EPI-01-11, 2232/17-EPI-01-9, 2231/17-EPI1-01-12, 2230/17-EPI-

01-5 en que se declaran las pretensiones de la oponente como sin fundamentos, y

rechazan los amparos golicitados a su ygspecto.
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A tanto ha sido la decision de las autoridades mexicanas que incluso don José
Alberto Monjards Osorio, Subdirector Divisional de Servicios Legales, Registraies e
Indicaciones Geograficas de México emitié una resolucion de fecha 9 de octubre da 2017,
en que senala que el Convenio de Asociacion no es suficiente para dar cuenta de la
condicion resoiutoria, v que ademas es por el propio contratc que cualguier
controversia o reclamacion debe ser sometida a arbitraje, sin existir sentencia gque
acredite que se llevé a cabo la actualizacién de las cldusulas estipuladas, lo cual fue
acompaiado también en el proceso,

Del mismo modo la resclucién de fecha de 31 de octubra de 2019, del Juicio de
amparo 1501/2018-11 emitida por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en
la Ciudad de México, en virtud de la cual se amparé a FRIDA KAHLO CORPORATION,
dejandose sin efecto la medida precautoria que obligaba a ml representada a

abstenerse de cualquier acto comercial tendiente a ejecutar el objeto social de FRIDA

KAHLO CORPORATION, la marca, Imagen, firma y retrato de Frida Kahlo, y los

productos que cuenten con la misma, por haberse decretado sin fundamentos y

vulnerando los derechos fundamentales de mi mandante.

Dicha sentencia acompafiada por esta parte demostraba gque incluso los

piopios tribunales mexicanos han indicado que no resulta legitimo bajo ninguna
perspectiva privar de sus derechos a mi mandante. toda vez que hasta la fecha, lo alegado

por la contraria no son mas que dichos, sin haber sido capaz de efectivamente demandar su

pretension, todo o cual es manifiesto que aquella no tiene fundamentos en la realidad de las

COsas.

También esta parte acompafd una copia de la Sentencia N°25-2018/P1-019-
2018/120476/0001-185, dictada por el Juzgado Tercero de Circuito de lo Civil, Primer Circuito
Judicial de Panama, de fecha 30 de abril de 2018, que dice relacién con los documentos que
acompafd la recurrepte en los documentos individualizados en los numeros 5 y 6 de lo

principal presentados en el escrito de fecha 13 de mayo de 2019. En |a presente sentencia
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se rechazd la peticién de doha Cristina Romeo Pinedo de gquerer anular una

escritura y disciver la sociedad Frida Kahio Corporation, seflalando gus la actora no
demostrd fehaciantemente su calldad de accionlsta, en vista a que_habiendo recibido

sus accliones al portador, hoy s6lo han demostrado tener copias de las mismas, siendo

esto insuficiente por la esencia de la clase de acciones,

Lo antarior es del todo relevante toda vez que la propia oponente sefialé en su
recurso de apelacion que su parte habla demandado la disoluciéon de Frida Kahlo Corporation,
haciendo creer al Honorable Tribunal que existian controversias pendientes que tenian que
ver con la condicion resolutoria, y aun cuando ya ese argumento seria bastante flojo para
fundamentar la mala fe de mi mandante, aque! fue desacreditado totalmente al haber

presantado el decumento citado.

De igual forma, también se acomparid una Copia de la Resolucidén de fecha 6
de noviembre de 2018, emitida por la Corte Superior de Justicia de Lima, 24° Juzgado
Contencioso Administrativo con Sub especialidad en temas de Mercado, en la que se admite
la demanda interpuesta por FRIDA KAHLO CORPORATION contra INDECOPI, FRIKAHLO
DE MEXICO, MARA ROMEO, MARA DE ANDA ROMEO, para que se declare la nulidad de
la resolucién N°1021-2018/TPI-INDECOPI gue fue Indicada por la parte recurrentse en el

escrito de fecha 13 de mayo de 2019, bajo el numeral 9 de lo principal.

De esta manera, dicho pronunciamiento judicial daba cuenta que dentro de los
documentos acompafados por la parte oponenta se encontraba mas de una seniencia que ya
se encontraba revacada, demostrando con claridad que quien actuaba sin buena fe procesal

es la oponente.

Por dltimo, esta parte acompand una copia simple del Contrato de Cesién de
Derechos, celebrado por Isolda Pinero Kahlo, representado por dofia Mara Cristina
Teresa Romeo Pinedo, y Frida Kahlo Corporation, ¢elebrado el 25 de mayo de 2007. En

este documento se mantiens en_evidencia que los herederos de Frida Kahlo cedié y

transfiri6 a Frida Kahlo Corporation |os derechog completos y exclusivos, titulos e
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intereses de las marcas, no reservandose derecho alguno sobre las misma, incluso
uedando ex mente acordado y entendido que en el caso de que la Cedente sea

ropietario de cualquler otra marca o solicitud de marca incluya la denominac

“FRIDA KAHLOD"”, se entiende [ncor a la cesion.

De esta forma, resulta inconcebible para esta parte ver come el tribunal de
instancia hizo caso omiso a estos importantes documentos acompanados, en donde se dejaba
del todo claro que mi mandante era un solicitante de buena fe, y que mas aun, el oponente de
autos venia haciendo lo que ha reallzado en el presente caso da manera sistematica, sin
ningun argumento juridico concreto vélido, el cual se le habia negado de manera fehaciente,

especiaimente en lo gue hacia referencia a la mala fe de mi mandante.

Todo lo anterior refleja que existe un vicio que hace anulable la sentencia que
contiene el fallo, por Infraccidn at principio de completitud y la exigencia de hacer reproducible

el razonamiento.

B} Infraccién al articulo 20 letra k) de la Ley 19.039 de Propiedad Industrial.

Como ya hemos mencionado, el Honorable Tribunal de la Propiedad
Industrial invalidamente revoca parcialmente la sentencia de primera instancla por

haber estimado que mi mandante se encontraba actuando de forma contradictoria a la

competencia leal al haber solicitado la marca de autos posteriormente a haber

recibido la carta en que la oponent¢ manifestd su intencién de poner término al
convenio de asoglacién entre aquella y Casablanca, pues, aun sin existir prueba
que ellec haya culminado o terminado con la disolucidn del convenio o de la
propla FRIDA KAHLO CORPORATION, ello si implicaba un conocimiento de la
existencia de una controversia an torno al cumplimiento de los supuestos del

convenio de asociacién y por ende los derechos existentes a futuro de la marca

FRIDA KAHLO, razén suficiente para estimar gue al exjstir el conocimiento de tal
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controversia, intentar un nuevo registro contradice los principios de un

comportamiento o conducta comercial acorde con la competencia leal, més aun

cuando la parte que se opone al registro marcario incluye a las propias

herederas legitimas de la gran artista mexicana FRIDA KAHLO.

Asimismo, la sentencla razona que mi mandante actug en contravencion

a_la competencia_leal al haberse anticipado a las oponentes, extendiende su

proteccién marcaria a jurisdicciones en las que actuaimente ng poseen registro

ninquno de los dos partes, lo cual implicaba un giro _a la neutralidad de la

competencia, en favor de aquel que se anticipa y al final del dia, del que tenga

més recursos para sostener log procesos de registro y litigios que se iran
reproduciendo en todo el mundo en gque se conocid a la artista —-destings de

natural destino para ambos litigantes- todo lo cual, implica generarse una

ventaja que no se funda en una competencia leal y justa, motivos por los cuales se

entiende vulnerada la letra k) del articulo 20 de la ley del ramo.

De esta forma el Tribunal A Quo interpreta de manera invalida lo
sefalado por el art. 20 letra k), toda vez que amplia la interpretacién del mismo,
saliéndose de los margenes propios que dispone la propia ley y los principios

del derecho, aplicandolo a una situacion en la que no corresponde.

En este sentido, es importante revisar: a) En qué consiste la disposicién
del art. 20 letra k) y cual es su verdadero sentido y alcance en conformidad a nuestra
legislacion; b} Cuando debe aplicarse el art. 20 letra k); ¢} Como en el caso de autos

se le dio un alcance distinto al correcto.
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a. En qué consiste la disposicién del art. 20 letra k) y cual es su verdadero
sentido y alcance en conformidad a nuestra legislacién vigente.

Tal como hemos sefalado, el literal k) del art. 20 de la Ley 19.039
prohiba el registro de marcas contrarias al orden publico, a la moral o a las buenas
costumbres, comprendidas en éstas los principfos de competencia leal y ética
mercantil. Ninguno de los conceptos citados en dicha norma son definidos por nuestra
ley de propiedad industrial, con ko cual queda la necesidad de acudir a otras fuentes

para entender su verdadero sentido y alcance.
En primer lugar, el Convenio de Paris en su art. 10 bis sefala:

1) Los paises de la Union estan obligados a asegurar a los
nacionales de los paises de la Unién una proteccidn eficaz
contra la competencia desleal.

2} Constituye acto de competencia desleal todo acto de

competencia contrario a los usos honestos en materia
industrial 0 comercial.

3) En particular deberan prohibirse:

1. cualquier acto capaz de crear una confusion, por cualquier
medio que sea, raspecto def establecimiento, Jos productos o /a
actividad industrial o comarcial de un competidor;

. 2, las aseveraciones faisas, en el sjercicio del comercio,
capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o fa
actividad industrial 0 comercial de un competidor;

J. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio
del comercio, pudieren inducir al pablico a error sobre la
naturaleza, el modo de fabricacion, las caracteristicas, la
aptitud en ef empleo o la cantidad de los productos.

Por su parte, el art. 3 de la Ley 20.169 que regula la competencia
desleal, senala:

Articulo 3°.- En general, es acto de competencia desleal
toda conductas contraria a la buena fe o a las buenas
costumbres que, por medios legitimos, persiga desviar
clientela de un agente del mercado.
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A su respecto, en su llbbro La Competencia Desleal y el Deber de
Correccion en ia Ley chilena, el profesor Oscar Contreras Blanco sefiala que “fa piedra
angular sobre la que reposa todo acto de comnpetencia desleal consiste en la comision
de una conducta deshonesta, contraria a {a buena fe y, en razén de ello,
comercialmente abusiva (...) Este abuso se materializa cuando las conductas
competitivas exceden el interés juridicamente protegido por las normas
constitucionales y legales que reconocen la libertad de competir y desarrollar
cualquier actividad econémica, con lo cual dejan de estar autorizadas por Ia

Constitucién y la legisfaciéon”

Asimismo, el profesor Enrique Barros sefiala que "De manera analoga a
la culpa civil, el limite de la competencia leal con la conducta contraria a las buenas
costumbres del trafico comercial o profesional, estd dado por esténdar objetivo del

empresario correcto y decente en la prosecucidon de su propio interés. En

general, el limite de la culpa por la cual se responde, es mas bien tolerante, porque la
légica de la competencia exige amplios dmbitos de libertad; por ejemplo, para mostrar
fas ventajas de los propios productos o servicios en comparacion con los ofrecidos por

los competidores”°,

A contrario sensu, resulta también relevante revisar el concepto de
buena fe, la cual puede mirarse desde una perspectiva subjetiva u objetiva. En su
concepto subjetivo, se trata de “/a conviccion interna o psicolégica de encontrarse el
sujeto en un sltuacion jurldica regular, aunque objefivamente no sea asi; aunque haya

error” !

' BARROS BOURIE, Enrigue “Tratado de Responsabilidad Extracontractual”, pég, 1047,
" Jorge Lopez Santa Maria, “Los Contratos™ parte general. Pags. 287-292
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Por su parte, la buena fe objetiva “impone a fos contratantes el deber de
comportarse correctamente y lealmente en sus relaciones mutuas, desds el inicio de

los tratados preliminares y hasta momentos incluso ulteriores a la terminacion del

contrato"?

La buena fe subjetiva tiene su mayor representacion en las normas de la

posesion del art. 706 del Codigo Civil, que dispone:

“Art. 706. La buena fe es la conciencia de haberse adquirido

el dominio de la cosa por medios legitimos, exentos de
fraude y de todo otro vicio.”

Por otro lado, la buena fe objetiva estd recogida en el art. 1546 del

Codigo Civil, el que sefiala;

“Art. 1546. Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por
consiguiente obligan no sblo a lo que en ellos se expresa, sino
a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza
de la obligacién, o que por la ley o la costumbre
pertenecen a efla.”

En materia especificamente marcaria, Etienne Sanz de Acedo Hecquet,
profesor asociado de Derecho Mercantil de la facultad de la Universidad de Alicante,
ha indicado que “La nocidén de mala fe en materia de confiictos entre marcas y
nombres de dominio no difiere del concepto general de mala fe. El comportamiento
sancionado no es aquel que el propio infractor pueda suponer que es ilicito (mala fe

subjetiva), sino antes bien el que resulta contrario a las minimas exigencias de un

comportamiento ético y conforme a los buenos usos y prdcticas del comercio

(mala fe objetiva).” Asimismo, considera que "fa mala fe frente a terceros concurrira en

12 Jorge Lopez Santa Maria, “Los Coniratos” parte general. Pags. 287-292
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aquellos casos en que el solicitante trata de apropiarse fraudulentamente de la

marca de un tercero por medio del tramite de registro”. ®

b. Cuando debe aplicarse el art. 20 letra k)
De este modo, para que alguien se encuentre de maila fe este debe estar

en conocimiento de que la marca solicitada es de |a titularidad de un tercero, actuando
de manera fraudulenta y clandestina para hacerse de dicho signo distintivo, en la

conciencia de saber que no es suyo.

Asi lo ha entendido también nuestra mas alta jurisprudencia marcaria,
que de forma reiterada ha entendido que existe mala fe en el uso de una marca cuanto
ésta se usa de un modo ilicito o ilegitimo, es decir, cuando “/a marca usada por un
particular es notoriamente de propiedad de ofro titular, que la ha creado y afamado
mediamente su actividad mercantil, publicidad, inversion de recursos y otros medios”
(Caso STOLINCHNAYA, Rol Corte Suprema N°1446-2013; Caso O'NEILL, Rol Corte

Suprema N°2172-2009).

La mala fe es un actuar obscuro, contrario a las buenas costumbres, que
presupone el ocultamiento y medios ilegitimos para perjudicar a terceros o engadar al
registrador, nada de lo cual ha ocurrido en el caso de autos, como veremos a

continuacion.

" SANZ DE ACEDO HECQUET, Etienne “El registro y uso de mala fe de los nombres de dominio”, p.12
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c. Como en el caso da autos se le dio un alcance distinto al apropiado y fue
aplicado a una situacion no prevista por el mismo

Asi, debemos preguntamos si FRIDA KAHLO CORPORATION al
registrar la marca objetc de autos actud contrario a la ética y a los buenos usos y

practicas del comercio.

De acuerdo con lo reconocido en la propia sentencia mi mandante es la
cesionaria de todos fos derechos que tlenen sobre la marca “FRIDA KAHLO", asi

como todos los derechos que sobre la misma puedan tener a nivel mundial, de modo

. tal que al solicitar la marca m"“{d‘i" mi mandante s6lo se encontraba

haciendo ejercicio de las facuitades entregadas por derechos que hasta la fecha

subsisten en su patrimonio, y en completo ejercicio de su objeto social.

Mi representada es duefia y no mera tenedora de las marcas, ostentando
un tituio de propiedad respecto a ellas, sin haber ocultamiento aiguno respecto al
ejercicio de los derechos marcarios cedidos. Por consiguients, desde todo punto de
vista parece insostenible la argumentacién dada por [a sentencia recurrida, toda vez
que no concurre ninguna de las hipdtesls de competencia desleal, sea por aquellos

. casos mencionados en el Convenio de Paris o de la Ley de competencia desleal.

Mi representada jamas ha realizado un actuar deshonesto, sino que
siempre ha realizado sus actos desde la buena fe y buenas costumbres,

defendiéndose por el contrario de actitudes que rifien con aquellos conceptos.

La sentencia de autos invalidamente encaja dentro del comportamiento
de mata fe a que mi mandante, haciendo uso de los derechos que le fueron cedidos y
actuando en conformidad de su objeto social, solicita la marca, sélo por considerar

que:
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“han existido una serie de actuaciones y comunicaciones entre las
herederas de FRIDA KAHLO, la empresa Casablanca y fa misma FRIDA
KAHLO CORPORATION en el sentido que las herederas legitimas de
FRIDA KAHLQ, reconocida como fales por todas las partes del litigio,
han notificado y comunicado a las partes su derecho a poner término al
convenio de asociacién existente, comunicacion que fue notificada en
una fecha anterior a la de prestacion de esta solicitud. En efecto, no ha
existido discrepancia en cuanic a que las herederas, con fecha 23 de
febrero de 2017, manifestaron su intencion de poner término al convenio
de asociaciébn y aunque no existe prueba que ello haya culminado ©
terminado con la disolucion del convenio o de la propia FRIDA KAHLO
CORPORATION, si hay un conocimiento de que existe una controversia
en torno al cumplimiento de los supuestos del convenio de asociacion y
por ende los derechos existentes a futuro de la marca FRIDA KAHLO,
razén suficiente para estimar que al existir el conocimiento de tal
controversia, intentar un nuevo reqistro conlradice los principios de un
comportamiento o conducta comerclal acorde con fa competencia leal,
mas aun cuando la parte que se opone al registro marcario inciuye a las
proplas herederas legftimas de la gran artista mexicana FRIDA KAHLO.”
(Considerando Cuarto)

o De esta forma, bajo el razonamiento de la sentencia recurrida, una
persona podria estar de mala fe Gnicamente por recibir una carta
que comunica el deseo de terminar un contrato entre terceros, de
una sola de las partes del mismo, en base a una clausula
condicional resolutoria que hasta la fecha no han sido
comprobados sus supuestos por el tribunal competente para ello.
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‘ Asi, la sentencia de segunda instancia propone que
cualquier persona que no obedezca los deseos de una persgna de
resolver un contrato, aun cuando los supuestos para los mismos

| no han sido comprobados, se encuentra de mala fe, toda vez que

| fueron comunicados.

( Lo anterior claramente pone en a la sentencia recurrida en
una posicién gue simplemente se sujeta en el absurdo.

o Por su parte, también se basa la invalida sentencia que para

. determinar la mala fe constituyente de competencia desleal que

por existir un conocimiento de que existe una controversia en
torno al cumplimiento de los supuestos del convenio de asociacion
y por ende los derechos existentes a futuro de la marca FRIDA
KAHLO, todo lo anterior también en base a la carta que emana de
la oponente de autos.

En este sentido resulta importante precisar que hasta la
fecha no existe una controversia en tormeo al cumplimiento de los

. supuestos del convenio de asociacién

o Por dltime en este considerando sefiala que al infentar un nuevo
registro contradice los principios de un comportamiento o
conducta comercial acorde con la competencia leal, mas aun
cuando la parte que se opone al registro marcario incluye a las
propias herederas legitimas de la gran artista mexicana FRIDA
KAHLO. Es decir, la sentencia sefiala que el simple gjercicio de
los derechos de mi mandante se encontraria de mala fe, todo en

cuanto la parte que se opone al registre marcario corresponde a

las herederas legitimas de la gran artista mexicana Frida Kahlo.
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Lo sefalado por el sentenciador de segunda instancia
abiertamente implica un atentado al principio y derecho
fundamental de igualdad ante la ley. El mismo sefiala que, pese a
mi mandante ser la cesionaria y titular de fodos los derechos que
tienen sobre la marca “FRIDA KAHLO", asi como todos fos
derechos que sobre la misma puedan tener a nivel mundial, ello
aun asi no es equiparable a ser heredera de Frida Kahlo, adn
cuando los derechos sobre los signos distintivos de FRIDA
KAHLQO hayan sido cedidos con anterioridad a la muerte de doia
ISOLDA PINEDO KAHLO, algo que ha sido reconocido en autos
por ia oponente y por la sentencia de autos.

De esta manera, el fallo de instancia impugnado propone
abiertamente que un apellido o conexién genética pesa mas que
los actos juridicos validamente celebrados y reconocidos, a tal
punto que incluso ir contra de la voluntad de las personas que

gozan de dichas caracteristicas es actuar de mala fe.

“Que, en efecto los principios de la competencia leal suponen que ésta
sea flimpia en igualdad de condiciones, impulsada por el trabajo
desplegado, el impetu de Jos actores mercantiles y sus propias
capacidades de desarrollar un negocio de manera mas eficiente que su
adversario, de manera que, ante el conflicto, el hecho que uno de elflos
se anticipe al ofro, extendiendo su proteccion marcaria a furisdicciones
en las que actualmente no poseen registro ningunc de los dos, gira la
neutralidad de la competencia, en favor de aquel que se anticipa y al final
del dia, del que tenga mas recursos para sostener los procesos de

registro y litigios que se irédn reproduciendo en todo el mundo en que se
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conoci6 a la artista —destinos de natural destino para ambos litigantes-
todo lo cual, implica generarse una venfaja que no se funda en una
competencia leal y justa, motivos por los cuales se entiende vuinerada la
letra k) del articulo 20 de Ia ley del ramo.” (Considerando Quinto)

o Por dltimo, la sentencia de segunda instancia propone que mi

mandante se encontraria de mala fe por anticiparse al otro (la
oponente), extendiendo su proteccion marcaria a jurisdicciones en
las que actualmente no poseen registro ninguno de los dos,
girando asl fa neutralidad de /a competencia, en favor de aquel
que se anticipa y al final del dia, del que tenga mas recursos para
sostener fos procesos de registro y litigios gue se iran
reproduciendo en todo el mundo en que se conocié a la artista -
destinos de natural destino para ambos litigantes- todo lo cual,
implica generarse una ventaja que no se funda en una
competencia leal y justa, motivos por los cuales se entiende
vulnerada la letra k) del articulo 20 de la ley del ramo.

Dicha aseveracién plantea nuevamente que mi mandante
por el solo hecho de realizar su objeto social y hacer ejercicio de
las facultades que le otorgan los derechos obtenidos de manera
legitima, se encontraria de mala fe, por el simple hecho de tener
los recursos y buena administracién para ampliar su registro
marcario, antes de lo que podria haberlo hecho la contraria, aun
cuando aquella no ostenta ningun derecho para poder solicitar
registro alguno, al estar radicada en mi mandante dichas

facullades.
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Por lo demés, la sentencia recurnda ademas ignora los
hechos presentados en la causa, cuales son que mi mandante
ostenta en Chile solicitudes de registros relacionados a FRIDA
KAHLO incluso con anterioridad a la carta enviada por la
oponente, desde el aho 2008, tales como los Registros N°
780192, 780193, 780194, 780195, 80860, 1231729, 1231730,
1232873, 1234053, 1234054, 1235483, 1236057, 1236058,
1238059, 1241760, 1241761, 1241762, 1286726, 1286727,
1286728, 1286729,

De esta manera, mi mandante es desde hace mas de diez
afnos en Chile el legitimo titular de las marcas derivadas de la
figura FRIDA KAHLO, siendo el unico hecho gue ha cambiado que
hoy la oponente ha enviado una carta a mi mandante con su

parecer y deseos, sin sustento juridico alguno.

De este modo, por €l contrario a lo sefialado en ia sentencia de autos, mi

mandante ha actuado con la intima conviccién de que su proceder es legitimo, sin

realizar acciones que lesionen derechos ajenos, toda vez que los derechos de los que

hace uso al solicitar nuevas marcas, corresponden a derechos que le fueron cedidos,

los que la propia oponente de autos reconoce, asi come tambien lo hace la sentencia

recurrida.

Lo que hizo mi mandante fue precisamente lo que debe hacer una

empresa responsable cuyo objeto y mision es la explotacién de la figura y signos

distintivos de FRIDA KAHLO, contando con la cesién de derechos correspondiente

para efectuarlo. Por consiguiente, es evidente gue no se incurrié en un acto de

competencia desleal, sino que por el contrario, en una actuacién de un empresario
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diligente. Como resulta evidente, mi mandante actué amparada por el derecho, y de
acuerdo a las normas que protegen y reconocen la libertad de competir, sin haber

trasgredido la Constitucion ni las leyes.

Dado lo anterior, no es posible arglir la existencia de competencia
desleal por parte de mi mandante, no sdlo porque ia demandante no acompafid
documentos suficientes o algln antecedente plausible tendiente a acreditar los
presupuestos contemplados en dicha causal de irregistrabilidad, sino porque

sencillamente no concurren los supuestos gue ésta requiere.

Ha sido mi mandante, que cumpliendo cabalmente su objeto social,
amparado por las cesiones de derechos previamente ceilebradas con dofia ISOLDA

PINEDO KAHLO, antes de su muerte, que ha solicitado tanto en Chile como en el

extranjero las marcas ] M““Ko‘j'b, las cuales lleva mas de 10 aios utilizando,
licenciando y explotando, asocidndose por toda la clientela relevante a mi mandante
como el legitimo titular de las mismas, en tanto cesionario reconocide, habiéndose

cefiido a las leyes y a la ética mercantil en su actuar.
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IV. FORMA EN COMO LAS INFRACCIONES A LA LEY INFLUYERON
SUBSTANCIALMENTE EN LO DISPOSITIVO DEL FALLO,

De acuerdo a lo establecido en el articulo 767 del Cddigo de
Procedimiento Civll, las infracciones a la Ley en que incurrid la sentencia recumrida

deben haber influido substancialmente en o dispositivo de! fallo.

Todas las disposiciones legales citadas, cuya infraccion justifica la
interposicién del presente recurso de casacion en el fondo, han influido
substancialmente en lo dispositivo de la sentencia, pues si hubieran sido respetadas,
el H. Tribunal de Propiedad Industrial habria procedido a la confirmacién integra del
fallo de primera instancia, rechazando asi la oposicién interpuesta por la actora, lo cual

se habria traducido en la aceptacién a registro de la marca solicitada por mi mandante.

Asi, se observa que la infraccion de la norma del articulo 16 de la Ley
19.039 influyé substanciaimente en lo dispasitivo del falio, pues de haberse seguido

las normas de la sana critica, el Tribunal habria hecho un analisis razonado y ldgico de

todos los antecedentes allegados al proceso, entre los cuales resuitan especialmente

relevantes las sentencias acompanadas que niegan las pretensiones de la parte

opanente, asi como los numerosos registros que ostenta mi mandante sobre ias

marcas derivadas de la figura de FRIDA KAHLO, incluyendo reqistros nacionales que

datan con anterioridad a [a carta en {a que ef tribunal funda la mala fe de esta parte, lo

cual le habria permitido llegar a constataciones facticas y lo gue es mas importante,

efectuar calificaciones juridicas completamente diversas a las presentadas en el fallo

impugnada.

En funcion de lo seflalado en esta presentacion, puede verse que el
Tribunal de alzada mas bien fallé conforme a la libre conviccién que acorde a la sana

critica, ya que desatendid por completo los razonamientos ldgicos mas basicos, al
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presentar una sentencia contradictoria, que no atiende a razones suficientes y ni

siquiera hace consideracion a la prueba presentada por esta parte.

Asimismo, al transgredir los limites de ila sana critica, el Tribunail de
alzada infringid ta norma del articule 16 de la Ley 19.039, que lo obliga a fallar
conforme a ella, circunstancia que influyd substancialmente en lo dispositivo del fallo,
ya que de haber establecido correctamente los hechos de la causa, habria arribado a
una conclusidén completamente distinta, habiéndose confirmado la sentencia de

primera instancia, aceptando a registro integramente ia marca pedida.

Por su lado, la infraccion del articulo 20 letra k) de la Ley 19.039 influyé
substancialmente en lo dispositivo del fallo, porque si se hubiese hecho una correcta
interpretacion del mismo, en base a la presuncién de buena fe, nc habria ocurrido que
mi mandante hubiese sido declarada en una actuacion de competencia desleal por
haber recibido una mera carta que no se sustentaba en ningun pronunciamiento de
autoridad, ni por haber hecho ejercicio de las facultades propias de los derechos que
le fueron cedidos, ni menos aun por tratarse los oponentes de herederos, sin derechos

marcarios, de Frida Kahlo.

Como consecuencia directa de la falta de razonamiento de la sentencia
de primera instancia, en que se violaron las mas basicas reglas légicas que deben
presentarse en un pronunciamiento judicial, en que ademas arbitrariamente se optd
por no considerar la prueba presentada por esta parte, se habria llegado a la emmonea
conclusidn de que la solicitud de autos infringiria lo dispuesto en et art. 20 letra k), lo
cual implica graves detrimentos a sus derechos consolidados y a la ejecucién de su

giro.
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V. CONCLUSION.

El recurso de casacidn en el fondo constituye un mecanismo de
impugnacion que tiene como objeto, por una parte, la proteccion del derecho objetivo y
la correcta aplicacion del mismo con el fin de asegurar la igualdad ante la ley y la
seguridad juridica, y por otra, cumplir funciones como mecanismo unificador de
doctrinas  jurisprudenciales, procurandc salvaguardar los mismos valores

mencionados’.

La sentencia recurrida de segunda instancia de forma abiertamente
arbitraria y haciendo caso omiso a la logica mas elemental, decidié acoger
parcialmente la demanda de oposicién interpuesta por FRIKAHLO DE MEXICO C.A.
DE C.V, MARA CRISTINA TERESA ROMEO PINEDO, y MARA DE ANDA ROMEO y
declarar que mi mandante se encontraba de mala fe, en una actitud de competencia
desleal, sblo por haber solicitado la presente marca habiendo recibido una
comunicacién por parte de la oponente, la cual no se encontraba sustentada mas que
en los dichos de la misma, y aun reconociendo que a mi mandante se le han cedido
fodos los derechos que tienen sobre la marca “FRIDA KAHLO”, asi como todos los

derechos que sobre la misma puedan tener a nivel mundial.

Asi también complementa su argumentacién para determinar el actuar
de mi mandante como desleal por haber sido éste anticipado a las acciones de las
oponentes, es decir, basicamente castiga a mi mandante por hacer ejercicio de sus
derechos, en el amparo de su objeto, por el Unico hecho de tener las facultades tanto
econdémicas como juridicas para registrar las marcas sobre las cuales tiene propiedad

e intereses legitimos.
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De este modo, para el tribunal de segunda instancia mi mandante
se encuentra de mala fe por su trabajo desplegado, su impetd y las propias
capacidades de desarrollar su objeto y negocio, al anticiparse a que otros no legitimos
titulares —a diferencia de él- extendiendo su proteccion marcaria a jurisdicciones en las
que actuaimente no poseen registro ninguno de los dos, lo cual en el caso de autos no
es clerto pues mi mandante ostenta ya registros en Chile relacionados con la figura de
Frida Kahlo, atentando aquello a la competencia leal, por tener [os recursos suficientes
para sostener los procesos de registro y litigios que la propia oponente ha ido

desarrollando.

Es por estas razones que corresponde y resulta del todo necesario
acoger el presente recurso interpuesto, pues la parte que se opone al registro
marcario corresponde a las heredsras legitimas de la gran artlsta mexicana Frida
Kahlo, aun cuando se reconoce que Ja calidad de cesionaria de estos derechos la
ostenta mi mandante, habiendo sido cedidos por las herederas legitimas, incluyendo a

la madre de las oponentes, dofia ISOLDA PINEDO KAHLO.

Como se ha podido apreciar a o largo de esta presentacion, el
sentenciador cuando debe establecer los hechos de la causa, no es enteramente libre,
sino que esta limltado por las razones l6gicas y de la experiencia. L.o anterior, ha sido
reconocido largamente por la doctrina y la jurisprudencia, quienes han sefalado que
dicha limitacion objetiva tiene como finalidad evitar las arbitrariedades que los

sistemas de libre conviccién pueden generar.

En vista de lo anterior, es claro que si en una sentencia definitiva de
segunda instancia se producen tan claros vicios en la interpretacién y aplicacion de las
normas fundamentales del ordenamiento como son el art. 16 y 20 en su literal k) de la
ley 19.039, lo que influye substancialmente en lo dispositivo del fallo, debe
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entregarsele a los afectados un mecanismo de control mediante el que puedan

impugnar dicho fallo.

Es asi como la unica via posible en el caso de autos es el recurso de
casacion en el fondo, toda vez que en funcion del tipo de resolucidén que se pretende
impugnar y del tipo de infraccidn cometida en el fallo impugnado, no cabe duda alguna
que es ésta la via adecuada para someter dicho fallo al control de un superior

jerarquico del Tribunal que lo dictod.

Por su parte, este control debe estar dirigido también a determinar si el
sentenciador hizo un analisis razonado y fundamentado en los antecedentes del
proceso, tal como la jurisprudencia y la doctrina han sefalado que debe hacerse

cuando se debe fallar conforme a la sana critica. En este sentido, en el caso de autos

es evidente que dicho analisis razonado no se hizo. Por su parte, la determinacién de

la sentencia estd basada mas bien en opiniones antojadizas, que un proceso de
razonamiento profundos y con asidero en los antecedentes presentados durante el

juicio,

En definitiva, toda esta secuencia de errores juridicos influyeron
substancialmente en lo dispositivo del fallo, ya que se revocod parcialmente la
sentencia de primera instancia, acogiendo argumentos del tode insuficientes
deducidos por la parte de la opositora, como lo es intentar demostrar la mala fe en
base a "una duda razonable” por los comunicaciones y juicios que la misma ha

iniciado, siendo ia mayor parte de los mismos rechazados, y rechazando el registro de

la marca W,‘Kaj\b de mi mandante, en perjuicio de los intereses y derechos
consolidados de mi representada, respecto de un signo que cumple con todos los

requisitos de distintividad.
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POR TANTO,

En virtud de o expuesto y de conformidad a los articulos 767 vy 770 del
Cdédigo de Procedimiento Civil; los artfculos 11, 16, 17 bis B, y 20 letras k) de la Ley

19.039; y demas normas legales pertinentes y aplicables en la especie

A ESTE H. TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL PIDO: tener por

interpuesto Recurso de Casacién en el Fondo en contra de la sentencia definitiva de
segunda instancia dictada y notificada con fecha € de febrero de 2020, declarario
admisible y concederlo para ante la Excelentisima Corte Suprema de Justicia, a fin
que dicho Tribunal: Invalide el fallo recurrido y dicte la correspondiente sentencia
de reemplazo, que confirma la sentencia de primera instancia, la cual desecha
en su integridad la demanda de oposiciéon interpuesta por FRIKAHLO DE
MEXICO C.A. DE C.V, MARA CRISTINA TERESA ROMEO PINEDO, y MARA DE

ANDA ROMEO, y en definitiva acepta a registrc la solicitud N° 1.297.846,

'M\KQM , para distinguir los productos ya individualizados de la clase

25.

PRIMER OTROS!: De conformidad con lo establecido en el articulo 785 inciso

segundo del Codigo de Procedimiento Civil y articulo 17 bis B, y en subsidio de lo
solicitado en lo principal de esta presentacion, y para el evento que el recurso de
casacion en el fondo deducido no prospere, solicito que S.8. Excelentisima, en
ejercicio de la facultad que le confieren las disposiciones citadas, invalide de oficio el
fallo impugnado por las mismas razones en que se funda el recursc de casacion
interpuesto y las otras cuales la Excelentisima Corte Suprema considere procedentes,
atendido el hecho objetivo e inequivoco que en los presentes autos se ha dictado una
sentencia definitiva de segunda instancla con infraccién a la Ley, la que influido

substancialmente en lo dispositivo del fallo.
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POR TANTO,

Conforme a lo expuesto y dispuesto por el articulo 785 del Cédigo de
Procedimiento Civil y articulo 17 bis B de la Ley 19.039, y de las demas normas

legales que resulten aplicables en la especie,

A ESTE H. TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL PIDO: que, en
subsidio de lo solicitado en lo principal de esta presentacién, y para el evento gue el
recurso de casacion en el fondo alli deducido no prosperare, solicito que la
Excelentisima Corte Suprema proceda a casar de oficio la sentencia de fecha 6 de
febrero de 2020, en vista de todos los antecedentes presentados y de la evidente falta
de fundamento suficiente de la sentencia impugnada, para la proteccion del principio

de legalidad e igualdad ante la ley.

SEGUNDQ OTROSI: Hago presente que en mi calidad de abogado habilitado para el
ejercicio de la profesion, patente al dia, domiciliado en El Golf 150, piso 4, comuna de
Las Condes, asumo personalmente el patrocinio del presente recurso, en el que

actuaré personalmente.

TERCER OTROSI: Sirvase tener por acompafiado, con citacidn, copia simple de
poder mediante el cual se acredita mi personeria para actuar en representacion de

FRIDA KAHLO CORPORATION.,
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Santiago, seis de marzo del afto dos mil veinte.
Dese cuenta en la sala que corresponda.
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Santiago, diez de marzo del ano dos mil veinte.

Resolviendo la presentacion de fojas 783:

A lo principal: Atendido que el recurso de casacion en el fondo deducido,
lo ha sido en tiempo y patrocinado por abogado habilitado para el gjercicio de la
profesién y de conformidad, ademas, con lo dispuesto en los articulos 770, 771,
772, y 776 del Codigo de Procedimiento Civil, téngase por interpuesto y
concédase el recurso.

Elévense los autos a la Excma. Corte Suprema para su conoc¢imiento y
ulterior resolucion.

Al primer otrosi: OcUrrase ante quien corresponda.
Al segundo otrosi: Téngase presente.

Al tercer otrosi: Por acompafiado.

Rol TDPI N° 2217-2018.

Dictada por los Ministros Sr. Andrés Alvarez Pifiones, Srg
y Sra. Pamela Fitch Rossel,

MAF/MTG
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