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Resumen:

La sentencia de la Corte Suprema de 8 mayo de 2017 de manera tangencial examina la prohibicién de
registro como marca de los simbolos con contenido religioso. Tal decisién nos permitird revisar qué
posicion adopta el Derecho comparado sobre esta cuestién. Acto seguido, trataremos de resolver bajo
qué criterios normativos es posible denegar la inscripcion de tales signos en nuestro pais, teniendo a la
vista conceptos juridicos indeterminados, como son el orden publico, la moral o las buenas costumbres,
gue se recogen en la prohibicion contenida en el articulo 20 letra k) de la Ley de Propiedad Industrial.
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Abstract

The ruling of the Supreme Court of May 8, 2017 tangentially examines the prohibition of registration as
a trademark of symbols with religious content. This decision will allow us to review the position taken by
comparative law on this issue. Then, we will try to resolve under what normative criteria it is possible to
deny the registration of such signs in our country, having in view indeterminate legal concepts, such as
public order, morals or good customs, which are included in the prohibition contained in article 20 letter
k) of the Industrial Property Law.
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1. INTRODUCCION

! La redaccidn de este articulo ha contado con la ayuda del Fondo Nacional de Ciencia y Tecnologia de la
Republica de Chile, en el marco del Proyecto Fondecyt de Iniciacién N° 11180517 titulado «Los usos
permitidos de una marca ajena en el Derecho comparado y en el Derecho chileno», en el cual su autor tiene la
calidad de investigador responsable
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El articulo 20 letra k) de nuestra Ley de Propiedad Industrial establece que no podran
registrase como marcas: “k) Las contrarias al orden publico, a la moral o a las buenas
costumbres, comprendidas en éstas los principios de competencia leal y ética mercantil.”. De
este modo, cabe indagar si esta prohibiciéon de registro resulta aplicable respecto de los
simbolos con contenido religioso, ya sea aquéllos que identifican al Ser Supremo o que tienen

una significacién vinculada a la fe.

Esta cuestion fue objeto de un examen tangencial en la sentencia que serd objeto de
este comentario, lo cual nos permitird revisar importantes precedentes en el Derecho
comparado que coinciden en establecer una prohibicion de registro sobre los signos de esta
naturaleza. En este sentido, en atencidn a que esta causal de denegacién de registro esta
construida en base a conceptos juridicos indeterminados, como son el orden publico, la moral
o las buenas costumbres, se presentara al final de este texto los criterios hermenéuticos a
considerar para una correcta aplicacion del articulo 20 letra k) de la Ley de Propiedad

Industrial.

2. ANTECEDENTES DE LA LITIS

La sentencia de la Corte Suprema fue pronunciada conociendo un recurso de casacién
en el fondo interpuesto en contra de una sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial, por
la cual se admitid a registro la solicitud de marca mixta: “Virgencita bendiceme porfis” para
distinguir los servicios de estampados e impresién de dibujos y disefios graficos de la clase 40,

la que se reproduce a continuacion:
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VIRGENCTEA BLSDOCENME MOXY s

El referido recurso fue intentado por el titular de la marca mixta: “Virgencita plis...
cuidame mucho”, el cual se opuso a la solicitud en cuestion, debido a que, a su juicio, la misma
esta incursa en un conjunto de prohibiciones de registro, como lo eran la afectacion a su marca
notoriamente conocida o la potencial confusidén que se generaria entre los consumidores si se

concediera la inscripcién pedida.

La Corte Suprema desestimd el recurso interpuesto al considerar no haberse
demostrado una infraccion a las normas presuntamente infringidas por el juez del grado que
hubiesen tenido influencia sustancial en lo dispositivo del fallo impugnado. Sin embargo, en lo
gue nos interesa, en la sentencia el abogado integrante Sr. Jean Pierre Matus expresa una

interesante prevencién que es menester reproducir:

“Asimismo, se previene que el Abogado Integrante Sr. Matus concurre al fallo,
atendidas las limitaciones que impone a este Tribunal la resolucién de un
recurso de esta naturaleza, no obstante ser su parecer que tanto la marca
solicitante como la del oponente adolecen del vicio de irregistrabilidad no
sometido a la decisién de esta Corte, contemplado en el articulo 20, letra k) de
la Ley de Propiedad Intelectual, al ser ambas contrarias al orden publico vigente,
en la medida que el registro como propiedad de expresiones de caracter
religioso, propias de la expresion del derecho constitucional consagrado en el
N2 6 del Art. 19 de nuestra Constitucion, limitan de manera indebida el ejercicio

de la libertad de culto por parte de los creyentes en la fe catélica. En efecto,
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expresiones tales como "VIRGENCITA PLIS... CUIDAME MUCHQO” y "VIRGENCITA
BENDICEME PORFIS”, a pesar de lo coloquial de sus términos son, de hecho,
manifestaciones frecuentes (incluso en esos mismos términos) de los creyentes
de la fe catdlica que encomiendan sus oraciones y ruegos a la que estiman la
madre de su salvador. El solo hecho de afiadir una figura de escaso valor
artistico a la expresion referida, con el objeto de transformarla en "mixta" y
comercializar productos con base a un ruego o parte de una oracion propios del
culto catdlico, no hace mas que degradar una expresion de dicho culto a un
objeto del comercio humano, lo que, con mayor razén, parece contrario a la

garantia constitucional referida.”

Este dictum manifiestado por el abogado integrante Sr. Jean Pierre Matus nos obliga a
preguntarnos si se trata de una proposicion correcta en nuestro Derecho. En otras palabras, si
en virtud del articulo 20 letra k) de la Ley de Propiedad Industrial es posible negar el registro a

simbolos con un contenido religioso.

Este asunto no ha sido objeto de tratamiento preferente por parte de la doctrina y la
jurisprudencia nacional®. Dicha ausencia me obliga a acudir a las directrices que al efecto es

posible encontrar en el Derecho comparado, tarea que desarrollaré en las siguientes lineas.

3. COMENTARIO

3.1. La recepcién positiva de la prohibicion de registro de las marcas

contrarias al orden publico o las buenas costumbres

3 En la doctrina nacional IGLESIAS sostiene que un tipo de signo contrario a la moral seria aquel que se burla de las
instituciones religiosas, mientras que una categoria de simbolo opuesto a las buenas costumbres podria ser aquel
que elogia al demonio. Esta opinidn se encuentra en: IGLESIAS (2003) p. 258. En cuanto a la jurisprudencia, si bien
fue objeto de rechazo la solicitud de inscripcién del signo mixto denominado “Jesus” mediante el fallo del 14 de
noviembre de 1989 del Director del Departamento de Propiedad Industrial, en el mismo no existio un
pronunciamiento especifico acerca que se trataria de un signo contrario a la moral o buenas costumbres, puesto
que la denegacién de la inscripcion se debid a la existencia del registro previo “Jeans Jesus”.
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Tal como correctamente ensefia FERNANDEZ-NOVOA en el plano del Derecho de marcas
surge la prohibicion de registro de los signos contrarios al orden publico o a las buenas
costumbres en el seno del Convenio de Paris para la proteccién de la Propiedad Industrial de
1883%. Es asi que siguiendo a este autor esta interdiccidn se introduce concretamente en el

ambito de la norma denominada marca “telle quelle” (tal cual es)°.

El propdsito de esta regla es proteger al titular de una marca inscrita en algun pais
suscrito al Convenio, que frente a su interés de solicitar su registro en otro estado
perteneciente a la Unidn de Paris, se vea perjudicado debido a que en este uUltimo, por motivos
de su legislacion interna, no se permita la inscripcién del signo pedido®. De esta manera, la
finalidad expresada se obtiene a través del mecanismo de la marca “telle quelle”, segun la cual
la oficina receptora de una solicitud de registro deberd proceder a la inscripcion de la marca
extranjera tal como es, salvo que adolezca de alguna de las causales de prohibicion de registro
contempladas en el articulo 6 quinquies, seccion B del Convenio de Paris, entre las cuales se

contempla que la marca sea contraria a la moral o al orden publico’.

Posteriormente este impedimento de registro ha sido recogido en diversas
legislaciones comparadas. Es asi que en el dmbito europeo, ya en la primera Directiva
comunitaria de marcas se contiene como causal absoluta de registro las marcas que sean
contrarias al orden publico o a las buenas costumbres, y se aflade como norma facultativa para

los Estados miembros la posibilidad de incorporar en su legislacion interna la prohibicion de

4 FERNANDEZ-NOVOA (2016), p. 49.

°> Esta norma se encuentra en el articulo 6° quinquies del Convenio de Paris para la proteccion de la propiedad
industrial, incorporado en nuestro ordenamiento mediante el Decreto N° 425, de 30 de septiembre de 1991.

 FERNANDEZ-NOVOA (2016), pp. 52-53. Este autor indica como supuesto que justifica la proteccion de la marca
“telle quelle” el obstaculo que puede tropezar un solicitante en una oficina de marcas extranjera que pretende
inscribir su marca compuesta por simples letras o numeros, modalidades de signos que en algunos
ordenamientos nacionales no se recoge. De esta manera, para eliminar tal impedimento, el Convenio de Paris
instaura este mecanismo.

7 MARTINEZ MEDRANO Yy SOUCASSE (2000), pp. 52-54.
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inscripcién de una marca que “incluya un signo de alto valor simbdlico, en particular, un
simbolo religioso”®. En el caso de Estados Unidos de América, su Ley de marcas contempla en
su § 2 letra (a) la prohibicién de registro de las marcas que consisten en signos inmorales,

engafiosos o escandalosos®.

3.2. La interpretacidon doctrinal sobre la prohibicidon de registro de las

marcas contrarias al orden publico o las buenas costumbres

Una vez que se ha establecido que las principales legislaciones del Derecho comparado
han consagrado la prohibicidn de registro en examen, me corresponde pasar revista sobre qué
ha dicho la doctrina sobre su alcance y contenido, para lo cual examinaré en particular la

opinién de ciertos autores destacados de la dogmatica germana, inglesa y espafiola.

Asi, en el Derecho germano, FEzerR sostiene que el orden publico en el Derecho de
marcas tiene una plena autonomia conceptual, y por ello no resulta adecuado acudir al
tratamiento que se ha realizado a tal nocidn en otros sectores normativos, como el Derecho
administrativo, y en especifico el Derecho de policia. De esta manera, este autor afirma que
por orden publico debe entenderse el Estado y los principios constitucionales de sus
instituciones, como son los érganos publicos, el Parlamento y sus tribunales, como también
los principios fundamentales contenidos en la Constitucién y las convenciones internacionales.
A partir de esto, sostiene que una marca sera contraria al orden publico si es hostil, intolerante
o burlona a las instituciones y principios constitucionales. Asimismo, esgrime que el concepto

de orden publico se ve modificado en el tiempo como consecuencia de los cambios que

8 Articulo 3°, apartado 2°, de la Directiva 89/104/CEE. En consecuencia, de manera imperativa los Estados
miembros de la Comunidad Europea incluyeron esta prohibicidén de registro en sus legislaciones internas, y sélo
Grecia integré en su ordenamiento la norma facultativa sobre los simbolos religiosos.

°Se debe mencionar que en el afio 2017 la Corte Suprema de Estados Unidos de América considerd que esta
norma -denominada disparagement clause- es contraria a la Constitucién, en particular a su Primera Enmienda
que contempla la Libertad de Expresion. La referencia de este caso es: Matal v. Tam, 137 S. Ct. 1744 (2017).
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experimenta una sociedad democratica y liberal1®. En cuanto al concepto de buenas
costumbres, FEZER menciona que una marca sera contraria a tal nocién si su contenido produce

un dafio a la sensibilidad moral o religiosa del publico®!.

Finalmente, este autor alude a las marcas discriminadoras, que serian aquellas que
atacan a la igualdad entre las personas, ya sea por razones de género, descendencia, raza,
lengua, patria u origen, creencias, religion o ideas politicas. En este elenco de marcas FEZER
contempla los signos con expresiones xendfobas, atentatorios a la dignidad de la mujer, y con
contenido religioso. Respecto de estos Ultimos, si bien FEzER sostiene que los términos e
imagenes religiosas destinadas al culto no son considerados dafiosos, su utilizacion en otros
sectores puede tener un efecto lesivo, dando como ejemplo la marca “Messias” para distinguir
vestimentas. Del mismo modo, afirma que el uso como marca del nombre de personajes
religiosos puede ser admitido respecto a productos en ramos tradicionales, como lo son las

bebidas alcohdlicas®?.

Por su parte, INGERL y ROHNKE afirman que no es posible apreciar en abstracto si una
marca es contraria al orden publico o las buenas costumbres, debiendo realizarse tal analisis
en concreto, teniendo a la vista los productos o servicios que se distinguiran con el signo. De
este modo, estos autores sefialan que una marca con contenido religioso puede ser
considerada ofensiva si estd destinada a identificar productos de uso corriente, como la
expresion “Messias” para textiles, mientras que en otras areas del trafico, por ejemplo, vinos
o licores, una referencia religiosa puede utilizarse licitamente®3. Adicionalmente, INGERL y
ROHNKE esgrimen que en la determinacion acerca si una marca es inmoralmente incorrecta el

juez no puede ocupar sélo criterios cuantitativos, esto es, si ofenden a una porcidn significativa

10 FEzER (2009), Rn. 585-587. En el Derecho alemén, la prohibicidon de registro de las marcas contrarias al orden
publico y las buenas costumbres se contiene en la § 8 (2) 5 de la Ley de marcas de 1995.

1 FezER (2009), Rn. 592-593.
12 FEzER (2009), Rn. 586-867.
13 INGERL y ROHNKE (2010), Rn. 277.
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del publico. Por el contrario, proponen que el juez debe indagar si al consumidor medio, que
no serad aquel demasiado sensible como lo es un fanatico religioso, le resultard ofensiva una

marca, no bastando en tal calificacién la vulgaridad o el mal gusto de la misma'4.

En el Derecho inglés, algunos autores han afirmado que las marcas contrarias al orden
publico o a los principios de moralidad aceptados son aquellas que se encasillan en las
siguientes categorias, a saber, las marcas con connotaciones criminales, los simbolos con
significacion religiosa y los signos inaceptables. Del mismo modo, afirman que es probable que
aquellas marcas que ofenden el orden publico también lesionan la moral®. Por su parte
PHILLIPS, a pesar que rechaza esta causal por su imprecision conceptual, sostiene que ella
deberia aplicarse respecto de términos que sean contrarios a la intolerancia racial o las
preferencias sexuales'®. Finalmente, se advierte que existe una delgada linea entre las marcas
ofensivas y las de escaso gusto, por lo que el examinador o los tribunales, en caso de duda,
deben resolver a favor del registro de tales expresiones, todo ello fundado en la libertad de

expresiont’,

Como cierre, en el Derecho espafiol FERNANDEZ-NOVOA sefiala que esta prohibicién de
registro, a pesar de presentar contornos difusos y fluctuantes, permitiria impedir la inscripcion
de marcas que atentan abiertamente contra un minimo sentido de la decencia y la

moralidad . Asi, para realizar tal tarea, este autor considera que deben estimarse los

14 INGERL y ROHNKE (2010), Rn. 278.

15 MORcOM, ROUGHTON y MALYNICZ (2008) p. 148. En el Derecho inglés, la prohibicidn de registro de las marcas
contrarias al orden publico y los principios aceptados de moralidad se contemplan en la section 3(3) de la Ley de
marcas.

16 PHILLIPS (2003), p. 70.
7 MELLOR ET AL (2018), p. 337.

18 FERNANDEZ-NOVOA (2004), pp. 231-232. En el Derecho espafiol, la prohibicién de registro de las marcas contrarias
a la Ley, al orden publico o a las buenas costumbres se incluye en el articulo 5.1. letra f) de la Ley de marcas de
2001. Se hace presente que este mismo autor, en un estudio posterior (2016, 118-119), se refiere al orden publico
comunitario, el cual identifica como el conjunto de valores basicos que se reflejan en los Tratados de la Unidn y
en la Carta de Derechos Fundamentales. En particular, esgrime que se debe considerar lo dicho en el articulo 2°
del Tratado de la Unidon Europea que dice: “La Unidn se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad
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siguientes factores: (i) la propia estructura denominativa o grafica del signo, puesto que puede
ocurrir que un signo sea per se inadecuado para constituir una marca, al margen de los
productos o servicios que pretende distinguir, como lo seria una denominacion de una droga
nociva, o una expresién que atente directamente contra la dignidad de la mujer; (ii) la
naturaleza de los productos o servicios a los que se pretende aplicar la marca, destacando que
los simbolos religiosos pueden ser licitos para individualizar publicaciones que versen sobre la
fe, mientras que seran reprobables si distinguen prendas o vestidos en el mercado, v (iii)
finalmente, sobre el caracter inmoral o escandaloso de una marca puede influir la sensibilidad
media del consumidor al cual estan destinados los productos o servicios que distingue dicho
signo. En este punto, argumenta este autor que la tolerancia sobre ciertos tipos de marcas
serda menor si el producto o servicio es de acceso general al publico, a diferencia de los articulos

que son consumidos por un sector especifico.

A modo de recapitulacion, de la doctrina examinada es posible concluir que las marcas
contrarias al orden publico o las buenas costumbres seran aquellas que lesionan los valores
esenciales de un estado democrético. En particular, se encuadran dentro de este tipo los
signos que sean ofensivos a ciertas cualidades de las personas (v.gr. su raza), o que denigren
sus preferencias religiosas o sexuales, o bien, que inciten a la ejecucién de actividades
delictivas. De esta manera, admitiendo que los signos con contenido religioso pueden resultar
contrarios al orden publico o las buenas costumbres, en el siguiente apartado revisaré ciertos

pronunciamientos especificos sobre la materia.

humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los
derechos de las personas pertenecientes a minorias. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una
sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminacién, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad
entre mujeres y hombres.”. Asimismo, FERNANDEZ-NOVOA indica que un valor basico del orden publico comunitario
es el derecho a la vida y la integridad fisica, por lo que una marca constituida por un signo que simbolice el
terrorismo viola abiertamente esta nocién, como lo es, a modo de ejemplo, la marca “Bin Laden”. Por ultimo, la
determinacion de que una marca infringe este orden publico comunitario es una labor objetiva, sin que se tenga
a consideracioén los productos o servicios a los que se pretende aplicar la marca.
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3.3. La interpretacion de la jurisprudencia comparada sobre la prohibicion

de registro de las marcas con contenido religioso

Una vez que he determinado que las marcas con contenido religioso pueden ser
encasilladas como contrarias al orden publico o las buenas costumbres, estimo que el examen
de ciertas decisiones jurisprudenciales permitira fijar con una mayor claridad los criterios de

ilicitud de estos signos distintivos.

Una primera sentencia relevante sobre esta materia es la dictada por la Corte de
Aduanas y de Patentes, de Estados Unidos de América, de 1938, por la cual se proscribio el
registro de la marca “Madonna” para distinguir vinos al considerarla escandalosa®®. Para
arribar a dicha conclusion, el sentenciador, en primer término, determiné que el significado
usual de la expresion “Madonna” se vinculaba a la Virgen Maria. A continuacién, esgrimié que
si bien la voz “Madonna” no es per se escandalosa, su utilizacion para distinguir vinos si podria
ser considerada como tal, ya que algunas personas estiman que el consumo excesivo de este
licor es sumamente perjudicial para la salud, y que podrian verse choqueadas al observar un

vino con semejante marca exhibida en lugares como bares.

Un pronunciamiento de suyo sobresaliente es el emitido por la judicatura inglesa
respecto de la solicitud de registro de la marca “Jesus” la cual pretendia distinguir un conjunto
de productos, tales como jabones, aparatos épticos, joyeria, papeleria, maletas, productos

textiles, calzados y juguetes?©.

Es asi que la Oficina de marcas denegd la solicitud de la inscripcién del signo “Jesus”
por ser contraria al orden publico y a los principios aceptados de moralidad. Para fundamentar

esta resolucion, este érgano administrativo estimo necesario inicialmente determinar el

191n Re Riverbank Canning Co., 95 F.2d 237 (C.C.P.A. 1938). Es preciso indicar que a la fecha de este fallo la section
5(a) de la Ley de marcas de 1905 no se referia a las marcas contrarias al orden publico o las buenas costumbres,
sino que aludia a las marcas escandalosas.

20 Basic Trademark SA’S Trademark Application [2005], R.P.C. 25.
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sentido usual o comun de la voz “Jesus”. Asi, sostuvo que no existe evidencia que esta palabra
sea utilizada como un nombre de pila o un apellido en el Reino Unido, siendo su significado
primario el de identificar a Jesucristo, JesUs de Nazareth, quien es el fundador del Cristianismo.
Determinado lo anterior, el paso siguiente de su razonamiento consistid en precisar qué
evaluacion tendrian las personas sensatas o razonables si apreciaran el signo “Jesus” vinculado
a los productos identificados en la solicitud de la marca. Bajo dicho estandar, segun este
organismo publico, el registro pedido no es simplemente desagradable, sino que causaria una
gran ofensa a una porcioén relevante del publico en general, al afectar un valor social y religioso
generalmente aceptado. En particular, este valor seria la creencia que “Jesus” es el nombre de
Jesucristo, quien es considerado por los cristianos como el Hijo de Dios, cuyo nombre no debe
ser minado por el uso comuln como marca para los productos mencionados en la peticién de
registro. Por ello, se concluye por la Oficina de Marcas que este signo estaria incurso en la

prohibicion de inscripcion revisada.

El Appointed Person confirmé la decision de la oficina de registro de marcas en cuanto
a considerar que la marca solicitada era contraria al orden publico y a la moral®!. Es asi que
inicia su argumentacion razonando que si bien no toda marca con significacién religiosa esta
afecta al impedimento de registro examinado, empero, una marca que emplea palabras o
imagenes de importancia religiosa puede facilmente causar un efecto perturbador para las
personas cuyas creencias religiosas estan involucradas, y para las otras que adhieren al sentir
gue todos los credos religiosos deben ser tratados con respeto en una sociedad civilizada. De
este modo, en relacion a la probable reaccién que produciria el registro pedido sostuvo: “Jesus
es el nombre cristiano por excelencia. Exige el grado maximo de reverencia y respeto entre los
cristianos comprometidos. La opinidn de que sus creencias religiosas deben ser respetadas
estd, sin duda, profundamente arraigada y extendida. La propia idea que el nombre JESUS

fuese apropiado para uso comercial como marca es, y estoy igualmente seguro, un anatema

21 En el sistema inglés, los dictdmenes de la UK Intellectual Property Office son conocidos en segunda instancia
por un tribunal unipersonal denominado The Appointed Person.
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para los creyentes y para todas las personas que creen en la necesidad de respetar las
sensibilidades religiosas de otros. (...) Yo pienso que la respuesta comun entre estas personas

serfa una mezcla de ira y de desesperacion de acuerdo a su temperamento.”??.

Finalmente,
concluye que es legitimo aplicar la causal de prohibicion de registro en examen a aquellas
marcas que tengan la aptitud para socavar los valores sociales y religiosos en un grado

significativo, como seria el caso analizado?3.

Por ultimo, revisaré dos sentencias del Tribunal Federal de Patentes aleman. La primera
de ellas, de 1986, recae en el signo denominativo “Coran” para distinguir medicamentos?“. En
este caso, inicialmente la Oficina de marcas denegd el registro de la marca “Coran” por ser
engafiosa y ofensiva para la religién musulmana. El solicitante, apelando ante el Tribunal
Federal de Patentes, sostuvo que el registro debia de ser valido, puesto que las sefiales
religiosas se han ocupado desde largo tiempo en el ambito sanitario, mencionado al efecto
particularmente a los santos. Ademds, esgrimid que la expresion “Coran” no se asocia

directamente con el libro sagrado del Islam.

Los razonamientos expuestos por el solicitante no fueron considerados por el Tribunal
de apelacion. Ello, puesto que se estimd que la expresion “Coran” no es fonéticamente
diferente a la palabra “Koran”, que en la lengua alemana se refiere al libro sagrado del Islam.
Asimismo, argumentd que el uso de un concepto tan central del Islam para propdsitos de
etiquetar o promocionar puede causar generalmente una ofensa no sdélo a los musulmanes,

sino a los cristianos y miembros de otras religiones. Como cierre, se aflade por esta Corte que

22 Apartado 25 de la decision Basic Trademark SA’S Trademark Application [2005], R.P.C. 25.

23 Con posterioridad, en el afio 2010, en el Reino Unido se rechazé el registro de la marca “Jesus Junkie” para
distinguir articulos de papeleria, articulos de cuero, vestimentas, cinturones, servicios legales, entre otros. El
Appointed Person no considerd las alegaciones del interesado en cuanto a que la expresién “Jesus Junkie” aludida
a una circunstancia positiva de ser “adicto” a Jesus. De este modo, nuevamente, se confirmd que para una
persona razonable esta marca seria ofensiva, y no meramente de mal gusto. Esta sentencia se encuentra en:
https://www.ipo.gov.uk/t-challenge-decision-results/013310.pdf (Ultima visita 15.05.2018).

24 BPatg 25 W (pat) 394/84 “Coran” (16.01.1986). A la época del pronunciamiento de esta sentencia la norma
sobre la prohibicion del registro de signos contrarios al orden publico o la buenas costumbres se recogia en la §
4, parrafo 2, numeral 4 de la Ley de marcas de 1967.
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se debe distinguir el uso de santos para publicitar medicamentos o bebidas alcohdlicas de los
conceptos centrales de la fe. Es asi que los santos son personas, especialmente en la Iglesia
Catolica, que son veneradas por sus vidas dignas, y su humanidad, lo que no excluye las
debilidades, y que tienen probablemente una connotacion regional. Por el contrario, el Coran
no es considerado un trabajo humano por los musulmanes, sino mas bien como una "Sagrada
Escritura" de origen divino, la que reputan como Unica fuente auténtica de doctrina y de ley.
De esta manera, admitir este registro seria similar a concederlo para otras palabras, tales como

la Biblia.

La segunda sentencia que examinaré, de 1993, se refiere a la marca “Messias” para
distinguir vestidos, calzados o sombreros?. En este litigio, la oficina de marcas rechazo esta
solicitud de registro por su caracter ofensivo. Por su parte, el interesado presentd una
apelacién ante el Tribunal Federal de Patentes, esgrimiendo que el significado religioso de la
voz “Messias” no conduce necesariamente a la conclusion que atenta contra el sentimiento
de parte importante del publico. En este punto, el apelante afirma que sélo una porcion
pequefia de la poblacidn tiene vinculos religiosos en la actualidad, y afiade que los términos
religiosos no constituyen en la modernidad conceptos tabu. Finalmente, el uso de la expresion
“Messias” para designar objetos cotidianos neutrales como lo son los del presente caso no

tendrian un efecto denigratorio.

El Tribunal no considerd estas argumentaciones, y confirmo la decisiéon del érgano
administrativo acerca del caracter ofensivo del signo en cuestién. Para ello sostuvo que un
simbolo es ofensivo cuando es apto para herir la sensibilidad de una parte considerable del
publico, especialmente si es moral, politica o religiosamente ofensivo o es altamente de mal
gusto. Asi, a diferencia de lo sostenido por el apelante, el Tribunal estima que estas condiciones
se cumplen porque el término "Messias" tiene una significacién religiosa incuestionable, y
resulta ser su uso lesivo en el contexto dado por la solicitud. De esta manera, esta Corte,

aungue reconoce que existe una tendencia general a relajar los lazos religiosos de la poblacion,

25 BPatg 27 W (pat) 85/92 “Messias” (02.11.1993).
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no siempre ello ocurre con el uso de aquellos conceptos religiosos esenciales que se
pretenden utilizar para distinguir productos que se perciben como insultantes para la
generalidad de las personas. A mayor abundamiento, este Tribunal afirma que para una
fraccion sustancial de la poblacion, incluso si no esta vinculada con la Iglesia, bajo todo
supuesto estimaria que existiria una flagrante infraccion al buen gusto si un término como
"Messias", que en el uso cristiano es el otro nombre para Dios mismo (en judio para un profeta
enviado por Dios), se relaciona con productos de uso cotidiano como prendas de vestir,

calzado y articulos de sombrereria.

A modo de sintesis, es posible distinguir de las sentencias examinadas una opinion
comun consistente en proscribir el registro de simbolos que tengan un alto contenido religioso.
Ahora bien, no bastara para tal calificacion que el signo sea simplemente vulgar, sino que sélo
se consideraran contrarios al orden publico o las buenas costumbres aquellos signos que sean
calificados como ofensivos. Esta ultima valoracion dependerd de dos factores: (i) la

composicion del signo en si mismo, en especial si su significado primario en la lengua
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examinada alude al nombre del Ser Supremo?®, y (ii) la naturaleza de los productos o servicios

que se pretenden distinguir con la marca solicitada?’.

3.4. Una mirada critica a |la sentencia objeto de este comentario

Una vez realizado un somero andlisis de la doctrina y jurisprudencia comparada sobre
la prohibicidon de registro de las marcas con contenido religioso, me corresponde volver sobre
la prevencion efectuada por el abogado integrante Sr. Jean Pierre Matus en la sentencia
examinada. En otras palabras, detenernos en los motivos mencionados en ésta para rechazar

el registro de la marca “Virgencita bendiceme porfis”.

Es asi que en dicha prevencion se argumentd que la marca objeto del recurso era

contraria al orden publico por: (i) limitar indebidamente la libertad de culto por parte de los

%6 En algunas jurisdicciones se ha admitido el registro de simbolos religiosos, puesto que se ha considerado que
su significado primario no estd vinculado exclusivamente con cuestiones de fe. A modo de ilustracidn, el Tribunal
de apelacién de Amsterdam, por sentencia de 30 de noviembre de 2006, rechazé la oposicién en contra de |a
solicitud de registro del signo “Shiva” para distinguir peliculas pornograficas. Esta oposicion fue presentada por
una agrupacion de miembros de la religion hindd, fundaba en el hecho que la expresién “Shiva” alude a una de
sus deidades, y por ello el registro requerido dafiaba sus sentimientos religiosos. El Tribunal no estimd tal
argumentacion, al considerar que el nombre de la solicitante (“Shiva Entertainment”) no se referia de manera
directa o indirecta al hinduismo, y que la eleccion de la expresidon “Shiva” se debia a que se trataba del nombre
comun de una nifia. La identificacion de este caso es: Hof Amsterdam 30 November 2006 Stichting Werkgroep
Agniv. Shiva Entertainment. C.V & Jaroe Entertainment B. En una similar direccidn, el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, por sentencia de 27 de octubre de 2011, resolvié que no era contrario al orden publico el registro de
la marca “La oxtia” para distinguir vinos y bebidas alcohdlicas, excepto cervezas. En este sentido, si bien reconocid
este sentenciador que el signo tiene connotaciones religiosas, considerd que también en el lenguaje popular esta
voz alude a algo o alguien extraordinario, acepcidén que ha sido recogida por la Real Academia de la Lengua, de
ahique a su parecer no tendria el caracter de ofensivo. Esta sentencia se localiza en base de datos Vlex, referencia:
VLEX-365515210.

27 Acerca de lo dicho, es posible apreciar en el Derecho comparado una marcada tolerancia para admitir el
registro de simbolos religiosos en ciertos sectores, como lo son las bebidas alcohdlicas, en particular vinos y
cervezas. A modo de ejemplo, el Tribunal Federal de Patentes aleman, por sentencia de 30 de abril de 2014, se
pronuncié favorablemente sobre el registro de la marca mixta “Agnus Dei” para distinguir cervezas, la cual
inicialmente habia sido rechazada por la oficina de marcas por ser contraria al orden publico. Para arribar a tal
decision, este Tribunal esgrimié el desconocimiento de la poblacidn sobre el significado en latin de la expresion
en disputa (=Cordero de Dios), como en la circunstancia que desde muchisimos afios se han ocupado
denominaciones religiosas en relacion con cervezas y bebidas, incluso por la actividad desarrollada por
monasterios y entidades pertenecientes a la Iglesia. La referencia de este caso es: BPatg 26 W (pat) 525/13 “Agnus
Dei” (30.04.2014).
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creyentes de la fe catdlica, y (ii) degradar una expresion del culto catdlico al transformarla a

un objeto del comercio humano, lo cual se logra al afiadirle una figura de escaso valor artistico.

A mi parecer, no todos los argumentos empleados en la prevencién resultan
suficientemente atendibles. Esto, en primer lugar, por no indicarse de qué manera o forma
con el registro de la marca comercial en cuestion se afectaria la libertad religiosa y de culto, o
el ejercicio de la misma, en los términos del articulo 62 de la Ley N2 19.638, de 14 de octubre
de 1999. En este punto, se debe poner de relieve que el titular de una marca registrada solo
goza de una facultad de exclusidon o ius prohibendi para impedir que terceros utilicen su marca
en el ambito estrictamente comercial, y con una finalidad distintiva, quedando por tanto fuera
de su alcance limitar usos puramente privados, o que tengan un objetivo artistico, religioso o
de critica, tal como lo dice el articulo 19 letra bis D, inciso 2°, de la Ley de Propiedad Industrial,

gue por su importancia reproduzco:

“Por consiguiente, el titular de una marca registrada podra impedir que cualquier
tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales
marcas idénticas o similares para productos, servicios o establecimientos
comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquéllos para los
cuales se ha concedido el registro, y a condicién de que el uso hecho por el

tercero pueda inducir a error o confusiéon.” (El destacado es mio).

De un tenor similar, SENFTLEBEN sostiene que el jus prohibendi al restringirse al empleo
de una marca en operaciones comerciales- exigencia también denominada uso en el comercio
(in the course of trade)- mantiene como atipicas las utilizaciones puramente privadas. En
mejores palabras, este autor afirma: “El uso de una marca para propdsitos de estudios
privados, de debate politico, ceremonias religiosas, ensefianza o investigacion académica es

improbable que constituya un «uso en el curso del comercio» en la medida que sea de una
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naturaleza no comercial. Asi independiente de la adquisicién de derechos marcarios, un signo

religioso, por lo tanto, sigue estando disponible para los usos estrictamente religiosos”?2.

Por otro lado, una segunda observacion critica —aunque marginal- que debe realizarse
a la prevencion se refiere a la valoracion estética que el abogado integrante realiza respecto
de la imagen que compone la marca objeto del recurso. Es asi que se refiere a que tendria un
escaso valor artistico. Acerca de ello, un primer alcance a efectuar se refiere a que en el
Derecho de marcas carece de todo interés el valor estético o artistico del signo que se
pretende tutelar, sin necesidad siquiera de exigirse originalidad sobre el mismo, puesto que lo
relevante es que posea capacidad distintiva, esto es, que por su intermedio permita distinguir
o diferenciar los productos o servicios de una persona de los productos o servicios idénticos o
similares de otra?’. Lo expresado se confirma al revisar la definicién de marca comercial
contenida en el articulo 19 de la Ley de Propiedad Industrial, la cual demanda exclusivamente

dicho requisito, al decir:

“Bajo la denominaciéon de marca comercial, se comprende todo signo que sea
susceptible de representacion gréfica capaz de distinguir en el mercado
productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales.” (El

destacado es mio).

De esta manera, al momento del andlisis de la distintividad de una marca comercial, el
juzgador no debe atender a la originalidad o valor artistico del signo pedido, sino sélo a su
cualidad distintiva. Ello es expresado en términos ejemplares por el Tribunal de Primera

Instancia de la Comunidad Europea, en sentencia de 27 de febrero de 2002, que expone:

“(...) una marca comunitaria no necesariamente procede de una creacion ni se

basa en un elemento de originalidad o de imaginacién, sino en la capacidad de

28 SENFTLEBEN (2015), p. 363.
2% GOMEZ SEGADE (1995), p. 346.



Manuel Bernet. La prohibicion de registro como marca de simbolos religiosos. Corte Suprema, sentencia de 8 de
mayo de 2017 (ROL n° 55054-2016; cl/jur/2870/2017).

diferenciar productos o servicios en el mercado, en relacion con los productos o

servicios de la misma clase ofertados por los competidores.”.3°

Finalmente, una segunda observacion que debo apuntar trata sobre la capacidad de
apreciacién estética contenida en la prevencién. Sobre esto, ya hace mas de un siglo, el
renombrado Juez de la Corte Suprema estadounidense Oliver Wendell Holmes, en un litigio
sobre Derecho de autor, llama la atencién sobre el riesgoso camino que no deben transitar los

jueces en la disciplina del arte, al decir:

“Seria un peligroso emprendimiento que personas entrenadas sélo en derecho
se constituyeran ellas mismas en jueces finales acerca del valor de ilustraciones
pictdricas, fuera de los mas estrechos y obvios limites. En un extremo, algunos
trabajos de genios seguramente perderian tal apreciacion. Su novedad los haria
repulsivos hasta que el publico haya aprendido el idioma nuevo en que habld el
autor. Por ejemplo, es mas que dudoso que los grabados de Goya o las pinturas
de Manet hubieran sido objeto de proteccién segura cuando se vieron por
primera vez. En el otro extremo, se les negarian los derechos de autor a las

imagenes que atraen a un publico menos educado que el juez.”3.

De esta manera, de este reducido analisis critico de la prevencién es posible concluir
qgue la misma no se encontraria suficientemente fundada, puesto que no se avizora de qué
manera la marca en examen tuviese la virtualidad de afectar el ejercicio de la libertad de culto.
Ahora bien, es preciso hacerse cargo de una afirmacion mas sustancial de la prevencion, esta
es, si la comercializacion de los productos que se pretenden distinguir con la marca solicitada
produce el efecto de degradar una expresién del culto catdlico, lo cual me lleva a sugerir una

pauta destinada a fijar si una marca es ofensiva o denigratoria en relacién con una creencia

30 Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (hoy Tribunal General), “Rewe
Zentral AG/OAMI”, T-79/00 (27.02.2002).

31 Bleistein v. Donanldson Lithographing Co., 188 U.S. 239 (1903).
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religiosa, y con ello se vea afectada por la prohibicién de registro del articulo 20 letra k) de la

Ley de Propiedad Industrial.

3.5. Criterios normativos para evaluar la licitud de los sighos con

contenido religioso.

A partir del recorrido dogmatico que he realizado del Derecho comparado es posible
sostener que los signos con contenido religioso pueden ser objeto de interdiccion de registro
marcario por ser contrarios al orden publico o las buenas costumbres. Ahora bien, no todo
simbolo de dicho caracter es reprobable, debiendo proponerse ciertas reglas que permitan
delimitar aquel signo que es marcadamente ofensivo, y por ello no registrable, frente a aquel

que solo es de mal gusto.

De este modo, una primera regla de valoracién que se propone es el examen de la
configuracién del signo marcario en si mismo, con independencia de los productos o servicios
que pretende distinguir®2. Acerca de lo dicho, resulta de particular interés la clasificacion que

realiza BAIRD a proposito de los simbolos religiosos3.

Este autor plantea que esos signos pueden catalogar en: (i) aquellos que identifican al
Ser Supremo; (ii) aguellos compuestos por palabras o imagenes de gran significacién religiosa,
y (iii) aquellos que conforman la denominacién de una organizacion religiosa o que identifica
a sus miembros. De este modo, respecto de los signos de la primera clase, tales como “Dios”,
“Allah” o “Jahweh”, entre otros, es posible presumir fundadamente que per se son

inadecuados para ser registrados como marca, puesto que por su alta connotacion religiosa,

32 Cfr. FERNANDEZ-NOVOA (2004), p. 231.
33 BaIRD (1993), p. 705.
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su inscripcion respecto de cualquier tipo de producto o servicio causaria inevitablemente un

efecto perturbador para las personas cuyas creencias religiosas estan involucradas®*.

Acto seguido, con relacion a los signos descritos en el segundo elenco, tales como
nombres de santos, personajes biblicos o expresiones propias del culto, es posible estimar que
los mismos no son per se irregistrables, puesto que su utilizacion en determinados contextos
comerciales no resulta lesiva para los fieles, e incluso puede ser valorada positivamente,
siendo ilustrativo de ello la designacién de instituciones educacionales con el nombre de
santos (v.gr. Universidad Santo Tomds)3°. Por el contrario, si una palabra o una imagen de
significacion religiosa pretende ser registrada como marca para distinguir articulos o servicios
nocivos o que son abiertamente contrarios a las creencias de cierta fe, entonces se debera
negar su inscripcion, puesto es probable que cause afectacién a sus creyentes (v.gr. la
denominacion de un santo para individualizar productos como armas o vinculados a la

industria de la pornografia).

Finalmente, respecto del tercer grupo de simbolos religiosos, a saber, aquellos que
conforman la denominacion de una organizacion religiosa o que identifica a sus miembros, se
considera que tampoco serian signos per se excluidos del registro. Sin embargo, podrian
encasillarse como signos ofensivos si son registrados como marcas en relacién a productos o
servicios que se oponen a sus ensefianzas basicas, como por ejemplo, si se registra como marca
el nombre de un ente religioso para distinguir bebidas alcohdlicas, siendo que ese particular

credo prohibe el consumo de alcohol entre sus fieles®.

34 BAIRD (1993), p. 706. Del mismo modo, en el Manual de Marcas Comerciales de la Oficina de Propiedad del
Reino Unido, acerca de este tipo de simbolos religiosos se dice: “Cuando un signo tiene un estado muy sagrado
para los miembros de una religién en particular, su mero uso como marca comercial puede ser suficiente para
causar indignacion.”. Esta directriz se contiene en: INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE (2017), p. 132.

35 BAIRD (1993), p. 711.
36 BAIRD (1993), p. 712.
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Una segunda pauta de valoracién que se debe observar es que el simbolo debe ser
comprendido conforme al significado usual o comun que el consumidor medio le otorgue, y
no debe tenerse en cuenta las definiciones cientificas u ocupadas de manera poco frecuente
por la poblacion. A modo de ilustracion, en el Derecho inglés se denegd el registro de la marca
“Hallelujah” para distinguir vestidos para mujeres por ser ofensiva a las sensibilidades
religiosas de un nimero relevante de personas®’. En particular, el sentenciador resolvié que el
significado comun de esta denominacion consistia en una alabanza al Sefior, dejando de lado
con ello la interpretacion del solicitante, que esgrimia que uno de los sentidos de esta palabra
era ser una manifestacién de jubilo que se expresaba mediante aplausos o gritos por las

personas.

Como cierre, un tercer criterio a considerar es el que caracter ofensivo o meramente
desagradable del signo en andlisis debe ser efectuado en términos normativos, esto es, el juez
debera valorar el simbolo teniendo a la vista un modelo abstracto, que se identifica con el
consumidor medio o una persona razonable, que estd normalmente informado, y que no es
excesivamente fanatico, empero tampoco es insensible a las creencias religiosas. Del mismo
modo, este estandar de valoracién no debe limitarse respecto a aquellas personas a los que
estan destinados los productos o servicios a los cuales se aplica la marca, sino que también
deberda comprenderse a todos a quienes pueden verse expuestos a los mismos, ya sea por
actos publicitarios o la exhibiciéon de los articulos o servicios en tiendas de libre acceso?®.
Finalmente, no serd necesario para calificar un signo como ofensivo que el mismo cause
indignacion en una parte considerable de la poblacion, sino que dependiendo del grado deira

o afeccién que ocasione, bastaria para caracterizarlo como denigrante incluso si produce ese

37 Hallelujah Trade Mark [1976], R.P.C. 22.
38 MARCO (2012), p. 643.
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tipo de reaccion en una pequefia parte del publico, en la medida que la lesividad generada sea

de cardcter intensa o severa3®.

3.6. La aplicacidn de los criterios propuestos al supuesto examinado

El paso final de este comentario es efectuar un enjuiciamiento a la marca objeto de la
sentencia, esto es, determinar si resulta ser contraria al orden publico o a las buenas
costumbres. Acerca de lo dicho, se debe recordar que se trata de una marca mixta que se
denomina “Virgencita bendiceme porfis”, y que distingue a los servicios de estampado e

impresion de dibujos y disefios graficos de la clase 40.

De este manera, siguiendo las pautas de evaluacién que he propuesto, la marca en
cuestion, si bien no alude al Ser Supremo, si se refiere a una figura central de la religion Catélica
como lo es Maria, la Madre de Dios, y respecto de la cual en nuestro pais existe una especial
devocion, ya a través de la advocacién Virgen del Carmen, ya por medio de la advocacion
Inmaculada Concepcidén, u otras similares. Dicho sea de paso, la fiesta de la Inmaculada
Concepciodn tiene tal importancia en nuestro pais que es un dia declarado como feriado y en

el que se realizan masivas peregrinaciones y actos rituales en todo Chile.

Por lo tanto, a primera vista la marca en cuestidon podria ser considerada per se
irregistrable, puesto que se refiere a un personaje que resulta esencial para la Cristiandad, y
gue por lo tanto, su utilizacion como marca se presumiria que causaria afeccién o indignacién
entre el publico. Ahora bien, para confirmar tal enunciado, se debera tener a la vista, por un
lado, los productos o servicios que se pretenden distinguir con la marca en cuestién, y por la

otra, la probable reaccion que ocasionara la marca solicitada en el consumidor medio.

3% En el asunto Jesus Junkie, la oficina de marcas del Reino Unido realizé una encuesta para evaluar si la marca en
cuestion era ofensiva o meramente desagradable. Asi, del porcentaje total de las respuestas, sélo el 17 por ciento
considerd que el signo le causaba un alto grado de indignacién o censura. No obstante ello, se estimé que el
simbolo era contrario al orden publico, puesto que un elevado nivel de irritacién entre una pequefia porcion del
publico es suficiente para motivar una objecidn de un registro, como también seria igualmente idéneo un grado
inferior de ira si se presenta en una parte importante de la poblacion.
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Sobre el primer aspecto, a través del registro pedido se pretende distinguir servicios de
estampados o de impresién, actividades que no son lesivas u ofensivas al caracter sagrado que
se le profesa a la Virgen Maria, ya que inclusive entidades religiosas comercializan distintas
imagenes o figuras de la misma. En cuanto al segundo elemento, este a mi parecer resulta mas
problematico, puesto que al consumidor medio, que no es el ferviente creyente, pero si es
tolerante a la practica religiosa, le puede resultar molesto, e incluso indignante, que la Virgen
Maria sea representada en un estilo similar a una caricatura o un dibujo animado, y que se le
afiada la frase “Virgencita bendiceme porfis”, que desnaturaliza el adecuado trato que se debe
desplegar con relacion a cualquier figura religiosa, y en particular con aquellas que ostentan el

mayor grado de fervor en la poblacion.

En otras palabras, para el consumidor medio, la marca solicitada puede resultar
ofensiva a los sentimientos religiosos, puesto que banaliza una personalidad esencial en la
religion Catdlica, al representarla alejada de su cualidad sagrada, y la enlaza con un texto que
es mas cercano a una orden que se emite a un subalterno que una oracién, medio a través del

cual el creyente expresa una suplica.

En definitiva, de acuerdo a los criterios que sea ha propuesto, a mi parecer la marca en
cuestion no debid ser concedida al estar incursa en la prohibicién de registro contemplada en
el articulo 20 letra k) de la Ley de Propiedad Industrial, lo cual da cuenta que lo intuido por el
abogado integrante Sr. Jean Pierre Matus en su prevencion resultaba ser correcto. Lo
expresado es coincidente con lo argumentado en otras jurisdicciones, como la inglesa o la
alemana, que si bien reconocen un relajo de los vinculos religiosos de la poblacién en la
actualidad, empero, ello no impide estimar que expresiones que tienen una significacién
religiosa incuestionable —como lo es la Virgen Maria en nuestro pais- deban estar excluidas del
registro si con ello probablemente causen una lesion o herida a la sensibilidad de los creyentes
como a los tolerantes de la practica religiosa, y en particular si esta figura de especial devocién

es representada en términos caricaturescos o vinculada a mensajes distantes de su dignidad.



Manuel Bernet. La prohibicion de registro como marca de simbolos religiosos. Corte Suprema, sentencia de 8 de
mayo de 2017 (ROL n° 55054-2016; cl/jur/2870/2017).
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