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Santiago,
En relacién con estos autos, cimpleme Informar lo siguiente:

1. ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD.

MARCA (MIXTA) . NUTRABIENI

SOLICITADA CON FECHA © 13 de diciambre de 2005

COBERTLURA : Para distinguir galletas, preparaciones
hechas de cereales, pan, pasteleria y
confiteria, ¢lasa 30.

SOLICITANTE ' : ALIMENTOS NUTRABIEN SA,
representado  por  Juan  Cristabal
Gumucio Schonthaler y Carmen Paz
Alvarez Enriquez.

PUBLICADA CON FECHA i 13 de enero de 2008

2. ANTECEDENTES DE LAS OPOSICIONES.

OPONENTE N™ : ALIMENTOS S.1. LTDA., representado
por Patricio Baeza Ossandon,
CAUSAL INVOCADA : El acter fundamenta su demanda en lo

previsto en los articulos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley 19,038, modificada por la Ley
19996, por presentar semejanza con la marca NUTRA FOOD, registrada bajo el N°
720312, que distingue todos los productos de la clase 30 bajo el N 696656, que
distingue exclusivamente productos dietéticos, clase 5: y todos los productos de la
clase 30; y bajo el N° 761101, que distingue establecimiento industrial de fabricacion
de galletas, tortas, pan, preparaciones hechas de cereales, panecillos, puding,
bofiuelos, bizcochos, confiteria y pasteleria, clase 30. Sus etiquetas se insertan a
cantinuacion:
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OPONENTE N°2 i JORGE DANILO GARCIA MIRANDA,
representade  por  Enrique  Dellafiori

Morales,

CAUSAL INVOCADA : El actor fundamenta sy demanda en Io

previsto en los artficulos 19 y 20 Ietral e) de la Ley 18.039, modificada per la Ley
19996, por cuanto la expresion NUTRABIEN! ha sido solicitada para digtinguir pro-
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ductos de la clase 30, la que trata de productos alimenticios destinados al consumo
humarno, sin embargo la denominacion pedida corresponde a una conjugacion del
verbo nutrir, &l cual es indicativo del género de los productos que pretende distinguir;
y la palabra BIEN! denota una cualidad o destinacian de log productos, qua no logra
darle distintividad alguna a lo pedido. Invoca como precedentes de rechazos de
solicitudes de marcas, lo acontecido en los casos de las marcas NUTREMAS y
NUTREN, ambas rechazadas por et Departamento de Propiedad Industrial.

QOPONENTE N°3 o JOSE LUIS RODRIGUEZ CASANUEVA,
represertado  por Santiago Orfuzar
Decombe.

CAUSAL INVOCADA : El actor fundamenta su demanda en lo

previsto en los articulos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley 19.039, modificada por la Ley
19998, por presentar semejanza con la marca NUTRIBEN, registrada bajo el N°
614310, que distingue establecimiento industrial de elaboracién de productos de las
clases 29 y 30,

3. DE LAS OBSERVACIONES DE FONDO.
Este Departamento notificd al solicitante, con fecha &
de marza de 2006, que la marca pedida incurria en Iz causal de iregistrabilidad
conterplada en el articulo 20 letra &) de la Ley 18039, modificada por Ia Ley 16986

4.  DE LA CONTESTACION DEL. DEMANDADO,

El solicitante contestd las demandas y respondid las
abservaciones de fondo a fs.86, destacando en primer término que NUTRABIEN!
corresponde a la razon social de la solicitante, y es una marca que se esta usando
en el mercado desde hace mas de 15 afos, siendo una marca reconocida entre el
publico consumidor para distinguir productos de s clase 30, cuyns origanes se
remontan al afio 1989, oportunidad en que fue craado el nombre NUTRABIEN! Para
acompafiar los productos que venla preparando y vendiendo dofia Isaballa Jaras,
desde el afio 1984, Destaca que en la actualidad Alimentos Nutra Bien es una
sociedad anonima de indiscutible prestigio y preferencia en el mercado, sienda la
mas famosa productora de brownies y dulces de avena an Chile, y que sus
productos se distribuyen de Arica a Punta Arenas, y tiene una fabrica de ultima
generacion, disefiada y construida sequn estandares eutopeos, vendiendo cerca de
3300.000.000 por rmes, en la actualidad, con sus mas de 40 productos. Sefala que
la marca NUTRABIEN! Y su creadora, Isabella Jaras, han sido ampliamente
publicitados en variadas publicaciones, como por ejernplo, Diario Estrategia (febrero
de 2008), El mereurio (marzo de 2005), Revista ya {noviembre de 2003), Revista
Market Network (junic de 2003), La Tercera {noviembre de 2000}, revista capital
(Abril de 1997}, ate.,

Con relacion a las oposiciones N®1 y N°3, fundadas en la
infraccion a las letras f) y h) del A.20 de la Ley N°19.038, modificada por la Ley
19996, pidid su total rechazo atendido las marea invocadas por los oponente no
presentan semejanzas determinantes con el signo pedido.

Con relacién a la oposicion N°2, y a las observaciones de
fondo formuladas por ests Departamento a fojas 28, fundadas en la infraccion a la
letra &) del Art.20 de la Ley N°19.039, modificada per la Ley 18996, solicitd su
rechazg, por cuanto NUTRABIEN! ez una marca que se esta usando en-e! mercado
desde hace mas de 13 afios, siende ampliamente publicitada v canocida por los
consumideres y ef mercado en general para distinguir productos de la clase 30, Por
lo tanto, NUTRABIEN! Constituye una marca que se estd usando actualmente en el
mercado nacional, ia cual goza de fama y notoriedad atendida la calidad de sug
productos. Argumenta ademas que ya existen numerpsas marcas en la clase a0,
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que incluyen el prefijo NUTRA, como por ejemplo, NUTRA SOOTHE,
NUTRASWEET, NUTRAPHARM, NUTRAFIB, NUTRACEUTICAL, NUTRACALCIO,
NUTRAMAYO, NUTRALIM, NUTRABELLA, NUTRAPQY, NUTRANSA, NUTRAVIT,
etc., de manera que % el Departamento de Propiedad Industrial la permitido el
registro de dichas marcas, no existe razen para aplicar un criterio diferente en
relacion con la marca que se soiicita, En efecto, ni NUTRA, ni CALCIO, ni MAYO, ni
SWEET, ni BELL ni PHARM scn registrables por si selas, pero sf son registrables los
conjuntos NUTRACALCIO, NUTRAMAYO, NUTRASWEET o NUTRABIEN.

Sostiene que la marca NUTRABIEN! Es una marca evocativa
y distintiva, pero que si el Sr, Jefe del Departamento de Propiedad Industrial estimare
que ho es asi, de todas formas debiera acogerse a registro, en virtud de I dispuasto
en &l ariculo 19 de la Ley N°19.039, modificada por la Ley 19996, que sefala que
cuando los signos no sean intrinsecarnents distintivos, podra concederse el ragistro
$i han adguirido distintividad por medio del uso en e mercado nacional, que es el
caso de la marca NUTRABIEN!, solicitada en autos.

3, DE LA PRUEBA RENDIDA,

Este Trbunal recibi® a prueba la causa a fs. 94, fijando el
siguiente hecho sustancial, pertinente ¥ controvertido: (1) Acreditese por &l solicitarite
de la marca la distintividad que ha adquirido la marca por medio del uso en el
mercado nacional.

Bl solicitante acompand a su escrito de contestacion, las
siguientes pruebas, que rolan desde fojas 37 en adelante:; 1.- Copia de pagina web
www.nutrabien.cl, sobre la historia de la marca NUTRABIENS; 2.- Fotografiag de
furgones de reparto con el logo de NUTRABIENL, promecionande los productos del
solicitante; 3.- Fotografia de pramociones en las estaciones de servicio Esso, las
cuales se encuentran an casi 100 locales a lo large de Chile, promociocnando
diversos productos NUTRABIEN! 4.- Fotocopia de articulo aparecido en Diario
estrategia, en febrero de 2006, en el cual se informa que NUTRABIEN! Inigié
exportaciones y prevé aumento de 30% en ventas debido a que la familia Jaras se
alié con otras cuatro companias para gxportar y que materializéd inversiones para
ampliar su capacidad de produccién: 5.- Fotocopia de articulo det Diario E Mercurio,
de fecha 19 de julio de 2004, en e que informa que NUTRABIEN!, a pesar de haber
empezado como un producto casero, *...ha crecido mas alla de nuestras fronteras...”,
¥ que actualmente produce 120 mil unidades diarias en todas 5Us lineas, can 55
personas trabajando para la fabrica; 6.- Fotocopiz de articulo aparecido en Revista
Paula Cocina en Qctubre de 2001, titulado SNACKS SALUDABLES, que se refiers 3
lo logrado por Isabella Jaras, desde el afio 1984 en adelante, y al hecho de que a
ella le preocupa la calidad nutricional de sus productos; 7.- Fotocopia de articulo
publicade en el Diario La Tercera, con fecha & da noviembre de 2000, en &l que se
destaca que ¢l genio creativo familiar ha convertido a |a compafiia Nutra Bien en la
mas famosa productora de brownies y dulces de avena en Chile, y que presente alo
large de todo Chile, ya tiene ganas de entrar a Argentina, Uruguay, Paraguay y
Brasil; 8.- Fotocopia de articulo publicado en Revista Capital, de abril de 1987,
ttulade "NUTRARBIEN, el bakery criollo”, en &l cual se afirma aue ‘con una
facturacién esperada para 1997 de 2.2 miliones de délares, la construccién de una
nueva fabrica y la introduccion masiva en el mercado de productos tan yankees
comoe los brownies y el queque de zanahoria, esta empresa se consiolida; 8.- Copia
de escritura de constitucion de ia sociedad ISABELLA JARAS Y COMPANIA
LIMITADA, de la que consta que el 14 de agosto de 1990 se constituyd la sociedad,
y s establecio que podria actuar validamente, incluso ante bancos e instituciones
financieras o plbiicas, bajo la sigla — nombre de fantasia Nutrabien Ltda.; 10.- Copia
de escritura de modificacién v transformacion de |a sociedad Alimentos Nutrabien
Limitada en Alimentos Nutrabien S.A otorgada &l 28 de junio de 1996, entre otros ,
antecedentes. Estos documentos no fueron objetados por la contraria.

El solicitante acompafté, mediante escrita que rola a fojag 95, -
los siguientes antecedentes probatorios: 1.- Grafico Con ventas realizadas entra los
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affos 1980 y 2004 en Chile, del cual se aprecia una continua alza en las ventas: 2.-
Informe sin firma, de mayo de 2006, con membrete de Compbanca Asesorias
Financieras, en que se analiza la empresa NUTRABIEN, incluyendo su historia, sus
principales logros, y su informacion comercial, entre otros antecedentes; 3.- Envases
y cajas de productos ofrecidos con la marca NUTRA BIENI, entre otros, Delicia de
Frambuesa, Alfajor Chileno, y Brawnie.

A fojas 107 acompaid el solicitante los siguientas
antecedentes: Copia de busqueda hecha en el buscador www.google.cl, de la que
consta que al buscar NUTRABIEN, arroja aproximadamente 286 resultados, todos
correspondientes  al solictante de autos; y envases de diversos productos
comercializados por |a solicitante baja la marca NUTRABIEN!, entre otros, Cookie de
almendra, y Cookie de avena y pasas. Estos documentos no fueron objetados por la
contraria

CONSIDERANDO: Que corresponde rechazar la oposicién NP1 planteada,
fundada en las letras f) y h} del Art.20 de la Ley 19.039, modificada por la Ley
19998, por cuanto, de la confrontacion de los signos en conflicto, es posible advertir
diferencias tanto graficas como fonéticas que permiten distinguirios entre si, ya gue
si bien es cierto que las marcas en referencia comparten el elementa NUTRA en
comdn, tambien es cierto que los respectivos complementos son distintos, los cuales
logran dotar a cada conjunta de una fisonomia e identidad propia. A lo que debe
agregarse que la marca solicitada es de tipo mixta, y el disefio de la misma aporta
tambien suficiente fisonomia e individualidad para diferenciarla de la marca del
cpanente. lo que permite suponer fundadamente que de coexistir en &l mercado, no
se produciran los errores o confusionss a que alude el actor.

Que con relacion a la segunda oposicion, fundada an la infraccién 3 la letra
e) del A.20 de la Ley N°19.039, v a las observacionas de fondo formuladas por
este Departamento a fojas 26, cormesponde sean acogidos los argumentos del
solicitante, en cuanto a que la marca NUTRABIEN!, atn estando estructurada sobre
la base de dos elementos no distintivos, como son NUTRA y BIEN, debe aplicarse
en la especie lo dispuesto en el aticulo 19 de la Ley N®18.039, modificada por la
Ley 19998, que permite conceder el registro de aguellos signos, gue ain no siendo
intrinsecamente distintivos, hayan adquirido distintividad por medio dal uso en el
mercado nacional. En efecto, conforme a la documentacion acompafiada por el
actor y no objetada por los demandantes ni en cuanto a su integridad, ni en cuanto
a su autenticidad, el demandado pudo acreditar fehacienternante, con imprasos de
la pagina web www.nutrahien.cl, fotografias de furgones de reparto, fotografia de
promociones en las estaciones de servicio Esso, y copias de articulos publicados en
prensa escrita, en periddicos como Esfrategia, ElI Marcurio, La Tarcera, y en
Revista Capital, asi como con copia de blsqueda hecha en el buscador
www.google.cl, que el signo pedido ha adquirido distintividad por medio del uso
relevante en el mercado nacional, desde una data muy anterior a la solicitud de
autos. Cabe destacar en especial, que consta del reportaje publicado en la Revista
Capital, en abril de 1897, que ya en el afo1992 las ventas de Nutrabien alcanzaron
los 100 mil dolares, en 1896 llegaran a un milldn 800 mil délares, y en abril de 1997
Nutrabien ya se encontraba en todas |las grandes cadenas de supermercados de
Santiago y provincias, ademas de las bombas de bencina, cafeterias de hospitales y
clinicas y toda la red de kioskos de universidades y colegios del pals. Todo lo
expuesto anteriormente permite concluir que ha guedado demostrado que el
conjunto NUTRA BIEN! ha adquitido lo gue en doctrina se denomina un "significado
secundario”, o “secondary meaning’, en inglés, esto es, que el publico consumidor
asecia en forma exclusiva la citada marca, con un determinado origen comercial o
fuente, en ef caso de autos, con el negocio de la empresa sollcitante. En ests tipo
de casos, la marca puede ser registrada, toda vez gue la asociacién que efectia la
generalidad def pdblico consumider evidencia, de hecho, el caracter distintiva de |a
marca en cuestion, que sobrepasa el significade primario u abvio de los términos
que la companen.




REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO ¥ RECONSTRUGGION -~
DEPARTAMENTO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL / Z

Que comesponde rechazar la oposicion N°3 planteada,
fundada en las ietras f) y hy del Art.20 de la Ley 19.039, modificada por la Ley
19996, por cuanto, de la confrontacion de los signos en conflicto, es posible advertlr
diferencias tanto graficas comao fonéticas que perrniten distinguirlos entre 2, ya que
si bien es cierto que las marcas en referencia comparten algunas letras en comun,
también es cierto que los respectivos complementos son distintos, los cuales logran
dotar a cada conjunto de una fisonomia e identidad propia. Todo lo cual permite
suponer fundadamente que de coexistir en el mercado, no g produciran los errores
o confusiones a que alude el actor,

Atendido lo ya expusesto, y teniendo especialmente en
consideracion que ha quedado suficientemente acreditado que la marca salicitada ha
adguirido distintividad por medio del uso en el mercado nacional, no se advierte
impedimenta juridico para otorgar la marea golicitada.

En consecuencia, y viste lo dispuesto en la Ley 19, Q3
modificada por fa Ley 19996, en su articulo 12 incise 1°, y el Reglamento de dicha
Ley,

PROPONGO: Rechazar las tres oposiciones, y otorgar la marca solicitada,
con proteccion al conjunte,

LMI




