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'RESOLUCIONES

RESOLUCION CONSERVADOR DE MARCAS

Aceptacion a Tramitacion

Rechazo a Tramitacion Art. 20 L.P.1

I e At

Pase Reclamacién a DIRECTOR INAP!

RESOLUCION DE RECLAMACION  (Art. 22 L.P.)

Acéptase 3 Tramitacion

Rechazase a Tramitacion

RESOLUC!ON DEL DIRECTOR INAPI

i Concédese el Registro

. Rechazase (a Solicitud de Registro, & Virtud
del Art.20 de la L.P.L Letras f N V)

Dese lnicio a Tramitacion contenciosa

————————————

FIRMA DIRECTOR INAPI

Firma Conservado
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Solicitud N° 868.637
Marca: “ENSOY”

Titular: Laboratorio Franco Colombiano LAFRANCOL S. A.
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A lo principal: Interpone Apelacion, Al primer Otrosi: Acompafia

P
P

o

Consignacion; Al Segundo Otrosi: Acompafia Poder; Al Tercer Otrosi:

Patrocinio y patente.

al Sr. Director Nacional INAPI

Javier Ivan Nufiez Tapia, abogado, Rut 6.241.862-1, Patente al dia N°
419.249-4, de la Ilustre Municipalidad de Santiago, domiciliado en Pio Nono
110-C, comuna de Recoleta, Santiago de Chile, en representacion de la

empresa colombiana Laboratorio Franco Colombiano LAFRANCOL S. A,

domiciliada en CRA. 1 N° 46-84, Cali, éolombia, segin copia de Poder que
se acompafia en Segundo Otrosi, viene en exponer muy respetuosamente a

Ud. lo siguiente:

Mi cliente presentd la solicitud N° 868.637, marca ENSOY, para distinguir
“Alimentos preparados en base a cereales, enriquecidos con nutrientes,
vitaminas y minerales, clase 30”, la cual fue publicada con fecha 30 de
octubre de 2009.
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Vencido el periodo legal para presentar oposiciones, nadie interpuso recurso
alguno, por 1o que s¢ asume que la peticion de 1a especie no afectaria intereses

de terceros involucrados.

No obstante lo anterior, €l Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI)
procedio a realizar observaciones de fondo por la existencia del registro N°
742.561, marca ENJOY, inscrita para distinguir «Todos los productos de la

clase 30” a nombre de la empresa Enjoy Gestion S. A.

Las normas legales invocadas para la observacién de fondo notificada se

referian a las letras f) y h) del articulo 20 de la ley 19.039, que establecen lo

siguiente:

“No podrdn registrarse cOmo marcas:

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

h) Aquellas iguales o que grdfica o fonéticamente se asemejen de
forma que puedan confundirse con otras ya registradas o vdlidamente
solicitadas con anterioridad para “ productos, servicios 0
establecimiento comercial 0 industrial idénticos 0 similares,
pertenecientes a la misma clase o clases relacionadas.

Esta causal serd igualmente aplicable respecto de aquellas marcas
no registradas que estén siendo real y efectivamente usadas con
anterioridad a la solicitud de registro dentro del territorio nacional.
Rechazado o anulado el registro por estd causal, el usuario de la
marca deberd solicitar su inscripcién en un plazo de 90 dias. Si asi no
lo hiciera, la marca podrd ser solicitada por cualquier persona,

teniendo prioridad dentro de los 90 dias siguientes a la expiracion del
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derecho del usuario, aquélla a quien se le hubiera rechazado la
solicitud o anulado el registro.

No obstante lo dispuesto en el pdrrafo primero de esta letra, el
Departamento podrd aceptar los acuerdos de coexistencia de marcas,
siempre que no transgredan derechos adquiridos por terceros con

anterioridad o induzcan a confusion al publico consumidor.

De acuerdo a lo establecido en el articulo 22 de 1a Ley 19.039, nuestra parte
contesto las observaciones de fondo realizadas por el Instituto Nacional de

Propiedad Industrial, argumentos que no fueron acogidos por dicho Instituto.

Considerando los antecedentes expuestos, vengo en presentar a Ud. Apelacion
del fallo indicado, para ante el Honorable Tribunal de Propiedad Industrial,
segtn lo establece el articulo 17, 17 Bis A, 17 Bis B y siguientes de la Ley
19.039 y las disposiciones pertinentes de su reglamento, considerando para tal

efecto los antecedentes de Hecho y de Derecho que en adelante se exponen.

En primer lugar, debe tenerse presente que la titular de la marca ENJOY, la
empresa Enjoy Gestion S. A., que fue usada como fundamento para las
observaciones de fondo, no interpuso oposicion a la peticion de autos, a pesar
que tuvieron los 30 dias habiles para hacer uso de tal derecho que le concede

la ley, a pesar que se trata de un grupo empresarial importante, dedicado a la

explotacion de Casinos de Juego.

Asimismo, la marca fundante del rechazo de Oficio por parte del INAPI fue
concedida para todos los productos de la clase 30, que era la costumbre, antes
de la puesta en vigor de la ley 19.996 (que modifico la ley 19.039), momento
a partir del cual las marcas comerciales concedidas en Chile se reconocen

para productos especificos dentro de una categoria o clase.

En resumen, lo que queremos manifestar €s que la propietaria de la marca

ENJOY no consideré que la marca ENSOY de mi cliente afectara sus
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intereses y/o derechos, ya que la marca ENJOY fue pedida en un sentido de
proteccion amplio, pero no para set efectivamente usada, como si es lo que
pretende mi cliente de procedencia colombiana, que llevara a cabo actividades
empresariales en nuestro pais, con lo cual se le aplica una sefial de
desestimulo para este tipo de actividades tan necesarias para Chile,
especialmente en los proximos tiempos, en que la inversion extranjera sera

fundamental para lograr el desarrollo tan deseado.

En resumen, la peticién de la marca de autos, no transgrede las letras f) y h)
del articulo 20 de la Ley 19.039, ya que las marcas no se parecen, en términos
de confundir, y podrian coexistir pacificamente con la marca invocada para la

observacion de fondo realizada por ese Instituto.

POR LO TANTO,

Solicito muy respetuosamente a Ud, considerar interpuesto Recurso

Mmmav

Apelac10n en contra “de rechazo de Oficio a sohc1tud N° 868.637, marca
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ENSOY, ™ para dlstmguu | “Ahmentos pl;@p.,ax;adm en base a cereales,

enfiquecidos con nutrlentes vitaminas y minerales, clase 30” del clasificador
marcario vigente, ordenando que los autos sean elevados al Honorable

Tribunal de Propiedad Industnal a fin de que dicho Tribunal revoque la

Resolucion recurrida y d301afe que procede: aceptar o Tegistro de la marca
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PRIMER OTROSI: Sirvase tener por acompafiado comprobante de
consignacion de 2 U T M, de acuerdo a lo dispuesto en articulo 18 Bis€de la
ley 19.039.

SEGUNDO OTROSI: Téngase por acompafiado Poder que me faculta para

actuar en representacion de la empresa colombiana Laboratorio Franco
Colombiano LAFRANCOL S. A. |

(1l

R



TERCER OTROSI: Téngase presente mi calidad de abogado para patrocinar

a Laboratorio Franco Colombiano LAFRANCOL S. A. en gsta causa y

de patente municipal respectiva.

acompaflo copia

//
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REPUBLICA DE CHILE 0L

INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
INAPI

Solicitud: 868637
Marca: ENSOY

Santiago. Z y/OS /2’0/ O

A lo Principal: Por interpuesto Recurso de Apelacién, concédase y
elévense los autos al Tribunal de Propiedad Industrial Al 1° y 2° Otrosi: Por
acompanados. Al 3° Otrosi: Téngase presente y por constituido patrocinio y poder

RESOLUCION NOTIFIC_}BK?bR EL ESTADO DIARIO CON ESTA FECHA

(

FBA



Tribunal de Propiedad
Industrial

Santiago, primero de julio del afio dos mil diez.

Proveyendo a lo principal de fojas 22: atendido el desistimiento de la
apelante “LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.”
representada para estos efectos por el abogado Sr. Javier Ivan Nufiez Tapia, téngase a
dicha parte por desistida del recurso de apelaciéon interpuesto en lo principal de
fojas 15, que fuera concedido a fojas 20y, en consecuencia, devuélvanse los autos al
Tribunal de primera instancia para los fines que en derecho correspondan. Al primer

otrosi: Por acompafiado.

Rol TPI 651-2010

/

Dictada por los Ministros Sra. Maria Elizabeth Matas Sotomayo Eleazar Bravo

Manriquez y Sr. Marco Arellano Quiroz.
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