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Por la cual se resuelve un recurso de apelacién

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de las facultades que le confiere el articulo 18 numeral 10° del Decreto
4886 del 23 de Diciembre de 2011,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolucién N° 55514 de 9 de septiembre de 2017, la Direccién
de Signos Distintivos negé el registro de la Marca LAVA (Mixta), solicitada por JABONERIA
WILSON S.A., para distinguir los siguientes productos que hacen parte de la Clasificacion
Internacional de Niza:

3: Productos de limpieza a base de detergentes en barra, polvo, pasta, crema, gel,
capsula o liquido, para uso doméstico y/o industrial, tales como detergentes,
desinfectantes, jabones, suavizantes, limpiadores, pulidores, quitamanchas, lavavajillas;
preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; productos para lavar la ropa,
productos para lavar la vajilla.

Lo anterior, al verificar la existencia de un antecedente sobre la misma marca de la cual es
titular el aqui solicitante.

SEGUNDO: Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los
requisitos legales, JABONERIA WILSON S.A. interpuso recurso de apelacion en contra de
la resolucion mencionada en el considerando primero, con el objetivo de que se revoque
con fundamento en los siguientes argumentos:

(...) en ninguna de las causales listadas en los articulos previamente citados se
encuentra la "falta de objeto juridico”, la cual es una construccion jurisprudencial del
Tribunal Andino de Justicia que buscé en su momento prevenir el registro de
solicitudes hechas con el propésito de burlar la normativa marcaria, en especifico la
caducidad por falta de uso.

(...) Como se demostrara en este escrito, no es el propésito de mi representada pasar
por encima de las disposiciones marcarias por medio de una estrategia juridica; sino
obtener proteccion sobre un signo con un alcance distinto al ya concedido.

(...) Siendo asi las cosas, y teniendo en cuenta que la Administracién sélo puede hacer
aquello que le esta expresamente permitido, no es ajustado a derecho que la
Direccion de Signos Distintivos haya negado la solicitud de registro de la referencia
por una causal que no se encuentra expresamente contemplada en la normativa
aplicable, y que ademas no se configura en el presente caso.

(...) Primero debe existir una identidad total de los signos, esto quiere decir que si
nos encontramos frente a marcas mixtas, tanto la parte denominativa como la parte
figurativa tienen que ser exactamente iguales, y si estamos frente a una marca
denominativa, entre la expresion que la compone y la que se pretenden registrar
debe existir una total identidad.

En este punto, es claro que entre la marca amparada con el registro No. 562.944 y la
que se solicitd en el expediente de la referencia no se presenta identidad total. Nos
preguntamos si el examinador observo que la marca registrada NO reivindica colores,
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lo cual se manifesté de manera expresa, como se puede ver claramente en el petitorio
que reposa en sus archivos (...)

(...) Siendo asi, es claro que al expresamente solicitar que la marca se concediera sin
reivindicacion de colores, esta se considera protegida en blanco y negro.

Ahora bien, respecto de la marca objeto de la solicitud No. SD2017/00175 29, de
manera expresa Sl se solicité la reivindicacion de colores (...)

(-..) En consecuencia, es claro que la pretension juridica de la solicitud No.
SD2017/0017529, es diferente a aquella que se concedié con el Certificado de
Registro No. 562944, por cuanto el ambito de protecciéon de la marca registrada
previamente a nombre de mi representada es totalmente distinto al que se solicita en
el expediente de la referencia. En el primer caso se trata de una marca mixta en
blanco y negro; mientras que en este caso se solicita una marca mixta, reivindicando
los colores "Rojo Pantone 185C; Azul Pantone 072C (Reflex blue); Verde Pantone
341C; Color blanco"” como parte del conjunto marcario.

TERCERO: Que para resolver el recurso de apelacion interpuesto, segun el articulo 80 del
Cdédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es preciso
resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo
del recurso.

1. OBJETO JURIDICO DEL REGISTRO MARCARIO

El articulo 154 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, sefala que
“el derecho al uso exclusivo de una marca se adquirira por el registro de la misma ante
la respectiva oficina nacional competente”.

De lo anterior se desprende que el derecho exclusivo al uso de una marca se obtiene con
el registro de la misma, por lo tanto en nuestra legislacion contamos con un sistema
completamente atributivo, es decir, que el registro atribuye la propiedad sobre la marca.

El registro de una marca ante la oficina nacional competente confiere a su titular el uso
exclusivo de la misma. Dentro de los derechos conferidos por la marca se encuentran
dos tipos de prerrogativas, que en ultimas permiten que su titular use exclusivamente el
signo que se registrd y evita que terceros sin su consentimiento lo usen. De lo anterior
podemos entender que el objeto juridico de una marca es el derecho al uso exclusivo que
le otorga el registro, en tanto esa es la principal consecuencia, que a su vez origina otro
tipo de prerrogativas. Por lo tanto, teniendo en cuenta lo anterior, podemos afirmar que
la solicitud de registro de una marca que ya se encuentra registrada y vigente carece de
objeto juridico dado que los derechos y facultades que conferiria el segundo registro
seran los mismos que ya existian con el primer registro, lo que se traduce en la posibilidad
inicial de usar en el mercado una marca para unos productos o servicios determinados y
una posibilidad adicional de usar la misma marca para los mismos productos o servicios,
lo que no tiene un efecto practico y real, a menos que se configuren supuestos que
explicaremos mas adelante.

Existen otras razones por las que una solicitud de registro que pretende una marca ya
registrada y para los mismos productos o servicios no debe nuevamente concederse; en
primer término, dado el caso de que un tercero quisiera hacer uso de las acciones de
cancelacién por no uso o por notoriedad o de la nulidad de un registro marcario, es
considerablemente mas gravoso tener que atacar dos registros que uno. Asi, se
ejercerian las mencionadas acciones sobre uno de los registros y subsistiria incélume el
otro, lo que causaria perjuicios injustificados a un tercero, que para lograr su pretensiéon
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tendria que accionar contra el otro registro que légicamente deberia correr la misma
suerte que el primero.

Solicitudes que carecen de objeto juridico pueden desestabilizar el funcionamiento
adecuado del registro de la Propiedad Industrial. En efecto, en concordancia con lo
expuesto en el aparte anterior, se puede presentar el evento en el que la solicitud de
registro de marca carente de objeto juridico podria presentarse con el Unico fin de inhibir
acciones en tramite, como en el evento de que el titular de una marca sobre la que existen
acciones de cancelacion por no uso o notoriedad o de nulidad, la solicite nuevamente
como forma de proteger nuevamente su derecho que esta préximo a extinguirse. Razén
por la cual éste tipo de solicitudes deben ser analizadas con detenimiento, verificando los
antecedentes del caso y si es del caso negando por falta de objeto juridico.

En cuanto al tipo de solicitudes que carecen de objeto juridico, hay que tener en cuenta
como antecedente jurisprudencial la interpretacion prejudicial 30-IP-97 que en relacion
con el articulo 113 de la Decision 344 hizo extensivo como causal de mala fe el registro
obtenido por segunda vez, siempre que sea la misma marca y para idénticos productos
y servicios. En efecto, al citarse a Bertone y Cabanellas, se incluyé como causal de mala
fe una solicitud de “re-registro” y se afirmé que lo que se busca es no permitir la caducidad
por falta de uso (que en nuestra legislacidén se equipara a la cancelacién por falta de uso)
de un registro marcario. En la actualidad encontramos en el articulo 172 de la Decision
486 de la Comision de la Comunidad Andina que la mala fe sigue siendo causal de
nulidad de un registro marcario, por lo tanto, podemos nosotros considerar que tal
planteamiento continué vigente y que solicitudes que carecen de objeto juridico en
palabras del Tribunal “buscan burlar los efectos de esa figura”.

De acuerdo a lo expuesto, s6lo podra solicitarse el registro de una marca que ya estaba
registrada cuando haya caducado, es decir, cuando haya transcurrido el periodo de
gracia de los seis meses con que cuenta el titular de un registro para solicitar la
renovacion, momento en el que el signo se convierte en una res nullis disponible para
quien primero la solicite. Por lo tanto, considera esta Direccion que no podra registrarse
una marca que ya se encuentra registrada y que cobije los mismos productos o servicios
hasta tanto el registro inicial no haya caducado, asi las cosas, debemos tener en cuenta
que la caducidad es la unica figura que permite que una nueva solicitud de registro a
nombre del mismo titular que recaiga sobre la misma marca y los mismo productos, pueda
culminar exitosamente, siempre que se supere el examen de las demas causales de
irregistrabilidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, existen cuatro requisitos que deben presentarse para que
se configure la falta de objeto juridico de una solicitud de registro de marca:

* Debe existir una identidad total de los signos, esto quiere decir que, si nos encontramos
frente a marcas mixtas, tanto la parte denominativa como la parte figurativa tienen que
ser exactamente iguales, y si estamos frente a una marca denominativa, entre la
expresion que la compone y la que se pretenden registrar debe existir una total identidad.

* La cobertura de los productos y/o servicios en los signos analizados debe ser exacta,
de lo cual entendemos que tanto el signo que se pretende registrar como la marca que
ya se encuentra protegida por la administracion comprenden los mismos productos o
servicios, sin agregar ni modificar ninguno de los cobijados por la marca ya registrada.

* Debe existir identidad entre el solicitante del nuevo registro y el titular de la marca
previamente registrada, entendiendo que quien solicita el nuevo registro es el titular de la
marca que se encuentra previamente protegida por la administracion.
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» Por ultimo, la marca registrada ha de encontrarse vigente, es decir que no haya
caducado por falta de renovacion’.

2. CASO CONCRETO

El Registro de la Propiedad Industrial confiere fuertes prerrogativas de exclusividad a los
titulares marcarios, razén por la cual este debe ser administrado con claridad,
transparencia y buena fe para asi cumplir su funcién de manera coherente y ordenada.

Entonces, la pluralidad de registros sobre una misma marca para identificar los mismos
productos o servicios claramente desequilibraria el orden buscado con el Registro de la
Propiedad Industrial porque ello dificultaria el control de todo acto de disposicion sobre el
signo, se le concederia una innecesaria doble proteccidén al mismo bien juridico y se daria
la posibilidad de constituir varios registros defensivos sobre una misma marca cuyo unico
fin no es sino el trabar o impedir que terceros legitimamente interesados registren sus
signos y los usen en el mercado, situacion agravada por su pluralidad.

Por lo tanto, la situacion andmala de la pluralidad de registros para una misma marca
para identificar los mismos productos y servicios debe ser evitada por esta Entidad en
ejercicio de su deber legal de administrar el sistema de la Propiedad Industrial, asi como
del principio de la buena fe que gobierna las actuaciones administrativas y finalmente del
alcance mismo del articulo 154 de la Decision 486.

En el presente caso sin embargo, le asiste razon a la recurrente en tanto no se trata del
mismo signo el que es objeto de analisis, ello en razén a que respecto de la marca
previamente registrada, no se habia hecho reivindicacion de colores, asi lo evidencia la
informacion que para el efecto reposa en la base de datos :

15255077 - SD SoLiciTup DE SIGNOS DIsTINTIVOS - LAVA B
=3

© Datosdela solcud

[N ——

El formulario de solicitud de registro de dicha solicitud también sirve como sustento de
lo afirmado y en cuyo aparte correspondiente se expone:

I Superintendencia de Industria y Comercio. Delegatura de Propiedad Industrial. Resolucién N°016469, 24
de Junio de 2003.
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7 | Caracteristicas del Signo

Denominacion: LAVA

Pais de deposito

de Signo: COLOMBIA

Transliteracion:

Traduccion:

Caracteres
estandares de la 1,
SIC:

Reivindicacion
de Colores:

Ohbservaciones o

Actividad: Anexo: Poder v artes finales.

La solicitud de registro que ahora nos ocupa se presenta de la siguiente forma :

SD2017/0017529 - SD Souicitup DE SIGNOs DisTINTIvOS - LAVA -

st}

Decrpeen o promactn 9 verios

Asi las cosas, resultaba inconducente la negacion del registro solicitado acudiendo a la
carencia de objeto de la solicitud, en tanto no se trata del mismo signo teniendo en cuenta
la reivindicacion de colores que ha operado respecto de esta ultima. No esta de mas el
afirmar que en la primera solicitud si no se reivindicaban colores, el arte aportado debi6
ser difererente situacion que no fue objeto de requerimiento pero que debid ser advertida
por la entidad para evitar que se presentaran confusiones como en efecto se acontencio.

3. CONCLUSION

Segun las consideraciones antes expuestas, procedera esta Delegatura a revocar el acto
administrativo recurrido, al encontrar que el signo no se encuentra incurso en la razon de
irregistrabilidad recurrida.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Revocar la decisién contenida en la Resolucién N°. 55514 de 9
de septiembre de 2017 proferida por la Direccidén de Signos Distintivos.
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ARTICULO SEGUNDO: Conceder el registro de:

Marca (Mixta) LAVA

Reivindicacion de color(es): Rojo Pantone 185C; Azul Pantone 072C
(Reflex blue); Verde Pantone 341C; Color
blanco.

Para distinguir productos 3. Productos de limpieza a base de

comprendidos en la(s) detergentes en barra, polvo, pasta, crema,

clase(s): gel, capsula o liquido, para uso doméstico

y/o industrial, tales como detergentes,
desinfectantes, jabones, suavizantes,
limpiadores, pulidores, quitamanchas,
lavavajillas; preparaciones para limpiar,
pulir, desengrasar y raspar; productos para
lavar la ropa, productos para lavar la vajilla.

De la Clasificacion Internacional de Niza
edicion N° 11.

Titular: JABONERIA WILSON S.A.
Av. NNUU E10-44 Republica del Salvador,
Edificio Citiplaza, Oficina 801, Quito,
Ecuador.
QUITO PICHINCHA
ECUADOR

Vigencia: Diez (10) afnos contados a partir de la fecha
en que quede en firme la presente
Resolucion.

ARTICULO TERCERO: Asignar nimero de certificado al registro concedido, previa
anotacion en el Registro de la Propiedad Industrial.

ARTICULO CUARTO: Notificar a JABONERIA WILSON S.A., parte solicitante, el
contenido de la presente Resolucidon, entregandole copia de ésta y advirtiéndole que
contra ella no procede recurso alguno.

Notifiquese y Cumplase
Dada en Bogota D.C., a los 24 de mayo de 2018
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MONICA ANDREA RAMIREZ HINESTROZA
Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial
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