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Ref. Expediente N° 14 — 79977

Por la cual se resuelve un recurso de apelacion
EL SUPERINTENDENTE DELEGADO 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 meﬁkes,olucmn N° 65008””de 30 de octubre de 2014 la

Direccién de S|gnos/ glstlﬁﬁvos declaré. fundada la oposicion presentada por EL
CORRAL INVESTMENT INC. fundamentada en el literal a) y h) del. articulo 136 de la
Decisién 486 y nego el{reglstro de la marca mixta EL CORRAL EELIZ-selicitada por
CARNICOS S.A \pgra distinguir “gestién de: negocms erciales, en general
serv:c:o§ prestados por. establecimientos jde mdustnav comercio, dedicados a la
importacion, exportac:bn distribucion Y, comercializagio “de alimentos, tales como
productos Carnicos, proc\Sados y no procesados}”T frwmos comprendidos en la
clase }35 dela. Clasn‘” icacion Internacional de anaf :

p del término y con el lleno de los
reqmsatos Iegales* Ia solicitante CARNICOSS. A.Linterpuso el recurso de apelacion
en cc?ntra dela Resd!ucnon mencionada en el con3|d rando primero, con el objetivo de
que se revoque, colfundamento en los S|gwentes argumentos

]

3

\
“( ) Aida Lucia Certuche Candelo, presenté recurso de apelacién contra la
resoluc:on de la referencia por la cual se niega: el\reg/stro de la marca EL
CORRAL FELIZ en la clase 35 de la CIasrﬂcac:on Internac:ona/ de Niza. (...)

i
(...) La entldadlnc debe desconocer que v13ualmente las i marcggfg/stradas y
la sol:c:tada son diferentes y la tnica parte que comparten es Ia expres:oﬁ"fﬁjlz7

todo /mprocedente que la entidad le dé razon alos opos:tores sablende blen
que este tif ipo dei expresiones no puede ser de un solo titular y ue ,son
expresiones qué\flpuede usar cualquier persona en cualqu:er clase (

d/ferentes por lo que podemos deducir que unc orn
hamburguesa donde venden pollos y gallinas?y. ceversa. Siendo asi ambas
marcas pueden coexistir en el mercado. (...)

(...) De esta comparacion podemos ver que no se parecen absolutamente en
nada, pues casa uno tiene un conjunto marcario diferente en su totalidad y no
afecta en nada el uno al otro y al parecer la entidad olvido bajo qué criterios se
compara una marca. No hay razén para que negaran una marca que es
totalmente registrable y que tiene suficiente fuerza y distintividad para ser
diferenciada de otros. (...)

(...) Ahora, es muy importante que cuando se estén empleando expresiones de
uso comun, no sean igual al conjunto marcario de otras marcas ni para sus
mismos productos ni que puedan causar confusion a los consumidores como
es el caso de mi representado, que tiene un conjunto marcario Unico y original
para diferenciar sus productos de los demas. (...)
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(...) EL CORRAL FELIZ, tiene identidad propia y no basa su marca en otras del
mercado, su registro es completamente viable en el entendido que va dirigida
a otro producto, otro mercado y otro consumidor por tanto, solicitamos
respetuosamente a la SIC revisen muy bien lo que aqui estamos argumentando
y revoquen la decisién pro la que estan negando la marca. (...)”

TERCERO: Que para resolver el recurso de apelacion interpuesto, segun el articulo
80 del Codigo 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. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO
1.1 Literal a) del articulo 136 de la Decision 486

No podran reglstrarsg/c/omo marcas aquellos signos que:
a) sean idénticos o sé“‘asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro
0 registrada por un tercero, para los mismos productos o serwc:os o para productos
0 servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de
confusion o de asomaaon i
N : /

1.2. LaNorma . L '

De acuerdo con la disposicion andina citada, para que el registro de una marca sea
negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar,
que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un
tercero, esto es, que sea una reproduccion exacta de éste y no permita ninguna
clase de diferenciacién entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a
estudiar. El segundo supuesto de hecho es la ndentldad o relacién existente entre
los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la
previamente solicitada o registrada.

Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relacion de los signos
y de los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para
generar un riesgo de confusién o de asociacion, que se entiende debe recaeren los
destinatarios de los productos o servicios, esto es el publico consumldor

De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho
hace que la marca sea registrable. P

1.2.1. Identidad o Semejanza de los signos |

La semejanza de los signos puede derivarse de alguno o todos de los siguientes
aspectos: Conceptual, ortografico, fonético y visual.

Existira semejanza conceptual cuando los dos signos evoquen una idea idéntica o
semejante.’

La similitud ortografica se presenta por la semejanza de las letras entre los signos
a compararse. La sucesidon de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el
ndmero de silabas, las raices o las terminaciones iguales, pueden incrementar la
confusion.?

! Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 133-1P-2009, SUM EMERMﬁDICA, 25 de febrero de 2010.
2 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 133-1P-2009, SUM EMERMEDICA, 25 de febrero de 2010.
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Por su parte la visual puede ser entendida como ortografica, pero es principaimente
referida a los signos figurativos o esencialmente visibles.

La semejanza fonética se presenta por coincidencia en las raices o terminaciones,
y cuando la silaba tonica en las denominaciones comparadas es idéntica 0 muy
dificil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de
cada caso, para determinar una posible confusion.3 -

1.2.2. Criterios de conexidad de los productos o servicios.

El Juez Consultante debera analizar, en relacion con los productos, la conexidad
competitiva interna existente entre_los mismos.y.el riesgo de confusion que, por la
naturaleza o uso de los produc‘tos identificados por las’ marcas, pueda desprenderse.
A tal efecto, el Trlbunalfha recogldo los sig nfes crltenos para definir el tema para
la conexién competmvaw ™~ ,

“a) Canales, e comerc:allzaclon Hay Iugares de comercializacién-o expendio de
productos Jque mﬂuyen escasamente pa que pueda prod irse~st-.conexion
compet/t/va comotsena el caso de las grandes Cédenas o) 1éf7“5 supermercados
en los cuales se ‘dlS{nbuye toda clase dt b/enes/y sa”desapercibido para el
consun{/dor la similitudde un producto con otro. EnA c bio, se daria tal conexién
competlt/va en t/endasxa\almacenes/espec:allzados n la venta de determinados
b/enes Igual confusion_s&-daria en_pequefios sitios de expendio donde marcas
s:mllares pueden sermconfundldasmcuando Ios ‘productos guardan tambien una
aparente SImlI/tud E

b) Slmllares medl s de publicidad: Los medlos le comercializacion o distribucién
tienen relacion con los medios de difusién dé los productos Si los mismos productos

se d/funden por la Hublrc:dad genera/— radio telews:oﬁ Y prensa-, presum/blemente se

espeCIaIlzadas co ""unlcac:/on directa, boletmes mensajes telefonicos, eftc., la
conexion competltlva seria menor.

oo | o,

¢) Relacion o vmculaclon entre productos: ;;;Clerta relacién entre Ios pfi‘)’&thos
puede crear uqa‘ cénex:on competitiva. En efecto, no es lo mismo vender én una
misma tienda cocm‘as y refrigeradoras, que|vender en otra helados Mvuebles en
consecuencia, esa relacion entre los productos comercializados, también, mﬂuye enla
asociacion que el ‘consumidor haga del |origen empresanal/c’lly bs productos
relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a.confusién en"caso de que esa
similitud sea tal que el consumidor medio de‘d/chos, tctosasuma que provienen

de un mismo productor.

d) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que
comunmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa)
pueden dar lugar a confusién respecto al origen empresarial, ya que el publico
consumidor supondria que los dos productos son del mismo empresario. La
complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir,
que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del ofro, o que sin un
producto no puede utilizarse el ofro o su utilizacién no seria la de su ultima finalidad
o funcién”. (Proceso N° 114-IP-2003. Interpretacion prejudicial de 19 de noviembre
de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028, de 14 de
enero de 2004). '

3 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 133-IP-2009, SUM EMERMEDICA, 25 de febrero de 2010.
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1.2.3. El riesgo de confusidn o de asociacion.

El riesgo de confusion es la posibilidad de que el consumidor adquiera un producto
o servicio pensando que esta adquiriendo otro (confusién directa), o que adquiera
un producto o servicio pensando que éste tiene un origen empresarial distinto al que
realmente vincula (confusién indirecta).

Por su parte, el riesgo de asociacién se presenta cuando a pesar de no existir
confusiéon se vincula econdmica o juridicamente a uno y otro oferente de los
productos o servicios identificados por las marcas respectivas.*

1.3 Reglas de cotejo marcario
Para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, la

Jurisprudencia ha establecido reglas de comparacion generales aplicables a todo
tipo de signos, y otros especificos para el tipo o naturaleza de los signos en

confrontacién.
g \\
En este orden de ideas, los criterios generales son: o
E P
“« A / e g
(...) W S

. La comparacion, debe efectuarse sin descomponer los elementos que
conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visién
de conjunto, teniendo en cuenta su unidad on‘ograf/ca auditiva e ideolégica.

. En la comparacion, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir,
se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un analisis
simultaneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que
lo hace en diferentes momentos.

. Se debe enfatlzar en las semejanzas y no en- las diferencias, ya que en estas
ultimas es donde se percibe el riesgo de confusién o, de asociacion.

. Al realizar la comparacién, es importante tratar de colocarse en el lugar del
presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es
determinar cémo el producto o servicio es captado por el pablico consumidor. (...)"s

Asi, para determiné’r la identidad o el grado de semejanza entre los’ signos,
S|gwendo las reglas antes mencionadas, deben tenerse en cuenta los aspectos de
orden visual, fonético y conceptual® mencionados en el nimero 1.2. 1. teniendo en
cuenta la naturaleza de los signos a confrontar. . @

9

1.4. Naturaleza de Ios signos a confrontar

1.4.1. El signo solicitado

El signo solicitado a registro es una marca mixta formada por un elemento
denominativo junto con un elemento grafico. El elemento denominativo corresponde

* En este sentido ver TICA, PROCESO 164-1P-2007.
* TICA, PROCESO 74-1P-2010.
6 En este sentido ver, TICA, PROCESO 113-IP-2007.
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a la expresion EL CORRAL FELIZ con una tipografia especial, cuyo significado no
se relaciona directamente con los productos que busca amparar.

Adicionalmente, el elemento verbal en mencién emplea el color naranja para la frase
‘EL CORRAL FELIZ".

El elemento grafico corresponde a la imagen de unas aves de diferentes colores
con accesorios como una pafoleta, un cuchillo y un sombrero y se ubican en la
parte superior del conjunto marcario. Adicionalmente, se evidencia una onda que
hace las veces de fondo de la frase anteriormente mencionada.

La marca mixta arbitraria reune e_elementos-denominativos junto con elementos
graficos o figurativos’ algyno de los cuales tienen sngmfncado pero que, asociados
a los bienes distinguidos’ por. la marca, m descnben,nl sug:eren la calidad de dichos
bienes. ‘ ’

142, Las m?rés {reglst‘radas a nombre de la sociedad EL CORRAL INVESTMENT
S

rc}:mﬂcado No. 380107.

Los SIgnos reg:strados EL CORRAL GOUR}MET\c\e\r}mcados N° 380107 y 440683,
son marcas: mlxtas formadas por un element enomlnatlvo junto con un elemento
grafico. 'El elementa denominativo corresponde la expreS|on EL CORRAL con una
tlpografla\es‘pemal &%e ubica en la parte cen ral del conjunto-marcario. ..Asi mismo
se observa que {contlenen las expreswne}_ GOURMET HAMBURGUE§AS

CARNES y LA\T}ECETA ORIGINAL. i

™ Certificado No. 440683.

(N /
ue hace las veces
. / i

El elemento grafico. corresponde a una franj “ fondo y a los
costados se evidencia una especie de rejllla

La marca mixta arbitraria reine elementos denomlnayv_ ~junto con elementos
graficos o figurativos® alguno de los cuales tleﬁ“é"ﬁ%gmf cado, pero que, asociados
a los bienes distinguidos por la marca, ni describen ni sugieren la calidad de dichos
bienes. Esta clase de marcas son distintivas en si mismas y no es necesario

demostrar que tienen un significado secundario.

1.4.4. Regla jurisprudencial o doctrinaria aplicable a las marcas en comparacién'
1.4.41. Comparacion entre marcas nominativas y mixtas.
“(...), si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe procederse al

cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propésito ha establecido la
doctrina; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento grafico frente al

7 Aguilar Mariano, et.al: Nueva Enciclopedia Juridica, Tomo XV, Editorial F. SEIX, Barcelona-Espafia, 1981, p. 887.
8 Aguilar Mariano, et.al: Nueva Enciclopedia Juridica, Tomo XV, Editorial F. SEIX, Barcelona-Espafia, 1981, p. 887.
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denominativo, en principio, no habria lugar a la confusién entre las marcas, pudiendo
éstas coexistir pacificamente en el ambito comercial”.®

1.4.4.2. Prevalencia del aspecto nominativo

Si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro el
grafico, en principio, no habria riesgo de confusién. Si por el contrario, en ambos
casos dicho elemento es el denominativo, el cotejo debera realizarse de
conformidad con las siguientes reglas para la comparacién entre signos
denominativos:"'0

- Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su
unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las silabas o letras que
poseen una funcién diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudaria a entender
como el signo es percibido en el mercado.

- Se debe tener en cuenta la silaba ténica de los signos a comparar, ya que si
ocupa la misma posncuon es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre

los signos podria ser evidente. N
- Se debe tener en cuenta el orden de las vocales con Io cuaI se |nd|ca la
sonoridad de la denominacién. e

- Se debe determmar el elemento que impacta de una manera mas fuerte en
la mente del consumidor, €sto mostraria como es captada la marca en el mercado.™

2. El caso concreto

Al analizar los signos confrontados, se observa que es el elemento nominativo de
cada signo el preponderante en sus conjuntos, por cuanto son las palabras las que
causan-mayor impacto en el consumidor por ser aquellas que usaria para pedir los
productos protegldos con estas marcas.

De esta manera y teniendo claro cual es el vocablo predominante en cada uno de
los signos confrontados, se observan semejanzas ortograficas, fonéticas y
conceptuales, respecto del elemento esencial “EL CORRAL” y aunque; el signo
solicitado adiciona otros elementos nominativos y gréaficos, en ellos no recae la
carga distintiva, por su tamafio y su propia naturaleza, por esta razon resultan
confundibles Ios S|gnos cotejados. v /, p
Igualmente el hecho que la sociedad opositora EL CORRAL |NVESTMENT SA,
incluya de forma reiterada la misma expresién en buena parte de sus marcas nos
hace concluir que estamos en presencia de una familia de marcas, con finalidades
similares o afines. Las marcas escogidas se caracterizan por incorporar un elemento

9 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 38-1P-2008, 10 de abril de 2008.

' Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 52-1P-2011, marca BENZACLIN, 1 de septiembre de 2011.

" Estos criterios han sido tratados por la doctrina sobre la materia. Como ejemplo, Carlos Fernandez Novoa, manifiesta lo
siguiente:

“(...) ha de ser realizada una vision de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin
descomponer su unidad fonética y grafica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio
comparativo 1a totalidad de las silabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar
aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada funcién
diferenciadora.

(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la silaba tdnica de las mismas ocupa la misma posicién
y es idéntica o muy dificil de distinguir.

(...) la sucesion de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesion
de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominacion.

(...) en el analisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensién mas caracteristica de las
denominaciones confrontadas: la dimension que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente de! consumidor y
determina, por {o mismo, la impresién general que la denominacion va a suscitar en los consumidores”.

FERNANDEZ Novoa, Carlos. Ob. Cit. Pags. 199y SS.
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comun que genera en el consumidor una relacién inmediata entre los productos o
servicios y la empresa que los produce u ofrece. Se advierte que la familia de
marcas se caracteriza por alcanzar una gran distintividad en el mercado, pues cada
vez que se introduce una nueva marca existe en la memoria del consumidor el
recuerdo de la anterior.

Por lo anterior, la proteccién que amerita una familia de marcas, debe ser mas
rigurosa, por cuanto esta de por medio el interés del consumidor, quien al estar
familiarizado con una serie de marcas que comparten una expresién comun, y que
provienen de un mismo productor, asumira que cualquier marca con esa misma
expresion para productos similares o relacionados, tiene el mismo origen

empresarlal De igual forma, Ia familia de- marcas se caracterlza por tener una

marcas, en relacaon*con fac denommacnon caracterlstlca beneﬂcnakal consumidor que
adquiere el producto por 13 calidad que yg conoce

Asilas cosas es claro que estamos frente a un caso de famllla
razén la mlsma debe ggozar de una proteccxon' "spemal

titular de’la misma. y a, Ios consumidores/ situacié
conclu;r! que, el S|gno soh\cltado resulta cd/n ndible’c
no es vxable su coexnstenma paclﬂ/ca/en el mercado/

*"r’narca anterior, por lo que

2.2. Relacmn de productos,o servnc;qu E /
f 5 4

i

El Despacho obse
identificados por« la
identifican servumo
reIaCIonada con es1

va que los servicios a identifi ar por la marca solicitada y los
‘marca encontrada de £ofxC|o se relacionan dado que ambos
de la clase 35 mternacmnal tales como gestion comercial

ablecimientos que prestan sen}tclos de restauracion.

‘ \
En este sentido, Ios dos corresponden a unagmlsma naturaleza y finalidad, utilizarian
los mls\‘mos cargales de comer0|aI|zaC|on y d|str|bumon dejando esto como
consecugncia que el publico consumidor pueda encontrar los signos en un mismo
mercado 0 entorno 12 % ‘
1

3. Conclusié*nw-

/
Segun las con5|de'auones antes expuestas, existen ewdentes se ejanzas entre
los conjuntos confrohtados que no permlten regtstro del’ 31 o*Sohcntado EL
CORRAL FELIZ CARNICOS. Ad|C|onaImente Ios S signos conffo ntados amparan los
mismos productos.

Por lo anterior, este Despacho considera que el signo solicitado se encuentra
incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal a) del articulo 136
de la Decisién 486.

4. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO

4.1 Literal h) del articulo 136 de la Decision 486

“No podran registrarse como marcas aquellos signos que:

h) constituyan una reproduccién, imitacién, traduccién, transliteracién o trascripcion,
fotal o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un

2 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 62-IP-2003. Marca: PREPOTEN, 6 de Agosto de 2003.
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tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el
signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusién o de
asociacion con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento
injusto del prestigio del signo; o la dilucién de su fuerza distintiva o de su valor
comercial o publicitario”.

4.2 La Norma

De acuerdo con la disposicion andina citada, para que el registro de una marca sea
negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar,
que el signo solicitado se presente como una reproduccién, imitacién, traduccion,
transliteracion o trascripcion, total o parcial de un signo notoriamente conocido,
cualesquiera sean los productos o servicios identificados por los signos.

El segundo supuesto de hecho se refiriere a la capacidad que el uso del signo
solicitado tuviere para generar riesgo de confusion o de asociacion con el titular del
signo notorio o sus productos o servicios, o si dicho uso se configurare como un
aprovechamiento injusto de la reputacién del signo notorio o causare una.dilucién
de su capacidad distintiva, o su valor comercial o publicitario. .
A

Asi, es necesario proceder a determinar el alcance de cada uno de los supuestos
contemplados en la nofma a fin de proceder, al- estudio de la causal de
irregistrabilidad en cuestion.

4.2 1 Reproduccion, imitacion, traduccion. transliteracion o transcripcién.

La causal de irregistrabilidad en estudio protege al signo notorio frente a actos de
reproduccién'®, imitacion'# traduccion'®: transliteracion'® o transcripcion'” total o
parcial, que frente al mismo pretendan efectuarse por parte de terceros.
En cuanto a la comparacién de los signos, cuando. uno es notorio, la identidad o
semejanza, debe ser analizada a la luz de los criterios reiteradamente establecidos
por la doctrina y la jurisprudencia. Asi, es necesario verificar la naturaleza de los
signos enfrentados a fin de determinar la regla comparativa pertinente al caso
concreto, teniendo en cuenta ademas que la calidad de notorio que el signo opositor
" ostentare y el grado de notoriedad acreditado frente al mismo, asi como su
capacidad distintiva intrinseca, influyen directamente en la comparacnén de las
marcas, toda vez que cuando se trata de signos notorios, el examen comparativo
esta revestido de una mayor rigurosidad en atencién a dicha cahdad y su especial

rotecciéon®

13 Reproducir. 1. tr. Volver a producir o producir de nuevo. U. t. ¢. prnl. 2. tr. Volverd hacer presente lo que antes se dijo y alego. 3. tr.
Sacar copia, en uno o en muchos ejemplares, de una obra de arte, objeto :arqueoiogico, texto, etc., por procedimientos calcograficos,
electroliticos, fotolitograficos o mecanicos y también mediante el vaciado.

4. tr. Ser copia de un original. (...). Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espafiola [En linea). Vigésima Segunda
Edicion. Disponible en www.rae.es.

* Imitar. (Del lat. imitari). 1. tr. Ejecutar algo a ejemplo o semejanza de otra cosa.2. tr. Dicho de una cosa: Parecerse, asemejarse a otra.3.
tr. Hacer o esforzarse por hacer algo lo mismo que otro o segtin el estilo de otro. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua
Espafiola [En linea]. Vigésima Segunda Edicién. Disponible en www.rae.es.

' Traducir. (Del lat. traducére, hacer pasar de un lugar a otro).1. tr. Expresar en una lengua lo que est4 escrito o se ha expresado antes en
otra.2. tr. Convertir, mudar, trocar.3. tr. Explicar, interpretar. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espaiiola [En
linea]. Vigésima Segunda Edicién. Disponible en www.rae.es.

16 Transliterar. (De trans- y el lat. littéra, letra).1. tr. Representar los signos de un sistema de escritura mediante los signos de otro. Tomado
de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espafiola [En linea]. Vigésima Segunda Edicién. Disponible en www.rae.es.

17 Transcribir. (Del lat. transcribére). 1. tr. copiar (]| escribir en una parte lo escrito en otra). 2. tr. transliterar.3. tr. Representar elementos
fonéticos, fonoldgicos, 1éxicos o morfolégicos de una lengua o dialecto mediante un sistema de escritura. Tomado de Diccionario de la
Real Academia de la Lengua Espafiola [En linea]. Vigésima Segunda Edicion. Disponible en www.rae.es.

18 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. Interpretacion Prejudicial. Proceso N° 20-1P-97. “la proteccion a la marca
notoria también concierne al examen de registrabilidad que tiene que hacer la oficina nacional competente, el cual deberd ser mds riguroso
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4.2.2 Signo notorio

La definicion legal del signo notorio se encuentra en el articulo 224 de la Decision
486 de la Comisién de la Comunidad Andina que establece:

“Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido
como tal en cualquier Pais Miembro por el sector pertinente, independientemente
de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.” ;
De acuerdo con la definicion del Diccionario de la Lengua Espafola, la caracteristica
de notorio se predica de algo que es-pablico-y.sabido por todos, ademas de claro y
evidente'®. En efecto, la calificacion de notorio det un-objeto o una persona esta
estrechamente Ilgadaal sentlmlento generahzado de que “dicho objeto o persona
son amphamente/conoc:dos por un’ sector determlnado

Para referirse a un’ S|gno notorio es ‘«pl‘eCISO determmar que el uso amplio y
generallzado f;or parte de su titular se ha traducndo en la extenorlzamon de aquel
dentro del fpubhco éonsum:dor de tal manera que es. fac:lmente-«reconomdo y
recordado por el consumldor que ha temdp contacto con 10§ ¢ productos 0 servicios
|dent|f|cados por el, S|gno o por los consumidores potené’ ales, es decir aquellos que
si bien ho han adqu1r|dé\los productos o’‘servicios, /sa n?que se ofertan bajo dicho
signo y les endilgan alguna calidad o- caractenstlca nferida por otro consumidor
o} gracnas a asomacmn&,denvadas de la i acion de dichas calidades o
caracteristicas dadamedlanteJaamlea,)ﬁcon tante’publicidad del signo.

1
{
|

f
4.2, 2 1 Sector p%ertln;ente
. |
En c‘oncordanCIa con lo anterior, el articulo: 230 de la Decisién 486 incluye dentro
del sector pertmente para determinar si un sugno es! notono los siguientes:
‘a) /os consum/dor S reales 0 potenciales del tlpo d\eyg\roductos 0 servicios a los que

se apllque _ \

b) Las pe\rsonas que part/c:pan en los canales ;de dlstrlbuc:/on o comercializacion del
tipo de productos 0 serwc:os a los que se apl ique,; T~

N §

“""wm.....‘. ——

/

‘c) los c:réulos empresar/ales que actuan en g/ros relatlvos/al tipo de
establec:m/ent\act/wdad productos o serwc:os alos que se apllque

Y expresas que,

dentro de cualquiera de los sectores referidose ales anteriores.”

4.2.2.2 Criterios para determinar la notoriedad

A fin de determinar la notoriedad de un signo distintivo segun el mismo sea
reconocido como tal dentro del sector pertinente la Decision 486 establece en su
articulo 228 una serie de criterios que, sin ser taxativos, fijan pautas que guian al
examinador en el analisis de notoriedad, asi:

que el que se practica frente a dos marcas ordinarias y comunes, porque aunque pueda ser cierto que un signo notorio es fijado en la
mente del consumidor con mayor intensidad o permanencia y le pueda ser dificil confundirse con otro similar, un examen superficial de
los signos confundibles estando de por medio un signo notorio, daria lugar a su coexistencia con consiguientes problemas de confusmn y
error generalizados, en especial respecto al origen empresarial de las dos marcas o signos distintivos, debilitando al signo notorio”

' Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espariola [En linea]. Vigésima Segunda Edicion. Disponible en www.rae.es.
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“Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomara en consideracion
entre otros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de
cualquier Pais Miembro;

b) la duracién, amplitud y extensién geografica de su utilizacién, dentro o fuera de
cualquier Pais Miembro;

¢) la duracién, amplitud y extensién geografica de su promocién, dentro o fuera de
cualquier Pais Miembro, incluyendo la publicidad y la presentacién en ferias,
exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de
la actividad a los que se aplique; '

d) el valor de toda ihversién efectuada para promoverlo, o para promover el
establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo
cuya notoriedad se alega, tanto en el plano mternac:onal como en el del Pais
Miembro en el que se pretende la proteccién; .

&

f) el grado de distintividad'inherente o adquirida delféignb;
g) el valor contable del signo como activo.empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o
licencia del signo en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativas. de fabricacion, compras o
almacenamiento por el titular del signo en el Pais Miembro en que se busca
proteccion; A

j) los aspectos del comercio internacional: o,

k) La existencia y éntigdedad de cualquier registro o solicitud de registro del s'igno
distintivo en el Pais Miembro o en el extranjero.” L

I

De acuerdo con lo anterior, para poder determinar la notoriedad' de un signo
distintivo, es preciso que se haya difundido dentro de un territorio y durante un
tiempo determinado, toda vez que la Unica manera de lograr el reconocimiento de
un signo distintivo es por medio de su dlfusmn lo cuaI 4mphca la identificacion de un
ambito temporal y territorial?.

Por lo demas, resulta importante resaltar que los criterios normativos permiten que
las pruebas aportadas estén referidas a territorio extranjero, pero deben ir dirigidas
a demostrar el conocimiento del signo entre los miembros del sector pertinente de
cualquiera de los paises miembros de la Comunidad Andina.

4.2.2.3 Prueba de la notoriedad

De conformidad con lo expuesto hasta aca, quien alega notoriedad asume la carga
de probar por los medios probatorios conducentes, pertinentes y utiles, la calidad

2 Tribunal de Justicia de ia Comunidad Andina de Naciones. Interpretacion Prejudicial. Proceso N° 1-IP-00. “La doctrina y la
jurisprudencia han caracterizado la marca notoria por sus atributos de “difusién” y "reconocimiento” logrados dentro del circulo
de consumidores del producto o servicio que con ella se identifica”.
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de notoria de la marca de conformidad con la definicion, y criterios ya vistos en los
articulos 229,228 y 2302"

4.2.3. Identidad o Semeianza de los signos -

La semejanza de los signos puede derivarse de alguno o todos de los siguientes
aspectos: Conceptual, ortografico, fonético y visual.

Existird semejanza conceptual cuando los dos signos evoquen una idea idéntica o
semejante.??

La similitud ortografica se presenta.por la- -semejanza de las letras entre los signos
a compararse. La sucesmn*de vocales,; ngltud de.la palabra o palabras, el
numero de silabas, Ias/ralces o las termin cnones lguales pu\e\den incrementar la

confusion.23 P v H\"“‘“*éi‘

Por su parte la visua /puede ser entendida como ortograflca pero es- pnnmpalmente
referida a 0§ sugnos gurativos o esenC|a|ment; wsnbles -

7

aices o terminaciones,
y cuando la silaba’ tomca en las deno/mmacsones ‘o paradas es idéntica 0 muy
dificil de distinguir. Sln»e%bargo se.debe tener/e nta las particularidades de
cada caso para determmar una: posnble confusmn :

4.2.4. Criterios dé coriéxidad de los prodﬁgctoso servicios

Se debéré analizar en relacion con los proéuctos la conexidad competitiva interna
existente entre Ios r;msmos y el riesgo de confusmn que, por la naturaleza o uso de
los productos |dennf" cados por las marcas; pueda desprenderse. A tal efecto, el
Tnbunal ha recogldo los siguientes crlterlos para, definir el tema para la conexion
competltlva : } N

“a) Car\;‘ales de comerc:al:zaclon Hay Iuglares de comiercializacién o expendio de
productos que mfIU)}en escasamente para que pueda E‘r‘oduarse Sux conexion
competitiva; como ser/a el caso de las grandes cadenas o tiendas o superm”’éft%dos
en los cuales. seé d/str/buye foda clase de; b/enes y pasa desaperc:/b ﬁ para el
consumldor la s:mlfm}d de un producto con otro En camblo se dar/a tal onexion
eterm/nados

SIm//ares pueden ser confundidas cuando Io
aparente similitud.

b) Similares medios de publicidad: Los medios de comercializacién o distribucion
tienen relacién con los medios de difusién de los productos. Si los mismos productos
se difunden por la publicidad general- radio televisién y prensa-, presumiblemente se
presentaria una conexién competitiva, o los productos serian competitivamente
conexos. Por otro lado, si la difusién es restringida por medio de revistas
especializadas, comunicacién directa, boletines, mensajes telefénicos, etc., la
conexion competitiva seria menor.

2! Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. Interpretacion Prejudicial. Proceso N° 28-IP-96. “La prueba ha de llevar al
convencimiento de la administracion o del juez sobre el conocimiento de la marca notoria en los sectores interesados, y que lo es en el
mercado relevante: Pais Miembro, comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad. La notoriedad no presupone, en
consecuencia, un criterio subjetivo del juez sino es el resultado objetivo de los hechos, y la prueba reiterara en el ‘juzgador que la marca
alegada como notoria retne las caracteristicas especiales que no poseen las marcas comunes’.

2 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 133-IP-2009, SUM EMERMEDICA, 25 de febrero de 2010.

% Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 133-IP-2009, SUM EMERMEDICA, 25 de febrero de 2010.

* Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 133-IP-2009, SUM EMERMEDICA, 25 de febrero de 2010.
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¢) Relacion o vinculacién entre productos: Cierta relacién entre los productos
puede crear una conexion competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una
misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en
consecuencia, esa relacion entre los productos comercializados también influye en la
asociacion que el consumidor haga del origen empresarial de los productos
relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusion en caso de que esa
similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen
de un mismo productor.

d) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que
comunmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa)
pueden dar lugar a confusién respecto al origen empresarial, ya que el publico
consumidor supondria que los dos productos son del mismo empresario. La
complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir,
que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un
producto no puede utilizarse el otro o su utilizacién no seria la de su dltima finalidad
o funcién’. (Proceso N° 114-IP-2003. Interpretacion prejudicial de 19 de noviembre
de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028, de 14 de
enero de 2004). 7

425 El riesqo de confusion o de asociacion.

El riesgo de confusién es la posibilidad de que el consumidor adquiera un producto
0 servicio pensando que esta adquiriendo otro (confusion directa), o que adquiera
un producto o servicio pensando que éste tiene un origen empresarial distinto al que
realmente vincula (confusién indirecta).

Por su parte el riesgo de asociacion se presenta cuando a pesar de no existir
confusion se vincula econémica o juridicamente a uno y otro oferente de los
productos o servicios identificados por las marcas respectlvas

4286, Aprovechamiéhto injusto del prestigio del signo. |

El prestigio del signo se debe en primer lugar a la calidad del producto o servicio
que identifica, y tal vez como razén secundaria, a la difusién del mismo, o en otras
palabras, el empresario primero busca que el signo represente la calidad de su
producto o servicio y después su difusién, pues entre otros factores, la buena
calidad es por si misma un factor de difusién del conocimiento. del signo por parte
de los consumidores, aun sin la intervencion del titular. ;

Se ha advertido dentro de la presente resolucién que las marcas notorias tienen un
estatus especial y gozan de una proteccion especial. Asi las cosas, puede inferirse
que la norma andina busca evitar que el uso indebido de una marca permita el
aprovechamiento del prestigio o fama ajena y, de esta forma, obtener porciones de
mercado apalancandose en el esfuerzo ajeno.

Entonces, cuando existe un aprovechamiento abusivo de la reputaciéon de una
marca notoria por parte de un tercero, ello puede calificarse como una accion
parasitaria, conforme a las disposiciones vigentes en materia de marcas, aunque el
signo se aplique sobre productos o servicios que no tengan grado de conexidad con
los identificados por el signo notorio en cuestion.

En consecuencia, si bien la norma andina no contempla un rompimiento absoluto
del principio de especialidad en el caso de determinacién de confusion o asociacion,
si lo hace cuando el signo solicitado a registro pueda aprovecharse del prestigio

Pagina 12 de 17

Superintendencia de Industria y Comercio
Cra 13 No. 27- 00 pisos 1,3,4,5,6, 7y 10 PBX: {571) 5870000
Call center: (571; 5920400 Linea gratuita nacional: 01800-910165

@) MINCOMERCIO
INDUSTRIAY TURISMO

www.sic.gov.co - E-mail: contactenost@sic.gov.co - Bogota D.C. - Colombia.



(- Industria y Comercio TODOS PORUN
) SUPERINTENDENCIA _ NUEVO PAIS
. PAZ EQUIDAD EDUCACION

Resolucién N° 2 9 1 5 1 -
Ref. Expediente N° 14 — 79977

adquirido por la marca notoria, 10 cual debe evitarse para que no se obtengan
beneficios por un tercero de la imagen de la marca notoria, lo cual debe ser
fundamentado o probado por el opositor.

4.2.7. Dilucion de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario.

Las marcas notorias, a la luz de la norma andina, se encuentran protegidas contra
la llamada dilucién de su fuerza distintiva. Una marca notoria esta revestida de una
fuerza distintiva sobresaliente. Asi las cosas, la proteccion frente a la dilucion se
encamina principalmente a defender la integridad de la marca debido a su especial
aptitud distintiva, la que podria verse lesionada de diseminarse su utilizacién para
productos o servicios distintos, ya que-esto- podrla afectar el prestigio de la marcay,
eventualmente, la IIevaLLa -a perder su posmlon y S|gn|f cacioén exclusiva en el
mercado. =

’,.,.,,;mu -

e

En este punto s preéoﬁg;ermlnar la fuerza dlstmtlva mtrmseca del S|gno notorio,
segun su glgmf icadd /conceptual esté \asomado a los productos 0 servicios
identifi cados como q’xpresmn evocativa o se presente como una‘ma,,rca,~arb|trar|a o}
caprlchosa frente: a lo$ mismos. » R,

T

Asi, se’ observa que ehatencion a que"*?'lafh'é*ibrié
esfuerﬁo econémico del titular, lo cual‘se revxerte 'erf el"aumento del valor comercial
y publmtano quegle repregé"’nta dicha marca, la or andina extiende su proteccion
a Ias!’conductas que-pudieren.generar.la. d.slumon de su valor comercial 0 publicitario.

e una marca es fruto del

En éste sentido, el Trlbunal de la Comunldad Andina ha sostenido que: “En fodo
caso‘idebera probérse alguno o algunos de Io esgos a los que pueden estar
expuestas las mar&‘as notorias, es decir, no basta con probar la noforiedad de la
marca para otorga su proteccién mas alla .d s\prlnCIp/os de territorialidad y de
espec:alldad smo c%ue se debera probar también ‘el Fiesgo o los riesgos de dilucién,
uso paraSItarlo o! aéoaac:on ya anallzados”25 A

4.3. Analisis dejla causal de |rreg|strab|I|dad en estudlo de acuerdo con las
pruebas aportada"s g v

/

la notoriedad del IaE marca EL CORRAL, para d|st|ngmr servicios de 4réstauracnon

bril de 2014,

especialmente coma\gas rapidas en Colombia d

e el afio 2006 hé”st ¢
bajo las siguientes razones: ‘ ‘

“(...) Con referencia a la notoriedad de' Ia marca‘.«reg a CORRAL, las
sociedades opositora EL CORRAL INVESTMEN'LINC MADEIRA SERVICES
LTD, TIMBERLAND TRADING INC solicitaron la valoracion lo expuesto en los
expedientes 2012-161940 y 2013-123849:

Dentro del expediente 2012-161940 esta Direccién se pronuncio de la siguiente
manera:

"En suma, podemos concluir que la marca EL CORRAL es conocida
nacionalmente, excelentemente posicionada, de trayectoria, prestigio y buena
reputacion. Se trata de una marca con una altisima capacidad distintiva, ya que
es claramente relacionada con su origen empresarial y diferenciada frente a
otras marcas de servicios de restauracion. Es un intangible preciado para su

25 PROCESO 091-1P-2009
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titular que la explota, la promueve, la protege y la proyecta constantemente y
por ende susceptible de protecciéon como marca notoria.

Por lo anterior y por las consideraciones hechas con ocasion de cada prueba
aportada, reconocemos que la marca EL CORRAL es notoria para la industria
de servicios de restauracion, especialmente comidas rapidas en Colombia,
para el periodo comprendido entre el afio 2006 y agosto de 2011. "

Asi mismo, dentro del expediente 2013-123849, esta Direccion reiteré que "en
resumidas cuentas, se han demostrado de manera efectiva que dos de los
aspectos propios de las marcas notorias, que - entre otros - fueron fundamento
para que se reconociera el signo EL CORRAL como notorio, se han mantenido
a lo largo del tiempo hasta julio de 2013, fecha que concuerda con la
certificacion del revisor fiscal (en lo concerniente a la venta publicitaria).

En consecuencia, la Direccién extendera la notoriedad reconocida para
distinguir "restaurantes de comidas rapidas” a junio de 2013, fecha posterior a
la solicitud de la referencia (20 de mayo de 2013) (...)".

De esta manera y teniendo en cuenta que las partes recurrentes no objétaron la
valoracién de los elementos probatorios que llevaron a extender la notoriedad de la
marca opositora EL CORRAL esta Delegatura procedera a hacer el estudio de los
signos en conflicto. RN ;

4.3.1. Naturaleza de Ios S|gnos a confrontar EL CORRAL FELIZ CARNICOS y
EL CORRAL "

4.3.1.1. El signo solicitado

En este acapite nos remitimos a lo dispuesto en el numeral 1.4.1. donde se realiz6
la naturaliza, alcance y descripcién del signo solicitado a registro.

: AN
4.3.1.2. El signo notoriamente conocido

En este acapite nos remitimos a lo dispuesto en el numeral 1.4.2. donde se realizd
la naturaliza, alcance y descripcion de los signos fundamento de negacién. -

4.3.2. Regla jurisprudencial o doctrinaria aplicable a las marcas en comparacion.
P

4.3.2.1 Marcas mixtas ¢

“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento
nominativo como el grafico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca
mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso
55-1P-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 821 del 1 de
agosto de 2002, disefio industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal
ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento
denominativo de la marca mixta suele ser el mas caracteristico o determinante,
teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definicién
son pronunciables; lo anterior obedece al hecho de que el publico no tiene tendencia
a analizar los signos y suele referirse a los mismos por su elemento verbal; lo que
no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento grafico,
teniendo en cuenta su tamafio, color y colocacién, que en un momento dado pueden
ser definitivos. El elemento grafico suele ser de mayor importancia cuando es
figurativo 0 evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo
abstracto.” (Proceso 26-1P-98, Interpretacidn prejudicial publicado en Gaceta Oficial

del Acuerdo de Cartagena N° 410 de 24 de febrero de 1999)". (Proceso N° 129-IP-
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2004. Interpretacion Prejudiéial de 17 de noviembre de 2004, publicada en Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005).

4.3.2.2. Prevalencia del elemento nominativo.

“Si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro el
grafico, en principio, no habria riesgo de confusién. Si por el contrario, en ambos
casos dicho elemento es el denominativo, el cotejo deberad realizarse de
conformidad con las siguientes reglas para la comparacién entre signos
denominativos:"28

- Se debe analizar cada 3|gno en-su«conjunto es decir, sin descomponer su
unidad fonética. Sin embargo;€s importante tener en cuenta las silabas o letras que
poseen una funcién /glferenc:adora en el conjunto pues ‘esto ayudana a entender
como el signo es percnbtdo en el mércado. -

/
- Se de{be tener n cuenta la S|Iaba tomca de los sngnos a comparar, ya que si
I

de una manera mas fuerte en

; ptada la marca en el mercado.
27 j

1

B

4.3.2.3. Comparaclon entre marcas comunes y“notorlas

\1 :

“Dentro del conﬂlcto suscnado entre una marca n\otonamente conocida y una marca
comun el punto esencnal radica en determmar\el\momento en que la marca
notorlamente conocida debe tener tal calidad a- fin, o >bien de impugnar con ella un
reglstro 0 bien paralhacer valer preferentemente Ios derechos que confiere la norma
cuando se ha reg istrado una marca (...)". (Proceso 17 lP‘96 —publicado en la
G.0AC. N°253 die7demarzode1997)28 ‘

4.3.3. Caso concreto

Analisis comparati o de los sighos

El riesgo de confusion es la posibilidad de qgue 6lc
o servicio pensando que esta adquiriendo otré:(

midor-adquiera un producto
on directa), o que adquiera

2 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 52-1P-2011, marca BENZACLIN, 1 de septiembre de 2011.
7 Estos criterios han sido tratados por la doctrina sobre la materia. Como ejemplo, Carlos Fernandez Novoa,
manifiesta lo siguiente:

“(...) ha de ser realizada una visién de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin
descomponer su unidad fonética y gréfica en fonemas 0 voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio
comparativo la totalidad de las silabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar
aquellos elementos dotados de especial eficacia caractenizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada funcién
diferenciadora.

(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la silaba ténica de las mismas ocupa la misma posicion
y es idéntica o muy dificil de distinguir.

(...) la sucesion de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesion
de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominacion.

(...) en el anélisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimension mas caracteristica de las
denominaciones confrontadas: la dimensién que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y
determina, por lo mismo, la impresion general que la denominacién va a suscitar en los consumidores”.

FERNANDEZ Novoa, Carlos. Ob. Cit. Pags. 199y SS.
2 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Procesé 91-1P-2009, marca BESAME, 17 de NOVIEMBRE de 2009.
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un producto o servicio pensando que este tiene un origen empresarial distinto al que
realmente vincula (confusion indirecta).

Volviendo al caso que nos ocupa, dada la importancia y presencia en el mercado
nacional, asi como el grado de recordacién del signo opositor, el mismo ha sido
considerado como notorio.

Una vez realizado el estudio de confundibilidad de los signos, la Delegatura
encuentra que el signo solicitado en registro es una reproduccion parcial del signo
cuya notoriedad se ha declarado, lo cual genera en el consumidor un riesgo de
confusion, pues los signos confrontados, tal como se infiere de una vision en
conjunto no presentan rasgos diferenciadores en su composicién que faciliten su
identificacion e individualizacién y aunque el signo EL CORRAL FELIZ adiciona
otros elementos nominativos y graficos, en ellos no recae la carga distintiva, por su
disposicién en el conjunto, razén por la cual el consumidor contrario a la realidad de
los hechos, puede establecer una relacion entre ambas expresiones y por lo mismo
acceder al producto que ofrece el signo solicitado pensando que esta asociado con
los servicios que se ofrecen bajo la marca notoria. . N

b

4.3.4. Pérdida de Valor Publicitario o de Fuerza Distiﬁtiva

Debe anotarse que las marcas notorias, a la luz de fa norma andina, se encuentran
protegidas contra la llamada dilucién de su fuerza distintiva. Una marca notoria esta
revestida de una fuerza distintiva sobresaliente. Asi las cosas, la proteccion frente
a la dilucion se encamina principalmente a defender la integridad de la marca debido
a su especial aptltud distintiva, la que podria verse lesionada de diseminarse su
utilizacion para productos o servicios distintos, ya que esto podria afectar el prestigio
de la marca y, eventualmente, la llevaria a perder su posicion y significacién
exclusiva en el mercado.

En este punto es preciso determinar la fuerza distintiva del signo notorio, segun su
significado conceptual esté asociado a los productos o servicios identificados como
expresiéon evocatlva 0 se presente como una marca arbitraria o caprichosa frente a
los mismos. )
Asi, se observa que, en atencion a que la notoriedad de una marca es fruto del
esfuerzo econémico del titular, lo cual se revierte en el aumento del valor comercial
y publicitario que le representa dicha marca, la norma andina extiende su proteccion
a las conductas que pudieren generar la dilucién de su valor comercial o publicitario.

En este sentido, el Tribunal de la Comunidad Andina ha sostenido que: “En todo
caso debera probarse alguno o algunos de los riesgos a los que pueden estar
expuestas las marcas notorias, es decir, no basta con probar la notoriedad de la
marca para otorgar su proteccién mas alla de los principios de territorialidad y de
especialidad, sino que se debera probar también el riesgo o los riesgos de dilucién,
uso parasitario o asociacion, ya analizados"?°.

Volviendo al caso que nos ocupa, dada la importancia y presencia en el mercado
nacional y el grado de recordacién del signo opositor EL CORRAL, el mismo es
considerado como notorio, ya que se logré acreditar la inversion y el reconocimiento
que tal marca representa para su titular, asi como el reconocimiento que implica
para el consumidor lato.

2 PROCESO 091-1P-2009
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Una vez realizado el estudio, la Delegatura encuentra que el signo solicitado
conlleva a la pérdida de la fuerza distintiva o el valor publicitario de la marca notoria
anteriormente mencionada, en la medida en que ambas marcas se pueden asociar
a un origen empresarial comun, debido a la extrema semejanza que presentan. La
marca solicitada atenta contra la integridad de la marca notoria en la medida en que
la fuerza distintiva de esta Gltima, se ve afectada por el uso de la primera, ya que en
lugar de ser una sola marca con ciertas caracteristicas notoriamente conocidas, va
a haber dos marcas con origenes totalmente diferentes, con las mismas
caracteristicas, por lo que es evidente que la distintividad de la marca notoria se va
a ver afectada.

5. Conclusion

o
i
19
¢

En mér}to‘de lo expuesto,

4, proferida por la

> S:A., en su calidad de solicitante y a
pe, |tora el contenido de la presente
xad\'wrtlendoles que contra ella no
Ia wa\gubernatlva
N\
Notifiquese y Cimplase ™-_
Dado en Bogota D.C., a los 1 Q\MAYJ_DJE,?

sE Luis LQNEONO FERNANDEZ
Superintendente Dele do’para‘la Propiedad Industrial

; EGUI\EDO Notificar a CARNIC‘

resolucmn ientregahdoles copia de la mism
procede recurso alguno por encontrarse agota

FOREN
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Aprobado por: JLLF
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