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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

ResolucionN° 0 0 08765 T

Ref. Expediente N° 14 — 010781
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 mediante Resoluciéon N° 34309 de 30 de junio de 2015, la Direccion
de Signos Distintivos, declaré-fundadas las oposiciones presentadas por CARNAVAL
Y FIESTAS EL PAYASITO SAS. y CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES
SA., fundamentadas en-los I|terales a) Yy h) del amculo 136 de Ia Decision 486 de la
Com|S|on de la Comumdad "Andina y nego el regastro de la marca mlxta CARNAVAL,
solicitada porfDANIE(L/RAMIREZ VASQUEZ, para distinguir “adhesivos para la
papeleria, articulos {de encuadernacion, plnceles articulos dea-eﬁcmam.*(excepto
muebles) /material d %mstrucc:on y ensefianza, caracteres/c’!e imprenta, plastlllna
lapices, crayolas regla‘s escolares, cuadernos bloks p/umas perforadoras, cintas
adheSI as, portammas,\}portaest/lografos correctores;ﬂ I/qwdos chinches, grapas,
carpetas forros para cuadernos sacapuntas borTad res fransportadores, compas,
productos escolares”, productos. comprendldos en’ la’ clase 16 de la Clasificacion
Interr}acmnal de Niza. .. . .

requ:suos Iegales ei $Solicitante DANIEL RAMIREZ;VASQUEZ interpuso recurso de
apelacién en contra ?de la Resolucion menmonada en el considerando primero, con el

objetivo de que se revoque con fundamento ¢ en Ios siguientes argumentos:
. . g %

( ) Una marca puede compartir un mlsmo pref/o 0] SUijO de otra ya registrada,
s:empre y cuando contenga elementos que. la d/stlngan de las ya registradas. En
el caso concreto la marca CARNAVAL (mixta), es ‘totalmente novedosa y
evocatlva vale deCII' no solamente por su componente NOMINAL sino también
CONCEPTUAL* Io que permite su coexistencia en el mercado sin causar nlngun7
tino de confusi jfjen el consumidor, frente a la marca CARNAVAL & FIES;EA y
frente a CARVAJAL sin embargo, en esta oportunidad se esta presentando una
modificacion frente a los colores y tipo de Ietra que la hara mas- d/stlntlva la
presente solicitud’ § S /

“(...) No es posible aceptar el fundamento del Despacho ya que afirma que el
conjunto solicitado puede generar confusion, lo cual noesﬁerto "'fa que no puede
afirmarse que es lo mismo decir CARNAVA »,,que"CARNA VAL & FIESTA,
expresion compuesta por componentes totalmente distintos, como lo es el tipo de
letra, colores presentacion PUBLICITARIA, términos y LOGOS caracteristicos de
cada una de las expresiones objeto del presente analisis. Lo mismo ocurre con la
marca CARVAJAL, la cual es una expresion totalmente distinta respecto de la
expresion CARNAVAL, por tal razén, el fundamento de declararia Notoria no debe
ser un impedimento para conceder la expresion CARNAVAL, ya que la notoriedad
se declard frente a una expresion FONETICAMENTE E IDEOLOGICAMENTE
distinta, igualmente su significado es totalmente distinto, derivado de su estructura
GRAMATICAL, de tal suerte, que las expresiones previamente registradas,
analizéndolas en su conjunto frente a la solicitada, hace ver que los elementos
que componen una y otra juegan un papel fundamental en el analisis, ya que en
el caso de mi agenciado, es una expresién ORIGINAL y EVOCATIVA, que se
desprende del ingenio del solicitante, conjunto totalmente NOVEDOSQO”.

Pagina 1 de 16

Superintendencia de Industria y Comercio
Cra13No.27-00pisos 1,3,4,5.6,7y 10 PBX: (571) 5870000

Call center: (571) 5920400 Linea gratuita nacional: 01800-910165 mlggg#{ﬁgl‘?URlSMo

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




. 3

ﬂ‘ Industria y Comercio TODOSPORUN
_

SUPERINTENDENCIA’ NUEVOPAiS
Resolucion N° 0 0 0 8 :f 6 5 7 PAZ EQUIDAD EDUCACION
Ref. Expediente N° 14 — 010781

TERCERO: Que para resolver el recurso de apelacién interpuesto, segtn el articulo
80 del Cddigo 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 registrarse como marcas aquellos signos que:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para
registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o
para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda
causar un riesgo de confusion o de asociacion”.

1.2. La Norma

De acuerdo con la disposicién andina citada, para que el registro de una marca sea
concedido se requiere que la misma no esté incursa en los siguientes supuestos de
hecho que darian lugar a su negacion:

i) Que el signo solicitado sea idéntico o se asemeje a uno previamente solicitado
o registrado por un tercero, de modo que no sea posible su diferenciacion.

i) Que exista con“e'Xién competitiva entre los productos o servicios identificados
por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada.

De igual forma, la norma exige que dicha identidad o semejanza entre los signos,
asi como la relacion entre los productos y/o servicios identificados por ellos, sea
suficiente para generar un riesgo de confusién o de.asociacion, que se entiende
debe recaer en los consumidores.

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

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.

Existirda 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 sucesion de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el
numero de silabas, las raices o las terminaciones iguales, pueden incrementar la
confusion?.

Por su parte la visual puede ser entendida como ortografica, pero es principalmente
referida a los signos figurativos o esencialmente visibles.

TTJCA, proceso N° 133-IP-2009.

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

1.2.2. Criterios de conexidad de los productos o servicios

El juez consultante debera analizar, en relacién con los productos, la conexidad
competitiva interna existente entre los mismos y el riesgo de confusiéon que, por la
naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, pueda desprenderse.
A tal efecto, el Tribunal ha recogido los sngwentes criterios para definir el tema para
la conexion competitiva:

Pt 3 &% ey

R

“a) Canales de comerclallza Cion: Hay Iugares de comerc:altzac:on 0 expendio
de productos qué mﬂuyen escasamente para que pueda produc:rse Su conexion
compet/t/va ~como .séfia el caso “de 'las_grandes cadenas o\t/endas o]
supennercados en /os cuales se dlstrlbuye toda clase de bienes, y pasa
desapemlbldo pafa | consumidor la similitud de un producto con Btro. En campio,

3 S T —
se dar/a tal cone; ion competitiva, en tienda almacenes espec:allzados~enxla
venta de detenn’ ados bienes. Igual confusion se darla«év pequenos sitios de
expendio donde marcas similares pueden . ser confundldas cuando los productos
%uardan también- una ‘aparente s:mllltud T

/,,
;\ o i

o 7
b) Slmllares medlos de publlcldad Los med/os de comercializacion o

asy refr/geradoras que vender en\otra helados y muebles; en
relacion entre los productos comercializados también influye
e el consumidor haga del ongen empresanal ‘de-fos productos

74

,,,,,,,,,,,

pueden dar lugar a confusion respecto al ongen empresarlal,,ya que el puablico
consumidor supondria que los dos productoswso Jel,mlsmo 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 funcion®”.

1.2.3. El riesgo de confusién o de asociacion

El riesgo de confusion es la posibilidad de que el consumidor adquiera un producto
0 servicio pensando que esta adquiriendo otro (confusion directa), o que adquiera

3 Ibidem.

4 TJCA, proceso N° 114-IP-2003. '
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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
confusién se vincula econémica 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 comparacién generales aplicables a todo
tipo de signos, y otros especificos para el tipo o naturaleza de los signos en
confrontacion.

En este orden de ideas, los criterios generales son:

“q..)

La comparacion, debe efectuarse sin descomponer los elementos que
conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una
vision de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortogréfica, auditiva e
ideoldgica.

* 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 enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas
ultimas es donde. se percibe el riesgo de confusion o de asociacion.

* Al realizar la comparac:on 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 publico consumidor.

(..)%
Asi, para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos,
siguiendo las reglas-antes mencionadas, deben tenerse en cuenta los aspectos de
orden visual, fonético y conceptual” mencionados en el nimero 1.2.1. temendo en
cuenta la naturaleza de los signos a confrontar. ;
1.4. Naturaleza de los signos a confrontar

1.4.1. Naturaleza, descripcion y alcance del signo solicitado

. arnaval &

5 TJCA, proceso N° 164-1P-2007.
8 TJCA, proceso N° 74-1P-2010.

T TJCA, proceso N° 113-1P-2007.
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El signo solicitado en registro es una marca compleja conformada por la expresién
CARNAVAL en un tipo caligrafico especial de color blanco dentro de un rectangulo
azul. La letra C se encuentra en una forma romboide. Asi mismo, el signo se
acompania de en su parte derecha de la figura de un ringlete, y en su interior se
vuelve a repetir la imagen de la letra C.

El vocablo CARNAVAL? corresponde al nombre dado para fiestas populares que
consisten en mascaradas, comparsas, bailes, etc., el cual carece de relacion con
los productos que pretende identificar siendo un signo arbitrario®.

1.4.2. Naturaleza, descripcién y alcance de las marcas registradas

mplejas conformadas por la
lente determlnado rodeado de

el termmo FIESTA
alos «consumldores

odo tipo de reunion de celebramon o diversion0, transmitiendo
1 destinacion de sus pro uctos\y servicios.

FRE L5 DIERENGR

s

expresiones C CARVAJAL y C CARVAJAL & _CEkLA iFERENClA en un tipo
caligrafico especial acompafiada en su parte derecma“d_ igura de una letra C en
forma romboide dentro de 4 cuadrados sobrepuestos entre si.

El vocablo CARVAJAL, corresponde a un apellido siendo entonces signos de
naturaleza arbitraria.

8Tomado de Diccionario de la Real Academia Espafiola - DRAE
hitp://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=carnaval. '

® “La marca mixta arbitraria reine elementos denominativos junto con elementos gréficos o
figurativos alguno de los cuales tienen significado, 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”. Aguilar, MARIANO,
et.al: Nueva Enciclopedia Juridica, Tomo XV, Editorial F. SEIX, Barcelona-Espafia, 1981.

0 Op. Cit. http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=JNGbdgrnFDXX2DpT 3xI6.
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1.4.3. Regla jurisprudencial o doctrinaria aplicable a las marcas en comparacion
1.4.3.1. Comparacién entre marcas complejas

‘Las marcas mixtas o complejas son las que retinen elementos denominativos
junto con elementos gréficos o figurativos, cual es el caso de las
denominaciones escritas segtin una grafia peculiar (marcas mixtas propiamente
dichas) y el de las marcas que incluyen elementos fonéticos y gréaficos formando
un conjunto (marcas complejas), pudiendo llegar a comprender el total de la
presentacion exterior de un producto (conjunto de etiquetas de un licor
embotellado, de un queso, etc.)!”.

“(...) una marca integrada por palabras reproducidas con caracteres
tipograficos singulares debe calificarse como una marca denominativa
compleja y no como una marca mixta'?”,

“(...) la comparacion de las marcas denominativas complejas debe llevarse a
cabo con arreglo-a la pauta de la vision de conjunto anteriormente expuesta.
Esto significa que una marca denominativa compleja no debe ser
mecanicamente desintegrada en sus vocablos componentes a fin de comparar
cada palabra componente de una marca con cada palabra componente de la
marca confrontada. La diseccién minuciosa de las marcas denominativas
complejas en sus vocablos integrantes debe evitarse precisamente porque al
contemplar tales marcas y compararias los consumidores no se dejan guiar por
diferencias cuantificables y de detalle, sino por la impresién general y
persistente que las -denominaciones complejas globalmente contempladas
producen en el consumidor correspondiente. (...) Y deben tener presente
singularmente que por estar expuesto diariamente a la contemplaciéon de un
elevado numero de marcas, el consumidor medio del correspondiente sector
del mercado Unicamente conservara en su memoria una impresion general y
global de las denominaciones confrontadas.

(...) en la hipdtesis de las marcas denominativas complejas, la pauta de la
vision global tiene que combinarse con una pauta ulterior: la de la supremacia
del elemento dominante que impregna la visién de conjunto de una marca
denominativa compleja (...)'".

2. EL CASO CONCRETO
De acuerdo con lo expuesto anteriormente esta Delegatura puede concluir QUe:

i) De acuerdo con el numeral 1.4. (naturaleza de los signos a confrontar) nos
encontramos en presencia de marcas complejas.

i) De acuerdo con el numeral 1.4.3. (regia jurisprudencial aplicable) la regla
aplicable al presente caso es la de comparacién entre marcas complejas en las
cuales debe tenerse en cuenta la pauta de visién global junto con la de
supremacia del elemento predominante:

- Respecto de los signos opositores CARNAVAL & FIESTA, esta Delegatura
concluye que el signo solicitado reproduce parcialmente las marcas
previamente registradas en el vocablo CARNAVAL, el cual para los productos

" |bidem.
2)bidem.

Blbidem.
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de la clase 16 que identifican uno y otro signo resulta ser un término arbitrario,
el cual ha adquirido su relacién con los productos que ampara gracias a los
esfuerzos hechos por su titular, razén por la que de permitirse el registro de
un signo que incorpore esta misma expresién, podria llegar a considerar el
consumidor medio de este sector del mercado que se encuentra frente a una
innovacion de las marcas previamente registradas, causando riesgo de
confusion.

- Frente a las marcas opositoras C CARVAJAL y C CARVAJAL HACE LA
DIFERENCIA, este Despacho concluye que analizados los extremos en
comparacion, existen semejanzas de orden grafico, correspondientes a la
presencia de una letra C presentada. en igual forma (figura romboide) y
ubicacién (parte derecha del conjunto marcano) lo que comportaria un
impacto v:su?l/ semejante y. un nesgo d confusxon

na except mueﬂ s) material de instruccion y
!ensenanza “caracteres “de Imprenta pla§t1/;na lapices, crayolas, reglas
f escolares, r rforadoras, cintas adhesivas,

rpmceles artrculos de oficin,

{. portaminas, liquidos, chinches, grapas,
b carpetas, fo para cuadernos, sacapuntas borradores, transportadores,
= compas, pr ductos escolares’, productoside papeleria de la clase 16
~ Internacional, los cuales se encuentran dentro de la cobertura de la marca
\ opositora en clase 16 Internacional, la- cua\l\ldentlf ica entre otros: “papel y

\art/culos de pape/ carton y articulos de carton, papel para regalos, toda clase
de tarjetas, afiches, posters, esquelas, stickers autoadhesivos”, siendo obvio
que se trata de productos de la misma naturaleza y finalidad, por lo cual se

encuentran dirigidos a un mismo mercado N
T * e

- -.w"f

- Cor\n\o fue iencionado con antenondad el signo solicitado /pretende
ldentlflcar productos de papeleria comprendtdos en la clase 16- Internacnonal
los cuales noencuentran relacion de competitividad con los Aservicios de
gestion de negoc:os comerciales y administracion comerc:a/” identificados
por las marcas opositoras C CARVAJAL y C CARVAJAL HACE LA
DIFERENCIA, los cuales corresponden ‘serwmos,chr’ gldos hacia el manejo
de negocios, es decir con finalidades t enlg € diferenciadas y por tanto,
que se encuentran en sectores del 4 o dispares, por lo cual no
concurren competitivamente.

3. CONCLUSION

Segun las consideraciones antes expuestas, la marca solicitada esta comprendida
en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del articulo 136 de la
Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina.

4. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO

4.1. Literal h) del articulo 136 de la Decisiéon 486

“No podran registrarse como marcas aquellos signos que:
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h) constituyan una reproduccién, imitacién, traduccion, transliteracién o
trascripcion, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo
titular sea un 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 disposicién 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 reproduccion, imitacion, 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.

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

4.2.1. Reproduccidn, imitacion, traduccion, transliteracion o transcripcién
La causal de irregistabilidad en estudio protege al signo notorio frente a actos de

reproduccion’, imitacion'®, traduccién'®, transliteracion'” o transcripcién’®, total o
parcial, que frente al mismo se efectten por parte de terceros.

14 Reproducir. 1. tr. Volver a producir o producir de nuevo. U. t. ¢. prnl. 2. tr. Volver a hacer presente
lo que antes se dijo y alegé. 3. tr. Sacar copia, en uno o en muchos ejemplares, de unaobra de arte,
objeto arqueoldgico, 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 Espariola [En linea). Vigésima Segunda Edicioén. Disponible en
WWW.rae.es. "

15 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. ir. Hacer o esforzarse por hacer algo lo mismo que otro o
segun el estilo de otro. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espaifiola [En
linea). Vigésima Segunda Edicion. Disponible en www.rae.es.

8 Traducir. (Del lat. traducére, hacer pasar de un lugar a otro).1. tr. Expresar en una lengua lo que
esta escrito 0 se ha expresado antes en otra.2. tr. Convertir, mudar, trocar.3. tr. Explicar, interpretar.
Tomado de Diccionario de ia Real Academia de la Lengua Espafiola [En linea]. Vigésima Segunda
Edicién. Disponible en www.rae.es.

7 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.

8 Transcribir. (Del lat. transcribére).1. tr. copiar (Il escribir en una parte lo escrito en otra). 2. tr.
transliterar.3. tr. Representar elementos fonéticos, fonolégicos, Iéxicos 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 Edicién. Disponible en www.rae.es.
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En cuanto a la comparacion 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 comparacion 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 calidad y su especial
‘proteccién’®.

4.2.2. Signo notorio

La definicién |ega| del 3|gno n

Para referlrse a ul
generahzado por pg
dentro del publico ¢

e de su titular se ha tradumdo en la exteriorizacién de aquel

sumidor. N
N

. . P e \,\ .

signo notorio es faciimente reconomdo y recordado por el

nldo contacto con Ios productos 0~SerVICIOS |dent|f cados por

‘X
De esta manera, ela
consumidor que ha

42.21. Sector pertinente

En concordancia con lo anterior, el artlculo 236‘
del sector pertinente para determinar si un signo es notorio; los siguientes:

“a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los
que se aplique;

b) las personas que participan en los canales de distribucion o comercializacion
del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o

" TJCA, proceso N° 20-IP-1997. “la proteccion a la marca notoria también concierne al examen de
registrabilidad que tiene que hacer la oficina nacional competente, el cual debera ser més riguroso
que el que se practica frente a dos marcas ordinarias y comunes”.

% Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espafiola [En linea]. Vigésima Segunda Edicion.
Disponible en www.rae.es.
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¢) los circulos empresariales que actuan en giros relativos al tipo de
establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastara que sea conocido
dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”.

4.2.2.2. Criterios para determinar la notoriedad

A fin de determinar la notoriedad de un signo distintivo segtin el mismo sea
reconocido como tal dentro del sector pertinente la Decisiéon 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:

“Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomara en
consideracion entre otros, 10s siquientes factores:

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

b) la duracion, amb/itud y extension geografica de su utilizacién, dentro o fuera
de cualquier Pais Miembro;

¢) la duracion, amplitud y extension geografica de su promocion, 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 inversion efectuada para promoverio, 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 internacional como en el del

Pais Miembro en el que se pretende la proteccién;
f) el grado de diétintividad inherente o adquirida del signo;
g) el valor contéble 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
proteccién; ‘

J) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigtiedad de cualquier registro o solicitud de registro del
signo distintivo en el Pais Miembro o en el extranjero’.

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 Gnica manera de lograr el reconocimiento de
un signo distintivo es por medio de su difusién, lo cual implica la identificaciéon de un
ambito temporal y territorial?’.

21 TJCA, proceso N° 1-IP-2000. “La doctrina y la jurisprudencia han caracterizado la marca
notoria por sus atributos de "difusion” y "reconocimiento” logrados dentro del circulo de
consumidores del producto o servicio que con ella se identifica”.
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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
de notoria de la marca de conformidad con la definicion, y criterios ya vistos en los
articulos 229,228 y 23022, e,

Existira semejanza
semejanfe23 -ﬁ&i{f.\ )

a de Ias letras entre los signos
/de la palabra 0 palabras, el

'rtograflca pero es principalmente
igurativos o esencnalmente wsnbles

referida a los. sugnosf“

La semejanza fonel ca se presenta por comcndenma\en las raices o termmamones

cada caso para dete rminar una p03|ble confu5|on25.

424, Crite'r-ig\s de czo“nexidad de los producté’s'o%éervicios /

Se debera anahza!r en relacion con los' productos 0 servicios, e Conexidad
competitiva interna ex1stente entre los mlsmos y el riesgo de confusmn que por su
naturaleza o uso pueda desprenderse. A tal efecto el Trlbun ha/ recogido los
siguientes criterios para definir el tema para !a conexmn competltlva

2 TJCA, proceso N° 28-IP-1996. “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 retine las caracteristicas especiales que
no poseen las marcas comunes”.

Z TJCA, proceso N° 133-1P-2009.
2 Ibidem.

% |bidem.
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“a) Canales de comercializacién: Hay lugares de comercializacién o expendio
de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexion
competitiva, como Sseria el caso de las grandes cadenas o tiendas o
Supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa
desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio,
se daria tal conexion competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la
venta de determinados bienes. Igual confusion se daria en pequerios sitios de
expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos
guardan también una aparente similitud.

b) Similares medios de publicidad: Los medios de comercializacion o
distribucion tienen relacion con los medios de difusién de los productos. Si los
mismos productos se difunden por la publicidad general- radio television 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, comunicacion directa, boletines, mensajes
telefonicos, etc., la conexion competitiva seria menor.

¢) Relacién o vinculacién entre productos: Cierta relacion entre los productos
puede crear una conexién 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 llevario 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
cominmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa)
pueden dar lugar a confusion 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 funcion®®”.

4.2.5. El riesgo de confusién o de asociacién

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 asociacion se presenta cuando a pesar de no existir
confusién se vincula econdémica o juridicamente a uno y otro oferente de los
productos o servicios identificados por las marcas respectivas.

4.2.6. Aprovechamiento 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 difusiéon 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 difusion del conocimiento del signo por parte
de los consumidores, aun sin la intervencion del titular.

% TJCA, proceso N° 114-|P-2003.
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Se ha advertido dentro de la presente resolucién que las marcas notorias tienen un
estatus especial y gozan de una proteccién 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 reputacién de una
marca notoria por parte de un tercero, ello puede calificarse como una accién
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 cuestién.

En consecuencia, si bien la.
del principio de espemahdad : determmacmn de confu5|on 0 asociacion,
si lo hace cuando/el S|gng,soI|C|tado a registro pueda aprovecharse del prestigio
adqumdo por}a marca ';notorla lo cual debe ewtarse para que no se obtengan

dlsemmarse su utlllzacmn para productos o sewlc%os distintos, ya que esto podria
afectar el prestigio de la marcay, eventualmente la llevaria a perder su posicion y
S|gn|flcacnon exclusn a en el mercado. “

En este punto es preciso determinar la fuerza dlstm iva intrinseca del signo notorio,
seguny su sngmﬁcado conceptual esté asomado\\ los productos o servicios
|dent|f|cados COMoO presmn evocativa o se presente.como una marca arbitraria o
caprlchoia frente allos mismos.

i e e "1

Asi, se observa queen atencion a que la ‘notoriedad de una marca e /fruto del
esfuerzo economlc Jel titular, lo cual se revierte en el aumento del valo comermal
y publicitario que le! presenta dicha marca, la normatividad extlende S proteccnon
a las conductas que pudieren generar la dllumon de su valor comerCIalyo/publlcnano

En este sentido, el Tribunal de la Comunldad Andma hé/so tenldo que: “En todo
caso debera probarse alguno o algunos de Ios SQgOS a-16s que pueden estar
expuestas las marcas noforias, es decir, no ba: ofi probar la notoriedad de la
marca para otorgar su proteccion mas alla de los principios de fterritorialidad y de
especialidad, sino que se deberéa probar también el riesgo o los riesgos de dilucién,
uso parasitario o asociacion, ya analizados?””,

4 3. Pruebas

Teniendo en cuenta lo manifestado por el recurrente cuando indica: “e/ fundamento
de declararla Notoria no debe ser un impedimento para conceder la expresion
CARNAVAL, ya que la notoriedad se declar6 frente a una expresion
FONETICAMENTE E IDEOLOGICAMENTE distinta”, es decir, aceptando el caracter
de notorio de la marca opositora CARVAJAL, ésta Delegatura se abstendra de

27 TJCA, proceso N° 091-IP-2009.
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manifestarse respecto de las pruebas de notoriedad de la marca opositora, toda vez
que no fueron argumento del recurso. Aunado a ello, esta instancia considera la
valoracion de la notoriedad mencionada, conforme a derecho.

En efecto, esta Delegatura concuerda con la Direccién de Signos Distintivos cuando
menciona en la Resolucion recurrida:

‘Dado que las pruebas dieron cuenta del cumplimiento de los criterios
cualitativos y cuantitativos necesarios, se reconoce la notoriedad del signo
CARVAJAL C a favor de la sociedad CARVAJA PROPIEDADES E
INVERSIONES S.A. para el periodo comprendido entre los afios 2011 hasta
Jjunio de 2014, para distinguir “produccién y distribucién de articulos escolares,
como cuadernos, libretas, cartucheras, carpetas, morrales, impresion y
publicacion de textos escolares y papeleria™.

Por lo anterior, se procedera a realizar el andlisis de registrabilidad del signo
solicitado frente a la marca opositora CARVAJAL C.

4.4. Naturaleza de los signos a confrontar .

4.4.1. Naturaleza, descripcion y alcance del signo solicitado

La marca solicitada fue descrita previamente en el muneral 1.4.1 de este
documento.

4.4 2. Naturaleza, alcance y descripcion del signo notoriamente conocido

Carvajal u

El signo notoriamente corresponde a la expresién "CARVAJAL", acompaiiada por
una figura de cuatro cuadrados de colores morado, naranja, azul y verde con una
letra C en forma romboide en su interior.

4.4.3. Regla jurisprudencial o doctrinaria aplicable a las marcas en comparacion

4.4 3.1. Marcas complejas

Este criterio fue expuesto en el numeral 1.4.3.1 de este documento.

4.4.3.2. Comparacion entre marcas comunes y notorias

“Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una
marca comun, el punto esencial radica en determinar el momento en que la
marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar
con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que
confiere la norma cuando se ha registrado una marca®®”.

28 TJCA, proceso N° 91-1P-2009.
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La identidad o semejanza con una marca notoria, de acuerdo con la norma
aplicable, incluye los supuestos de reproduccion, imitacién, traduccion,
transliteracion o trascripcién total o parcial.

En cuanto a la comparacién de los signos, cuando uno es notorio, la identidad
0 semejanza, debe ser analizada a la luz de los criterios reiteradamente
establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y por esta
oficina.

Es necesario determinar en primer lugar si nos encontramos ante un conflicto
de signos denominativos, mixtos o figurativos y de acuerdo a ello establecer la
forma adecuada de cotejar los signos.

T

No obstante, entendemos 'ue‘ cu nd una delas.marcas es notoria la
comparacion de s:gnos debe ser ma: curdadosa en atenczon a la especial

proteccion qugrequ:ere tal caracterzg pues si bien esta oficing" entiende que la
marca noto/[/a es amphamente conocrda y al parecer facilmente dlferenCIada de
otras, lo c;en‘o es’ jue la pos:b/I/dad de pequ:c:o y el eventual r/esgo de

")) De acuerdo con eI numeral 1.4.3. (regla " JunsprudenCIal aplicable) la regla
aphcable al presente caso es la de comparacuon entre marcas comunes Yy
notonas en la c‘fal el examen de reglstrabihdad\de los signos debe ser mas
cu1dadoso en elsentido de proteger el signo no “solo de la confusion que pueda
generarse con lel mismo, sino también del posuble riesgo de dilucién o
aprovechamlento njusto del prestigio. Asi pues, anahzados los extremos en
comparacnon esta Delegatura encuentra que existen semejanzas/de orden
grafico, correspoﬁ lientes a la presencia de una letra C presentada en |gur’ I forma
(figura romb0|de y ubicacion (parte derecha del conjunto marcamo) 7lo que
comportaria un impacto visual semejante, razén por la cual ante’la-p resencua de
estas semejanzésl, el signo solicitado podna aprovecharse’ def prestlglo y la
recordacion de la marca notoria CARVAJAL C,e mcluso dllu la-misma al tratar
de imitar sus caracteristicas figurativas.

vi)De igual forma al encontrarnos frente a productos y servicios referidos a un
mismo mercado como es el sector papelero, en tanto la marca solicitada pretende
amparar productos de papeleria de la clase 16 Internacional y la marca notoria
identifica “produccién y distribucién de articulos escolares, como cuadernos,
libretas, cartucheras, carpetas, morrales, impresion y publicaciéon de textos
escolares y papeleria”, se ve aumentado este riesgo de aprovechamiento de
parte del signo solicitado del prestigio y reconocimiento de la marca notoria
CARVAJAL C.

2 TJCA, proceso N° 20-IP-1997.
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6. CONCLUSION

Segun las consideraciones antes expuestas, la marca solicitada estd comprendida
en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal h) del articulo 136 de la
Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisién contenida en la Resolucion N° 34309 de
30 de junio de 2015, proferida por la Direccién de Signos Distintivos.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente decisién a DANIEL -
RAMIREZ VASQUEZ, parte solicitante, y a CARNAVAL Y FIESTAS EL PAYASITO
S.A.S. y CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A., parte opositora,
entregandoles copia de la misma, y advirtiéndoles que contra ella no procede recurso
alguno. ‘

Notifiquese y Camplase
Dada en Bogota D.C., a los D 5 NOV 2015

QQQ Qumgmp@bez

Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial
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Proyectado por:  TPG

Apoderado: JOHN JAIRO ZAPATA GONZALEZ
MARIA CLUADIA GORDILLO BERMEO
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