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REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

ResolucionN° -3 § (7
Ref. Expediente N° 14-283197
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 Resolucion N°-65869. de 23 de septiembre de 2015, la
Direccién de Signos Dlstlntlvos nego el regastro de” Ia~marca mixta RR-GSX, con
reivindicacion de colores ‘rojo, negro y gris’, solicitada™ ‘por SUZUKI MOTOR
CORPORATION, para dlstlnguw “automo‘v es, motocicletas, vehlculos todo terreno,
y las partes y accesorios:de los mismos”, productos ,omprendldos en la clase 12 de
la Clasifi caC|on Internéclonal de Niza, por considerar que se encuentra incursa en
la causal de |rreg|sfrab|hdad consagrada en el hteral a)«del rieulo-136 de la
Decision 486 de ta Comunidad Andina. | e

SEGUNDO: Que medlante escrito presentado por la sdciedad solicitante, el dia 6 de
nowembre de 2015 se\modlf ico Ia solac&tud en tramste/en lo referente a Ilmltar Ios

Modlﬁcacmn que se encuentra de conformldad con la normatividad aplicable. Por
con319usente en las actuamones subS|gwentes y‘ﬁpara todos los efectos se tendra
comd |os productosia dlstlnguw los anteriormente

a § v

TERCERO Quem duante escrito presentado dentro vel término y con el lleno de los
reqU|S|tos legales SUZUKI MOTOR CORPORATION mterpuso recurso de apelamon

“(.)La anterlo . junsprudenCIa claramente sostlene que debe tenerse en cue Ta
Su visioide conjunto su unidad fonética y su estructura general, mas” no sus
partes alsladasim los elementos especificos que se puedan dlstlngwr en, lés
palabras, puesto que traténdose de estructuras lingdiisticas, se/debe atehder
principalmente & Ia unidad fonética, luego se debe evitar disecciohar (o} fracc:onar
los signos que se cotejan o examinarios en sus detalles, pues Sestd no €5 la forma
en que proceden los consumidores. Resulta procedente hater esta aclaracion,

pues el examinador en la Resolucion que aq ({jugna"hace el examen de
confundibilidad teniendo en cuenta tinicament as RR de la actual solicitud,
sin considerar las demas expresiones que componen este signo, esto es: “‘RR -
GSX” junto con los elementos graficos que hacen parte de dicho conjunto. Asi las
cosas, el estudio debera hacerse sobre la totalidad de los signos en “supuesto
conflicto’, es decir, entre RR-GSX (MIXTA) y RR (MIXTA).

(...) En el presente caso nos encontramos frente dos conjuntos marcarios
completamente diferentes, los cuales al ser apreciados a simple vista denotan
evidentes diferencias. Es asi que la actual solicitud correspondiente a RR-GSX
(MIXTA) la cual no solo se compone de la expresion RR sino que la misma goza
de un componente gréfico importante y de la combinacion caprichosa de las letras
GSX, que son justamente los elementos que hacen que este signo sea
plenamente diferenciable con la marca citada de oficio RR (MIXTA) (...)".
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CUARTO: Que para resolver el recurso de apelacion interpuesto, segun el articulo 80
del Cédigo 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 Decisién 486
“No podrén 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,
o0 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 conexion 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 relacién entre los productos y/o servicios identificados por ellos, sea
suficiente para generar un riesgo de confusion o de.asociaciéon, 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.

1 TJCA, proceso N° 133-1P-2009.
2 )bidem.
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1.2.2. Criterios de conexidad de los productos o servicios

e “\\
de productos que mﬂuyen escasamente para que pueda producrrse Su conexion
compet/t/va / como /ser/a el caso “de las grandes cadenas "o tiendas o
supermercados ensos cuales se dlstnbuye toda clase de bienes, y pasa
desapercrb/do para-el consumidor la similitud de un producto con 6tro. En_ cambio,
se dgr/a tal conéx:on competitiva, en tiendas o.almacenes ¢ esp’ef;wgllﬂzacala?éﬁxla
venta de determl ados bienes. Igual confus:on se dar/ n pequefios sitios de
expendlo donde marcas similares pueden ser confundld s Cuando los productos
g/uardan tamblen\una aparente s:m///tud

b) Similares. medlos de publlcldad Los r/ng dios de comercializacién o
fdlstnbucron tienen-relacion- wn_lasmedlos de difusion de los productos. Silos
{ mismos productos Se difunden por 13 ﬁ"bl/Cldad general- radio television y prensa-

presumlblemente se presentaria una conexio gycompez‘/t/va o los productos
senan competmvamente conexos. Por otro: Iado Si la difusion es restringida por
medio de rewstas especializadas, comumcac:on \dlrecta boletines, mensajes
telefénicos, etc fa conexién competitiva sena men@r

E) Relacién o \anulaclon entre product&s Clen‘a relacion entre los productos
puede crear una éonex:on competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una
mlsma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en
consecuencis, esb relacion entre los productos comerc:allzados también influye
en la\asocraaon que el consumidor haga del origen empresanal ‘de-los-preductos

relac:onados lé que eventualmente puede llevario a confusién en caso d:/q'ﬁg/

esa s:mllltud séa tal que el consumidor medio de dichos productos asu/m que
provienen de ury mismo productor. S : / ff*

d) Uso conjunto o complementario de productos: Los” p ductos que
comunmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo puena y chapa)
pueden dar lugar a confusién respecto al origen empresaffél ,ya que el publico
consumidor supondria que los dos productos-so Mdelrmlsmo 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 Gltima
finalidad o funcion®”’,

1.2.3. El riesgo de confusién o de asociacion

3 bidem.
4 TJCA, proceso N° 114-IP-2003.
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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 confusion3.

El juez consultante debera analizar, en relaciéon con los productos, la conexidad
competitiva interna existente entre los mismos y el riesgo de confusién que, por la
naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, pueda desprenderse.
A tal efecto, el Tribunal ha recogido los S|gu1entes criterios para definir el tema para
la conexion competitiva: o T T

El riesgo de confusion es la posibilidad de que el consumidor adquiera un producto
o 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).
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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 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
confrontacién.

En este orden de ideas, los criterios generales son:

(.. -

* 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 ortografica, 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 confusién o de asociacion.

* Al realizar la comparacion, es importante tratar de colocarse en el lugar del
presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es
determinar como el producto o servicio es captado por el piblico 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., teniendo en
cuenta la naturaleza de los signos a confrontar.
1.4. Naturaleza de los signos a confrontar

1.4.1. Naturaleza, descripcién y alcance del signo solicitado

Bris

Rojo Negra

En este caso, el signo solicitado es una marca mixta conformada por las letras RR
GSX, en caracteres gruesos y empleando los colores: “rojo, negro y gris”.

5TJCA, proceso N° 164-1P-2007.
8 TJCA, proceso N° 74-1P-2010.
7 TJCA, proceso N° 113-IP-2007.
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1.4.2. Naturaleza, descripcién y alcance de la marca registrada

/ o 'beniﬁcaaé‘N"‘ 270842 TP~

1.4.3.2\/’/|xtas

re/terado "La doctnna se ha /ncllnado a cons:dérar que en general, el elemento
denominativo de la_marca mixta suele ser el m\‘ S caracteristico o determinante,
tenle})do en cuentalla fuerza expresiva prop/a' ;,pa/abras las que por definicién
son pronunczables o anterior obedece al hech de que el pablico no tiene tendencia
a anal)zar los s:gno S S por\su elemento verbal; lo que no
teniendo.en cuenta ,su tamafio, color y colocacion ue en-un momento dado pueden
ser def/nmvos EI el@mento graf/co suele ser *de “mayor Tfﬁpodanaaﬂcuando es

semejanza al presentar las letras RR, la variacion.de ‘Iémento grafico y nominativo,
por parte del signo solicitado, resulta ser derrotero determinante para superar el
supuesto riesgo de confusién, al poseer una diccién e impresioén visual disimil. Lo
anterior en virtud de las reglas de cotejo marcario, que establecen que la
comparacion debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el
conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visién de conjunto.®

Aunado a lo anterior y con el animo de reforzar la registrabilidad del signo solicitado,
es pertinente indicar, que los productos a identificar por el signo solicitado y los
identificados por la marca registrada, estan dirigidos a un consumidor especializado,
que no tomara su decision sin haber identificado al fabricante y el pais de origen

8 TICA Proceso N° 129-IP-2004.

9 Superintendencia de Industria y Comercio. Delegatura de Propiedad Industrial. Resoluciéon N°460,
13 de Enero de 2012.
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como factores determinantes de la calidad y continuidad en el mantenimiento de los
productos.

3. CONCLUSION
Segun las consideraciones antes expuestas, la marca solicitada no esta
comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del articulo

136 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Revocar la decision contenida en la Resolucién N° 65869 de
23 de septiembre de 2015, proferida por ia Direccion de Signos Distintivos.

ARTICULO SEGUNDO: Conceder el registro de:

La marca mixta : Bris

Rojo Negro

Para distinguir . “Motocicletas, y las partes y accesorios de las
mismas”, productos comprendidos en la clase 12
de la Clasificacion Internacional de Niza.

Titular . SUZUKI MOTOR CORPORATION
Domicilio . Hamamatsu-Shi, Shizuoka, Japén
Direccioén . 300, Takatsukacho, Minami-Ku, Hamamatsu-

Shi, Shizuoka-Ken, Japén

Vigencia : Diez (10) afios contados a partir de la fecha de la
presente resolucion.

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

ARTICULO CUARTO: Notificar a la sociedad solicitante SUZUKI MOTOR
CORPORATION, el contenido de la presente Resolucién, entregandole copia de la
misma y advirtiendole que contra ella no procede recurso alguno.

Notifiquese y Cumplase
Dada en Bogota D.C.,alos 23 FEB 2016

JQQ%QIS%QOQQ%Q@EZ

Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial

Proyectado por: DFR
Apoderada: LAURA MICHELSEN NINO
w
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