COLOMBIA " . .
@ OTcAPELS L./~ Industria y Comercio
V|DA | |y SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO

Resolucion N° 26773

Ref. Expediente N° SD2023/0047031

Por la cual se decide una solicitud de registro

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el dia 2 de junio de 2023, la sociedad GIVA SPORT SAS,
solicité el registro de la Marca GOLD BALL (Mixta) para distinguir productos
comprendidos en la clase 28 de la Clasificacion Internacional de Niza®.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1008 el 08 de septiembre de
2023, la sociedad GOL-BALL INC., a través de su apoderado presentd oposicion con
fundamento en la causal de irregistrabilidad establecida en el Literal a) del Articulo 136 de
la Decision 486 de la Comunidad Andina por considerar que, el signo solicitado es
confundible con la marca previamente registrada de la cual es titular.

Lo anterior con fundamento, entre otros, en los siguientes argumentos:

(...) CONSIDERACIONES PREVIAS:

De manera previa a exponer los hechos que motivan la presente oposicion, resulta
necesario explicar el negocio al que se dedica mi representada y cuales son los
productos y servicios que se comercializan con la marca GOL-BALL. Gol-Ball es
una empresa colombiana que ha innovado en la manera en que los fanaticos viven
el futbol, permitiéndoles obtener el balén con el que los jugadores marcan los goles
en los partidos mas importantes de Colombia y el mundo. Esto es posible gracias a
un proceso que ha disefado la empresa que el que se identifica, extrae y
salvaguarda el balon de gol para luego convertirse, a través de la tecnologia
blockchain, en un coleccionable digital. De este modo, al cliente se le entrega el
balén de gol que ha adquirido, junto con una certificacion de autenticidad de dicho
balon por medio de un NFT (token no fungible).

Estos balones son puestos a disposicion de los consumidores mediante el market
place de mi representada (https://golball.com/marketplace), en donde se
encuentran los balones disponibles de cada partido, el gol que se metié con dicho
balon y que jugador lo meti6. (...)

(...) La marca solicitada GOLD BALL (Mixta) es confundible con la marca GOL-
BALL, registradas a nombre de mi representada, razon por la cual se encuentra
incursa en las causales de irregistrabilidad establecida en el literal a) del art. 136
de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina.

e Identidad entre los productos y servicios amparados por cada una de las
marcas:

Entre los productos y servicios identificados por los signos comparados existe
relacién de complementariedad y razonabilidad.

1 28: Todo tipo de balones para deportes como lo son: balones de fatbol, balones de baloncesto, balones de voleibol, balones de
béisbol de caucho, balones de fltbol americano. Pelotas de deporte, como lo son: pelotas de béisbol, pelotas de golf, pelotas de tenis,
pelotas de tenis blandas, pelotas de tenis de mesa, pelotas de tenis plataforma, pelotas para juegos de raqueta, pelotas de playa
inflables.
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Asi, al observar la cobertura de cada uno de los signos vemos que los productos
gue pretende distinguir la marca solicitada GOLD BALL en la clase 28, son
complementarios con los productos y servicios ofrecidos con la marca GOL-BALL
de mirepresentada. Mas aun teniendo en cuenta que el negocio de mi representada
es precisamente la comercializacién de balones de futbol con los que se han metido
goles en partidos oficiales, autenticados a través de NFT’s.

Asi, al conceder esta marca el solicitante se aprovecharia de manera injusta de la
reputacion que ha venido construyendo mi representada con productos y servicios
de las clases 9 y 36 internacionales.

Estariamos expuestos ante dos competidores que hacen parte del mismo sector
relevante y que identifican productos complementarios, que como se demostro,
resulta ser problematico con el negocio de mi representada. De modo que se
cumple a cabalidad el primer requisito del literal a) del articulo 136 en relacién con
la identidad de servicios y su conexion competitiva.

e Similitudes entre los signos comparados capaces de crear riesgo de
confusién y/o asociacion:

El segundo requisito también se cumple, toda vez que los signos en conflicto son
practicamente idénticos y por lo mismo son susceptibles de generar confusion.

Si bien los elementos graficos de los signos en conflicto presentan una alta similitud
en cuanto al estilo de letra y color, el presente analisis debe centrarse en el
elemento nominativo de los signos al ser el predominante.

Con base en lo anterior, el analisis de registrabilidad del singo solicitado debe
recaer Unicamente sobre la expresién "GOLD BALL", la cual es una reproduccion
casi idéntica de la estructura gramatical y fonética de la marca GOL-BALL. Como
se puede ver, el signo solicitado unicamente incluye la letra D después de "GOL",
siendo una variacién minima e imperceptible para el consumidor. Este cambio tiene
un impacto casi imperceptible desde los puntos de vista gramaticales y fonéticos.
Por esta razoén, la variacion en la estructura de los signos es minima, y no es lo
suficientemente fuerte para diluir la similitud entre estos. No puede afirmarse que
dicho cambio permita la diferenciacién de los signos, pues de aceptarse este
mecanismo como criterio valido de diferenciacion, cualquier marca podria ser
ilicitamente apropiada por un tercero.

En ese sentido, al analizar lo sefialado por la jurisprudencia, es evidente que, en el
presente caso, se cumplen los presupuestos de confundibilidad de los signos, como
se demostrara a continuacion:

De la similitud ortograficay visual.

Al revisar la estructura ortografica de la marca solicitada GOLD BALL queda claro
gue reproduce el elemento predominante de la marca opositora GOL-BALL. Lo
anterior, teniendo en cuenta que inician con las mismas letras (GOL) y terminan de
la misma manera (BALL):

G (4] L D B A L L
G (] L - B A L L

De la similitud fonética.

En este punto debe sefialarse que el afiadir la letra D en la marca solicitada no
genera un efecto diferenciador en la pronunciacion de las expresiones en conflicto.
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Teniendo en cuenta lo anterior, sin duda existe un alto riesgo de asociacion frente
a la marca registrada, ya que los consumidores del sector pertinente creerian
erroneamente que los productos y servicios identificados por la marca solicitada y
aguellos de la marca registrada provienen de la misma fuente empresarial o que
tienen su origen en empresas que tienen un vinculo juridico o econémico.

Debido a las semejanzas ortograficas y fonéticas anotadas, asi como la identidad
en los productos y servicios, es claro que, entre los signos cotejados, se genera un
inevitable riesgo de confusion. (...)

(...) Premio "BALON DE ORO":

Aunado a lo anterior, es importante que la Direccion tenga en cuenta que GOLD
BALL en esparfiol es BALON DE ORO. El bal6n de oro es un premio altamente
reconocido en la disciplina del fatbol, el cual se entrega cada afio por parte de la
revista France Football al mejor jugador de la temporada. Este premio ha sido
entregado desde 1965 de manera ininterrumpida, por lo que goza de amplio
reconocimiento alrededor del mundo. De hecho, al hacer la basqueda "balén de
oro" en google, encontramos que todos los resultados son relacionados con el
mencionado premio.

Por lo anterior, es claro que el registro de la marca solicitada llevaria al consumidor
a creer que los productos ofrecidos por el solicitante con la marca GOLD BALL se
encuentran directamente relacionados con la revista France Football y su premio
"Balon de oro". En este sentido, la marca solicitada no solamente es confundible
con la marca GOL-BALL de mi representada, sino que ademas reproduce la
expresion utilizada para identificar el mas alto reconocimiento que puede obtener
un jugador en el mundo del futbol, el balén de oro.

Como consecuencia de lo anterior, se concluye que la marca solicitada se
encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del
articulo 136 de la Decision 486. Por lo tanto, solicito al Despacho declarar
FUNDADA la oposicion presentada por GOLBALL INC. y NEGAR la solicitud de
registro de la marca GOLD BALL, en la clase 28 internacional, a nombre de GIVA
SPORT SAS. (...)

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1008 el 08 de septiembre de
2023, la sociedad LES EDITIONS P. AMAURY a través de su apoderado, presento
oposicion con fundamento en las causales de irregistrabilidad establecidas en el articulo
136 Literal h) y 137 de la Decision 486 de la Comunidad Andina.

Lo anterior con fundamento, entre otros, en los siguientes argumentos:

(...) Causal de irregistrabilidad consagrada en el literal h) del articulo 136 de
la Decision 486 de la Comunidad Andina.

A continuacién, me permito explicar como cada uno de los presupuestos previstos
en el literal h) del Articulo 136 de la Decision 486 de la Comunidad Andina se
verifican en el presente caso, lo cual conlleva a que la marca GOLD BALL (Mixta)
solicitada por GIVA SPORT SAS deba ser negada por ser similarmente confundible
con la marca notoriamente conocida BALON DE ORO de propiedad de Les Editions
P. Amaury.

1.1. “Constituyan una reproduccion, imitacién, traduccion, transliteracién o
trascripcion total o parcial...”

En el caso que nos ocupa, la marca GOLD BALL incurre en este requisito por
cuanto la misma imita la marca notoria BALON DE ORO, pues reproduce en su
totalidad la expresion baldn de oro, sin que el elemento grafico adicional de la marca
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solicitada sea suficiente para permitir al consumidor diferenciar su origen
empresarial.

BALON DE ORO (marca notoria)
GOLD BALL (marca solicitada)

Igualmente, las expresiones en inglés de la marca solicitada GOLD BALL son
comunmente conocidas por parte del consumidor colombiano las cuales traducen
en BALON ORO, reproduciendo entonces en su totalidad la marca notoria BALON
DE ORO de mi representada.

Teniendo en cuenta la anterior jurisprudencia, es claro que en el caso en concreto
el consumidor medio entiende las palabras GOLD BALL que hacen referencia de
manera exacta a BALON DE ORO. Por tanto, la marca solicitada tambien reproduce
la marca registrada BALON DE ORO desde el punto de vista conceptual.

Por lo tanto, el primer requisito se encuentra presente en la medida en que quedd
demostrado que el signo solicitado reproduce la marca notoria BALON DE ORO,
sin contar con elementos adicionales que permitan al consumidor contara con las
herramientas suficientes para identificar que se trata de marcas distintas, que tienen
un origen empresarial diferente.

1.2. “De un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un
tercero...”

Con el fin de demostrar que la marca BALON DE ORO es notoriamente conocida,
allego al presente impresiones de varios sitios de Internet a través de los cuales se
puede verificar la amplitud en la promociéon y comercializacion de los productos
identificados con la marca BALON DE ORO.

Asi las cosas, solicito a ese Despacho dar aplicacién a lo establecido en la
resolucion y jurisprudencia anteriormente citada y tener como prueba de que la
marca BALON DE ORO es notoria, la informacion obtenida en Internet y cuyas
impresiones allego como Anexos a este memorial. (...)

(...) Entonces, es evidente que la marca BALON DE ORO de propiedad de la
sociedad Les Editions P. Amaury., es una marca que cumple con los requisitos
sefialados por el articulo 228 de la Decision 486 de 2000, la cual gozade total
reconocimiento y posicionamiento en el mercado. Por lo tanto, siendo la marca
BALON DE ORO de Les Editions P. Amaury., NOTORIAMENTE CONOCIDA en el
mercado, por cuanto ha sido ampliamente difundida dentro del consumidor y éste
la reconoce como tal, goza de proteccion especial por parte de la ley.

Sobre las marcas notorias, en reiterada doctrina, la cual ha sido reconocida por el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se ha manifestado que el cotejo de
una marca comdn con una marca notoriamente conocida debe realizarse de
manera mas estricta y rigurosa de la forma como normalmente se realiza el cotejo
de dos marcas comunes.

1.3. “Cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el
signo.”

Aunqgue por el caracter de notoria que tiene la marca BALON DE ORO ésta debe
protegerse aun sin considerar los productos que pretende amparar la marca
solicitada balén DE OROS, su Despacho debe tener en cuenta que, las marcas en
conflicto amparan servicios relacionados.
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En efecto, la marca balon DE OROS (Mixta) fue solicitada para amparar los
siguientes servicios comprendidos en la Clase 28:

Clase 28: Todo tipo de balones para deportes como lo son: balones de futbol,
balones de baloncesto, balones de voleibol, balones de béisbol de caucho, balones
de futbol americano. Pelotas de deporte, como lo son: pelotas de béisbol, pelotas
de golf, pelotas de tenis, pelotas de tenis blandas, pelotas de tenis de mesa, pelotas
de tenis plataforma, pelotas para juegos de raqueta, pelotas de playa inflables.

Por su parte, como qued6 demostrado anteriormente, la marca notoria BALON DE
ORO identifica unos premios otorgados a los mejores futbolistas del mundo.

Analizados los servicios identificados por las marcas en conflicto se desprende que
los mismos son claramente complementarios, al tiempo que existe la posibilidad de
gue el consumidor llegue a pensar que éstos provienen del mismo empresario pues
identifican servicios relacionados con el deporte.

Esto significa que la marca solicitada GOLD BALL se ofrecera en el mismo mercado
en que se ofrecen los productos y servicios BALON DE ORO, y estan dirigidos al
mismo consumidor y, por lo tanto, al publico consumidor se le creard confusion
directa, desde el punto de vista de los servicios, e indirecta, sobre el origen de éstos,
ya que pensara que aquellos que se distinguen con la marca balon DE OROS,
forman parte de una nueva linea de servicios de Les Editions P. Amaury., y los
adquirira confiado en que éstos son producidos y comercializados por ésta.

De alli que las normas de proteccion marcarian le concedan al titular de una marca
registrada o previamente solicitada el derecho a oponerse al uso de signos
similarmente confundibles con sus marcas y a impedir actos tales como la
fabricacion, aplicacién y colocacion de dichos signos similarmente confundibles con
las marcas registradas.

Todo lo anterior permite concluir el evidente RIESGO DE CONFUSION que se le
creara al publico consumidor de concederse el registro de la marca GOLD BALL,
ya que la confundibilidad que se presenta con la marca notoria BALON DE ORO no
puede ser ignorada. Asi las cosas, queda probado el tercer requisito establecido en
el supuesto consagrado en el literal h) del Articulo 136 de la Decision 486 de la
Comunidad Andina.

1.4. “Cuando su uso fuere 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 sigho; o la diluciéon de su fuerza
distintiva o de su valor comercial o publicitario”.

Adicional a lo anterior, es de recibo reparar en el hecho que, de permitirse el
registro de la marca GOLD BALL, no sélo se expondria al publico consumidor a un
evidente riesgo de confusion indirecta sino que también se debilitaria de la funcién
principal de la marca notoria BALON DE ORO de propiedad de Les Editions P.
Amaury., en la medida en que su fuerza distintiva se veria afectada por la
coexistencia de una marca similar a ésta a nombre de un propietario diferente.

En efecto, de permitirse la coexistencia de la marca notoriamente conocida BALON
DE ORO con la marca solicitada y similarmente confundible GOLD BALL, se
generaria bien un riesgo inevitable de confusion indirecta o de asociacion, en la
medida en que el consumidor podria pensar que los servicios identificados con la
marca balén DE OROS, son ofrecidos por Les Editions P. Amaury, o por una
compaiiia relacionada con ésta.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la marca solicitada reproduce desde el punto
de vista conceptual la marca notoria BALON DE ORO como se mencioné
anteriormente. En consecuencia, dada la imitacién que hace la marca GOLD BALL
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de la marca notoriamente conocida BALON DE ORO, se diluiria el caracter
distintivo de la marca notoria, generando una dispersion de la identidad y retencién
de esta marca en la mente del publico, pues como resultado de la notoriedad de
BALON DE ORO, el publico consumidor la reconoce como una de las marcas de
Les Editions P. Amaury.

Asi mismo, con el registro de la marca GOLD BALL se generaria un riesgo de uso
parasitario, consistente en el riesgo de que Natalia Serrano Cardozo., se aproveche
del prestigio de la marca BALON DE ORO de propiedad de Les Editions P. Amaury.,
para su beneficio propio y de manera injusta.

En consecuencia, dado que como ha quedado probado actualmente el consumidor
identifica la marca BALON DE ORO como propia de Les Editions P. Amaury., en el
presente caso son inminentes los riesgos de confusion, asociacion, dilucién y uso
parasitario arriba analizados. (...)

(...) Causal de irregistrabilidad consagrada en el Articulo 137 de la Decisién
486 de la Comunidad Andina.

De lo anterior se desprende entonces que todo comerciante debe obrar de buena
fe en sus negocios y, si bien es normal que las personas traten de obtener ventajas
competitivas en el mercado, lo que no esté permitido es hacerlo por medio de actos
gue resulten contrarios a la competencia leal, a la buena fe y a las sanas
costumbres comerciales.

En el caso en concreto, tenemos que la solicitud de GIVA SPORT SAS, para el
registro de la marca GOLD BALL (Mixta), fue presentada de mala fe pues, como se
desprende de las pruebas que se allegan al presente, el titular de la marca BALON
DE ORO es mi representada Les Editions P. Amaury.

En efecto, la marca BALON DE ORO fue creada en 1956, en Francia, por la revista
francesa de futbol "France Football", publicada por una de las filiales de Les Editions
P. Amaury, a saber, la sociedad francesa denominada L'EQUIPE. La marca BALON
DE ORO se registré en Francia por primera vez en 1978, como marca denominativa
y como marca figurativa. Posteriormente, esta marca se registré en todo el mundo.
Hoy en dia, el premio BALON DE ORO se considera el mas prestigioso de todos
los galardones deportivos y se concede cada afo al mejor futbolista del afio.

De lo anterior queda claro que el creador y titular de la marca BALON DE ORO es
mi representada. Por lo tanto, es posible concluir que en el presente caso existen
indicios razonables para pensar que esta solicitud fue presentada de mala fe y con
el objeto de perpetrar y/o consolidar actos de competencia desleal, por lo que, de
concederse el registro de la marca GOLD BALL a nombre de GIVA SPORT SAS,
se estaria causando un evidente perjuicio a Les Editions P. Amaury, asi como a los
consumidores, como resultado de la confusién que generaria en el mercado, dando
la impresién de que el titular de la marca balén DE OROS es Les Editions P. Amaury
lo cual va en contra de la realidad.

a) Actos de confusion: Violacion del articulo 10 de la Ley 256 de 1996:

En el presente caso se desprende que la reproduccion que estd haciendo GIVA
SPORT SAS de la marca BALON DE ORO, asi como del hombre del premio
futbolistico mas importante, en busca de obtener derechos de exclusiva sobre una
marca idéntica, sin duda generara confusion dentro del consumidor quien la
asociaria inmediatamente con el solicitante mas aun siendo parte de la integrante
con el mismo nombre. Lo anterior, teniendo en cuenta que las expresiones GOLD
BALL de la marca solicitada son comunmente conocidas en el idioma castellano
por lo que el consumidor perfectamente traducira dicha expresion a BALON ORO,
pudiendo entonces relacionarla con la marca de mi representada.
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Por tanto, de concederse el registro de la marca solicitada GOLD BALL, el riesgo
de confusidn seria inevitable pues el consumidor promedio, ante la identidad entre
las marcas no contaria con las herramientas suficientes para distinguir su origen
empresarial.

b) Actos de explotacion de la reputacion ajena: Violacion del articulo 15 de la
ley 256 de 1996:

El aprovechamiento de la reputacion ajena constituye una forma parasitaria de
competir, pues implica tener una presencia en el mercado a costa del esfuerzo
econdmico e intelectual de un competidor.

En el presente caso, la reproduccion que hace GIVA SPORT SAS del premio
futbolistico BALON DE ORO asi como de la marca BALON DE ORO, teniendo en
cuenta que las expresiones de la marca solicitada al ser traducidas al idioma
castellano significan BALON ORO, se facilitaria la consolidacion de actos de
explotacion de la reputacién ajena proscritos por la Ley 256 de 1996, en la medida
en Natalia Serrano Cardozo estaria sacando provecho del esfuerzo econémico y
creativo de mi representada.

c) Clausula general de competencia: Violacidn del articulo 7 de la ley 256 de
1996:

A la luz de los articulos trascritos, podemaos afirmar que la solicitud de registro para
la marca GOLD BALL, que se tramita bajo este expediente, fue presentada por
GIVA SPORT SAS, de mala fe y en abierta oposicién a los usos y practicas
honestos en materia comercial, como un intento desleal de apropiarse y
aprovecharse del signo distintivo de un tercero, generando no sélo confusién en el
mercado, sino aprovechandose de la reputacién que la banda se ha forjado durante
varios anos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.

En efecto, como se desprende de las pruebas aportadas y de los argumentos
esgrimidos a lo largo del presente escrito, GIVA SPORT SAS, pretende obtener el
registro de una marca idéntica a la marca BALON DE ORO de Les Editions P.
Amaury., actuando de manera desleal.

Por lo tanto, la solicitud de registro para la marca GOLD BALL incurre en la
prohibicion general del articulo 7 de la Ley 256 de 1966, en concordancia con el
articulo 258 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina, en la
medida en que tiene como intencién final confundir al consumidor respecto del
origen del nombre BALON DE ORO, perjudicando los intereses de Les Editions P.
Amaury. (...)

Que mediante escrito radicado el dia 29 de noviembre de 2023, el apoderado de la
sociedad opositora LES EDITIONS P. AMAURY, allegé memorial de pruebas adicionales,
conforme al término de prorroga solicitado en escrito de oposicidon y pago de tasa
correspondiente.

Que dentro del término concedido y con el cumplimiento de los requisitos establecidos
para tal efecto, la sociedad GIVA SPORT SAS solicitante del registro, a través de su
apoderado dio respuesta a la oposicion presentada por la sociedad GOL-BALL INC.,
argumentando lo siguiente:

(...) 3. MOTIVOS POR LOS CUALES DEBE DESESTIMARSE LA OPOSICION
PROPUESTA:

Las razones por las cuales no estamos de acuerdo con los argumentos del opositor
para que se niega el registro de la marca GOLD BALL en clase 28 Internacional
son las siguientes:
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3.1. Elinciso a) del articulo 136 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina enumera como causales de irreqistrabilidad de una marca aquellas que
sean idénticas o guarden semejanza con una marca previamente solicitada para
registro o registrada por un tercero para los mismos productos o servicios, 0 para
productos o servicios que puedan dar lugar a confusién o asociacion. En el caso
presente, no se evidencia conexion o relaciébn alguna entre los productos
comercializados bajo la marca registrada GOL-BALL 2022 en las clases 9y 36, y
la marca solicitada GOLD BALL para la clase 28, caco que dichos productos no son
intercambiables ni complementarios entre si. En consecuencia, resulta imposible
sostener que los productos provengan del mismo empresario, descartando asi la
posibilidad de generar confusién en el consumidor.

3.2. La particula BALL individualmente considerada es expresion de uso comdn y
generalizado dentro de los signos que amparan productos de la clase 9
Internacional, por lo que no puede la sociedad GOL-BALL INC impedir O prohibir su
uso a terceros.

3.3. La Direccién debe tener en cuenta los postulados de comparacion de marcas
establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sobre todo en lo
que toca a la COMPARACION IDEOLOGICA DE LOS SIGNOS. Tal y como lo
afirma el Tribunal Andino de Justicia, proceso 09-IP-94: "la dimensibn mas
caracteristica de la marca denominativa es el significado que ella pueda tener y si
este es mas simple y conocido, la fijacion de laimpresion general de la marca tendra
mayor percepcion en la mente del consumidor. Conceptualmente las palabras
GOLD y GOL evocan ideas diferentes en la mente del consumidor, por lo que es
imposible que se genere siquiera riesgo de confusion, o, de asociacion.

3.4. Diferencia grafica de los signos en conflicto, Preponderante y significativa parte
grafica de la marca solicitada, que funda una distincion notoria sobre la marca
opositora, la cual hace evidente que no son susceptibles de confusion o asociacion
por parte del publico consumidor.

3.5. El premio "BALON DE ORO", en su denominacion original, difiere
sustancialmente de la marca objeto de solicitud. Ademas, cabe destacar que el
premio al cual se hace referencia por parte del opositor no ostenta la condicién de
marca ni constituye un evento protegido. En virtud de 1O expuesto, se evidencia
gue la marca propuesta cumple con los requisitos necesarios para su registro.

Seguidamente me permito desarrollar cada uno de los argumentos.
3.1. PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD

Las marcas en cuestion identifican productos que son completamente disimiles y
carecen de cualquier relacibn o complementariedad. En este contexto, resulta
patente la necesidad de aplicar rigurosamente el PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD,
dado que las mencionadas marcas no son compatibles precisamente debido a su
marcada disparidad.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, podemos constatar que los productos
de la marca solicitada se encuentran clasificados en la clase 28, abarcando
exclusivamente los

siguientes productos:

Clase Descripcion de productos
Todo tipo de balones para deportes como lo son: balones de futbol, balones de
baloncesto, balones de voleibol, balones de beisbol de caucho, balones de futbol
28 americano. Pelotas de deporte, como lo son: pelotas de beisbol, pelotas de golf,
pelotas de tenis, pelotas de tenis blandas, pelotas de tenis de mesa, pelotas de
tenis plataforma, pelotas para juegos de raqueta, pelotas de playa inflables.

Por otra parte, la marca "GOL-BALL 2022" se encuentra registrada para identificar
otro tipo de productos y servicios:
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Clase Descripcion de productos
Software informatico descargable para gastar e intercambiar coleccionables
digitales, software informdtico descargable para recibir y acceder a
coleccionables digitales; software informatico descargable para recibir y acceder
a coleccionables digitales; software informatico descargable para gastar e
intercambiar vales no fungibles; software informatico descargable para recibir y
acceder a vales no fungibles
Suministro de token no fungible para ser utilizado por los miembros de una
comunidad en linea a traveés de una red informatica mundial; suministro de un
token no fungible para ser utilizado por los miembros de una comunidad en
linea a través de una red informatica mundial; transferencia electronica de
tokens no fungibles que incorporan protocolos criptograficos utilizados para
36 operar en una plataforma informatica en el ambito de la tecnologia de cadena
de blogues; suministro de un vale no fungible para ser utilizado por los
miembros de una comunidad en linea a traves de una red informatica mundial;
suministro de vale no fungible para ser utilizado por los miembros de una
comunidad en linea 3 través de una red informatica mundial; transferencia
electrénica de vales no fungibles que incorporan protocolos criptograficos

De lo expuesto se desprende que la marca opositora esta registrada para productos
y servicios relacionados con software' y servicios de suministro de tokens, mientras
gue los productos amparados por la marca solicitada se limitan a balones y pelotas.
En consecuencia, resulta evidente que la marca registrada carece de cualquier
conexién con los balones o pelotas inflables, que son los productos solicitados por
mi representado.

Esto implica que no habra coincidencia en las estrategias publicitarias, evitando asi
cualquier posibilidad de induccion a error en los consumidores o generacién de
actos de competencia desleal. Adicionalmente, cabe reiterar que la marca opositora
no incluye en su descripcién ningan producto o servicio vinculado con deportes o
balones. En caso de que el oponente hubiera tenido la intencién de abarcar el
ambito de productos de mi representado (balones y pelotas para deportes), habria
hecho explicita mencion a ello al momento de solicitar su marca.

La marca opositora y la marca solicitada se comercializan a través de canales
completamente diferentes, dado que los productos y servicios del oponente, como
software y servicios de suministro de token, nunca se comercializaran en los
mismos lugares donde se promocionan y publicitan balones y pelotas. Un
consumidor no se dirigir4 a una tienda de informatica en busca de un bal6n de fatbol
americano. Por consiguiente, los productos, tales como balones y pelotas, tienen
canales de comercializacion totalmente distintos a los registrados por el oponente.

En general, podemos afirmar que los productos que pretende comercializar mi
representado se encontraran en diferentes lugares para la venta de este tipo de
productos, en cambio los productos y servicios de la marca registrada son
especiales y teniendo en Cuenta esto, nho son para todo publico, dado que esta
dirigido como lo dice en su descripcion, para comunidades en linea, por tanto no se
encontraran en el mismo comercio, por lo que dificiimente el publico acudiria a los
mismos lugares en busqueda de estos. Por lo cual no genera el suficiente nivel de
recordacion de las marcas registradas como para aducir que son confundibles entre
si, 0 peor aun que el consumidor promedio podria confundirse entre productos y
servicios completamente diferentes. (...)

(...) 3.2. LA EXPRESION "BALL" ES PARTICULA DE USO COMUN PARA
DISTINGUIR PRODUCTOS DE LA CLASE 9 INTERNACIONAL:

Absurda por decir lo menos, resulta la pretension del opositor de quererse apropiar
o0 mejor de pretender hacer valer derechos sobre la particula BALL, de utilizacion
comun por los empresarios en las marcas para distinguir productos de la clase 9
Internacional, tal y como consta en los archivos de esta entidad, ante la cual se han
solicitado y registrado innumerables marcas en las cuales se incluye esta
expresion.

Por lo mencionado, es claro que el signo previamente registrado GOL BALL 2022
(N) es lo que la doctrina y la jurisprudencia han denominado un signo débil, y su
fuerza distintiva esta dada por el conjunto de elementos que la acompafian.
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Por consiguiente, el monopolio y el derecho de exclusivo no recae sobre las
palabras individualmente consideradas, sino sobre el disefio que se le imprime a
las mismas; es decir que nadie puede arrogarse el derecho exclusivo sobre el uso
de cualquiera de las silabas que componen la marca, para ser utilizadas en
productos de la clase 9 internacional de manera inconfundible en el mercado.

BALLUFF 9 07037581 | 348120 | 06/12/2027 | BALLUFF GmbH
5,76, TGT FOREIGN
COLOR BALL | 28, 13050272 | 483311 | 27/11/2023 HOLDINGS
41, 42 CORPORATION
48297 Micron
BALLISTIX ) 13142078 27 | 02/05/2033 | rochbioon. inc.
52649 HOME BOX
BALLERS 9 15099941 599 | 231272005 | SIOME BOX
KABUSHIKI
KAISHA SHUEISHA
Do 9 | SD2017/00579 | 607661 | 13/11/2028 | (TAMBIEN PODRA
GIRAR COMO
SHUEISHA INC)
, $D2018/00641 NINTENDO OF
Poke Ball | 9; 28 A 618689 | 14/05/2029 | NNTENDO OF
GOL-BALL 4 | 5D2022/01203 | 73326 )
e 9:36 2 326 1 15/05/2033 | GOL-BALL INC
BEUING PROTECH
. $D2017/00087 | 57275 NEW MATERIAL
Ballicomp 9 70 6 | 26/02/2034 | “srience co.,
LTD.

3.3. COMPARACION CONCEPTUAL:

Los signos en conflicto son signos evocativos, el Tribunal Andino de Justicia
siempre ha sostenido que uno de los principales, y tal vez el mas importante criterio
de comparacion es el conceptual.

MARCA SOLICITADA MARCA OPQOSITORIA

GOLD BALL GOL-BALL 2022

Ahora bien, por una parte, el signo solicitado por mi representado contiene la
particula GOLD, que es una palabra que proviene del idioma inglés, y que traducida
al idioma espafol hace referencia a "oro/ estas palabras significan en el idioma
espafiol lo siguiente: ORO: "Elemento quimico metalico, de nam. atérn, de color
amarillo brillante, el mas ductil y maleable de los metales. Y dorado: "Dicho de un
color: Semejante al del oro."

Por el contrario, el signo registrado contiene la particula GOL que consultado el
diccionario de la Real Academia Espafiola significa: "En el futbol y otros deportes,
entrada del balén en la porteria." Dicho esto, salta a los Ojos, la diferencia
conceptual que existe entre las palabras que conforman el conjunto marcario de las
marcas confrontadas, como se ha indicado a lo largo de este acapite, el consumidor
no podra relacionar un color 0 un elemento quimico, con u la accién de entrar un
balén a la porteria.

3.4. DIFERENCIA GRAFICA DE LOS SIGNOS EN CONFLICTO:

SIGNO SOLICITADO

NEALl

La importancia del aspecto figurativo dentro del conjunto marcario es evidente, lo
cual descarta la posibilidad de confusién para un consumidor promedio o cualquier
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individuo. Al aplicar el criterio jurisprudencial generalmente aceptado, que
establece la confrontacion integral de las marcas sin desagregar sus elementos de
manera aislada durante el estudio de confundibilidad, se llega a la conclusion
inequivoca de que no existe el menor riesgo de confusién entre las marcas en
disputa. Por ende, debemos concluir que no existe el mas minimo riesgo de
confusién entre las marcas en conflicto. por lo que el registro solicitado debe
concederse. Esta afirmacién puede ser facilmente respaldada mediante una simple
comparacion entre las partes graficas de los signos.

NGl

La marca solicitada "GOLD BALL- se distingue por Su atractivo disefio gréfico, el
cual incorpora una representacion integral de la parte nominativa mediante un estilo
de letra que exhibe formas geométricas, tales como triangulos, cuadrados y otras
figuras que dan forma a cada letra que compone la marca en cuestion. Es relevante
destacar que la palabra "GOLD" ocupa una posicion preponderante en el disefio,
ya que se observa claramente que estas letras presentan dimensiones mas amplias
en comparacion con las otras palabras que integran el conjunto distintivo.

Esta destacada prominencia de la palabra "GOLD" contribuye significativamente a
la memorabilidad de esta parte especifica entre el publico consumidor. La eleccion
de un tamafio de letra mas grande para esta componente particular del signo busca
lograr un impacto visual que favorezca la retencién y recuerdo del término "GOLD"
en la mente de los consumidores potenciales.

Este enfoque estratégico tiene como objetivo principal consolidar la identidad de la
marca "GOLD BALL" En consecuencia, la combinacion de elementos gréaficos y
tipograficos en la representacion del signo "GOLD BALL" se dirige a potenciar la
presencia y la recordacién de la marca en el mercado, Ofreciendo una imagen
visualmente atractiva que busca resonar de manera efectiva en la apreciacion del
consumidor.

Es necesario destacar que nuestro mandante NO busca registrar expresiones de
manera aislada; por el contrario, busca exclusivamente la proteccion integral del
conjunto marcario, que, de manera definitiva, constituye la caracteristica distintiva
en este conjunto. Sin lugar a dudas, esta totalidad es la que tiene un impacto
significativo en la percepcidn del consumidor.

Por otro lado, el signo opositor cuenta con parte grafica. a blanco y negro, en forma
de circulo, el cual en la parte de arriba se encuentran las palabras GOL - BALL y
abajo el nimero de 2022, en un mismo tamafio y sin ningun tipo de letra o disefio
especial y en el medio de todo lo anterior se encuentra lo que se denomina en el
area de la tecnologia e informatica un cédigo QR12. (...)

Que dentro del término concedido y con el cumplimiento de los requisitos establecidos
para tal efecto, la sociedad GIVA SPORT SAS solicitante del registro, a través de su
apoderado dio respuesta a la oposicion presentada por la sociedad LES EDITIONS P.
AMAURY, argumentando lo siguiente:

(...) 3. MOTIVOS POR LOS CUALES DEBE DESESTIMARSE LA OPOSICION
PROPUESTA: Las razones por las cuales no estamos de acuerdo con los
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argumentos del opositor para que se niega el registro de la marca GOLD BALL en
clase 28 Internacional son las siguientes:

3.1. La denominacion "Balon de Oro" fundamento de oposicibn a que hace
referencia la Sociedad opositora no es una marca registrada ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, por lo cual no ostenta la condicion de
marca ni constituye un producto o un evento protegido.

3.2. La escritura de la marca solicitada difiere de como se escribe el signo distintivo
opositor en ingles o espafiol, por lo cual no habria riesgo de confusién. Ademas,
por el nivel de dominio del idioma inglés en la sociedad colombiana, los
consumidores no podran relacionar el signo distintivo opositor con la marca
solicitada.

3.3. Las marcas en conflicto son completamente ortografica, visual y fonéticamente
disimiles (BALON DE ORO vs GOLD BALL), la composicién de las palabras en su
totalidad es completamente diferente, jamas se reproduciran o escribira, igual o
semejante 0 sonaran de la misma manera. Es importante mencionar que la
comparacion de las marcas se debe realizar en su literalidad.

3.4. La sociedad opositora no demuestra de manera completa que el signo distintivo
es notoriamente conocido. En el escrito de oposicion Se manifiesta que el signo
distintivo fue registrado en multiples paises del mundo, que en algunos de ellos se
declaré la notoriedad del signo, que Se han presentado mudltiples Oposiciones
alrededor del mundo contra marcas similares, entre otras, no obstante, dentro del
expediente no existe pruebas que corroboren estas afirmaciones, Como lo serian
certificados de registro de marca y su correspondiente vigencia, resoluciones de la
notoriedad de la marca, resoluciones que hayan resuelto sobre las oposiciones
supuestamente presentadas, por lo que estas afirmaciones no deberian ser tenidas
en cuenta al no contar con material probatorio que lo soporte.

Seguidamente me permito desarrollar cada uno de los argumentos:

3.1. EL PREMIO "BALON DE ORO" NO OSTENTA LA CONDICION DE MARCA,
POR LO TANTO, EL SIGNO DISTINTIVO SOLICITADO NO SE ENCUENTRA
SUJETO A NINGUNA CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD:

En un primer orden, resulta imperativo informar a la entidad que el premio Balon de
ro, conocido en su idioma original — francés- es "Ballon d'Or™, se define como: "El
balén de Oro es el méximo reconocimiento futbolistico a nivel individual. Es uno de
los premios mas importantes del afio, que se otorga a un Unico futbolista y su
eleccién depende de manera exclusiva de un jurado compuesto por periodistas
especializados de las revistas y periddicos deportivos mas relevantes de todo el
mundo. Este premio fue creado por la revista francesa France Football en el afio
1956 (con el nombre de Balén (Negrilla fuera de texto).

Dicho lo anterior y de acuerdo con lo que informa la sociedad opositora en su
escrito, el "Balén de Oro" constituye un premio materializado en la forma de un
trofeo que se otorga anualmente al mejor futbolista a nivel mundial. A la luz de lo
expuesto, se deduce que el "Balén de Oro" constituye un objeto tangible.

Conforme a lo expuesto, en el supuesto de que este premio estuviera registrado
como marca, su clasificacién podria incluirse en la Clase 6 (trofeos de metal
comun). Clase 14 (trofeos [copas de trofeo] de metales preciosos), Clase 19
(trofeos [copas de trofeo] de piedra, concreto o marmol), Clase 20 (trofeos [copas
de trofeo] de madera/cera/plastico/yeso/) y/o Clase 21 (trofeos [copas de trofeo] de
porcelanalvidrio/loza/cristal) y/o en clase 41 (eventos). Estas clases difieren
sustancialmente de la Clase 28 Internacional de Niza, la cual se busca para la
marca "GOLD BALL" Dicho esto, mediante una exhaustiva revision de la base de
datos de la Superintendencia de Industria y Comercio, se verifica que en la
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actualidad no existe registro alguno del signo distintivo ya sea en espariol, francés
o0 inglés, en ninguna clase que confiera proteccién a esta denominacion.

Con lo expuesto, se constata la ausencia de cualquier marca, titular y/o
consumidores que la Direccién de Signos Distintivos deba salvaguardar en relacion
al premio conocido como "Balén d'Or". Por lo anterior, la marca solicitada "GOLD
BALL" en la Clase 28 Internacional no incide en derechos preexistentes, ni genera
riesgo alguno de confusién o asociacidén con terceros, sus productos o servicios.

3.2. EL SIGNO DISTINTIVO OPOSITOR EN INGLES NO SE ESCRIBE NI SE
PRONUNCIA IGUAL QUE LA MARCA SOLICITADA:

La Sociedad opositora en su escrito afirma que las palabras "GOLD BALL" hacen
referencia de manera exacta a "Balon de oro"”, no obstante, esta afirmacion no es
cierta y esta fuera de la realidad, dado que la traduccién precisa del premio "Balon
de Oro" al idioma inglés, es "Golden Ball". Nétese al momento de traducir las
palabras en diferentes traductores "Balén de Oro", el resultado que arroja es
"Golden Ball", es decir incluye un EN al final de la primera palabra y no solo los
traductores muestran que se escribe de esta manera, pues las noticias sobre este
premio/evento también lo muestran de esta misma forma.

En virtud de lo expuesto, resulta inexacta la afirmacion del opositor respecto a que
la traduccién de la marca solicitada "GOLD BALL" es "BALON DE ORO". La
denominacion precisa, aceptada y reconocida en el idioma inglés para referirse al
premio/evento "Balén de Oro" es, en realidad, "GOLDEN BALL". Por lo que, al
momento de que su parte Ortografica cambia Su concepto también difiere.

Ahora bien, en este mismo sentido es importante hacer alusién a la afirmacién que
realiza el opositor en su escrito cuando indica: "es claro que en el caso en concreto
el consumidor medio entiende las palabras GOLD BALL que hacen referencia de
manera exacta a BALON DE ORO" (Subrayado fuera de texto). Esta aseveracion
no corresponde a las circunstancias sociales de la poblacion colombiana, pues es
notable que los colombianos en Su gran mayoria carecen de hablar y entender el
idioma inglés, y por lo tanto no pueden entender a que hace referencia las palabras
GOLD BALL. Esta afirmacion del bajo nivel de personas que hablan inglés Se
puede corroborar con diferentes pruebas globales y nacionales y la posicién a nivel
global de Colombia. (...)

(...) 3.3. COMPARACION VISUAL, ORTOGRAFICA Y FONETICA QUE
GENERAN UNA DISTINCION NOTORIA:

Previo a realizar la comparacién visual, ortografica y fonética de los signos en
conflicto es importante y necesario indicar a la entidad que la comparacion de los
signos se debe realizar en un estricto sentido ortografico de las marcas en conflicto
es decir, BALON DE ORO vs GOLD BALL, pues no es permitido hacer esta
comparacion desde su aspecto conceptual o Su traduccion, y asi lo ha indicado
esta Superintendencia de Industria y Comercio en una Resolucion reciente dentro
del expediente administrativo SD2022/0129802.

En la anterior decisidn se puede evidenciar que en cuanto a la comparacion se debe
realizar en la literalidad de los signos en conflicto y no es pertinente que la entidad
se pronuncie sobre un registro diverso al que se esta solicitando como signo
opositor, por esta razén la comparacion que se debe realizar en este caso, como
ya se indicé, es BALON DE ORO vs GOLD BALL.

Dicho lo anterior, las marcas en conflicto son ortogréfica y visualmente diferentes,
es evidente que cuentan con las letras y palabras distintas, mismas que hace que
su sonido articulado constituya un nucleo fénico entre las depresiones sucesivas
de la emision de voz, el cual es completamente disimil.
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Ahora bien, de lo anterior se pone de presente que los signos en conflicto son
completamente diferentes, y que cada Uno de los signos cuenta con elementos
diferenciadores, ya que las expresiones jamas se reproduciran o Se escribiran de
forma idéntica similar. Nétese como los signos en conflicto cuentan con un niamero
de letras DIFERENTES, no existe coincidencia ni de Sus vocales ni consonantes.
Sumado a ello, las expresiones crean dentro de la totalidad de conjunto una
diferencia palpable, ya que los dos signos son desde el punto de vista visual y
Ortogréafico completamente diferentes.

En efecto, en su visién de conjunto, el signo solicitado GOLD BALL y signo distintivo
BALON DE ORO presentan una composicion ortografica totalmente disimil.
Conforme a lo anterior, facilmente puede establecerse que las marcas en conflicto
pueden coexistir en el mercado sin generar confusion en el publico consumidor de
tales productos, puesto que las expresiones son completamente disimiles entre si.

(..)

(...) 3.4. LA SOCIEDAD OPOSITORA NO DEMOSTRO QUE EL SIGNO
DISTINTIVO "BALON DE ORO" ES NOTORIO:

La Sociedad opositora LES EDITIONS P. AMAURY en su escrito inicial presentado
y dentro del escrito presentado en el término de prorroga hace alusiéon a que el
signo distintivo BALON DE ORO afirmando que es un signo notorio, sin embargo,
en su mayoria de pruebas allega diferentes publicaciones en paginas de internet,
sobre que es el "Balén de Oro", y multiples publicaciones de noticias nacionales e
internacionales sobre este premio y sus nominados entre el transcurso de los afios
y estudios de mercado del grado de conocimiento. Es decir, la mayoria de las
pruebas aportadas son relacionadas con el

conocimiento en el publico consumidor.

Ahora bien, en los anexos presentados, se allega Declaracion Jurada de la sefiora
Aurore Amaury en su calidad de representante legal de LES EDITIONS P,
AMAURY, en que relata la historia de la compainiia, quienes conforman los jurados,
y los jugadores a quien se le ha entregado el premio, y finalmente hace alusién a
gue la marca BALLON D'OR fue registrada en Francia y alrededor del mundo;
contina narrando la representante Legal que esta marca fue declarara como
notoria en el 2004, en Francia, es decir, hace 20 afios, y finalmente que la
reputacion de la marca BALLON D'OR también ha sido reconocida en la Unién
Europea, Perl, México y Turquia a través de oposiciones que se han presentado.

Después de considerar lo anterior, es evidente que existe una discrepancia notable.
A pesar de que la marca BALLON D'OR ha sido Supuestamente registrada y
reconocida corno notable en Francia y Otros paises del mundo, resulta llamativo
gue no se encuentren incluidas en el expediente administrativo pruebas que
sustenten estas afirmaciones Se esperaria encontrar documentos como
certificados de vigencia de las marcas registradas internacionalmente, o al menos
el registro en Francia, asi como resoluciones o decisiones que hayan otorgado el
estatus de notoriedad a la marca. Estos documentos son habitualmente accesibles
para el titular de la marca, ya que son proporcionados por las Oficinas de marcas
correspondientes. por lo tanto, las afirmaciones hechas por el representante de la
Sociedad Opositora carecen de fuerza probatoria, dado que no cuentan con el
respaldo necesario dentro del expediente.

Considerando lo expuesto, podemos observar que el titular del signo distintivo ha
proporcionado pruebas que, en cierto sentido, solo cumplen con Uno de los
requisitos estipulados en el articulo 228 de la Decision 486 del 2000 para
determinar la notoriedad de la marca, especificamente el punto "a) el grado de su
conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier pais
Miembro", COTIO se ha mencionado previamente, la mayoria de las pruebas
presentadas, si no todas, consisten en multiples publicaciones en periodicos, blogs
y noticias sobre el "Balén de Oro- y Sus ganadores, asi como estudios de mercado
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en Per( y Colombia sobre el nivel de conocimiento. En otras palabras, todas estas
pruebas estan dirigidas Unicamente a demostrar que las personas conocen este
premio.

Dentro del conjunto de pruebas presentadas por la Sociedad Opositora, no se
encuentran evidencias Que respalden aspectos cruciales para determinar la
notoriedad de un signo distintivo. No hay pruebas de la publicidad realizada por la
sociedad opositora, el valor de la inversion en publicidad, las cifras de ventas e
ingresos tanto a nivel nacional como internacional, el valor contable del signo como
un activo, el interés de las personas en adquirir franquicias O licencias, las
actividades de fabricacion del producto premiado, ni siquiera la existencia de
registro del signo en cualquier pais del mundo.

Esta carencia de pruebas es significativa, ya que la sociedad opositora no
proporciond ningun elemento para respaldar ninguno de estos aspectos o cualquier
otro Que permitiera determinar si el signo distintivo "Balon de Oro' es
verdaderamente conocido, La falta de este material probatorio es lo que debe llevar
a la Superintendencia de Industria y Comercio a no declarar la notoriedad del signo
distintivo, ya que no se ha cumplido con los requisitos establecidos por la hormativa.

Por ultimo, es esencial destacar que en todas las pruebas presentadas por la
sociedad opositora se hace referencia al signo distintivo -BALON DE ORO" o
"BALCON D'OR", nunca se menciona "GOLD BALL". (...)

Que mediante escrito radicado el dia 18 de abril de 2024, el apoderado de la sociedad
opositora LES EDITIONS P. AMAURY, dio respuesta a los argumentos planteados por el
apoderado de la sociedad solicitante en su escrito de respuesta a la oposicion por ésta
presentada. No obstante lo anterior, como quiera que la Decisién 486 no dispone de una
etapa procesal de contestacion a la contestacion de la oposicion, los argumentos
planteados en dicho escrito no seran tenidos en cuenta.

Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia, esta Oficina
procedera a realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta todos los argumentos
gue hayan sido planteados, asi como las pruebas presentadas por las partes. Lo anterior,
en atencion a lo previsto en los articulos 146, 148 y 150 de la Decision 486 de la Comision
de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente tramite administrativo
puede comprender asuntos que aparezcan con ocasion de la realizacion del examen de
registrabilidad.

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del articulo 136 de la Decisidon 486

No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos 0 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.

Concepto de lanorma

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
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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
diferenciacion entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El
segundo supuesto de hecho es la identidad o relacion existente entre los productos o
servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o
registradas.

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 confusion o de asociacion, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los
productos o servicios, esto es el publico consumidor.

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

Literal h) del articulo 136 de la Decision 486

“No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

h) constituyan una reproduccion, imitacion, traduccion, transliteracion o transcripcion, 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 confusion o de asociacion con ese tercero
0 con sus productos 0 servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la
dilucion de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”.

2 «| a 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 ortogréafica, auditiva e ideologica.

*En la comparacioén, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es
procedente realizar un andlisis 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 publico consumidor. (...)".

3 A tal efecto, el Tribunal ha recogido a través de la interpretacion Prejudicial proferida en el Proceso 100-1P-2018, los siguientes
criterios que acreditan por si mismos la existencia de relacion, vinculaciéon o conexién entre productos y/o servicios:

a) El grado de sustitucion (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexion cuando los productos (o servicios)
en cuestion resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podria decidir adquirir uno u otro sin problema alguno,
al ser intercambiables entre si. La sustitucion se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o
servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideracion
el precio de dichos bienes o servicios, sus caracteristicas, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribucién o de
comercializacion, etc.

La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es
competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratandose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anis, el cedrén, la manzanilla, etc., suelen ser
productos sustitutos entre si.

b) La complementariedad entre si de los productos o servicios. Existe conexién cuando el consumo de un producto genera la
necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Asi, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta
complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios.

Asi, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentifrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo
de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de ensefianza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexién
cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podria asumir como razonable que los productos o servicios en cuestion
provienen del mismo empresario.

Asi, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.
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Concepto de lanorma

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 reproduccion, imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripcion, 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 confusién o de asociacion con el titular del signo notorio o
sus productos o servicios, o0 si dicho uso se configurare como un aprovechamiento injusto
de la reputacion del signo notorio o causare una dilucién de su capacidad distintiva, o su
valor comercial o publicitario.

Asi, es necesario 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 cuestion.

Reproduccién, imitacién, traduccién, transliteracién o transcripcién

La causal de irregistrabilidad en estudio protege al signo notorio frente a actos de
reproduccion?, imitacién® traduccién® transliteracion’ o transcripcion® total o parcial, que
frente al mismo pretendan efectuarse por parte de terceros.

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 proteccion.

Signo notorio

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

4 Reproducir. 1. tr. Volver a producir o producir de nuevo. U. t. c. 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 una obra de arte, objeto arqueolégico, texto, etc., por procedimientos calcograficos,
electroliticos, fotolitograficos o mecanicos y también mediante el vaciado. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua
Espafiola [En linea]. Vigésima Tercera Edicion.

SImitar. (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 segun el estilo de otro. Tomado de Diccionario de la Real Academia
de la Lengua Espafiola [En linea]. Vigésima Tercera Edicion.

8 Traducir. (Del lat. traducére, hacer pasar de un lugar a otro).1. tr. Expresar en una lengua lo que esta 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 Espafiola
[En linea). Vigésima Tercera Edicion.

7 Transliterar. (De trans- y el lat. litt€ra, 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 Tercera Edicion.

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, fonoldgicos, léxicos o morfolégicos de una lengua o dialecto mediante un sistema de escritura. Tomado de Diccionario de la
Real Academia de la Lengua Espariola [En linea]. Vigésima Tercera Edicion.
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“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 Espafiola, la caracteristica de
notorio se predica de algo que es publico y sabido por todos, ademas de claro y evidente®.
En efecto, la calificacién de notorio de un objeto o una persona esta estrechamente ligada
al sentimiento generalizado de que dicho objeto o persona son ampliamente conocidos
por un sector determinado.

Para referirse a un signo notorio es preciso determinar que el uso amplio y generalizado
por parte de su titular se ha traducido en la exteriorizacion de aquel dentro del publico
consumidor, de tal manera que es facilmente reconocido y recordado por el consumidor
gue ha tenido contacto con los productos o servicios identificados por el signo, o por los
consumidores potenciales, es decir aquellos que si bien no han adquirido los productos o
servicios, saben que se ofertan bajo dicho signo y les endilgan alguna calidad o
caracteristica, ya inferida por otro consumidor o gracias a asociaciones derivadas de la
informacion de dichas calidades o caracteristicas dada mediante la amplia y constante
publicidad del signo.

Sector pertinente

En concordancia con lo anterior, el articulo 230 de la Decision 486 incluye dentro 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

“c) los circulos empresariales que actiuan en giros relativos al tipo de establecimiento,
actividad, productos o servicios a los que se aplique”.

Y afiade que:

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

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:

“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;

9 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espafiola [En linea]. Vigésima Tercera Edicion.
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b) la duracion, amplitud y extension geogréafica de su utilizacion, dentro o fuera de
cualquier Pais Miembro;

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

d) el valor de toda inversion 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 internacional como en el del Pais Miembro en el
gue se pretende la proteccion;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
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;

J) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigledad 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 Unica manera de lograr el reconocimiento de un signo distintivo es por
medio de su difusion, lo cual implica la identificacion de un @mbito 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.

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 definicidn, y criterios ya vistos en los articulos 229, 228
y 230 de la Decisién 486.

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 sucesion de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el nimero de
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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.

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 confusién.

El riesgo de confusiéon o de asociacion

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

Aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio

El aprovechamiento injusto del prestigio de una marca notoria se presenta cuando un
competidor hace un uso parasitario de la marca, valiéndose de la imagen positiva que
esta transmite, aunque la accion se realice sobre productos o servicios que no tengan
ningun grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

El uso parasitario esta ligado a la funcién publicitaria de la marca, pero se diferencia del
riesgo de dilucion en que la finalidad del competidor parasitario es unicamente un
aprovechamiento de la reputacion, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la
capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.

Dilucion de la fuerza distintiva del signo notorio

Sobre este tema el Tribunal de Justicia Andino ha dicho!® que el riesgo de dilucion se
presenta cuando el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la
altisima capacidad distintiva y la percepcién o imagen positiva que el consumidor tiene del
signo notoriamente conocido, aunque se use para productos o servicios que no tengan
ningun grado de conexidad con los cuales ampara el signo notoriamente conocido.

La posibilidad de diluciéon de la fuerza distintiva existe en aquellos signos que son
intrinsecamente distintivos, siendo un factor para considerar que sean Unicos en el registro
de la propiedad industrial, es decir que no hay un signo igual registrado en relacién con
ningun otro tipo de productos o servicios.

En tal caso, de concederse un signo parecido al notorio, ese caracter de exclusividad que
tenia el signo notorio en el registro podria perderse.

Al respecto sefiala el autor F.G. JACOBS: “La esencia de la dilucion en este sentido
clasico es que la difuminacion del caracter distintivo de la marca implica que ésta ya no
provoca la asociacién inmediata con los productos para los que esta registrada y es usada.

19Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 108 IP-2006 marca KRISTAL ESSENCE
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Asi pues, citando de nuevo a Schechter, “por ejemplo, si se autorizan restaurantes Rolls
Royce, cafeterias Rolls Royce, pantalones Rolls Royce y caramelos Rolls Royce, en diez
afnos ya no existira la marca Rolls Royce."!

Es importante mencionar que la jurisprudencia norteamericana ha tratado el tema de la
dilucién de signos con un alto grado de notoriedad, especificando dos variantes de dicha
situacion, la dilucién por empafiamiento y la dilucion por degradacion, explicando estos
dos conceptos de forma grafica, tal y como se transcribe a continuacion:

“(...) Suponga que un restaurante de lujo se llama “Tiffany”. Existe muy poco riesgo
gue el publico consumidor considere pensar que esta celebrando negocios con una
seccion de las tiendas de joyas “Tiffany” si estos [es decir el publico] se vuelven
clientes regulares del restaurante. Pero, cuando los consumidores ven al lado el
nombre “Tiffany” ellos puede que piensen tanto en el restaurante como la joyeria, y si
es el caso la eficacia del nombre en identificar la tienda se vera deteriorada.

Los consumidores tendran que pensar mucho mas — incurrir como si fuese un mayor
costo de imaginacién — en reconocer el nombre como el nombre de la tienda...][...Asi
que “blurring” [empafiamiento] es una forma de dilucion.” (TY Inc. V. Ruth Perryman,;
2002)”

“(...) Ahora suponga que el restaurante que adopta el nombre “Tiffany” es en realidad
un local de striptease. Nuevamente y sin duda con mayor certeza que en el caso
previo, los consumidores no pensaran que hay relacion de propiedad entre el local de
striptease y la tienda de joyas.

Pero debido a la inveterada tendencia de la mente humana en proceder por
asociacion, cada vez que piensen en la palabra “Tiffany” su imagen de la tienda lujosa
se vera degradada por la asociacion de la palabra con el local de striptease.?”

Cabe destacar el pronunciamiento que sobre este punto ha efectuado el Abogado General
del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el sefior Niilo Jaaskinen: “Tanto
en derecho comunitario como en los Estados Unidos, el concepto de proteccion frente a
la dilucidn se refiere especificamente a dos fenémenos:

Proteccion frente a la difuminacion y frente al deterioro. La proteccion frente a la
difuminacion (o dilucién en sentido estricto) se da contra los usos que entrafian el riesgo
de que la marca pierda su caracter distintivo y, con él, su valor. La proteccion frente al
deterioro significa proteccion contra usos que ponen en peligro la proteccion de la
marca"’3.

Aprovechamiento del valor comercial o publicitario del signo notorio

Se presenta un aprovechamiento del valor comercial o publicitario de la marca notoria,
cuando un tercero a fin de ahorrar los gastos de posicionamiento de su propia marca,
utiliza un signo semejante o idéntico, en relacidon con productos y/o servicios distintos a
los que vienen siendo protegidos por la marca notoria, buscando que se transfiera a sus
productos y/o servicios la imagen y el mensaje positivo de la misma.

Al respecto la Tercera Sala de Recurso de la EUIPO ha sostenido:

11CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL. S.R. F.G. JACOBS presentadas el 10 de julio de 2003 (1) Asunto C-408/01 Adidas-
Salomén AG and Adidas Benelux BV contra Fitnessworld Trading Ltd.

12TY Inc. v. Ruth Perryman; 2002

BAsunto C-323/09 Interflora Inc Interflora British Unit contra Marks & Spencer plc Flowers Directs Online Limited.
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“La capacidad de una marca renombrada de trasladar la imagen determinada de un producto o
servicio a otro producto o servicio confiere a terceras personas un interés por aprovecharse del
valor comercial de tal renombre, en la medida en que esta utilizacion de la marca renombrada
para productos o servicios diferentes para facilitar la promocién comercial de éstos”.

Articulo 137 de la Decision 486

El articulo 137 de la Decisidén 486 de la Comisién de la Comunidad Andina sefiala que
“cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un
registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal,
podra denegar dicho registro”.

Concepto de lanorma

El ordenamiento andino de propiedad industrial propugna por el disfrute de los derechos
de manera sana, leal y transparente. En tal sentido, esta causal de irregistrabilidad se
consagra con la finalidad de salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en
el mercado y, para esto, trata de evitar que el registro de un signo como marca se use
para ejecutar un acto de competencia desleal e impedir que se utilicen de mala fe las
plataformas juridicas de concesion de derechos marcarios.

El presupuesto de aplicacion de la causal se sustenta en la Clausula General de
Competencia establecida en el articulo 7 de la Ley 256 de 1996, que dispone:

“PROHIBICION GENERAL. Quedan prohibidos los actos de competencia desleal.
Los participantes en el mercado deben respetar en todas sus actuaciones el
principio de la buena fe comercial.

En concordancia con lo establecido por el numeral 20. del articulo 10 bis del
Convenio de Paris, aprobado mediante Ley 178 de 1994, se considera que
constituye competencia desleal, todo acto o hecho que se realice en el mercado
con fines concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas costumbres
mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia
industrial o comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la libertad
de decision del comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencial del
mercado”.

Por su parte el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina refiere a la causal consagrada
en el articulo 137 de la Decision 486 en los siguientes términos:

“(...) La anterior causal de irregistrabilidad se consagra con la finalidad de
salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en el mercado y, para
esto, trata de evitar que el registro de un signo como marca se use para ejecutar
un acto de competencia desleal.

Por lo tanto, en el marco de los grupos de actos de competencia desleal arriba
tratados, la autoridad nacional competente debera establecer si el registro solicitado
puede perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. El primer
grupo de actos, "actos de competencia desleal por confusion”, es el mas
emblematico en relacion con el registro de un signo como marca, esto es cuando
un competidor solicita el registro con la finalidad de generar confusién en el
mercado como tal y, por lo tanto, de causar dafio a otro competidor, estaremos en
frente de la causal anotada.

(...) Por "indicio razonable" se debe entender todo hecho, acto u omision del cual,
por via de la inferencia l6gica, pueda derivarse una gran probabilidad de que el
registro cuestionado se solicitd con el animo de aprovechar toda la carga
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econdmica, de penetracion en el mercado y de calidad de los productos y servicios
que conlleva el signo solicitado para registro”.

En este orden de ideas, a la corte consultante le sera de gran utilidad analizar entre
otros factores el conocimiento previo que tuviera el solicitante del signo idéntico o
similar, lo que se podria concretar con compras realizadas del producto,
importaciones, o visitas a los sitios web de la marca; inclusive este conocimiento
previo podria inferirse de la participacion de los productos amparados por esa
marca en espectaculos de alto impacto masivo mundial, como un mundial de fatbol,
unos juegos olimpicos, conciertos televisados, entre otros.

Esto tiene su razon de ser en la facilidad con que el mundo de la informacion genera
datos al instante y al detalle para la generalidad de la poblacién y, por lo tanto, el
conocimiento de los productos y servicios es de muy facil acceso, inclusive en
paises donde no se han ingresado empresarialmente.'4

De acuerdo con lo anterior, se puede sefalar que para que estemos en presencia de
indicios de un acto de competencia desleal que impida el registro de una marca, se deben
presentar los siguientes presupuestos:

a) Debe haber indicios razonables de que la solicitud se relaciona con un acto de
competencia desleal y por tanto,

b) Dichos indicios deben permitir inferir con claridad que el registro se solicitd para
perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. Esto significa que debe
existir una relacién causal entre la solicitud del registro y el actual o potencial acto de
competencia desleal.

Asi las cosas, el articulo 137 contiene una causal de irregistrabilidad de naturaleza
preventiva, que tiene por objeto evitar que el acto administrativo que concede el registro
de una marca legitime a su titular para la comisiéon de un acto de competencia desleal
debido al monopolio que otorga el registro marcario. Notese que la marca cumple diversas
funciones en el mercado; a saber,

Diferencia los productos y servicios que se ofertan

Es indicadora de la procedencia empresarial

Indica la calidad del producto o servicio que identifica.
Concentra el Good Will del titular de la marca.

Sirve de medio para publicitar los productos o servicios

PO T

Asi, las marcas sirven como un mecanismo de proteccion al consumidor a través de sus
funciones distintiva, de identificacién de origen de los bienes y servicios, de garantia de
calidad, evitando que se genere en el mercado engafio o confusion por equivocadas
apreciaciones respecto de los productos y servicios protegidos.t®

En tal sentido, las marcas presentan una faceta positiva, que implica para su titular el
derecho de uso exclusivo de su signo de manera directa o bien, la autorizacion de uso a
terceros (licenciamiento); una faceta negativa, que supone la potestad de prohibir a
terceros el uso no autorizado del signo o bien de solicitar el resarcimiento del dafio
causado por la ejecuciéon de tal conducta; y una faceta informativa, comoquiera que
permite a los consumidores determinar el origen empresarial de los productos o servicios,

14 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina PROCESO 279-IP-2015, Marca mixta VENEZIA STAINLESS STEEL.

15 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 72-IP-2020, marca o RICO HELADO (mixta)
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e inferir a partir de ello la calidad de los mismos, derivado del vinculo surgido entre la
calidad de los productos o servicios y un origen empresarial determinado.

En otras palabras, la faceta informativa de las marcas permite a los consumidores
adelantar un ejercicio de asociacion comercial y por tanto facilitan la toma de decisiones
relacionadas con la adquisicion de productos o la contratacion de servicios.

De manera que, si la concesién de una marca legitima al titular para usar de manera
excluyente su signo, esta Oficina, al momento de adelantar el examen de registrabilidad
de una solicitud de registro, debe observar si existen indicios razonables para inferir que,
con la solicitud de registro, que en caso de ser exitosa otorgara un derecho de exclusiva
para su titular, se va a perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal.

Al respecto, este Despacho a la luz de lo establecido en el articulo 137 de la Decision 486
de la Comision de la Comunidad Andina, no necesitaria concluir la existencia del acto de
competencia desleal, cuestion que queda relegada a la Autoridad Nacional Competente,
pues se entiende que el indicio razonable del que se pueda inferir la posible comision de
un acto de competencia desleal es algo de menor envergadura que el acto de
competencia desleal plenamente probado.

Debe destacarse que la Delegatura de Propiedad Industrial, como Oficina Nacional
Competente para la administracion del Sistema Nacional de Propiedad Industrial, esta
facultada por esta norma para negar un registro de marca, si de manera oficiosa o0 a
solicitud de parte, considera que hay indicios razonables que con la solicitud de registro
se pretende perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

Acervo probatorio

Al expediente fueron allegadas las siguientes pruebas de parte de la sociedad opositora
LES EDITIONS P. AMAURY:

Escrito de Oposicidon:

1. Capturas de pantalla allegadas en 11 anexos, de los siguientes hipervinculos:
e https://es.wikipedia.org/wiki/Bal%C3%B3n_de_Oro
e https://www.dazn.com/es-ES/news/f%C3%BAtbol/balon-de-oro-listade-
ganadores-y-palmares-del-premio-al-mejor-futbolista-del-mundode-france-
football/yk3dalhzw9tu133fh8hrsrolu

¢ https://olympics.com/es/noticias/balon-oro-2023-nominados-listacompleta

e https://lwww.goal.com/es-col/listados/el-ranking-de-los-20-jugadoresfavoritos-a-
ganar-el-balon-de-oro-2023/blt51e9eccbef548b72

e https://balonlatino.net/latinos-conquistaron-balon-de-oro/

e https://lwww.elespectador.com/deportes/futbol-mundial/linda-caicedofue-
nominada-al-balon-de-oro-2023-noticias-hoy/

¢ https://www.elcolombiano.com/deportes/futbol/linda-caicedonominada-al-
balon-de-oro-2023-colombianos-que-han-sido-nominadosal-balon-de-oro-
FB22321466
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¢ https://lwww.instagram.com/francefootball/

e https://twitter.com/ballondor

e https://lwww.elespectador.com/deportes/futbol-mundial/una-brevehistoria-del-
balon-de-oro/

e https://www.misentrenamientosdefutbol.com/diccionario/balon-de-oro
2. En el anexo # 10, se allega un estudio realizado en Bogota, Colombia sobre el
conocimiento de la marca BALON DE ORO y un estudio realizado en Peru sobre

el conocimiento de la marca BALON DE ORO.

Memorial de pruebas adicionales:

1. Declaracion jurada rendida por la sefiora AURORE AMAURY en su calidad de
representante legal de LES EDITIONS P. AMAURY.

2. Impresiones de internet de articulos publicados en medios colombianos en donde
se puede obtener informacion de la marca BALON DE ORO.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Andlisis de la causal de irreqgistrabilidad establecida en el literal a) del articulo 136 de
la Decision 486:

Confundibilidad con marca previamente registrada

La marca opositora es la siguiente:

Tipo Sigho Titular Expediente Niza | Clase | Tramite Estado Vigencia
. GOL-BALL . 15 may.
Mixta 2022 GOL-BALL INC | SD2022/0120306 11 9,36 Marca Registrada 2033

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado

NEALl

GOLD BALL

Dando lugar al andlisis de registrabilidad del signo solicitado, es preciso indicar que se trata
de un signo de naturaleza mixta, compuesto por las expresiones de fantasia “GOLD BALL”
en caracteres especiales, representados dentro de un disefio sencillo en el que se
sobreponen las expresiones, una sobre otra.
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Signo opositor

GOL — BALL 2022

Asi mismo, la marca opositora es de naturaleza mixta, compuesta por la combinacion
alfanumérica “GOL-BALL 2022” en caracteres especiales, representadas dentro de la forma
de un circulo, en el cual en la parte superior se encuentran las palabras GOL - BALL y en su
parte inferior, el nUmero de 2022 en un mismo tamafo y sin ningun tipo de letra o disefio
especial y en el medio se encuentra lo que se denomina en el area de la tecnologia e
informatica un cédigo QR.

Reglas de conexidad de productos vy servicios:

“1° En primer lugar, el comprobar o no si son coincidentes los canales de
comercializacién o distribucién de los productos y servicios comparados...la
identidad de los canales de comercializacion sera un indicio claro de la similitud de
los productos comparados cuando éstos se ofrecen al publico en establecimientos
especializados en la venta de tales productos o bien en una seccién especializada
de unos grandes almacenes o de un supermercado (...).

2° En segundo lugar, debe indagarse si los productos o servicios comparados se
destinan a los mismos fines o tienen aplicaciones coincidentes... En efecto, como
ensefa la experiencia del derecho antitrust, el mercado relevante esta constituido
por aquellos productos o servicios que los consumidores consideran
razonablemente intercambiables para la satisfaccion de las mismas necesidades...

3° A la hora de apreciar la similitud, debe otorgarse, en cambio, un relieve mas
limitado a la pauta consistente en determinar si los productos comparados tienen
una naturaleza, estructura o caracteristicas idénticas o afines... en los supuestos
en que los productos sean adquiridos por consumidores no especializados, se
atenla sensiblemente la importancia de este dato. Porque las mas de las veces el
consumidor no profesional ignora o0 presta escasa atencién a la estructura,
composicion o caracteristicas de los productos (...).

4° Al enjuiciar la similitud de los productos, la jurisprudencia alemana tiende a
conceder un peso decisivo a la circunstancia de si los productos confrontados son
por la general fabricados o elaborados por una misa empresa. Frente a esta
tendencia, hay que destacar, no obstante, que esta pauta debe ser aplicada
Unicamente en la hip6tesis que los productos pueden ser adquiridos por
consumidores profesionales y expertos que conocen los programas industriales de
las empresas fabricantes de los correspondientes productos (...)”. Se debe
determinar el elemento que impacta de una manera mas fuerte en la mente del
consumidor, esto mostraria cdmo es captada la marca en el mercado?®.

16 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 gréafica en fonemas o 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 caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada funcion diferenciadora.
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Analisis comparativo frente a marca opositora “ GOL-BALL 2022":

Previo a realizar el analisis de confundibilidad entre las expresiones que componen los
signos, esta Direccién en primer lugar considera pertinente efectuar la comparacion entre
los productos y servicios que cada uno de los signos identifica, y, en caso de determinarse
la identidad o relacion entre éstos, se procedera a efectuar la comparaciéon entre el signo
solicitado y la marca registrada, con el objetivo de establecer la existencia de riesgo de
confusién entre los signos, pues, nada obsta para que coexistan marcas similares o
incluso idénticas, si los productos y/o servicios por ellas amparados no son susceptibles
de causar riesgo de confusién o de asociacion.

Conexién competitiva
El signo solicitado pretende distinguir:

(28): Todo tipo de balones para deportes como lo son: balones de futbol, balones de
baloncesto, balones de voleibol, balones de béisbol de caucho, balones de futbol
americano. Pelotas de deporte, como lo son: pelotas de béisbol, pelotas de golf, pelotas
de tenis, pelotas de tenis blandas, pelotas de tenis de mesa, pelotas de tenis plataforma,
pelotas para juegos de raqueta, pelotas de playa inflables.

Por su parte, el signo opositor identifica:
Expediente Producto y servicios

SD2022/0120306 (9): Software informético descargable para gastar e intercambiar
coleccionables digitales; software informatico descargable para recibir y
acceder a coleccionables digitales; software informatico descargable
para recibir y acceder a coleccionables digitales; software informéatico
descargable para gastar e intercambiar vales no fungibles; software
informéatico descargable para recibir y acceder a vales no fungibles.

(36): Suministro de token no fungible para ser utilizado por los miembros
de una comunidad en linea a través de una red informéatica mundial;
suministro de un token no fungible para ser utilizado por los miembros
de una comunidad en linea a través de una red informéatica mundial;
transferencia electronica de tokens no fungibles que incorporan
protocolos criptograficos utilizados para operar en una plataforma
informética en el ambito de la tecnologia de cadena de bloques;
suministro de un vale no fungible para ser utilizado por los miembros de
una comunidad en linea a través de una red informéatica mundial;
suministro de vale no fungible para ser utilizado por los miembros de
una comunidad en linea a través de una red informéatica mundial;
transferencia electrénica de vales no fungibles que incorporan
protocolos criptograficos utilizados para operar en una plataforma
informatica en el ambito de la tecnologia de cadena de bloques.

(...) 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 sucesién 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 denominacién.

(...) en el andlisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensién més caracteristica de las denominaciones
confrontadas: la dimension 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. P4gs. 199 y SS.

Pagina 27 de 48

Sefior ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: Nuestro aporte es fundamental,
www.sic.gov.co ~ Teléfono en Bogota: 601 59204 00 ~ Linea gratuita a nivel nacional: 01 8000 910 165 al usar menos papel contribuimos con
Direccién: Cra. 13 #27 - 00 pisos 1, 3, 4,5,6, 7y 10 ~ Radicaciones: Av. carrera 7 #31A-36, Bogotd D.C.- Colombia el medio ambiente

Teléfonos: 601 587 00 00 ~ e-mail: contactenos@sic.gov.co "



COLOMBIA . . .

@ DOETAFELL ‘7~ Industria y Comercio

V|DA | |,y SUPERINTENDENCIA
Resolucion N° 26773

Ref. Expediente N° SD2023/0047031

Analisis de conexidad competitiva de clase 28° solicitada con oposicion, frente a
clases 9° v 36° opositoras:

Conforme a los factores de conexion competitiva, es posible colegir que la cobertura de
los signos en cotejo no guarda relacion de intercambiabilidad o complementariedad
alguna. En efecto, nétese que la naturaleza y finalidad de los productos pretendidos por
el signo solicitado esta relacionada con un uso especifico y concreto, en tanto que la de
los productos y servicios de la marca previamente registrada esta destinada satisfacer
otro tipo de necesidades.

El signo solicitado pretende la identificacion de “balones para deportes como lo son:
balones de futbol, balones de baloncesto, balones de voleibol, balones de béisbol
de caucho, balones de futbol americano; pelotas de deporte, como lo son: pelotas
de béisbol, pelotas de golf, pelotas de tenis, pelotas de tenis blandas, pelotas de
tenis de mesa, pelotas de tenis plataforma, pelotas para juegos de raqueta, pelotas
de playa inflables”, es decir, elementos cuya finalidad es diversa, dependiendo del
deporte o actividad para el cual se usan, pues “balén” hace referencia a una “pelota
grande, usada en juegos o con fines terapéuticos, generalmente esférical’”, por lo que no
resulta equiparable con la misma finalidad que los productos distinguidos con la marca
opositora, tales como “software informético descargable para gastar e intercambiar
coleccionables digitales; software informatico descargable para recibir y acceder a
coleccionables digitales; software informatico descargable para recibir y acceder a
coleccionables digitales; software informatico descargable para gastar e
intercambiar vales no fungibles; software informatico descargable para recibir y
acceder a vales no fungibles” de la clase 9° Internacional, pues un “software” tiene por
finalidad “ejecutar ciertas tareas en una computadorals”.

Asi mismo, en lo que respecta a los servicios de la clase 36° distinguida por la marca
opositora, pues se refiere a una industria diametralmente opuesta, a un sector
ampliamente regulado con gran impacto en toda la economia dado el riesgo sistémico que
representa, como lo es el sector financiero, dedicado a la puesta en el comercio de
“tokens no fungibles; vales no fungibles” y a la transferencia electrénica de “vales no
fungibles en el ambito de la tecnologia de cadena de blogues”, cuyo propdsito es
representar la propiedad de elementos Unicos e irrepetibles en el &mbito digital, luego se
considera que solo pueden ser servicios prestados por personas juridicas que rednan
ciertas condiciones y debidamente autorizadas por el estado.

En este sentido, no se observa complementariedad ni intercambiabilidad entre los
productos y servicios identificados por los signos confrontados, asi como tampoco se
considera razonable que los consumidores puedan atribuirles un mismo origen
empresarial, teniendo en cuenta la realidad del mercado. Es asi como se evidencian dos
tipos de mercados diferentes que no se relacionan entre si y que el consumidor no va a
asociar con un anico origen empresarial.

Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que no hay conexidad competitiva ya que el
destinatario final y los medios de publicidad no seran los mismos. Por lo manifestado,
precisamente es la especificidad de cada uno de los servicios la que mantiene a salvo el
derecho del consumidor en no confundirse al adquirir productos y servicios especificos,
qgue de acuerdo con su interés necesite, y que, ademas, son puestos a disposicion del
consumidor en diferentes canales de comercializacion, por lo que dificilmente el publico
acudiria a los mismos lugares en busqueda de estos.

17 Definicién disponible en: https://dle.rae.es/bal%C3%B3n

18 Concepto disponible en: https://dle.rae.es/software?m=form
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Asi mismo, en observancia de la naturaleza, finalidad, forma de comercializacion y calidad
de los destinatarios, los productos y servicios en comparacién usualmente no son
ofrecidos por parte de los mismos empresarios, por lo que, con base en el criterio de
razonabilidad, se descarta cualquier riesgo de confusion indirecta o riesgo de asociacion.

De acuerdo con lo anterior, en virtud del principio de especialidad®®, y, en atencién a los
factores de conexion competitiva, los productos y servicios identificados con los signos
enfrentados no guardan alguna relacion que impligue riesgo de confusién ni asociacién,
de alli que, la conexidad verificada en un primer momento entre los productos pretendidos
con la marca “GOLD BALL” (Mixta) y los productos y servicios que distingue la marca
previamente registrada, se vea diluida en la medida que el andlisis debe concentrarse en
la finalidad que exhiben los unos y los otros, misma que es abiertamente disimil.

Finalmente, con relacion a la argumentacién del apoderado de la sociedad opositora,
frente a la relacion de conexidad proveniente de las coberturas cotejadas, relacionada
directamente con la posibilidad de que los fanaticos del futbol puedan a través de la
tecnologia blockchain obtener el balon con el que los jugadores marcan los goles en los
partidos mas importantes de Colombia y el mundo, y que al pretender el signo solicitado
“balones” habria entre estas conexidad competitiva, esta Direccion le recuerda que, tal y
como se analizé al inicio del presente andlisis la finalidad de los productos y servicios
cotejados no es la misma, luego considerar que un “balén” fisico puede sustituir un
“balén” digital o que el consumidor en busqueda de un baldn fisico entre al aplicativo
distinguido por la marca opositora para adquirirlo, logre satisfacer su necesidad, resulta
inimaginable.

Ahora bien, es necesario aclarar que el estudio comparativo que debe realizar esta oficina
solo puede incluir la informacién brindada dentro de la solicitud y en el registro base de la
negacion, al ser esta la manifestacién juridicamente vinculante en lo que concierne al
alcance de las reivindicaciones de la primera y de los derechos concedidos por el
segundo, pues son estos datos los que fueron consignados dentro del registro de marcas.

Asi, el estudio comparativo que ahora nos ocupa debe seguir los parametros establecidos
en la solicitud de registro del signo solicitado, y en el registro de la marca previamente
registrada, sin que éste se vea afectado por usos eventuales de los signos que sus
titulares puedan darles en el mercado, pues de lo contrario se estaria desconociendo el
efecto constituyente de derechos del registro marcario (articulo 154 de la Decisién 486).

De conformidad con la Decision 486 de 2000 que refiere que se deben presentar los dos
requisitos para que un signo no sea registrado, esto es, que haya semejanzas
susceptibles de generar confusidon con una marca previamente registrada o solicitada, y
gue entre los productos y servicios que identifican, exista una conexion competitiva. Asi,
es claro que el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que el signo sea
registrable.

Por lo anterior, al no existir relacion o conexidad competitiva entre los productos que
pretende distinguir el signo solicitado y los productos y servicios que identifica la marca
registrada, no es necesario proceder a la comparacion de los signos respectivos, pues
nada obsta para que coexistan marcas similares o incluso idénticas, si los servicios por
ellas amparados no son susceptibles de causar riesgo de confusién y/o de asociacion, tal
como sucede en este caso.

19 | a doctrina ha sefialado al respecto que: “La consecuencia mas palpable de laregla de especialidad de la marca es que sobre
un mismo signo pueden recaer dos 0 mas derechos de marca auténomos (pertenecientes a distintos titulares) siempre que
cada una de estas marcas auténomas sea utilizada en relacién con una clase o variedad diferente de productos o servicios”.
Carlos Fernandez Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, pagina 278.
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Analisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal h) del articulo 136 de
la Decisiéon 486:

Notoriedad del Signo Distintivo Opositor

La sociedad opositora LES EDITIONS P. AMAURY, alega la notoriedad del siguiente
signo:

Signo Cobertura

“Organizacion ceremonia de entrega del

BALON DE ORO premio al mejor jugador de futbol del afio”,
(Nominativo) servicios comprendidos en la clase 41° de la

Clasificacion Internacional de Niza.

Por otro lado, si bien la opositora LES EDITIONS P. AMAURY, alega la notoriedad del
signo “BALON DE ORO” (Nominativa), la solicitud de declaratoria de notoriedad carece
de especificidad, como quiera que no se establece claramente para qué productos y/o
servicios se solicita tal declaratoria.

No obstante, del material probatorio allegado y dado el conocimiento del signo, se puede
establecer que el signo referido se emplea principalmente para identificar la
“Organizacién ceremonia de entrega del premio al mejor jugador de futbol del afio”,
servicios comprendidos en la clase 41° de la Clasificacion Internacional de Niza.

Valoracion del acervo probatorio:

En relacién con los requisitos que deben reunir las pruebas, el Consejo de Estado,
mediante auto de 26 de septiembre de 2019, indicé: “[...] i) la pertinencia de una prueba
debe revisar que la prueba guarde relacién con los hechos que se pretenden demostrar;
i) la conducencia de una prueba debe revisar que el medio probatorio propuesto sea
adecuado para demostrar el hecho; para lo cual: a) debe estar autorizado y no prohibido
expresa o tacitamente por la ley; y b) el medio probatorio no debe estar prohibido en
particular para el hecho que con este se pretende probar36; iii) la utilidad de una prueba
debe revisar que no sea manifiestamente superflua, es decir, que no tenga razén de ser,
porgue ya estan probados los hechos o porque el hecho esta exento de prueba? [...]".

Procedera esta Direccion a valorar el acervo probatorio aportado por la sociedad
opositora, el cual busca demostrar que el signo “BALON DE ORO” (Nominativo), es
notoriamente conocido, para identificar servicios de “Organizacién _ceremonia de
entrega del premio al mejor jugador de futbol del afio”, servicios comprendidos en la
clase 41° de la Clasificacion Internacional de Niza, teniendo la totalidad de los criterios
para declarar la notoriedad de un signo establecidos en el articulo 228 de la Decision 486
de la Comision de la Comunidad Andina?!, a saber:

1. Pruebas tendientes a demostrar el grado de conocimiento de la marca entre los
miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pais Miembro (literal a del
articulo 228 de la Decision 486)

20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Quinta, providencia de 3 de marzo de 2016, C.P. Carlos Enrique
Moreno Rubio, nim. Gnico de radicacion 11001-03-25-000-2015-00018-00.

21 Superintendencia de Industria y Comercio. Direccién de Propiedad Industrial. Resolucion N°40786, 28 de Julio de 2011.
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El conocimiento de la marca entre los miembros del sector pertinente es un factor
primordial para establecer su connotacién de notoria, toda vez que demuestra que el
objetivo para el que fue creada se ha cumplido a cabalidad, es decir que ha servido para
identificar los productos o servicios de su titular.

De acuerdo con las pruebas aportadas, se puede inferir que el sector pertinente para la
marca “BALON DE ORO” (Nominativo), estad comprendido por todas aquellas personas
juridicas o naturales que hacen parte del sector de la organizacion de ceremonias y
eventos de entretenimiento, especialmente el relativo al sector deportivo.

En esa medida, la notoriedad de la marca implica el conocimiento y difusion de esta, en
donde las pruebas deben ser indiciarias en cuanto al conocimiento de marca se refiere,
pues mediante un meétodo cualitativo como éste se puede inferir que el signo ha sido
perceptible por el publico consumidor.

Con el propésito de acreditar que el conocimiento de la marca “BALON DE ORO”
(Nominativa) dentro de los miembros del sector pertinente, la sociedad opositora allega
en primer lugar numerosas capturas de pantalla contentivas de publicaciones y articulos
de prensa no pagos en medios de comunicacion, en los que se menciona la marca como
identificadora del premio otorgado al mejor futbolista del afio y a su impacto en el sector
pertinente. De mentadas capturas se pueden destacar los siguientes:

e Articulo de fecha 09 de julio de 2023 titulado “Baldon de Oro: lista de ganadores y
palmarés del premio al mejor futbolista del mundo de France Football”.

Tibe @ S I Gestor Q) Marcacliotoris @ Wihs ™ GuAL s Teblesu Serve 7 (@ ROVNDCAOOND. M Gbsl BandDatss (B CORRSS

D PROCRAMAGION  DEPORTES “/ NOTICIAS ~ APUESTAS Q. BuscAR

Balon de Oro: lista de ganadores y
palmarés del premio al mejor
futbolista del mundo de France
Football

‘Marta Maraiion 3

oX®

e Articulo de fecha 06 de septiembre de 2023 titulado “Balén de oro 2023: ; quiénes
son los jugadores nominados al galardén? Lista completa”.

Balon de Oro 2023: ;Quiénes son los jugadores
nominados al galardén? Lista completa
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e Articulo de fecha 08 de septiembre de 2023 titulado “Messi, Haaland y los 20

favoritos a ganar el Balon de Oro 2023".

25 goal.com/es-co/listadas/el-ranking-de-los-20-jugadores-favoritos-a-ganar-gl-balon-de-oro-2023/bit5 1edeccbef548b72

i Tableau Server
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oND.. B Giobal B

CONMEBOL Ubartadores +  Usfa Chamy)

(o adings | [ Lionei et ] [Eringtra | [ eon onppe | [ Warimbenome | [sepms | [ i i | [ mobert Lewanctoesi |
Messi, Haaland y los 20 favoritos a ganar el

Baldn de Oro 2023

Lalista de finalstas para el premio de 2023 se anunciard hoy.

El Balén de Oro. Lo amas o lo ot 10 es el premio que todo futbolista del mundo suefia con
ganar algin dia, Y ahora, des ina campafia 2022-23 memorable y Gnica, se ha anunclado la

lista de nominados par: 2023,

e Articulo de fecha 05 de septiembre de 2023 titulado “Todos los latinos que

conquistaron el balén de oro”.

= balenlatino.net/latinos-conquistaren-balon-de-oro

. Qsn Eown @

GLTIMAS NOTICIAS ARGENTINA ~ CHILE - MEXICO - PERD - BRASIL -

@ wannomaves  16agaL 2008

enel afio 1961. Quédate para saber quiénes forman parte de este listado

Te puede interesar: ;Cudles son las diferencias entre el Balon de Oro y el Premio The Best?

Pelé en 2013. Dicho esto, aqui esta |a lista de los ganadores latinos del Balén de Oro.

LOS CINCO LATINOS GALARDONADOS CON EL BALGON DE ORO

INTERNACIONAL ~ COPA ~ +FUTBOL - APUESTAS + (O

Todos los latinos que conquistaron el Balén de Oro

Todos saben que este es uno de los premios individuales mds relevantes en el mundo del fitbol, por lo que merece la pena conocer todos los
latinos que conquistaron el Balén de Oro en la historia. Dicho galardén de la Revista France Footballinicié su recorrido en 1956 y en sus inicios
solo condecoraba al mejor jugador europeo de las ligas profesionales de Europa. Aungue el argentino Alfredo Di Stéfano gand el premio en
1957 y en 1959, ya era de nacionalidad espafiola, par lo que no se contaré en el listado. C4mo asi también lo gané el italo-argentino Omar Sivori

En 1995 se comenzé a premiar al jugador con independencia de su nacionalidad y desde 2007 se premia sin importar la liga. Ademés, se

otorgaron dos Balanes de Ora honorificos a dos latinas que no 1os ganaron por no ser europeos en cierta época: Diego Maradona en 1995 y

e Articulo de fecha 06 de septiembre de 2023 del periddico El Espectador titulado
“Historico! Linda Caicedo fue nominada al Balon de Oro 2023". En el referido

articulo se menciona la nominacién de la reconocida futbolista colombiana Linda

Caicedo como la mejor jugadora de la temporada.

eportes/futbol

@ Mar

! OmmasNoticias Opinion Politica Judicial Economia Mundo Bogota Deportes Colombia+20 Empleos

jHistorico! Linda Caicedo fue nominada al Balon de Oro 2023

La delantera colombiana, de 18 afios, es una de las candidatas para quedarse con el titulo de la mejor jugadora del mundo.

Redaccién Deportes
06 de septiembre de 2023 - 12:56 p. m.
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Aunado a lo anterior, se allega como Anexo # 10, un estudio realizado por la firma METIS
GROUP en Bogota — Colombia en el mes de octubre de 2023, el cual tuvo como propésito
identificar si los consumidores conocian la marca “BALLON D’OR” / “BALON DE ORO”
de titularidad de LES EDITIONS P. AMAURY, si los consumidores relacionan la marca
“BALLON D’OR”/ “BALON DE ORO” con un ente internacional y a su vez, establecer si
la marca “BALLON D’OR” / “BALON DE OROQ” esté relacionada con un premio otorgado
al mejor futbolista.

Mentado estudio se realizd a través de la aplicacion presencial de un cuestionario
estructurado, bajo un muestreo aleatorio estratificado (NSE 3 y 4) y por interceptacion
(NSE 5y 6), con un grupo obijetivo establecido de Hombres y Mujeres entre los 18 y los
65 afos, especialmente personas a las que les gusta el fatbol; seguidores o interesados
en alguna liga deportiva, competicion o torneo de futbol nacional o internacional y que ven
los cotejos de deporte de manera frecuente.

Del estudio allegado se encuentra como conclusién que, un alto porcentaje de aficionados
al futbol esto es, el 83% de los encuestados conoce de manera espontanea el premio
identificado con la marca “BALON DE ORO” como uno de los maximos premios o
reconocimientos a nivel mundial que un futbolista puede recibir por su desempefio; para
lo relativo al conocimiento ayudado o inducido, la cantidad de aficionados que lo conoce

llega al 4%.

ROA-CANACH e o A
e Un alto porcentaje de los aficionados al futbol encuestados [83%]. conoce — — NSE 18a34 35450 S106s

Conocimiento de manera espontdnea, el Premio “El Balén de Oro” . o 58 afos  ohes :

Base 24 24 24 24 24 24

Base: 72
[ ] A
80% 88% 95% 89% 72% 86%

39% 46% 83% 35% 50% 54%
42% 74% 13% 28% ; 0% P

13%

TOTAL
ESPONTANEO

T En el conocimiento total, casi nueve de cada diez g3 mses  TOE
Conocimiento conocen al Balén de Oro. i o
- u u

Base: 72

78%

Ninguna Otra 84%  63% 66%  B82% % 78%
— —

Botade Oro  10% 25% 12% 15% 5% 8%
—

Io~
58

Guante de 9% 7% 13%  13% 3% 4% 1%
QOro — — — =1 — —
Balén de Oro 4% 4% 4% 5% 1% 8% 3%
— — — — — —
FIFA Player of o .
the Year 1% — — 8—° — I/— ]/u—

Adicionalmente, del estudio en comento se evidencia que tres cuartas partes de los
aficionados lo consideran como el premio de mayor importancia en su ambito, por el
reconocimiento a la trayectoria y a la dedicacién de los mejores jugadores de fatbol.
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LLOREDA:-CAMACHO ° ° A

C . s * Es considerado el premio de mayor importancia, por el reconocimiento a [ — NSE 18434 35450 51065
onocimienro la trayectoriay a la dedicacion de los mejores futbolistas. ) o a8 ofice -
e 24 4 4 4 4

¢Cudl premio considera de iPor qué considera que El Balén de Oro
mayor importancia? es el premio de mayor importancia?

Il Reconoce la trayectoria de los jugadores /
31% reconacimiento a o dedicacién

Balon de Oro

Bota de Oro

o Porque es para el mejor jugador del
15 mundo
7 Es para futbolistas que han sobresalido

Fa Al s el premio mdés representativo del futbol

I Porque motiva a ser el mejor jugador del
3% mundo

Base: 71 23 24 24 24 23 24 Base: 59 17 n 2 20 19 20

FIFA Player of the
Year

Guante de Oro

Premio Puskas

Finalmente, del extracto del estudio se evidencia que la marca “BALON DE ORO”
(Nominativa) es la identificadora de un premio otorgado al mejor futbolista del afio,
considerando que los aficionados lo relacionan como un “Premio para los Mejores
Futbolistas del Mundo” en donde 8 de cada 10 aficionados identifican mentado premio con
la denominacion “BALON DE ORO".

OREDA AMACH . . A
.. Es clara su identificacion como un premio oforgado a los mejores e - NSE 8a34 35050 5la6s
Conocimiento futbolistas del mundo SE3OMSE4 g ofcs  ofcs  ofos
Base: 24 24 24 24 24 24
Base: 66
Conceptos con los que identifica al Premio
“Balén de oro”
51 [ ] L] A
Es un Premio para los mejores 83% 78% 91% i 100% 87% 86% 73%
futbolistasdel mundo_ I S N S N

do por la revista

2spec nce Footba y ! ° ' e °© ' ° °

& un premio francés % - 2% 0% | 3% 2%

Es un Premio para los mejores _ ; 5% : . - . 4% -
futbolistas de francia /T [ R N S
Es un Premio para el mejor futbolista R | 5% | - - T3 R

de Colombia : ‘ ]

Por otra parte, se allega el reporte de la encuesta realizada por la firma CUORE en octubre
de 2023 en el pais andino Perd, la cual evalu6 el conocimiento de las marcas “BALON
DE OROQO” en dicho pais, a través de la realizacion de encuestas realizadas a Hombres
entre los 18 y los 45 afios, residentes en hogares de los niveles socioeconémicos A2, B,
y C, en donde como resultado de la evaluacion a 924 Hinchas y asistentes a espectaculos
futbolisticos, se evidencié que el reconocimiento de la marca “BALON DE ORO” se da
para el premio que recibe anualmente un futbolista a nivel mundial, consolidando el 93%
del conocimiento de forma espontdnea y el 99% del conocimiento de forma asistida;
teniéndose que un 98% de los encuestados consideran que es un premio internacional.

Asi mismo, se evidencia en dicho estudio que, un 80% de los encuestados consideran el
premio “Balon de Oro” mas importante frente otros premios como Bota de Oro, Guantes
de Oro y Fifa Player of the year. De igual forma, de manera espontanea, el 21% de los
encuestados dijo que lo primero que se le venia a la mente cuando se les mencionaba
“Baldén de Oro” es que es un premio para el jugador mas destacado, y el 12% menciona
gue es para el mejor jugador del mundo.

Asimismo, a un 20% lo primero que se le viene a la mente es Messi.

Péagina 34 de 48

www.sic.gov.co ~ Teléfono en Bogotd: 601 592 0400 ~ Linea gratuita a nivel nacional: 01 8000 910 165 al usar menos papel contribuimos con
Direccién: Cra. 13 #27 - 00 pisos 1, 3, 4,5, 6, 7 v 10 ~ Radicaciones: Av. carrera 7 #31A-36, Bogotd D.C.- Colombia el medio ambiente

Sefior ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad Le ofrece los siguientes canales: Q Nuestro aporte es fundamental,
Teléfonos: 601 587 00 00 ~ e-mail: contactenos@sic.gov.co *r——



COLOMBIA
POTENCIA DE LA

VIDA

@

Resolucion N° 26773

Ref. Expediente N° SD2023/0047031

Premios reconocidos

_/" Industria y Comercio
, SUPERINTENDENCIA

—99%|

RECORDACION |
TOTAL

t
] 81%

| 64%

[

RECORDACION

ESPONTANEA

21%

93%'

_ 81% I

TOP OF MIND

7%

1%

W Balon de oro

O Bota de oro

DO Guante de oro

WFIFA World Player of the Year B No precisa

Premi

os reconocidos

Sefior ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales:
www.sic.gov.co ~ Teléfono en Bogota: 601 59204 00 ~ Linea gratuita a nivel nacional: 01 8000 910 165
Direccién: Cra. 13 #27 - 00 pisos 1, 3, 4,5,6, 7 v 10 ~ Radicaciones: Av. carrera 7 #31A-36, Bogota D.C.- Colombia

¢Cual cree que tiene mayor importancia?

E'_I\
o
=

W Balon de Oro

O Bota de Oro

80%

O FIFA World Player of the Year
O Guante de Oro

éPor qué le da mayor importancia al premio...

?

W Balon de Oro

Es para el mejor

O FIFA World Player of the Year

afio\ temporada

jugador\el mas 31% Es un premio 16%
importante', mas internacionaly, °
destacado jugador mundial
Es el mejor premio\de Para el mejor equipo o
mayor valor\ El mas 17% mundial 15%
grande\ Es el mejor
premio de desempefio Es para el mejor
jugador\el mas
Es para el mejor del 16% importante\, mas 12%
mundo\ mejores destacado jugador
futbolistas del mundo
O Bota de Oro O Guante de Oro
Es para el mejor
Para el mayor goleador 56% p | 77%
arquero
Es para el mejor
jugador\el mas Premio que cuesta
importante\ mas ] 18% muchao llegar ] 6%
destacado jugador
Es para el mejor
Es para el deportista del ] 79 jugador\el mas a%

importante'\ mas
destacado jugador

Teléfonos: 601 587 00 00 ~ e-mail: contactenos@sic.gov.co

Pagina 35 de 48

R

Nuestro aporte es fundamental,
al usar menos papel contribuimos con
el medio ambiente

e



COLOMBIA " . .
@ aeaal L./ Industria y Comercio
VlDA | |,y SUPERINTENDENCIA

Resolucidon N° 26773
Ref. Expediente N° SD2023/0047031

Finalmente y en sustento de la informacion relacionada hasta hoy, se encuentra dentro
del plenario probatorio allegado una declaracién jurada fechada del dia 20 de octubre de
2023, rendida por la sefiora AURORE AMAURY en su calidad de representante legal de
la sociedad opositora LES EDITIONS P. AMAURY.

Al respecto, es pertinente indicar que, las declaraciones de parte tienen valor probatorio
para hacer evidentes hechos que produzcan consecuencias juridicas, cuando las
afirmaciones que contienen son facilmente corroboradas por otras pruebas que se
alleguen dentro del proceso. Las declaraciones tienen unas limitaciones en cuanto a que
en si mismas, solo ofrecen informacién que indica ciertos hechos pero que, aisladamente
consideradas no tienen capacidad de ser plena pruebadel hecho y producir
consecuencias juridicas. Por ende, este documento debera ser analizado en conjunto con
las demas pruebas aportadas por la parte.

Asi, “las atestaciones de las partes que favorezcan sus intereses, carecen, en el sistema
procesal civil colombiano, de importancia probatoria a _menos que se encuentren
corroboradas con otras pruebas, caso en el cual su eficacia proviene de éstas y no de la
asercion de la parte”?2(subrayado por fuera del texto original)

De conformidad con lo anterior, esta Direccidn encuentra que la declaracién en comento
relaciona que la marca “BALLON D'OR” o “BALON DE ORO” fue creada en 1956, en
Francia, por la revista francesa de fatbol "France Football", publicada por una de las filiales
de LES EDITIONS P. AMAURY, a saber, la sociedad francesa L'EQUIPE. Que la
designacion del ganador del premio "BALON DE OROQ" es realizada por un jurado de
periodistas deportivos de todo el mundo que votan por el mejor jugador de fatbol del afio
elegido de una lista de los jugadores méas destacados del afio y que cuando se cred en
1956, el premio se otorgaba Unicamente al mejor jugador europeo que disputara un
campeonato europeo.

Cuando se entrega oficialmente el premio “BALLON D'OR” o “BALON DE ORO” a los
ganadores, se organizan ceremonias que son transmitidas por los principales canales de
television franceses y también hay extractos de estas ceremonias transmitidos por
muchos canales de television extranjeros.

En sustento de lo anterior, se allegan con la declaracion jurada algunas capturas de
pantalla de articulos publicados en medios de comunicacién colombianos, en donde se
obtiene informacion de la marca “BALON DE ORO”, dentro de los que se destacan los
siguientes:

fi. M GMALPERSONAL it TeblesuSener o DARTSP [ RENINDICACIOND.. B Giokel Brand Dotab.. ( CORREQ S

jo Bagoth Depares Colombia +20 Empleos

Las claves de la entrega de Balon de Oro 2022

Can Karim Benzema como favorito, este lunes se entregara en Paris el galardon con un reglamento modificado. Tome nota de las
novedades.

Agencia AFP [ ) X ~ 0 B
16 06 Oetubre 0o 2022 10:35 2. 1.

uuuuuuuu

y podras participar

por un viaje para ver

jugar a Colombia en
USA o muchos
mas premios

22 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil, Sentencia de octubre 31 de 2002, exp. 6459.
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Balén de Oro 2022: asi funcionara el Premio

Socrates, el nuevo reconocimiento

El historico futbolista brasilefio, de la 'Democracia Corinthiana’, inspira
el nuevo premio.

Deportes

EKLON DE ORO Y EL PREMIO SOCRATES

Benzema le gusta y sabe c6mo manejar una aventura individual, pero compre
A la necesidad de la coreografia grupal

No debi6 ser sorpresa para el mundo del futbol el Balén de Oro

entregado a Karim Benzema el lunes anterior. £ delantero
francés del Real Madrid tuvo una formidable t aCon su
calidad técnica, inteligencia tdctica y goles, liderd a su equipo para

obtener titulos en la Liga y en la Champions.

publimetro.co/de 2/luis-diaz-sonrie-primeras-reacciones-ante-la-nominacion-suya-al-balon-de-aro
uTube @ SPI 2 Gest Whatsdps 5§ R egitroUni.. M GMAILPERSONAL  iit TobleouServer @ DARTSIP [ REVINDICACION D... BB Giobal Brand Datab... ( CORRED SKC
publimetr:
=0xo

Luis Diaz sonrie: primeras reacciones ante la nominacién suya al
Baldn de Oro

El guajiro ya estd en la pelea para consolidarse como el mejor jugador del planeta

RIU RESORTS & HOTELS

RIU
Cancun
Todo
Incluido

El caribe a precios
Unicos en riu.com

Gana hasta $1200 por cada

amigo

De conformidad con lo anterior, es evidente que la marca “BALON DE ORO” (Nominativa)
de propiedad de la sociedad LES EDITIONS P. AMAURY es una marca que destaca
dentro del sector pertinente. En consecuencia, el plenario probatorio hasta ahora
analizado demuestra un conocimiento relevante de la marca no solo por parte de los
consumidores colombianos, sino del pais andino Perq, en la identificacion de la ceremonia

de entrega del premio al mejor jugador de fatbol del afio.

Asi las cosas, dichas pruebas son utiles segun lo dispuesto en el literal a) del articulo 228
de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, segun la cual “Para
determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomara en consideracion entre otros “el
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grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier
Pais Miembro”.

No obstante lo anterior, se procedera con la evaluacién de los demas requisitos exigidos
por el articulo 228 de la Decision 486.

2. Pruebas tendientes a demostrar la duracion, amplitud y extension geografica de
utilizacion de lamarcay su promocion (literales b y c del articulo 228 de la Decisiéon

486).

El uso amplio de la marca es un factor primordial para establecer su connotacion de
notoria, toda vez que demuestra que el objetivo para el que fue creada se ha cumplido a
cabalidad, es decir que ha servido para identificar los productos o servicios de su titular.

A su vez, la publicidad permite medir el esfuerzo del empresario para difundir su marca,
entendiendo que una promocion prolongada y extensa, junto con la utilizacion de
diferentes medios, lo que tendra como resultado que un mayor niumero de personas llegue
a conocer la marca. En este sentido las pruebas tendientes a demostrar estos elementos
indican el nivel de exposicion que ha tenido el publico en general ante la marca y, por lo
tanto, el conocimiento que tiene de la misma.

Sobre la duracién, amplitud y extensién geografica de la marca “BALON DE ORO”
(Nominativa), asi como de su utilizacion y promocion, la sociedad opositora allega en
primer lugar una captura de pantalla de la enciclopedia en linea Wikipedia en donde se
puede obtener informacion sobre la marca, especialmente la relacionada con su historia
la cual data desde el afio 1956; sus multiples ganadores desde su primer otorgamiento;
historial de entrega masculino y femenino; los tipos de premios otorgados como “Super
Balén de Oro” (1989), “Balén de Oro Honorifico” (1995), “FIFA Balén de Oro Honorifico”
(2014), “Trofeo Kopa” (2018), “Trofeo Yashin” (2019), “Dream Team” (2019-2020), entre
otros.

En adicion a lo anterior, se adecua a este criterio el reporte de la encuesta realizada por
la firma CUORE en octubre de 2023 en el pais andino Peru, la cual evalué el conocimiento
de las marcas “BALON DE ORO” en dicho pais, a través de la realizacion de encuestas
realizadas a Hombres entre los 18 y los 45 afios, residentes en hogares de los niveles
socioecondmicos A2, B, y C, en donde como resultado de la evaluacién a 924 Hinchas y
asistentes a espectaculos futbolisticos, se evidencié que los encuestados también
reconocen que la marca “BALON DE ORO” (Nominativa) distingue un premio que tiene
muchos afios de institucionalizado, catalogandolo con mas de cuarenta y nueve afios de
antigledad.

Sobre el Balon de Oro @)

Menos de 20 afos 6% 97% _
75%
. 29% 17% 15% 3%
| o R S—

Entre 29 y 20 afos 18%
M Lionel Mess O Cristiano Ronalde O Ronaldinho

@ Luka Modric @ Karim Benzema O Robert Lewandowski

Entre 49 y 40 afios ] 29%
¢A quién se le ha entregado el premio?
Entre60ySOafios  ]19%

89%

TOP OF MIND

Entre 39 y 30 afios ] 22%

No sabe/no opina 7%

37%
< 4 12% 12% 8%
]

M Lionel Messi O Cristiano Ronaldo O Karim Benzema
M Robert Lewandowski @ Andrés Iniesta @ Wayne Rooney

RECORDACGION ASISTIDA
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Aunado a lo anterior, se allegan impresiones de pantalla y fotografias que dan cuenta de
la presencia de la marca “BALON DE ORO” en redes sociales como Instagram y Twitter
(X); asi mismo, se menciona dentro de la declaracion jurada rendida por la sefiora
AURORE AMAURY en su calidad de representante legal de la sociedad opositora LES
EDITIONS P. AMAURY, un listado de los premios otorgados a prestigiosos futbolistas
sudamericanos conocidos y reconocidos a nivel mundial.

Ballond'Or &

Ballon d'Or %

Follow all the latest news about Ballon d'Or France Football

26/9/23, 12231 Ballen d'Or #ballondor ({@ballondor) / X

X - Ballon d'Or #ballondor & =

{8} Configuracion

Posts Respuestas Fotos y videos Me gusta

Ballon d"Or #ballondor & # | @ballondor 17
KARIM BENZEMA IS THE 2022 BALLON [YOR

De conformidad con lo anterior, en primera medida es importante aclarar que el uso de
redes sociales corresponde a una estrategia comercial empleada por la mayor parte de
los comerciantes que compiten en el mercado, sin que por ello mismo implique un
reconocimiento mayor por parte de los consumidores. Por el contrario, se trata de
conductas comunes que pueden ser adelantadas para identificar servicios que no gozan
de un reconocimiento superior al promedio.

No obstante lo anterior, del plenario probatorio estudiado hasta aqui, queda demostrado
no solo la existencia de la marca “BALON DE ORO” en el mundo para la identificacion de
los servicios de la clase 41° internacional y a su vez, queda demostrado el uso extenso
gue, de esta se ha hecho para la celebracidon de entrega del premio al mejor jugador de
futbol del afio, actos estos que son un claro referente de un origen empresarial Unico e
inequivoco.
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Asi las cosas, el plenario antes relacionado, corrobora el amplio espectro y alcance que
ha tenido la marca “BALON DE ORO” en el territorio nacional y en el mundo. Por lo tanto,
las pruebas aportadas, son Uutiles, y se consideran determinantes en la declaracién o
reconocimiento de la notoriedad del signo distintivo, pues dan cuenta del grado de su

conocimiento entre los miembros del sector pertinente en el territorio andino.

Conclusiones respecto del analisis probatorio:

Los argumentos antes esgrimidos y el plenario probatorio allegado no solamente ofrecen
una idea general de la situacion del mercado a través del cual la sociedad LES EDITIONS
P. AMAURY desarrolla su actividad empresarial a través de la marca “BALON DE ORO”
(Nominativa), sino que sirven para dar una interpretacion clara de la marca en el escenario
economico.

A juicio de esta Direccion, las pruebas aportadas dan cuenta de que el alto
posicionamiento de la marca “BALON DE ORO” (Nominativa) se ha dado en lo que
respecta al periodo comprendido entre el afio 2018 y el mes de diciembre del afio 2023,
pues las pruebas de uso, y aquellas relativas a su conocimiento dentro de los miembros
del sector pertinente, son lo suficientemente relevantes para inferir que el signo es
considerado como notorio dentro de este.

Adicionalmente, esta Direccidon evidencia dentro del plenario probatorio allegado, un
listado de pronunciamientos de las oficinas de la Union Europea, Peru, México y Turquia,
en donde se ha reconocido la reputaciéon de la que goza la Marca “BALON DE ORO”
desde el afio 2018 y hasta el afio 2023, que aunque no son vinculantes para esta Direccion
en virtud de la independencia de sus actuaciones, si resultan relevantes para la
determinacion de la notoriedad de la marca.

Lo anterior, considerando que a pesar de no encontrarse evidencia para probar los demas
criterios del articulo 228 de la Decisién 486, el conocimiento demostrado es mas que
suficiente para determinar que el signo goza de una calidad especial que lo hace
distinguible y que le permite su facil identificacidon no solo en el territorio de la Comunidad
Andina, sino a nivel mundial, pues debe tenerse en cuenta que no es necesario acreditar
todos los factores descritos en el articulo 228, pues dicha norma debe aplicarse de manera
sistematica con el articulo 224 de la Decision 486 de 2000 en cuanto que un signo puede
ser notorio, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho
conocido.

Esto implica que no hay tarifa probatoria, es decir, eventualmente el acervo probatorio
podr& estar enfocado en criterios diferentes a los indicados en el articulo 228 y no por esta
razén la Superintendencia podra negar la calidad de notorio a un signo.

Entonces, después de un analisis y valoracion general de las pruebas aportadas, se
encuentra que éstas resultan suficientes para declarar la notoriedad de la marca opositora
“BALON DE ORO” (Nominativa) desde el afio 2018 y hasta el mes de diciembre de 2023,
para identificar “organizacion ceremonia de entrega del premio al mejor jugador de fatbol
del afio”, servicios comprendidos en la clase 41° de la Clasificacion Internacional de Niza,
permitiendo a esta Direccion tener claridad en aspectos como el conocimiento de la marca
y su nivel de utilizacion, antigliedad, publicidad y promocién.

Finalmente, frente al argumento del apoderado de la sociedad solicitante, respecto de la
inexistencia de registros marcarios en Colombia de la marca “BALON DE ORO”, esta
Direccidn le recuerda que no es requisito indispensable que una marca que se pretenda
notoria acredite en primera medida su registro como tal en la Comunidad Andina pues, la
definicibn de marca notoria contemplada en el articulo 224 de la Decision 486 de la

Péagina 40 de 48

Sefior ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales:
www.sic.gov.co ~ Teléfono en Bogota: 601 59204 00 ~ Linea gratuita a nivel nacional: 01 8000 910 165
Direccién: Cra. 13 #27 - 00 pisos 1, 3, 4,5,6, 7 v 10 ~ Radicaciones: Av. carrera 7 #31A-36, Bogota D.C.- Colombia
Teléfonos: 601 587 00 00 ~ e-mail: contactenos@sic.gov.co

MNuestro aporte es fundamental,
al usar menos papel contribuimos con
el medio ambiente




COLOMBIA . . 3
o POTENCIA DE LA L./ Industria y Comercio
V|DA _ ;/SUPERINTENDENCIA
Resolucidon N° 26773
Ref. Expediente N° SD2023/0047031
Comision de la Comunidad Andina, 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?3”,
sin que exija tal registro.

En consecuencia, esta Direccidn procedera a realizar el andlisis comparativo entre el
signo solicitado y el signo reconocido como notorio, como quiera que la declaratoria de la
notoriedad de la marca “BALON DE ORO” (Nominativa) se encuentra dentro del periodo
para el cual se solicito el registro del signo que se analiza, esto es el dia 02 de junio de
2023.

Partiendo de lo anterior, esta Direccién procedera con el analisis convocado por la
opositora a la luz de la causal de irregistrabilidad contemplada en el articulo 136 literal h)
de la Decision 486 de 2000.

Andlisis comparativo frente a marca notoria “BALON DE ORO” (Nominativa):

Los signos bajo estudio son los siguientes:

Signo solicitado Signo opositor

LD ,
qEHLL BALON DE ORO

(Nominativo)

GOLD BALL

Dada la importancia y presencia en el mercado nacional y el grado de recordacion del
signo fundamento del presente tramite, el mismo es considerado como notorio, ya que en
su momento se logré acreditar el reconocimiento que tal marca representa para su titular,
asi como el reconocimiento que implica para el consumidor lato.

El prestigio del signo se debe en primer lugar a la calidad del producto o servicio que
identifica, y tal vez como razdn secundaria, a la difusion de este, o en otras palabras, el
empresario primero busca que el signo represente la calidad de su producto o servicio y
después su difusion, 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.

Se ha advertido dentro de la presente resolucion 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 explotacion de su reputacion y, de esta forma, obtener porciones de mercado
apalancéndose en el esfuerzo ajeno.

Entonces, cuando existe un aprovechamiento injustificado 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 cuestion.

23 Titulo XIIl “DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS", Decision 486 del 2000.
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En consecuencia, si bien la norma andina no contempla un rompimiento absoluto del
principio de especialidad en el caso de determinacion de confusién o asociacion, si lo
hace cuando el signo solicitado a registro pueda aprovecharse del prestigio adquirido por
la marca notoria, lo cual debe evitarse para que no se obtengan beneficios por un tercero
de la imagen de la marca notoria.

Una vez realizado el estudio, esta Direccion encuentra que el signo solicitado podria
generar riesqo de confusion o de asociacidon entre el publico consumidor, lo gue
desencadenaria en un aprovechamiento injusto de la reputacion del signo notorio
y atraer clientes hacia sus productos, haciéndoles creer que los productos pretendidos,
son ofrecidos por la marca notoriamente conocida, debido a que, la configuracion visual,
y conceptual de los signos GOLD BALL24y BALON DE ORO genera en el consumidor
un riesgo de confusion indirecta, pues los signos confrontados permiten que en su Vvision
en conjunto se puedan asociar a un origen empresarial en comuan, debido a la semejanza
hallada en su identidad conceptual para la denominacién de sus productos GOLD BALL,
razon por la cual el consumidor esta en la capacidad de establecer una relacion entre
ambas expresiones y por lo mismo puede pensar que se trata de productos que tienen un
origen empresarial en comun.

Razon por la cual, el uso del signo solicitado “GOLD BALL” en el mercado, en especial
cuando se trata de “todo tipo de balones para deportes como lo son: balones de
futbol, balones de baloncesto, balones de voleibol, balones de béisbol de caucho,
balones de fatbol americano. pelotas de deporte, como lo son: pelotas de béisbol,
pelotas de golf, pelotas de tenis, pelotas de tenis blandas, pelotas de tenis de mesa,
pelotas de tenis plataforma, pelotas para juegos de raqueta, pelotas de playa
inflables”, haria que el consumidor los asocie como provenientes del mismo origen
empresarial, sin serlo.

Por otra parte, esta Direccion evidencia que el signo “BALON DE ORO” (Nominativo)
cuenta con una fuerza distintiva intrinseca particular, toda vez que su significado
conceptual no se encuentra asociado a los servicios que identifica, presentdndose como
una marca arbitraria o caprichosa frente a los mismos, lo cual refuerza ain mas su
distintividad.

Asi se observa que, en atencion a que la notoriedad de una marca es fruto del esfuerzo
econdmico del titular, lo cual se revierte en el aumento del valor comercial y publicitario
gue le representa dicha marca, la norma andina extiende su proteccion a las conductas
gue pudieren generar la dilucion de su valor comercial o publicitario, la cual en este caso
se refuerza, debido a lo arbitrario de la expresion ‘BALON DE ORO’ y al uso de una
imagen que corresponde a la representacion grafica de un balén de oro.

En consecuencia, el signo solicitado en registro si se encuentra comprendido en la causal
de irregistrabilidad establecida en articulo 136 literal h) de la Decision 486 de la Comision
de la Comunidad Andina.

Anadlisis de la causal deirreqgistrabilidad establecida en el articulo 137 de la Decisién
486 - Presuntos actos de competencia desleal:

A efectos de probar la situacién de hecho contemplada en el articulo 137 de la Decisién
486, relacionada con la presunta ejecucion de actos de competencia desleal, la sociedad
opositora LES EDITIONS P. AMAURY a través de su apoderado, basa su invocacion en
los siguientes argumentos:

24 Traduccién disponible en: https://www.deepl.com/es/translator#en/es/gold%20ball
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(...) Causal de irregistrabilidad consagrada en el Articulo 137 de la Decisién
486 de la Comunidad Andina.

De lo anterior se desprende entonces que todo comerciante debe obrar de buena
fe en sus negocios y, si bien es normal que las personas traten de obtener ventajas
competitivas en el mercado, lo que no esta permitido es hacerlo por medio de actos
gue resulten contrarios a la competencia leal, a la buena fe y a las sanas
costumbres comerciales.

En el caso en concreto, tenemos que la solicitud de GIVA SPORT SAS, para el
registro de la marca GOLD BALL (Mixta), fue presentada de mala fe pues, como se
desprende de las pruebas que se allegan al presente, el titular de la marca BALON
DE ORO es mi representada Les Editions P. Amaury.

En efecto, la marca BALON DE ORO fue creada en 1956, en Francia, por la revista
francesa de futbol "France Football", publicada por una de las filiales de Les Editions
P. Amaury, a saber, la sociedad francesa denominada L'EQUIPE. La marca BALON
DE ORO se registré en Francia por primera vez en 1978, como marca denominativa
y como marca figurativa. Posteriormente, esta marca se registré en todo el mundo.
Hoy en dia, el premio BALON DE ORO se considera el mas prestigioso de todos
los galardones deportivos y se concede cada afio al mejor futbolista del afio.

De lo anterior queda claro que el creador y titular de la marca BALON DE ORO es
mi representada. Por lo tanto, es posible concluir que en el presente caso existen
indicios razonables para pensar que esta solicitud fue presentada de mala fe y con
el objeto de perpetrar y/o consolidar actos de competencia desleal, por lo que, de
concederse el registro de la marca GOLD BALL a nombre de GIVA SPORT SAS,
se estaria causando un evidente perjuicio a Les Editions P. Amaury, asi como a los
consumidores, como resultado de la confusion que generaria en el mercado, dando
la impresion de que el titular de la marca balén DE OROS es Les Editions P. Amaury
lo cual va en contra de la realidad.

a) Actos de confusion: Violacion del articulo 10 de la Ley 256 de 1996:

En el presente caso se desprende que la reproduccion que estd haciendo GIVA
SPORT SAS de la marca BALON DE ORO, asi como del nombre del premio
futbolistico méas importante, en busca de obtener derechos de exclusiva sobre una
marca idéntica, sin duda generard confusion dentro del consumidor quien la
asociaria inmediatamente con el solicitante mas aun siendo parte de la integrante
con el mismo nombre. Lo anterior, teniendo en cuenta que las expresiones GOLD
BALL de la marca solicitada son comunmente conocidas en el idioma castellano
por lo que el consumidor perfectamente traducira dicha expresion a BALON ORO,
pudiendo entonces relacionarla con la marca de mi representada.

Por tanto, de concederse el registro de la marca solicitada GOLD BALL, el riesgo
de confusion seria inevitable pues el consumidor promedio, ante la identidad entre
las marcas no contaria con las herramientas suficientes para distinguir su origen
empresarial.

b) Actos de explotacion de la reputacion ajena: Violacion del articulo 15 de la
ley 256 de 1996:

El aprovechamiento de la reputacion ajena constituye una forma parasitaria de
competir, pues implica tener una presencia en el mercado a costa del esfuerzo
econdmico e intelectual de un competidor.

En el presente caso, la reproduccién que hace GIVA SPORT SAS del premio
futbolistico BALON DE ORO asi como de la marca BALON DE ORO, teniendo en
cuenta que las expresiones de la marca solicitada al ser traducidas al idioma
castellano significan BALON ORO, se facilitaria la consolidacion de actos de
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explotaciéon de la reputacién ajena proscritos por la Ley 256 de 1996, en la medida
en Natalia Serrano Cardozo estaria sacando provecho del esfuerzo econémico y
creativo de mi representada.

c¢) Clausula general de competencia: Violacidn del articulo 7 de la ley 256 de
1996:

A la luz de los articulos trascritos, podemos afirmar que la solicitud de registro para
la marca GOLD BALL, que se tramita bajo este expediente, fue presentada por
GIVA SPORT SAS, de mala fe y en abierta oposicién a los usos y practicas
honestos en materia comercial, como un intento desleal de apropiarse y
aprovecharse del signo distintivo de un tercero, generando no sélo confusién en el
mercado, sino aprovechandose de la reputacién que la banda se ha forjado durante
varios anos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.

En efecto, como se desprende de las pruebas aportadas y de los argumentos
esgrimidos a lo largo del presente escrito, GIVA SPORT SAS, pretende obtener el
registro de una marca idéntica a la marca BALON DE ORO de Les Editions P.
Amaury., actuando de manera desleal.

Por lo tanto, la solicitud de registro para la marca GOLD BALL incurre en la
prohibicion general del articulo 7 de la Ley 256 de 1966, en concordancia con el
articulo 258 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, en la
medida en que tiene como intencion final confundir al consumidor respecto del
origen del nombre BALON DE ORO, perjudicando los intereses de Les Editions P.
Amaury. (...)

Valoraciéon del acervo probatorio

Para aplicar la causal de irregistrabilidad contemplada en el articulo 137 de la Decision
486 respecto de los actos vinculados a la competencia desleal y la propiedad industrial es
indispensable la verificacién de indicios que permitan concluir que en el mercado se
ejecutara o se propiciara la comisién de un acto de competencia desleal derivado del
registro del signo, mediante la constatacion de pruebas de uso en el mercado de un signo
efectiva y realmente engafioso o de la intencion de su utilizacion a fin de obtener una
ventaja competitiva ilegitima frente a los deméas competidores.

En este orden de ideas, procedera esta Direccion a analizar si en el presente caso se
presentan indicios que permitan inferir que el signo solicitado, se present6 a registro
para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. En primer lugar, sea
del caso advertir que frente a la Propiedad Intelectual, El Tribunal Andino ha determinado
las siguientes particularidades que debe tener un acto para ser considerado desleal:

“1. Que el acto o actividad sean de efectiva competencia, es decir, que el infractor
y la victima estén en una verdadera situacién de rivalidad competitiva, ejerciendo
la_actividad comercial en la misma o analoga forma. 2. Que el acto o la actividad
sea indebido. 3. Que el acto sea susceptible de producir un dafo, seqgun Ascarrelli,
un_acto serad desleal "cuando sea idbéneo para perjudicar a un_empresario
competidor, bastando, por lo tanto la probabilidad del dafio (y no el dafio efectivo)
para justificar la calificacion y la sancién”. (Interpretacion Prejudicial de 17 de abril
de 2008, expedida dentro del proceso 26-1P-2008)

Asi mismo, el Tribunal Andino ha indicado que el grupo clasificado como el de “actos de
competencia desleal por confusion”, goza de las siguientes caracteristicas:

“No se refiere propiamente al analisis de confundibilidad de los signos distintivos,
aungue pueden presentarse situaciones en que la imitacion de un signo distintivo
genere riesgo de confusidbn o asociacion en el puablico consumidor. En
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consecuencia, no se trata de establecer un analisis en materia de confundibilidad
de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra hormativa. Se trata,
entonces, de determinar si dichos actos deshonestos, en relacibn con un
competidor determinado, generan confusion en el publico consumidor respecto del
establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un
competidor.

Sobre este tema, el Tribunal ha manifestado:

“A propdésito de la primera categoria de los actos citados, cabe advertir que los
mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos
de los productos de los competidores, toda vez que tal situacidbn se encuentra
sancionada por un régimen especifico, sino a la confusiébn que aquellos actos
pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los
productos o la actividad econémica de un competidor determinado, impidiéndole
elegir debidamente, segun sus necesidades y deseos.” (Interpretacion Prejudicial
de 13 de enero de 2005. Proceso N° 116- IP-2004, publicada en Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena N° 1172, de 7 de marzo de 2005). La norma se refiere a
cualquier acto capaz de crear confusion por cualquier medio. Lo anterior quiere
decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusion respecto de
los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en
efecto, darse en forma de artificios, engafios, aseveraciones, envio de informacion,
imitaciébn de marcas, productos, envases, envolturas, etc. En este sentido, la
utilizacién de un signo distintivo ajeno. 2°”.

Finalmente, el Tribunal concluye:

“En el marco de los grupos de actos de competencia desleal arriba enunciados, la
Oficina Nacional competente debera concluir si el registro solicitado puede
perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. El primer grupo de
actos, “actos de competencia desleal por confusién”, es el mas emblematico en
relacién con el registro de un signo como marca. Si un competidor solicita el registro
con la finalidad de generar confusion en el mercado como tal.

El andlisis que haga la oficina nacional competente debe partir de “indicios
razonables” que le permitan llegar a la conclusion de que el solicitante del registro,
de mala fe, podria perjudicar a otro competidor en el mercado. Por “indicio
razonable” se debe entender todo hecho, acto u omision del que, por via de
inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicité con el
animo de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal”.

Sobre el fin concurrencial

De acuerdo con el inciso segundo del Articulo 2 de la Ley 256 de 1996, “Los
comportamientos previstos en esta ley tendran la consideracion de actos de competencia
desleal siempre que se realicen en el mercado y con fines concurrenciales. La finalidad
concurrencial del acto se presume cuando éste, por las circunstancias en que se realiza,
se revela objetivamente idoneo para mantener o incrementar la participacion en el
mercado de quien lo realiza o de un tercero.”

“Sobre el punto, es importante resaltar que la finalidad concurrencial a que se alude,
existe cuando el acto es idoneo para mantener o incrementar la posicion en el mercado
de quién lo realiza o bien, de un tercero, pues busca en sintesis, “la afirmacién y
posicionamiento en el mercado de la posicion propia, o la debilitacién o destruccién de
la posicion de otro competidor?6, analisis en el que el criterio preponderante estriba
en la aptitud o idoneidad que la conducta objeto de valoracion tenga para alcanzar los

2 Proceso 51 IP 2013.
26 BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Editorial Civitas. Madrid. 1978. Pag. 349.
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efectos que con ella se persiguen, vale decir, que la actuacion desplegada por quien
la realiz6 sea de tal entidad, que no queden dudas acerca de su intencién de
robustecer o aumentar el lugar propio o ajeno en el mercado, siempre en deterioro de
otro que normalmente es quien demanda.?’

Caso concreto

Vistos los argumentos planteados por la sociedad opositora, esta Direccidn recalca que,
para que se pueda aplicar la causal aludida se hace necesario que medien indicios
suficientes que permitan inferir el posible actuar desleal por parte de la solicitante, por lo
gue tanto la argumentacion como el eventual material probatorio aportado por la sociedad
opositora debe propender por demostrar si quiera la existencia de una presunta finalidad
concurrencial, esto es que medie o existan indicios de la posible comision una conducta
gue lesione, o puede lesionar, a otro concurrente, a los consumidores o al orden
econdmico. Resulta necesario que se verifique el interés del presunto agente infractor en
mejorar su posicion competitiva en relacion con un mercado respecto del cual
guarde un interés competitivo, directo o indirecto con algun otro agente econémico.

En relacién con lo expuesto y una vez analizado todo el material probatorio aportado, se
constatd que no existe evidencia probatoria alguna que demuestre la presencia de algun
indicio que permita inferir que la solicitud de registro del signo bajo analisis podria permitir,
facilitar, consolidar o perpetrar la comisién de un acto de competencia desleal.

Adicionalmente, esta Direccién encuentra que la argumentacion del apoderado de la
sociedad opositora estd encaminada a demostrar que el signo “GOLD BALL” es
confundible con la marca “BALON DE ORQ” gracias a su identidad conceptual y no como
un actuar que se esta desplegando en aras de consolidar a la sociedad GIVA SPORT
SAS solicitante, sobre la sociedad LES EDITIONS P. AMAURY.

Ahora bien, téngase en cuenta que, de conformidad con el articulo 10° de la Ley 256 de
1996, el acto desleal de confusién, que tutela especialmente el interés del consumidor
consistente en “garantizar su capacidad volitiva y decisoria a la hora de intervenir en el
mercado”?8, se configura en los eventos en que se ejecuta en dicho escenario y con fines
concurrenciales cualquier conducta que resulte idénea para provocar en los consumidores
un error “sobre la identidad de la empresa de la que proceden los productos o servicios
gue se le ofrecen”, sin que para su configuracion sea indispensable la efectiva
materializacion de tal efecto perjudicial en el mercado, pues para ello basta con la
existencia de un riesgo de confusion, esto es, de la potencialidad real de la conducta en
cuestion para confundir.

En consecuencia, tal y como se estableci6 en el punto anterior, el signo solicitado no corre
el riesgo de generar confusion respecto de la sociedad opositora, por lo que los supuestos
actos de mala fe que segun el recurrente se configuran a partir de la similitud de los signos
simplemente pierden su sustento.

Por otro lado, en cuanto a la explotacion de la reputacion ajena, “téngase en cuenta que
dicha conducta condena el aprovechamiento indebido del prestigio o fama conseguido por
otro en el mercado lo que, desde luego, debe ser acreditado por quien lo alega, en tanto
gue no basta referir que se tiene determinada trayectoria o reputacion en el mercado, sino

27 Sentencia 901 del 26 de octubre de 2011 por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y
Comercio.

28 BARONA VILAR, Silvia. Competencia Desleal. Tutela jurisdiccional -especialmente proceso civil- y extrajurisdiccional. Tomo I. Tirant
Lo Blanch. Valencia. 2008. Pag. 294

2% |bidem. Pag. 357.
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gue se hace necesario aportar pruebas a la actuacion que asi lo respalden”0, Al respecto,
se evalud y determiné la causal de irregistrabilidad establecida en el literal h) del articulo
136 de la Decision 486, pues el presupuesto de esta causal no trata de establecer un
analisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, sino se trata entonces de
determinar si dichos actos deshonestos, en relacion con un competidor determinado,
generan confusion en el publico consumidor respecto del establecimiento, los productos
o la actividad industrial o comercial de un competidor, lo cual no se prueba en el presente
asunto.

En conclusion, esta Direccion observa que, no se presentan elementos suficientes dentro
del acervo probatorio que permitan inferir sobre la presencia de indicios que determinen
gue la solicitud bajo estudio fue presentado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto
de competencia desleal, y, partiendo del principio de buena fe consagrado en el articulo
83 Constitucional, este Despacho considera que el signo solicitado no se encuentra
incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el articulo 137 de la Decision 486
de la Comunidad Andina.

Finalmente, es preciso anotar que si bien la sociedad opositora allega una serie de
elementos probatorios que buscan ser indicios sobre un presunto uso inadecuado del
signo solicitado en el mercado, correspondera a un escenario diferente analizar si su uso
en el mercado se realiza o realizara de una forma diferente, en tanto esta instancia no es
la competente para analizar dicha situacion.

Lo anterior no obsta para que en el evento en que se configurara un uso diferente del
signo solicitado en registro, el opositor pueda acudir ante las instancias competentes.

Conclusion

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud estd comprendido en la causal de
irregistrabilidad establecida en el articulo 136 literal h) de la Decisién 486 de la Comision
de la Comunidad Andina.

No obstante lo anterior, no estd comprendido en las causales de irregistrabilidad
establecidas en los articulos 136 literal a) y 137 de la Decisién 486 de la Comision de la
Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Direccion,

RESUELVE
ARTICULO 1: Declarar la notoriedad del signo “BALON DE ORO” (Nominativo), para
identificar “organizacion ceremonia de entrega del premio al mejor jugador de futbol

del afio”, servicios comprendidos en la clase 41° de la Clasificacion Internacional de Niza,
para el periodo comprendido entre el afio 2018 y el mes de diciembre de 2023.

ARTICULO 2: Declarar fundada la oposicion interpuesta por la sociedad LES EDITIONS
P. AMAURY, frente a la clase 28° solicitada, en lo que respecta a la causal de
irregistrabilidad establecida en el literal h) del articulo 136 de la Decision 486.

ARTICULO 3: Declarar infundada la oposicién interpuesta por la sociedad GOL-BALL
INC., frente a la clase 28° solicitada.

ARTICULO 4: Negar el registro de la Marca GOLD BALL (Mixta) para distinguir productos

30 Superintendencia de Industria y Comercio, El Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales. Sentencia No. 637 del 28
de septiembre 2011. Expediente No. 05130733
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comprendidos en la clase 28 de la Clasificacion Internacional de Niza3!, solicitada por la
sociedad GIVA SPORT SAS solicitante del registro, por las razones expuestas en la parte
motiva de la presente resolucion.

ARTICULO 5: Notificar a la sociedad GIVA SPORT SAS solicitante del registro, a GOL-
BALL INC y a LES EDITIONS P. AMAURY sociedades opositoras, el contenido de la
presente resolucion, entregandoles copia de esta, advirtiéendoles que contra dicha
resolucion procede el recurso de apelacion ante la Superintendente Delegada para la
Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la fecha
de notificacion.

ARTICULO 6: En firme esta resolucion archivese el expediente.

Notifiquese y Cumplase.
Dado en Bogota D.C., el 24 de mayo de 2024

DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

31 28: Todo tipo de balones para deportes como lo son: balones de fatbol, balones de baloncesto, balones de voleibol, balones de
béisbol de caucho, balones de fltbol americano. Pelotas de deporte, como lo son: pelotas de béisbol, pelotas de golf, pelotas de tenis,
pelotas de tenis blandas, pelotas de tenis de mesa, pelotas de tenis plataforma, pelotas para juegos de raqueta, pelotas de playa

inflables.
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