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Resolucién N° 42698
Ref. Expediente N° SD2022/0120767
Por la cual se decide una solicitud de registro

LA DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS (E)
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el dia 23 de noviembre de 2022, el sefior DIEGO
ALEJANDRO SIERRA GIL, solicité el registro de la marca @UNESPECTADORMAZ
(mixta) para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificacion
Internacional de Nizal.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 985 del 16 de enero de 2023, la
sociedad COMUNICAN S.A., presentd oposicion con fundamento en las causales de
irregistrabilidad contenidas en los literales a) y h) del articulo 136 de la Decision 486 de la
Comision de la Comunidad Andina.

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

“Frente a este punto, es importante destacar que la existencia de una minima
posibilidad de confusion debido a la similitud visual, fonética o conceptual que exista
entre los signos es suficiente para que se niegue el registro de una marca pues se
debe atender a la actitud del consumidor que por naturaleza es desprevenida.

En ese orden de ideas, se debe sefialar que si bien es cierto la expresion para la cual
se solicita el registro no es de tal preponderancia dentro del conjunto marcario; no lo
es menos que al ser referida o solicitada por el consumidor; el mismo lo har& por las
expresiones que lo conforman; es decir, por el vocablo @unEspectadormaz, de tal
suerte, que facilmente puede relacionar la nueva marca con el signo notoriamente
conocida El Espectado

Sefialado lo anterior es dable aclarar que la comparacion frente a los signos; recaeria
sobre las denominaciones que conforman los mismos, es decir, los vocablos
@unEspectadormaz y El espectador, para cuyo caso es dable afirmar que vistas las
marcas en su composicion gramatical son muy similares de tal suerte que las mismas
son confundibles, més aun, si se tiene en cuenta la condicién de notoria de la marca
de mi representada.

Ahora bien, analicemos cada uno de los aspectos de los cuales se deriva la
confundibilidad, para cuyo caso sefialamos en su orden

(.

Nétese como la marca para la cual se solicita el registro; si bien es cierto no resalta
la parte nominativa dentro del conjunto marcario, no lo es menos que la misma hace
parte de este, y es asi como lo referira e identificara el consumidor en el mercado, de
tal suerte, que facilmente el consumidor asociara la marca solicitada con la marca
notoria El Espectador. En otras palabras; el consumidor tendrd como elementos a
analizar los signos: Un Espectador maz y El Espectador.

(..)

Dado que la similitud entre dos marcas depende de los elementos semejantes, o de

1 35: Publicidad; gestion de negocios comerciales; administracion comercial; trabajos de oficina; publicidad cinematografica.
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su semejante disposicién y no de sus diferencias, es evidente que en el caso sub-
examine existe similitud entre ellas, en efecto, las dos marcas comparten de manera
comun el vocablo Espectador, como elemento relevante dentro del conjunto
marcario.

En efecto, como se puede apreciar las variables que se incorporan corresponden al
signo @; el articulo “UN” y un adjetivo calificativo de cantidad el cual es MAZ/MAS;
sin ser estos los elementos distintivos dentro del conjunto marcario, como se aprecia
a continuacion:

@unEspectadormaz /El Espectador

(..)

Ahora bien, teniendo claro los servicios solicitados y los productos y servicios
previamente registrados procedamos a estudiar los diferentes criterios para
demostrar la relacién que existe entre los mismos para lo cual es necesario resaltar
gue ambas marcas pretenden identificar practicamente los mismos servicios
comprendidos en la clase 35 internacional.

En otras palabras, el consumidor que aprecia los servicios para los cuales se solicita
proteccibn de una naturaleza similar que se identificard con la marca
@unEspectadormaz, facilmente pensard que el mismo tiene como origen
empresarial la marca previamente registrada y altamente posicionada El Espectador,
en el mercado colombiano.

(..)

En cuanto al destinatario, cabe advertir que este seria el mismo, en efecto, quien
adquiere productos impresos observa en los mismos anuncios relacionados con
publicidad, es mas, mi poderdante también involucra en su cobertura servicios de
publicidad comprendidos en la clase 35 internacional.

En otras palabras, quien observa la marca notoria El Espectador, de la cual es titular
mi representada hace mas de 120 afios; la cual identifica entre otros productos, los
relacionados con impresos y publicidad; y la marca para la cual se solicita el registro
@unEspectadormaz que pretende identificar los mismos servicios sera facilmente
inducido a error.

(..)

Dicho riesgo de confusibn o asociacién, ya fue explicado en lo expuesto
anteriormente en el punto relativo a confundibilidad de los signos, en donde se
destaca nuevamente que se evidencia el riesgo de asociacién por los productos que
distingue uno y otro signo.

(..)

Como es sabido, una las principales funciones de la marca es identificar el origen
empresarial al que pertenece y cuando se trata de una marca notoriamente conocida
la relacion producto y/o servicio respecto del empresario es mucho mas estrecha y
por ende merece especial proteccion, ello debido a que la marca llega a ser uno de
los activos de mayor valor en la empresa, toda vez que se constituye en un elemento
que capta clientela.

El capital intelectual se reconoce como el activo mas importante que poseen muchas
de las empresas méas grandes y poderosas del mundo; para dichas empresas, el
capital intelectual es la clave de su dominio del mercado y de su rentabilidad continua.
Por ello la sociedad que represento, no es ajena a dicho conocimiento y como tal ha
logrado posicionar su marca El Espectador, en Colombia, por tal razén y previendo
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esta clase de situaciones el legislador Andino permitié dar una especial proteccion a
este tipo de marcas que dentro del mercado desbordan los parametros normales de
uso de cualquier signo.

Es decir, en el consumidor se logra un efecto psicolégico que permite asociar de
forma inmediata el signo notorio con diversos productos o servicios, maxime, si de
estos se puede derivar cualquier clase de relaciébn o asociacion en la mente del
consumidor, que permita que el mismo al ver la marca notoriamente conocida, la
asocie con el signo sobre el cual el empresario original no tiene ninguna clase de
vinculo econémico ni juridico.

La confundibilidad respecto de una marca notoria afecta a la fidelidad del consumidor
lo que tiene un efecto sobre los canales de distribucidon que podrian considerar que
la marca esta perdiendo fuerza distintiva, como sucederia en el caso en estudio, por
la similitud evidente que existe entre los signos @unEspectadormaz y El espectador.

(..)

Respecto al aprovechamiento injusto, este consiste en la aplicaciéon del signo similar
o idéntico a los propios productos o servicios sin la mediacion, participacion o
autorizacion del titular del signo notoriamente conocido, con lo cual efectivamente se
esta beneficiando de su prestigio ya que la imagen del signo notorio es transferible a
los productos o servicios que distingue y si éste es aplicado a otros, pues su prestigio
también, lo cual beneficia a productos o servicios no fabricados por quien tiene el
derecho.

La notoriedad de una marca o de cualquier otro signo, implica un reconocimiento al
esfuerzo del empresario que invirtié grandes sumas de dinero en su posicionamiento,
no solo con grandes campafias publicitarias, sino con un estudio arduo en el campo
de la técnica y la ciencia para lograr un alto nivel de calidad y por ende aceptacion,
satisfaccion y recordacion por parte del consumidor habitual. Razén por la cual, una
marca notoria es sinénimo de calidad, prestigio y buena reputacion, originando en el
consumidor la fidelidad permanente al producto o servicio.

Para el caso en estudio este y otros hechos relevantes seran demostrados dentro de
la etapa procesal establecida para tal fin.”

Que dentro del término concedido para tal efecto, el sefior DIEGO ALEJANDRO SIERRA
GIL, no dio respuesta a la oposicion.

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 que hayan sido planteados, asi como las pruebas presentadas por las partes.
Lo anterior, en atencién a lo previsto en los articulos 146, 148 y 150 de la Decisién 486
de la Comisién 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 Decisién 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 o0 se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, 0 para productos o
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servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusion
o de asociacion.

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposicion andina citada, para que el registro de una marca sea
negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que
el signo solicitado 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, 0 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 semejanzay 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 reproduccién, imitacién, traduccion, transliteracién 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 o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la
dilucion de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”.

2 sLa 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 ideolégica.

*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 confusion o de
asociacion.

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

3 A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretacion Prejudicial proferida en el
Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por si mismos la existencia de relacion, vinculacion o conexion entre
productos y/o servicios:

a) El grado de sustitucion (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexién 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 cedron, 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) Laposibilidad 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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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:

“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”.

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 mecéanicos y también mediante el vaciado.

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 Segunda Edicién. Disponible en_www.rae.es.

8 Traducir.(Del lat. traducére, hacer pasar de un lugar a otro).1. tr. Expresar en una lengua lo que estéa 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 Segunda Edicion. Disponible en www.rae.es.

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

8 Transcribir. (Del lat. transcribére).1. tr. copiar (Il escribir en una parte lo escrito en otra). 2. tr. transliterar.3. tr. Representar elementos

fonéticos, 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 Segunda Edicion. Disponible en_www.rae.es.
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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 esté 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 actian 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 bastara 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 segin 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 andlisis
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;

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 promocion, dentro o fuera de
cualquier Pais Miembro, incluyendo la publicidad y la presentacion en ferias, exposiciones

9 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espafiola [En linea]. Vigésima Segunda Edicion. Disponible en_www.rae.es.
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u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los
que se aplique;

d) el valor de toda inversion efectuada para 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 antigliedad 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 difusién, lo cual implica la identificacion de un ambito temporal y territorial.

Por lo demés, 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 definicion, 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, ortogréfico, fonético y visual.

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

La similitud ortogréfica 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 nUumero de
silabas, las raices o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusion.
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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 tonica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy dificil de
distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para
determinar una posible confusion.

El riesgo de confusion o de asociacion

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

Por su parte el riesgo de asociacion se presenta cuando a pesar de no existir confusion
se vincula econdmica 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 accién 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 funcion publicitaria de la marca, pero se diferencia del
riesgo de diluciébn 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.

Dilucién de la fuerza distintiva del signo notorio

Sobre este tema el Tribunal de Justicia Andino ha dicho!® que el riesgo de dilucién se
presenta cuando el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la
altisima capacidad distintiva y la percepcion 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 dilucion de la fuerza distintiva existe en aquellos signos que son
intrinsecamente distintivos, siendo un factor por 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 sefala el autor F.G. JACOBS: “La esencia de la dilucién en este sentido
clasico es que la difuminacion del caracter distintivo de la marca implica que ésta ya no
provoca la asociacion inmediata con los productos para los que esta registrada y es usada.
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
afos ya no existira la marca Rolls Royce»."!

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 108 IP-2006 marca KRISTAL ESSENCE
1CONCLUSIONES 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
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Es importante mencionar que la jurisprudencia norteamericana ha tratado el tema de la
dilucion de signos con un alto grado de notoriedad, especificando dos variantes de dicha
situacion, la dilucién por empafiamiento y la dilucion por degradacién, 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 que
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 dilucion se refiere especificamente a dos fenébmenos:

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”s,

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 relacién 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:

“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”.

2TY Inc. v. Ruth Perryman; 2002

B3Asunto C-323/09 Interflora Inc Interflora British Unit contra Marks & Spencer plc Flowers Directs Online Limited.
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Acervo probatorio

Al expediente fueron allegadas las siguientes pruebas por parte de la sociedad opositora
COMUNICAN S.A.:

Certificados de registro de las marcas de “El Espectador”.

Facturas comerciales emitidas entre los afios 2021 y 2022 con empresarios que
publicitan a través del El Espectador.

Contratos de concesion mercantil firmados con terceros.

Certificacion emitida por parte de Caracol Television S.A.

Ranking

Certificado Revisor Fiscal junto con la Tarjeta profesional

Videos

Reconocimiento a la excelencia grafica de El Espectador

Premio mundial de disefio para El Espectador

El Espectador gané dos premios de periodismo Simén Bolivar

El Espectador y Cromos fueron galardonados por su excelencia grafica
Premio Simon Bolivar para El Espectador

El Espectador logra mencién de honor en los premios Roche 2020
Cinco premios Simén Bolivar para El Espectador

El Espectador obtuvo dos galardones en los premios de Periodismo CPB

Premio Simén Bolivar.

Pruebas rechazadas

Esta Direccion considera inutil las pruebas solicitadas por parte de la sociedad opositora
mediante las cuales solicita se tenga en cuenta los certificados de registro en Colombia
para las marcas EL ESPECTADOR, comoquiera que se considera innecesaria para
verificar informacion que ya tiene esta Direccion y que ademas esta relacionada con
documentos de naturaleza publica, los cuales pueden ser consultados y descargados a
través del Sistema de Informacion de la Propiedad Industrial SIPI ingresando al
expediente de cada signo respectivo.

Analisis de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal b) del articulo 136 de la

Decision 486
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Confundibilidad con nombre o ensefia comercial

El articulo 605 del Codigo de Comercio, en concordancia con los articulos 191 y 193 de la
mencionada norma supranacional se refieren al nombre comercial, la forma de su nacimiento
y al momento en el cual se predica la existencia de este.

La proteccion del nombre comercial se otorga desde el momento en que ha iniciado el uso
efectivo y real del signo en el mercado. En efecto, nuestra legislacion no establece un
sistema registral para la proteccion de nombres comerciales, sino que el derecho sobre los
mismos se adquiere mediante su primer uso.

A la Superintendencia de Industriay Comercio se le ha asignado la competencia de conceder
el deposito que los comerciantes hagan sobre sus nombres comerciales. Esta inscripcion
tiene un caracter meramente declarativo y no constituye la fuente de un derecho de
exclusividad que le permita al titular actuar contra terceros.

En el caso en particular, si bien, la opositora argumenta la titularidad y derechos obtenidos
frente al nombre comercial EL ESPECTADOR, en el presente caso, ho se presentaron
documentos que permitieran acreditar el uso el uso ininterrumpido, publico, ostensible y
continto en el periodo anterior a la presentacion de la solicitud de registro del mencionado
nombre comercial, en que se fundamenta el presente tramite administrativo, por lo cual, no
se procedera con el estudio de la causal alegada por falta de pruebas que permitan su
estudio.

Analisis de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del articulo 136
de la Decision 486

Estudio de registrabilidad del signo solicitado
Confundibilidad con marcas previamente registradas

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo Sigho Titular Expediente | Niza | Clase | Tramite | Vigencia | Estado
Circulo de
Mixta EXPERIENCIAS EL | COVUNICAN 14243036 10 | 1% | wmarca | 3003/2025 | Registrada
ESPECTADOR S :
Mixta BLACK FRIDAY El | COMUNICAN 14242337 10 | 3538 | Marca | 30/06/2025 | Registrada
Espectador S.A.
. PROFESION LIDER EL | COMUNICAN 16, 35, .
Mixta ESPECTADOR SA. 15197138 10 38 41 Marca 30/11/2025 | Registrada
. Circulo de Experiencias | COMUNICAN 16, 35, .
Mixta EL ESPECTADOR SA. 15190415 10 38, 41 Marca 24/06/2026 | Registrada
_ FOROS EL COMUNICAN _
Mixta ESPECTADOR SA 12023670 9 41 Marca 26/07/2032 | Registrada
Mixta | ELESPECTADOR.COM COMSU/T'CAN 12023498 9 35 Marca | 26/07/2032 | Registrada
Mixta | ELESPECTADOR.COM COMSUQ'CAN 12023487 9 16 Marca | 26/07/2032 | Registrada
. FOROS EL COMUNICAN .
Mixta ESPECTADOR SA. 12023653 9 16 Marca 26/07/2032 | Registrada
Mixta | ELESPECTADOR.COM | COMINICAN 12023636 9 38 Marca | 26/07/2032 | Registrada
. La Pulla EL COMUNICAN 16, 35, .
Mixta ESPECTADOR SA. 16165359 10 38 41 Marca 18/12/2027 | Registrada
. Voces desde el COMUNICAN 35, 38, .
Mixta territorio El Espectador SA. SD2022/0034915 11 a1 Marca 21/06/2033 | Registrada
Mixta Gastronomia & Recetas | COMUNICAN | gpo055/0034893 | 11 | 3238 | Marca | 24/102032 | Registrada
El Espectador S.A. 41
Mixta LaRed Zoocial EIl | COMUNICAN | gro650/0106715 | 11 | 3238 | Marca | 15/06/2033 | Registrada
Espectador S.A. 41
. Dialogos Sociales El COMUNICAN 16, 35, .
Mixta Espectador SA. SD2022/0096743 11 38 41 Marca 05/04/2033 | Registrada
Mixta Somos El Espectador COM;Q'CAN SD2021/0034594 | 11 g% 5> | Marca | 3000012031 | Registrada
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Tipo Sigho Titular Expediente | Niza | Clase | Tramite | Vigencia | Estado
ME ACABO DE
Mixta ENTERAR El COMSUQ'CAN sD2018/0027022 | 11 | *%3% | wmarca | 1211012028 | Registrada
ESPECTADOR o
. Las Igualadas EL COMUNICAN 35, 38, .
Mixta ESPECTADOR SA. SD2017/0066021 11 a1 Marca 08/03/2028 | Registrada
} LAS RESISTENTES EL | COMUNICAN 16, 38, )
Mixta ESPECTADOR SA SD2020/0091297 11 a1 Marca 20/05/2031 | Registrada
GENERACION
Mixta consClENTEEL | COMINICAN | spont0i000a655 | 11 | 203> | Marca | 02/08/2029 | Registrada
ESPECTADOR - :
- NOVIAS DE EL COMUNICAN )
Nominativa ESPECTADOR SA 11173408 9 16 Marca 16/05/2032 | Registrada
Mixta EL ESPECTADOR COMSU/T'CAN 00081671 7 16 Marca | 20/12/2031 | Registrada
) LA REVISTA DE EL COMUNICAN )
Mixta ESPECTADOR SA. 00081670 7 16 Marca 20/12/2031 | Registrada
o LOS MONOSDEEL | COMUNICAN )
Nominativa ESPECTADOR SA 04112691 8 16 Marca 23/06/2025 | Registrada
- EL SALMON de EL COMUNICAN )
Nominativa ESPECTADOR SA 04039930 8 16 Marca 08/11/2024 | Registrada
. REVISTA DEL JUEVES | COMUNICAN )
Mixta EL ESPECTADOR SA. 01063013 7 16 Marca 03/05/2032 | Registrada
EL ESPECTADOR
DEPORTES (NO SE
. REVINDICA COMUNICAN .
Mixta EXCLUSIVIDAD SA 03007681 8 41 Marca 28/08/2033 | Registrada
SOBRE LA PALABRA
DEPORTE)
- EL ESPECTADOR COMUNICAN )
Nominativa COLOMBIA SA. 03005766 8 16 Marca 08/09/2033 | Registrada
Mixta EL ESPECTADOR COMSL’/':"CAN 95056135 7 35 Marca 01/03/2026 | Registrada
Mixta EL ESPECTADOR COMSU;”CAN 95056134 7 16 Marca | 01/03/2026 | Registrada
Mixta EL ESPECTADOR COMSU/T'CAN 05022960 8 41 Marca | 11/10/2025 | Registrada
- COLECCIONES EL COMUNICAN )
Nominativa ESPECTADOR SA. 09113271 9 16 Marca 13/04/2030 | Registrada
o COLEGIOS EL COMUNICAN )
Nominativa ESPECTADOR SA 09113268 9 16 Marca 13/04/2030 | Registrada
CIRCULO DE
Nominativa | EXPERIENCIAS DE EL COMSU":ICAN 09113288 9 16 Marca 13/04/2030 | Registrada
ESPECTADOR s
- BUEN VIAJE EL COMUNICAN )
Nominativa ESPECTADOR SA 09113274 9 16 Marca 13/04/2030 | Registrada
- MI BEBE DE EL COMUNICAN )
Nominativa ESPECTADOR SA. 09113266 9 16 Marca 13/04/2030 | Registrada
EL DEPORTISTA DEL
Nominativa ARO DE EL COMSUX'CAN 06083840 8 2 Marca | 09/03/2027 | Registrada
ESPECTADOR ~
Mixta EL ESPECTADOR COMSUQ'CAN 05022962 8 38 Marca | 11/10/2025 | Registrada
EL DEPORTISTA DEL
Nominativa ARO DE EL COMSUQ'CAN 06083844 8 16 Marca | 09/03/2027 | Registrada
ESPECTADOR o
EL DEPORTISTA DEL
Nominativa ARO DE EL COMSUQ'CAN 06083842 8 38 Marca | 09/03/2027 | Registrada
ESPECTADOR o

Los signos comparados son los siguientes:

Signo solicitado

Signos opositores

ESPECTADOR COLOMBIA /

NOVIAS DE EL ESPECTADOR/ LOS
MONOS DE EL ESPECTADOR / EL
SALMON de EL ESPECTADOR / EL

COLECCIONES EL ESPECTADOR /
COLEGIOS EL ESPECTADOR / CIRCULO
DE EXPERIENCIAS DE EL ESPECTADOR /
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Signo solicitado Signos opositores

BUEN VIAJE EL ESPECTADOR / MI BEBE
DE EL ESPECTADOR / EL DEPORTISTA
DEL ANO DE EL ESPECTADOR/ EL
DEPORTISTA DEL ANO DE EL
ESPECTADOR

(Nominativas)

Circulo v
de EXPERIENCIAS 2
b 4

EL ESPECTADOR B
IDAY LIDER

@unespectadormaz fRIDAY% M
. ook

PANTONE
u

Circuloe
Experiencias
EL ESPECTADOR

L, FOROS L FOROS

)‘ L ESPECTADOR ELESPECTADOR:COM ELESPECTADOR:COM )‘ L ESPECTADOR

GASTRONOMIA

ELESPECTADOR:COM

- La
Dlalogc‘sS.ociales Pulla g

VOCES
DESDE EL TERRITORIO

EL ESPECTADOR

RECETAS
EL ESPECTADOR

EL ESPECTADOR

S‘ (XX + g |
* e () ' ' l ()QS ME ACABO Las LAS*RESISTENTES
ZOOCIAL iiicioon  DE ENTERAR Igtialadas PTG

EL ESPECTADOR

EL ESPECTADOR = ___
EEAI:IIIII I.a R: iata Jueves Esocminrryr B ESPECIADOR

T TSPV e

frEPecmpor | 1 ESPECTADOR EL ESPECTADOR

Reqglas jurisprudenciay doctrinal aplicable ala comparacién de marcas

Comparacion entre signos mixtos

En el analisis comparativo de marcas mixtas, como las antes vistas, es necesario tener
en cuenta que ellos se componen de un elemento denominativo y otro grafico lo que, por
ende, sugiere que debera establecerse cual de estos dos elementos es el predominante.

“Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que
las palabras impactan mas en la mente del consumidor, también puede suceder que el
elemento predominante no sea éste sino el elemento grafico, ya sea que, por su tamafo,
color, disefio y otras caracteristicas puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de
acuerdo con las particularidades de cada caso.”

La regla general nos indica que el elemento dominante de una marca mixta es el
denominativo, lo anterior, en tanto la practica comercial demuestra que un consumidor

14 TJCA, Proceso N° 49-1P-2016
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demanda un producto o servicio empleando su denominacién y no guiandose por la
presencia de elementos decorativos; sin embargo, esta pauta deja de aplicarse cuando
existen razones para dar una mayor relevancia al componente grafico.

El tratadista Carlos Fernandez-Novoa en su obra Tratado de Derecho de Marcas, ha
expuesto algunas hipétesis que permiten desplazar el componente gréfico a un primer
plano:

“La pauta del predominio del elemento denominativo de una marca mixta deja de aplicarse
cuando concurren ciertos factores que imprimen caracter dominante al componente
figurativo de la correspondiente marca mixta. Entre los factores que desplazan a un primer
plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos. A
saber: un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el
componente denominativo de una marca mixta; y un segundo grupo que engloba factores
gue repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el
conjunto de la correspondiente marca mixta.

i) Los factores que afectan negativamente el componente denominativo de la marca
gréfica son aquellos que merman el caracter distintivo de este componente. Entre
los mismos cabe citar, en primer término, la naturaleza descriptiva del componente
denominativo y la circunstancia de que el mismo forma parte de un elevado nidmero
de marcas pertenecientes a terceros (...).

Sobre el elemento denominativo integrado en una marca mixta puede influir
negativamente, en segundo término, la circunstancia de que en el conjunto de la
marca el componente denominativo ocupa un puesto secundario.

i) Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo de una
marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la originalidad
intrinseca del correspondiente componente figurativo (...)"°

Comparacion entre signos nominativos y mixtos

En el presente asunto debemos comparar signos denominativos y mixtos, para lo cual
debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina:*®

e Se debera establecer cual es el elemento predominante en el signo mixto.

e Si el elemento grafico es el preponderante, en principio no habria riesgo de
confusion, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o
concepto.

e Si el elemento denominativo en el signo mixto es preponderante, el cotejo debera
realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos.

La regla general nos indica que el elemento dominante de una marca mixta es el
denominativo, lo anterior, en tanto la practica comercial demuestra que un consumidor
demanda un producto o servicio empleando su denominacién y no guiandose por la
presencia de elementos decorativos; sin embargo, esta pauta deja de aplicarse cuando
existen razones para dar una mayor relevancia al componente grafico.

15 FERNANDEZ-NOVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edicién, 2001, pag. 256

16 TICA, Proceso N° 224-IP-2015
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El tratadista Carlos Fernandez-Novoa en su obra Tratado de Derecho de Marcas, ha
expuesto algunas hipétesis que permiten desplazar el componente grafico a un primer
plano:

“La pauta del predominio del elemento denominativo de una marca mixta deja de aplicarse
cuando concurren ciertos factores que imprimen caracter dominante al componente
figurativo de la correspondiente marca mixta. Entre los factores que desplazan a un primer
plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos. A
saber: un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el
componente denominativo de una marca mixta; y un segundo grupo que engloba factores
que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el
conjunto de la correspondiente marca mixta.

i) Los factores que afectan negativamente el componente denominativo de la marca
gréfica son aquellos que merman el caracter distintivo de este componente. Entre
los mismos cabe citar, en primer término, la naturaleza descriptiva del componente
denominativo y la circunstancia de que el mismo forma parte de un elevado nimero
de marcas pertenecientes a terceros (...).

Sobre el elemento denominativo integrado en una marca mixta puede influir
negativamente, en segundo término, la circunstancia de que en el conjunto de la
marca el componente denominativo ocupa un puesto secundario.

i) Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo de una
marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la originalidad
intrinseca del correspondiente componente figurativo (...)"’

En consecuencia, al caso en estudio deberan aplicarse las siguientes reglas!® para el
cotejo entre los mismos:

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente analisis que en la marca previamente registrada
predomina el elemento nominativo, deberan tenerse en cuenta las siguientes reglas:

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

b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema

(...)

c) Se debe tener en cuentala silaba tonica de los signos a comparar, ya que, Si
ocupa la misma posicion, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre
los signos podria ser evidente.

d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad
de la denominacion.

e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera mas fuerte en
la mente del consumidor, pues esto mostraria como es captada la marca en el
mercado.

17 FERNANDEZ-NOVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edicién, 2001, pag. 256

18 “Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en mdltiples providencias, entre las cuales se
destacan: Interpretacion Prejudicial del 15 de Agosto de 2007 en el proceso 84-IP-2007 y la Interpretacion Prejudicial del 29 de mayo
de 2014 en el proceso 26-1P-2014".
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f) Se debe determinar si existe un elemento comun preponderante o relevante
en ambos signos19”.

Andlisis comparativo

Teniendo en cuenta la naturaleza de los signos en cotejo y dejando de presente que es el
elemento denominativo el preponderante en estos, por cuanto son las palabras las que
usaria el consumidor para demandar los productos y servicios identificados con los signos,
esta Direccién encuentra que los signos bajo estudio apreciados en conjunto de manera
sucesiva y no simultanea presentan similitudes susceptibles de generar confusién o de
inducir a error al publico consumidor (@unespectadormaz / Circulo de EXPERIENCIAS
EL ESPECTADOR / BLACK FRIDAY El Espectador / PROFESION LIDER EL
ESPECTADOR / Circulo de Experiencias EL ESPECTADOR / FOROS EL
ESPECTADOR / ELESPECTADOR.COM / ELESPECTADOR.COM / FOROS EL
ESPECTADOR / ELESPECTADOR.COM / La Pulla EL ESPECTADOR / Voces desde el
territorio El Espectador / Gastronomia & Recetas El Espectador / La Red Zoocial El
Espectador / Dialogos Sociales El Espectador / Somos El Espectador / ME ACABO DE
ENTERAR ElI ESPECTADOR / Las lgualadas EL ESPECTADOR / LAS RESISTENTES
EL ESPECTADOR / GENERACION CONSCIENTE EL ESPECTADOR / NOVIAS DE EL
ESPECTADOR/EL ESPECTADOR /LA REVISTADE EL ESPECTADOR /LOS MONOS
DE EL ESPECTADOR / EL SALMON de EL ESPECTADOR / REVISTA DEL JUEVES EL
ESPECTADOR / EL ESPECTADOR DEPORTES (NO SE REVINDICA EXCLUSIVIDAD
SOBRE LA PALABRA DEPORTE) / EL ESPECTADOR COLOMBIA / EL ESPECTADOR
/| EL ESPECTADOR / EL ESPECTADOR / COLECCIONES EL ESPECTADOR /
COLEGIOS EL ESPECTADOR / CIRCULO DE EXPERIENCIAS DE EL ESPECTADOR /
BUEN VIAJE EL ESPECTADOR / Ml BEBE DE EL ESPECTADOR / EL DEPORTISTA
DEL ANO DE EL ESPECTADOR / EL ESPECTADOR / EL DEPORTISTA DEL ANO DE
EL ESPECTADOR / EL DEPORTISTA DEL ANO DE EL ESPECTADOR).

En efecto, se observa que son gramaticalmente similares por cuanto el signo solicitado
en primera instancia reproduce en su totalidad el elemento comun y caracteristico de las
marcas previamente registradas ESPECTADOR, sin que la inclusion de la raiz “@UN”" y
la terminacién “MAZ” presente en la marca solicitada logre diluir el riesgo de confusion
latente, pues no hay duda de que el elemento preponderante dentro de las marcas
opositoras es la expresion arbitraria “ESPECTADOR”.

Por otra parte, las expresiones cotejadas se articulan de forma semejante y por ende, los
consumidores en una primera impresion podrian asociar los signos con el mismo origen
empresarial o creer que se trata de una nueva linea de servicios de las marcas registradas
denominada “@unespectadormaz”, cuando en realidad los signos estan protegidos por
diferentes empresarios, aunado a que la sociedad opositora ha consolidado un namero
importante de marcas con la expresién objeto de controversia.

En consecuencia, es posible ver que el elemento nominativo sobresaliente en el signo
solicitado hace parte de las marcas opositoras, elemento relevante en la configuracion del
signo y que resalta respecto de los demas, configurandose asi una reproduccion total del
rasgo comun y caracteristico de las marcas previamente registradas, no siendo los demas
elementos que hacen parte del signo solicitado suficientes para que el consumidor pueda
diferenciar los signos en el mercado.

19 TJCA, Proceso N° 127-IP-2016
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Asi las cosas, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los signos confrontados,
en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos exigidos por la causal
de irregistrabilidad en estudio.

Conexion competitiva
El signo solicitado pretende distinguir:

35: Publicidad; gestion de negocios comerciales; administracion comercial; trabajos de
oficina; publicidad cinematografica.

Los signos registrados identifican:
Expedientes Productos y servicios

14243036 16: Tarjetas, cupones impresos, formularios impresos, publicaciones
impresas, certificados de premios impresos, revistas de interés
general, revistas [publicaciones periédicas], impresos en general.

35: Administracion de programas de fidelizacion basados en
descuentos o incentivos, promocién de ventas mediante programas
de fidelizacion de clientes por cuenta de terceros, servicios de
fidelizacion de clientes y de clubes de clientes con fines comerciales,
promocionales o publicitarios, servicios de publicidad y provision de
informacion comercial a través de una pagina de internet; servicios de
promocion de bienes y servicios de terceros a través de una pagina
de internet; servicios de publicidad y mercadeo prestados a través de
medios de comunicacion, particularmente, paginas de internet, social
media, motores de busqueda, dispositivos maoviles, blogs y similares;
servicios de publicidad y mercadeo; servicios de comercializaciéon de
productos o servicios de terceros a través de una pagina de internet
0 medios similares de comunicacion.

38: Servicios de telecomunicaciones; particularmente, la provision y
transmision de datos y documentos electrénicos a través de diversos
canales de comunicacién; provision de canales de intercambio de
datos a través de una pagina de internet, servicios de
telecomunicaciones por internet relacionados con beneficios que se
tienen por pertenecer a un club determinado, asi como eventos y
noticias de interés que se preparan para suscriptores.

41: Servicios de entretenimiento.

14242337 35: Servicios de publicidad y provision de informacion comercial a

través de una pagina de internet; servicios de promocioén de bienes y
servicios de terceros a través de una pagina de internet; servicios de
publicidad y mercadeo prestados a traves de medios de
comunicacién, particularmente, paginas de internet, social media,
motores de busqueda, dispositivos moviles, blogs y similares;
servicios de publicidad y mercadeo; servicios de comercializaciéon de
productos o servicios de terceros a través de una pagina de internet
0 medios similares de comunicacion.
38: Servicios de telecomunicaciones; particularmente, la provision y
transmision de datos y documentos electrénicos a través de diversos
canales de comunicacién; provision de canales de intercambio de
datos a través de una pagina de internet.
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15197138 16: Tarjetas, cupones impresos, formularios impresos, publicaciones
impresas, certificados de premios impresos, revistas de interés
general, revistas [publicaciones periddicas], impresos en general.

35: Administracion de programas de fidelizacion basados en
descuentos o incentivos, promocion de ventas mediante programas
de fidelizaciébn de clientes por cuenta de terceros, servicios de
fidelizacion de clientes y de clubes de clientes con fines comerciales,
promocionales o publicitarios, servicios de publicidad y provision de
informacion comercial a través de una pagina de internet; servicios de
promocién de bienes y servicios de terceros a través de una pagina
de internet; servicios de publicidad y mercadeo prestados a través de
medios de comunicacion, particularmente, paginas de internet, social
media, motores de busqueda, dispositivos maoviles, blogs y similares;
servicios de publicidad y mercadeo; servicios de comercializacion de
productos o servicios de terceros a través de una pagina de internet
o medios similares de comunicacion.

38: Servicios de telecomunicaciones; particularmente, la provision y
transmision de datos y documentos electronicos a través de diversos
canales de comunicacion; provision de canales de intercambio de
datos a través de una pagina de internet, servicios de
telecomunicaciones por internet relacionados con beneficios que se
tienen por pertenecer a un club determinado, asi como eventos y
noticias de interés que se preparan para suscriptores.

41: Servicios de entretenimiento.

15190415 16: Tarjetas, cupones impresos, formularios impresos, publicaciones
impresas, certificados de premios impresos, revistas de interés
general, revistas [publicaciones periédicas], impresos en general.

35: Administracion de programas de fidelizacibn basados en
descuentos o incentivos, promocidon de ventas mediante programas
de fidelizaciébn de clientes por cuenta de terceros, servicios de
fidelizacion de clientes y de clubes de clientes con fines comerciales,
promocionales o publicitarios, servicios de publicidad y provisiéon de
informacion comercial a través de una pagina de internet; servicios de
promocion de bienes y servicios de terceros a través de una pégina
de internet; servicios de publicidad y mercadeo prestados a través de
medios de comunicacion, particularmente, paginas de internet, social
media, motores de busqueda, dispositivos maoviles, blogs y similares;
servicios de publicidad y mercadeo; servicios de comercializaciéon de
productos o servicios de terceros a través de una pagina de internet
0 medios similares de comunicacion.

38: Servicios de telecomunicaciones; particularmente, la provision y
transmision de datos y documentos electrénicos a través de diversos
canales de comunicacién; provision de canales de intercambio de
datos a través de una pagina de internet, servicios de
telecomunicaciones por internet relacionados con beneficios que se
tienen por pertenecer a un club determinado, asi como eventos y
noticias de interés que se preparan para suscriptores.

41: Servicios de entretenimiento.

12023670 41: Educacién; formacion; esparcimiento; actividades deportivas y
culturales.
12023498 35: Publicidad; gestion de negocios comerciales; administracion

comercial; trabajos de oficina, publicacion, comercializacion,
Pagina 18 de 37

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 p . 3
o POTENCIA DE LA L./ Industria y Comercio
V|DA | ;/SUPERINTENDENCIA
Resolucion N° 42698

Ref. Expediente N° SD2022/0120767

distribucion y venta de toda clase de periddicos, diarios, revistas,
libros, folletos e impresos, material de instruccion y negocios.

12023487 16: Papel, cartdén y articulos de estas materias no comprendidos en
otras clases; productos de imprenta; articulos de encuadernacion;
fotografias; papeleria; adhesivos (pegamentos) para la papeleria o la
casa; material para artistas; pinceles; maquinas de escribir y articulos
de oficina (excepto muebles); material de instruccion o de ensefianza
(excepto aparatos); materias plasticas para embalaje (no
comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés;
periodicos; boletines; revistas; material publicitario impreso.

12023653 16: Papel, cartdon y articulos de estas materias no comprendidos en
otras clases; productos de imprenta; articulos de encuadernacion;
fotografias; papeleria; adhesivos (pegamentos) para la papeleria o la
casa; material para artistas; pinceles; maquinas de escribir y articulos
de oficina (excepto muebles); material de instruccion o de ensefianza
(excepto aparatos); materias plasticas para embalaje (no
comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés;
periodicos; boletines; revistas; material publicitario impreso.

12023636 38: Telecomunicaciones.

16165359 16: Tarjetas, cupones impresos, formularios impresos, publicaciones
impresas, certificados de premios impresos, revistas de interés
general, revistas [publicaciones periédicas], impresos en general.

35: Administracion de programas de fidelizacion basados en
descuentos o incentivos, promocién de ventas mediante programas
de fidelizaciébn de clientes por cuenta de terceros, servicios de
fidelizacion de clientes y de clubes de clientes con fines comerciales,
promocionales o publicitarios, servicios de publicidad y provisiéon de
informacion comercial a través de una pagina de internet; servicios de
promocion de bienes y servicios de terceros a través de una pagina
de internet; servicios de publicidad y mercadeo prestados a través de
medios de comunicacion, particularmente, paginas de internet, social
media, motores de busqueda, dispositivos maviles, blogs y similares;
servicios de publicidad y mercadeo; servicios de comercializacion de
productos o servicios de terceros a través de una pagina de internet
0 medios similares de comunicacion.

38: Servicios de telecomunicaciones; particularmente, la provision y
transmision de datos y documentos electrénicos a través de diversos
canales de comunicacién; provision de canales de intercambio de
datos a través de una pagina de internet, servicios de
telecomunicaciones por internet relacionados con beneficios que se
tienen por pertenecer a un club determinado, asi como eventos y
noticias de interés que se preparan para suscriptores.

41: Servicios de entretenimiento.

SD2022/0034915 35: Servicios de publicidad, gestién de negocios comerciales.
38: Servicios de telecomunicaciones, servicios de difusion de
programas de audio para reproductores portatiles [podcasting].
41: Educacion, formacion, produccion de pddcasts facilitacion de
esparcimiento en forma de podcasts.
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SD2022/0034893 35: Administracion de programas de fidelizacion basados en
descuentos o incentivos, promocion de ventas mediante programas
de fidelizacion de clientes por cuenta de terceros, servicios de
fidelizacién de clientes y de clubes de clientes con fines comerciales,
promocionales o publicitarios, servicios de publicidad y provision de
informacion comercial a través de una pagina de internet; servicios de
promocién de bienes y servicios de terceros a través de una pagina
de internet; servicios de publicidad y mercadeo prestados a través de
medios de comunicacion, particularmente, paginas de internet, social
media, motores de busqueda, dispositivos maviles, blogs y similares;
servicios de publicidad y mercadeo; servicios de comercializacion de
productos o servicios de terceros a través de una pagina de internet
0 medios similares de comunicacion.

38: Servicios de telecomunicaciones; particularmente, la provision y
transmision de datos y documentos electronicos a través de diversos
canales de comunicacién; provision de canales de intercambio de
datos a través de una pagina de internet, servicios de
telecomunicaciones por internet relacionados con servicios
gastrondémicos, asi como eventos y noticias de interés que se
preparan para suscriptores.

41: Servicios de educacion, formacion y esparcimiento relacionados
con el sector gastronémico.

SD2022/0106715 35: Administracion de programas de fidelizacion basados en
descuentos o incentivos, promocion de ventas mediante programas
de fidelizacion de clientes por cuenta de terceros, servicios de
fidelizacion de clientes y de clubes de clientes con fines comerciales,
promocionales o publicitarios, servicios de publicidad y provision de
informacion comercial a través de una pagina de internet; servicios de
promocién de bienes y servicios de terceros a través de una pagina
de internet; servicios de publicidad y mercadeo prestados a través de
medios de comunicacion,; particularmente, paginas de internet, social
media, motores de busqueda, dispositivos maviles, blogs y similares;
servicios de publicidad y mercadeo; servicios de comercializacion de
productos o servicios de terceros a través de una pagina de internet
o medios similares de comunicacion.

38: Servicios de telecomunicaciones; particularmente, la provision y
transmision de datos y documentos electronicos a través de diversos
canales de comunicacion; provision de canales de intercambio de
datos a través de una pagina de internet, servicios de
telecomunicaciones por internet relacionados con beneficios que se
tienen por pertenecer a un club determinado, asi como eventos y
noticias de interés que se preparan para suscriptores.

41: Servicios de educacién y entretenimiento.

SD2022/0096743 16: Tarjetas, cupones impresos, formularios impresos, publicaciones
impresas, certificados de premios impresos, revistas de interés
general, revistas [publicaciones periédicas], impresos en general.

35: Administracion de programas de fidelizacibn basados en
descuentos o incentivos, promocién de ventas mediante programas
de fidelizaciébn de clientes por cuenta de terceros, servicios de
fidelizacion de clientes y de clubes de clientes con fines comerciales,
promocionales o publicitarios, servicios de publicidad y provision de
informacion comercial a través de una pagina de internet; servicios de
promocion de bienes y servicios de terceros a través de una péagina
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de internet; servicios de publicidad y mercadeo prestados a través de
medios de comunicacion,; particularmente, paginas de internet, social
media, motores de busqueda, dispositivos maoviles, blogs y similares;
servicios de publicidad y mercadeo; servicios de comercializacion de
productos o servicios de terceros a través de una pagina de internet
o medios similares de comunicacion.

38: Servicios de telecomunicaciones; particularmente, la provision y
transmision de datos y documentos electronicos a través de diversos
canales de comunicacion; provision de canales de intercambio de
datos a través de una pagina de internet, servicios de
telecomunicaciones por internet relacionados con beneficios que se
tienen por pertenecer a un club determinado, asi como eventos y
noticias de interés que se preparan para suscriptores.

41: Servicios de entretenimiento.

SD2021/0034594 16: Publicaciones impresas, certificados de premios impresos,
revistas de interés general, revistas [publicaciones periédicas],
impresos en general.

35: Publicidad, publicidad callejera, publicidad, cinematografica,
publicidad directa, publicidad en linea, publicidad exterior, publicidad
para terceros, publicidad por correspondencia, publicidad por Internet,
publicidad radiofénica, publicidad televisada, relaciones publicas,
publicidad a través de todo tipo de medios de comunicacion publicos,
servicios de publicidad para despertar la conciencia publica sobre
cuestiones relacionadas con la paz, aspectos sociales vy
medioambientales, servicios de publicidad para la promocion de la
concienciacion publica sobre el bienestar social, difusion de
publicidad por Internet para terceros, publicidad en carteleras
electrénicas, servicios de publicidad digital, servicios de publicidad en
prensa, publicidad a través de una red informética.

38: Servicios de telecomunicaciones; particularmente, la provision y
transmision de datos y documentos electronicos a través de diversos
canales de comunicacion; provision de canales de intercambio de
datos a través de una pagina de internet, servicios de
telecomunicaciones por internet relacionados con la paz, aspectos
sociales y medioambientales.

41: Servicios de educacion, formacion y esparcimiento con enfoque
social.

SD2018/0027022 35: La exportacion industrial y comercial en todas las formas, del
negocio de las artes graficas, la redaccion, edicidn, publicacion y
distribucion y venta de toda clase de periédicos diarios, revistas,
libros, folletos e impresos, libros y material de instruccién; publicidad
y negocios.

38: Agencias de informacién (noticias), agencias de prensa, alquiler
de aparatos de comunicacion, servicios de buzén de voz,
comunicaciones por terminales de computadora, transmision de
mensajes e imagenes asistida por computadora, comunicaciones por
redes de fibra 6ptica, comunicaciones por terminales de computadora,
comunicaciones por terminales de ordenador, comunicaciones
radiofénicas, comunicaciones telefénicas, envio de comunicados
(noticias), servicios de conexion telematica a una red informatica
mundial, correo electronico, difusion de programas de television,
emisiones de television, emisiones radiofénicas, servicios de
encaminamiento y enlace para telecomunicaciones, envio de
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comunicados (noticias), envio de mensajes, envio de telegramas,
facilitacion de acceso a bases de datos, transmision de faxes,
provision de foros de discusion (chats) en internet, informacion sobre
telecomunicaciones, envio de mensajes, agencia de noticias,
transmision.

41: Educacién, formacion, esparcimiento, actividades deportivas y
culturales, especialmente los servicios cuyo fin esencial es el
entretenimiento, la diversion o el recreo de los individuos.

SD2017/0066021 35: Publicidad y gestién de negocios comerciales relacionados con
noticias en las diferentes areas de interés general.
38: Servicios de telecomunicaciones; particularmente, la provision y
transmision de datos y documentos electronicos a través de diversos
canales de comunicacién; provision de canales de intercambio de
datos a través de una pagina de internet, servicios de
telecomunicaciones por internet relacionados con beneficios que se
tienen por pertenecer a un club determinado, asi como eventos y
noticias de interés que se preparan para suscriptores.
41: Servicios de entretenimiento, servicios de reporteros de prensa en
forma de andlisis y comentarios de noticias.

SD2020/0091297 16: Publicaciones impresas, publicaciones periddicas; periodicos,
revistas y otras publicaciones.
38: Servicios de telecomunicaciones; particularmente, la provision y
transmision de datos y documentos electronicos a travées de diversos
canales de comunicacién; provision de canales de intercambio de
datos a través de una pagina de internet, servicios de
telecomunicaciones por internet relacionados con beneficios que se
tienen por pertenecer a un club determinado, asi como eventos y
noticias de interés que se preparan para suscriptores.
41: Servicios de entretenimiento; actividades deportivas, recreativas
y culturales; publicacion de textos que no sean publicitarios;
publicacién en linea de libros y revistas especializadas en formato
electrénico; publicacion en linea de publicaciones periddicas
electrénicas.

SD2019/0004655 16: Publicaciones impresas, certificados de premios impresos,
revistas de interés general, revistas [publicaciones periddicas].
35: Publicidad, publicidad callejera, publicidad, cinematogréfica,
publicidad directa, publicidad en linea, publicidad exterior, publicidad
para terceros, publicidad por correspondencia, publicidad por Internet,
publicidad radiofénica, publicidad televisada, relaciones publicas,
publicidad a través de todo tipo de medios de comunicacion publicos,
servicios de publicidad para despertar la conciencia publica sobre
cuestiones relacionadas con la paz, aspectos sociales vy
medioambientales, servicios de publicidad para la promocion de la
concienciacion publica sobre el bienestar social, difusion de
publicidad por Internet para terceros, publicidad en carteleras
electrénicas, servicios de publicidad digital, servicios de publicidad en
prensa, publicidad a través de una red informética.
38: Servicios de telecomunicaciones; particularmente, la provision y
transmision de datos y documentos electronicos a través de diversos
canales de comunicacion; provision de canales de intercambio de
datos a través de una pagina de internet, servicios de
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telecomunicaciones por internet relacionados con la paz, aspectos
sociales y medioambientales.

41: Servicios de educacion, formacion y esparcimiento con enfoque
social.

11173408 16: Papel, cartdn y articulos de estas materias no comprendidos en
otras clases; productos de imprenta; articulos de encuadernacion;
fotografias; papeleria; adhesivos (pegamentos) para la papeleria o la
casa; material para artistas; pinceles; maquinas de escribir y articulos
de oficina (excepto muebles); material de instruccion o de ensefianza
(excepto aparatos); materias plasticas para embalaje (no
comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés;
periddicos; boletines; revistas; material publicitario impreso.

00081671 16: Diarios, periddicos, revistas y otras publicaciones; papel, carton y
articulos de estas materias, no comprendidos en otras clases;
productos de imprenta; articulos de encuadernacion; fotografias;
papeleria; adhesivos para la papeleria o la casa; material para
artistas; pinceles; maquinas de escribir y articulos de oficina (excepto
muebles); material de instruccidn o de ensefianza (excepto aparatos);
materias plasticas para embalaje (no comprendidos en otras clase);
naipes caracteres de imprenta; clichés.

00081670 16: Revistas, diarios, periddicos y otras publicaciones; papel, cartény
articulos de estas materias, no comprendidos en otras clases;
productos de imprenta; articulos de encuadernacion; fotografias;
papeleria; adhesivos para la papeleria o la casa; material para
artistas; pinceles; maquinas de escribir y articulos de oficina (excepto
muebles); material de instruccibn o de ensefianza (excepto
aparatos);materias plasticas para embalaje (ho comprendidos en
otras clases);naipes caracteres de imprenta; clichés.

04112691 16: Material de instruccion o de ensefianza; revistas.

04039930 16: Papel, cartén y articulos de estas materias no comprendidos en
otras clases; productos de imprenta; articulos de encuadernacion;
fotografias; papeleria; adhesivos (pegamentos) para la papeleria o la
casa; material para artistas; pinceles; maquinas de escribir y articulos
de oficina (excepto muebles); material de instruccién o de ensefianza
(excepto aparatos); materias plasticas para embalaje (no
comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta;
clichés.

01063013 16: Diarios, periodicos, revistas y otras publicaciones; papel, carton y
articulos de estas materias no comprendidos en otras clases;
productos de imprenta; articulos de encuadernacion; fotografias;
papeleria; adhesivos para papeleria o la casa; material para artistas;
pinceles; maquinas de escribir y articulos de oficina (excepto
muebles); material de instruccion o de ensefianza (excepto aparatos);
materias plasticas para embalaje (no comprendidos en otras clases);
naipes; caracteres de imprenta; clichés.

03007681 41: Educacién, formacion, esparcimiento, actividades deportivas y
culturales, especialmente los servicios cuyo fin esencial es el
entretenimiento, la diversion o el recreo de los individuos.
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03005766 16: Papel, cartdén y articulos de estas materias no comprendidos en
otras clases; productos de imprenta; articulos de encuadernacion;
fotografias; papeleria; adhesivos (pegamentos) para la papeleria o la
casa; material para artistas; pince- les; maquinas de escribir y
articulos de oficina (excepto muebles); material de instruccion o de
ensefianza (excepto aparatos); materias plasticas para embalaje (no
comprendidos en otras clases) naipes; caracteres de imprenta,
clichés.

95056135 35: La exportacion industrial y comercial en todas las formas, del
negocio de las artes graficas, la redaccion, edicion, publicacion y
distribucion y venta de toda clase de periodicos diarios, revistas,
libros, folletos e impresos, libros y material de instruccién; publicidad
y negocios, servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificacion
Internacional de Niza.

95056134 16: Todos los productos comprendidos en la clase 16 de la
Clasificacion Internacional de Niza.

05022960 41: Educacion; formacion; esparcimiento; actividades deportivas y
culturales.
09113271 16: Papel, cartdén y articulos de estas materias no comprendidos en

otras clases; productos de imprenta; articulos de encuadernacion;
fotografias; papeleria; adhesivos (pegamentos) para la papeleria o la
casa; material para artistas; pinceles; maquinas de escribir y articulos
de oficina (excepto muebles); material de instruccion o de ensefianza
(excepto aparatos); materias plasticas para embalaje (no
comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés.

09113268 16: Papel, cartdén y articulos de estas materias no comprendidos en
otras clases; productos de imprenta; articulos de encuadernacion;
fotografias; papeleria; adhesivos (pegamentos) para la papeleria o la
casa; material para artistas; pinceles; maquinas de escribir y articulos
de oficina (excepto muebles); material de instruccion o de ensefianza
(excepto aparatos); materias plasticas para embalaje (no
comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés.

09113288 16: Papel, cartdén y articulos de estas materias no comprendidos en
otras clases; productos de imprenta; articulos de encuadernacion;
fotografias; papeleria; adhesivos (pegamentos) para la papeleria o la
casa; material para artistas; pinceles; maquinas de escribir y articulos
de oficina (excepto muebles); material de instruccion o de ensefianza
(excepto aparatos); materias plasticas para embalaje (no
comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés.

09113274 16: Papel, cartdén y articulos de estas materias no comprendidos en
otras clases; productos de imprenta; articulos de encuadernacion;
fotografias; papeleria; adhesivos (pegamentos) para la papeleria o la
casa; material para artistas; pinceles; maquinas de escribir y articulos
de oficina (excepto muebles); material de instruccion o de ensefianza
(excepto aparatos); materias plasticas para embalaje (no
comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés.
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09113266 16: Papel, cartdon y articulos de estas materias no comprendidos en
otras clases; productos de imprenta; articulos de encuadernacion;
fotografias; papeleria; adhesivos (pegamentos) para la papeleria o la
casa; material para artistas; pinceles; maquinas de escribir y articulos
de oficina (excepto muebles); material de instruccion o de ensefianza
(excepto aparatos); materias plasticas para embalaje (no
comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés.

06083840 41: Educacion; formacion; esparcimiento; actividades deportivas y
culturales, especialmente los servicios cuyo fin esencial es el
entretenimiento, la diversion o el recreo de los individuos.

05022962 38: Servicios de telecomunicaciones.

06083844 16: Papel, cartdon y articulos de estas materias no comprendidos en
otras clases; productos de imprenta; articulos de encuadernacion;
fotografias; papeleria; adhesivos (pegamentos) para la papeleria o la
casa; material para artistas; pinceles; maquinas de escribir y articulos
de oficina (excepto muebles); material de instruccion o de ensefianza
(excepto aparatos); materias plasticas para embalaje (no
comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés.

06083842 38: Telecomunicaciones.

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la
IP-100 de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Direccion
observa que en el presente caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para
concluir que hay relacién o conexidad entre los productos y servicios que identifican los
signos objeto de comparacién, como se procede a explicar.

Conexién competitiva con oposicion entre servicios de la Clase 35 Internacional

Identidad: De la anterior relacién de servicios se establece que, el signo solicitado
pretende identificar servicios de la Clase 35, los cuales no so6lo se encuentran dentro de
la misma clase de servicios protegidos por las marcas previas bajo Expedientes No.
12023498 / SD2022/0034915, sino que ademas, no hay duda de la relacion entre los
signos confrontados toda vez que se trata, exactamente, de los mismos servicios en lo
gue hace referencia a reparacion y mantenimiento de hardware (Publicidad; gestién de
negocios comerciales; administracion comercial; trabajos de oficina / Publicidad;
gestién de negocios comerciales; administracion_comercial; trabajos de oficina /
Servicios de publicidad, gestién de negocios comerciales).

En el caso concreto, es clara la conexion competitiva existente entre los signos
confrontados, en la medida en que los dos gozan de la misma estructura, caracteristicas,
comparten el género, la naturaleza, sus finalidades y son adquiridos por consumidores
interesados en servicios de Publicidad; gestion de neqgocios comerciales;
administracion comercial; trabajos de oficina, dejando esto como consecuencia que
el publico consumidor se confunda entre uno y otro servicio, lo cual incrementa el riesgo
de confusion.

De acuerdo con la cobertura descrita, se trata de servicios que no solo se encuentran
ubicados en la misma clase, sino que comparten la misma finalidad (Publicidad; gestion
de negocios comerciales; administracién_comercial; trabajos de oficina), de tal
manera que en ambos casos es posible acceder a uno u otro a través de los mismos
canales de comercializacion.
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Andlisis de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) del articulo 136 de
la Decision 486

Notoriedad del Signo Distintivo Opositor

La opositora alega la notoriedad del siguiente signo:

Signo Titular Cobertura
Periddicos de la Clase 16 y servicios

H IJ HS PHGFI}\“U I{ Corgli?jcan periodisticos de la Clase 41 de la

Clasificacion Internacional de Niza.

Esta Direccion al revisar cada uno de los documentos que obran en el expediente, se
pudo constatar que, conforme a la Resolucion No. 63360 del 30 de septiembre de 2021,
emitida por esta Superintendencia, cuya vigencia inicio el 1 de enero de 2022, la sociedad
opositora COMUNICAN S.A., realiz6 el pago correspondiente a la invocacion de
notoriedad dentro de un trdmite de oposicidn, la tasa correspondiente a la presentacion
de una oposicidn y la tasa correspondiente a la solicitud de prérroga.

Valoraciéon 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 relacion 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 probar; iii) la utilidad de una prueba
debe revisar que no sea manifiestamente superflua, es decir, que no tenga razon de ser,
porgue ya estan probados los hechos o porque el hecho esta exento de prueba [...]%°%".

Procedera la Direccién a valorar el acervo probatorio aportado por la opositora que busca
demostrar la notoriedad del signo EL ESPECTADOR (mixto), teniendo en cuenta los
criterios para declarar la notoriedad de un signo, que establece el literal a) del articulo 228
de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina.

En este caso para determinar la notoriedad de un signo se debe verificar los siguientes
criterios:

1. El grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del
publico.

2. La duracion, la magnitud y el alcance geografico de cualquier utilizacién de la marca

3. La duracion, la magnitud y el alcance geografico de cualquier promocién de la marca,
incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentacion, en ferias o exposiciones de
los productos o servicios a los que se aplique la marca.

4. La duracion y el alcance geografico de cualquier registro y/o cualquier solicitud de
registro, la marca, en la medida en que reflejan la utilizacion o el reconocimiento de la
marca.

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. Unico de radicacién 11001-03-25-000-2015-00018-00.
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5. El valor asociado a la marca

Entonces, después de un andlisis y valoracion general de las pruebas aportadas, se
encuentra que éstas resultan suficientes para probar la notoriedad de la marca analizada
en Colombia en el momento en que se solicitd el registro de la marca, permitiendo a esta

Direccion tener claridad en aspectos como el elevado porcentaje en el reconocimiento del
consumidor y el fuerte posicionamiento del signo analizado.

Teniendo en cuenta lo anterior, se procedera analizar el material probatorio aportado por
la sociedad opositora que busca demostrar la notoriedad del signo:

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)

El conocimiento de la marca entre los miembros del sector pertinente 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.

En este caso, el sector pertinente para la marca EL ESPECTADOR (mixto), de acuerdo
con una lectura integral del material probatorio aportado, esta comprendido por todas
aqguellas personas juridicas o naturales que hacen parte de la cadena de comercializacién
de periddicos, publicaciones electrénicas y aplicaciones descargables para publicaciones
electronicas, asi como el sector de servicios periodisticos y publicaciones de noticias.

Para demostrar lo anterior, la opositora allegé un estudio realizado por parte de la firma
Admetrics, en donde se evidencia el comportamiento de la marca EL ESPECTADOR
(mixto) frente a sus competidores en la categoria de periddicos en Colombia:

Estacionalidad

El Espectador

Para el periodo comprendido entre el afio 2022 a 2023, la marca EL ESPECTADOR fue

el segundo medio periodistico que mayor inversion realizo para publicitar y promocionar
los productos y servicios identificados bajo su marca.
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El crecimiento de la marca para el primer trimestre del 2022 frente al primer trimestre del
2023 es del 49%, superando a la marca lider del sector, EL TIEMPO, que creci6 un 41%
en el mismo periodo.

Ranking

El Espectador

Rarking En el 2022 fuimos el
Segundc  portal, con
$16.500735 Mayar inversian
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En lo que respecta al ranking, la marca EL ESPECTADOR ocupa el segundo lugar de la
categoria, superando a marcas tradicionales y de gran trayectoria en el mercado como EL
COLOMBIANO, EL PAIS y LA REPUBLICA, s6lo superada por la marca EL TIEMPO, la
cual es lider del sector.

En este sentido, se aprecia que la finalidad del estudio allegado esta directamente ligada
al conocimiento de la marca EL ESPECTADOR (mixta), frente a los consumidores del
tipo de productos y servicios, asi como frente a sus competidores directos, la cual tiene
un posicionamiento alto, lo cual resulta fundamental para establecer el grado de
conocimiento que tiene el sector pertinente sobre la marca objeto de analisis.

Aunado a lo anterior, la sociedad titular de la marca EL ESPECTADOR (mixta) ha sido
merecedora de diferentes reconocimientos y premios que demuestran el estatus y
conocimiento en el sector de servicios periodisticos y publicaciones de noticias:

1. Premio mundial de disefio para El Espectador
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3. El Espectador logra mencién de honor en los premios Roche 2020

El Espectador logra mencién de honor en
los Premios Roche 2020

El reconocimiento, otorgado también por la Fundacidén Gabo, lo gana Gabriela
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misteriosa’.
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huérfana estd amparada ante la ley colombiana, pero has EPS niegan
la atencidn necesaria o los tratamientos pertinentes.

Por el trabajo periodistico “ELA, una enfermedad huérfana y
misteriosa” El E tador logra una ion de honor en los Premlos
Roche 2020 que, junto a la Fundacién Gabo, fi la 1
periodistica en la cobertura de temas de salud en América Latina.
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De igual forma, ha sido merecedor de los siguientes premios: Reconocimiento a la
excelencia grafica de El Espectador; El Espectador y Cromos fueron galardonados por su
excelencia gréfica; Premio Simon Bolivar para El Espectador; Cinco premios Simon
Bolivar para El Espectador; ElI Espectador obtuvo dos galardones en los premios de
Periodismo CPB; Premio Simén Bolivar.

Acorde con el estudio relacionado, los premios y reconocimientos otorgados se encuentra
gue los mismos son concluyentes en relacion con el conocimiento que de la marca EL
ESPECTADOR (mixto) para el sector de servicios periodisticos y publicaciones de
noticias, pues por medio de estos se obtiene de primera mano informacion real del
respectivo mercado, del recuerdo que tiene del signo en cuestion y de su posicionamiento
incluso en relacion con sus competidores.

De esta manera, acorde con el acervo probatorio aportado se advierte la demostracion de
la importante y relevante participacion de la marca EL ESPECTADOR (mixta) en el sector
de servicios periodisticos y publicaciones de noticias con contundentes niveles de
posicionamiento, siendo uno de los mas representativos dentro del concerniente sector,
ocupando lugares destacados frente a otros competidores entre los afios 2022 y 2023,
constituyendo asi una de las marcas de mayor eleccion, por tanto, su reconocimiento es
de importancia entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier pais miembro.

Las conclusiones del estudio de mercado resultan contundentes en lo que al conocimiento
del signo se refiere, pues mediante un método cuantitativo se obtiene de primera mano
informacion real del mercado, del conocimiento del consumidor sobre sus habitos de
consumo, del recuerdo que tiene del signo y de su posicionamiento en relacion con sus
competidores. Por lo tanto, las pruebas aportadas, son utiles y determinantes en la
declaracion o reconocimiento de la notoriedad de un signo distintivo, pues dan cuenta del
grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente en el territorio andino,
tal como lo establece el literal a) del articulo 228 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina.

Finalmente, esta Direccion quiere destacar que, EL ESPECTADOR es El Espectador es
un periédico colombiano de circulacién nacional, el cual fue fundado por Fidel Cano
Gutiérrez el 22 de marzo de 1887 en la ciudad de Medellin. Es el periddico mas antiguo
de los que actualmente se publican en el pais, y uno de los mas antiguos de América.
Debe su nombre a la gran admiracion que su fundador le tenia al poeta Victor Hugo, quien
colaboraba en Francia en un diario que llevaba ese nombre. Su sede principal se
encuentra en Bogota. En 2015, alcanz6 1 843 604 lectores.

EL ESPECTADOR

PERIODICO POLITICO, LITERARIO, NOTICIOSO E INDUSTRIAL.
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2. Pruebas tendientes a demostrar la duracion, amplitud y extension geografica de
utilizacion delamarcay su promocion (literales b)y c) del articulo 228 de la Decisidon

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, 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.

Para demostrarlo, la sociedad opositora presentdé como material probatorio una
certificacion emitida por parte del Director de Operaciones de la sociedad Caracol
Television S.A., en donde se certifica que se ha venido realizando pauta publicitaria para
la marca EL ESPECTADOR en diferentes medios desde el afio 2001:

o>

Bogata, 08 de marzo o 3028 En anﬂl-

TELE¥ISION

CARACOL TELEVISION 5.4,
HIT BE0.0ZE.6T4 - X

CERTIFICA GUE:

Entre Caraood Televelan SA y COMUMICAR S identhicada can M
BEIOOT 5904, exste wuna buena relacién comercial en wertud de b
actrsdad que desarrolla como Central de Medics para su marca EL
ESPECTADOR, realizardo la ardenacicn v compra de pauta publicitans
en nuestras diferentes medios, desde enera del afa 2001

A lo largo de este tiermea, la relacsdn v las acuerdos cormerciales se han
caracrenizads por gu gefeded, cumplimeents de sus obligacianes,
profesi analicamo, GO proemniss i excalents manejo de camars

Esta certificacidn o realiza b solciud dal intenacacds b los Sohu diss dal
s de rrarzo e 2023

En todo caso, a partir de las pruebas allegadas podemos evidenciar que la opositora ha
realizado un gran esfuerzo en materia publicitaria con el fin de posicionar la marca EL
ESPECTADOR (mixta) frente al publico general como ante sus competidores directos y
consumidor en general. En efecto, se evidencia que ha contratado diferente tipo de pautas
comerciales en uno de los principales medios de television abierta en Colombia, lo que
deja entrever una amplisima promocion que se ha prolongado en el tiempo desde el afio
2001 y extensa mediante la utilizacibn de uno de los medios de mayor difusion
correspondientes a la television abierta, sin importar que se trate de un servicio que por
su naturaleza y especialidad no sea objeto de grandes campafias a nivel promocional, ya
gue el mismo consiste en un medio de difusion amplio en materia de publicidad, pues se
trata de un medio periodistico y de publicacién de noticias cuya principal fuente de
ingresos es servir de canal de publicidad de marcas de terceros.
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3. Pruebas tendientes a demostrar los volumenes de ventas o ingresos (literal e) del
articulo 228 de la Decision 486)

Los ingresos asociados a una marca son aquellos recursos o utilidades que su titular
percibe gracias a la explotacion comercial de la misma. Si las cifras de ingresos son
reportadas por el uso de la marca son considerables, es de suponer que en esa misma
medida sera considerable el uso o explotacion comercial de la marca y por tanto, el
conocimiento que de ella tienen los consumidores o usuarios, asi las cosas de la
certificacion del revisor fiscal emitida por parte de la sefiora Erika Viviana Camargo
Becerra, designada por parte de la sociedad KPMG S.A.S., se concluye que la marca EL
ESPECTADOR (mixta) le ha generado a sus titulares una importante utilidad.

En consecuencia, con el anterior analisis de la certificacion emitida por la revisora fiscal y
en concordancia con la Ley 43 de 1990 la cual establece en su articulo 1019, la facultad
de los contadores de dar fe publica en los actos propios de su profesiéon debe concluir
esta Direccion que se encuentra acreditada los ingresos por la venta de periddicos y
servicios periodisticos identificados con la marca EL ESPECTADOR (mixta).

Ingresos por Ingresos por Ingresos por Ingresos por Ingresos por
Nombre del anexo Publicidad y Publicidad y Publicidad y Publicidad y Publicidad y
Circulacion Afio Circulacién Afio Circulacién Afio Circulacion Afo Circulacidn Afio
2018 2019 2020 2021 2022
Publicidad $ 31.339.873.910 | & 30.011.332.187 | 5 22.647.BB6.034 | 5 27.616.276.430 | 5 26.529.534.509
Circulacidn 7.395.781.321 5.993.916.930 6.175.860.155 6.959.829.202 7.073.668.044
Total ingresos 5 38.735.655.231 | 5 37.005.249.117 | 5 2B.823.746.189 | 5 34.576.105.641 | 5 33.603.202.553

Las cifras de ingresos reportadas son realmente significativas y representativas, lo cual
pone en evidencia la intensa demanda de los periédicos y servicios periodisticos
identificados por la marca notoria por parte de los consumidores, y una amplia explotacion
de la marca EL ESPECTADOR (mixta), lo cual tiene incidencia en el reconocimiento por
parte de los consumidores que la prefieren y consecuentemente en los ingresos percibidos
por su titular por la explotacion de los productos y servicios identificados bajo ella.

En ese sentido, esta Direccion debe precisar que, si bien se hace un andlisis conjunto de
todo el material probatorio, se deben apreciar las pruebas desde el punto de vista de la
frecuencia y continuidad del uso de la marca dentro del periodo relevante, pero no le es
dable al examinador en este caso cuestionar la veracidad de las cifras de ventas
declaradas por el revisor fiscal.

De lo anterior se concluye que la valoracion correcta de la certificacion aportada debe ser
aguella que tenga en cuenta la finalidad de estas como medio probatorio en conjunto con
los demas medios de prueba. De lo contrario para probar el uso de la marca se haria
exigible la presentacion de todas las facturas expedidas durante el periodo relevante,
haciendo innecesaria la certificacion del revisor fiscal.

4. Pruebas tendientes a demostrar la existencia y antigiedad de cualquier reqistro
0 solicitud de registro del signo distintivo en el Pais Miembro o en el extranjero
(literal k del articulo 228 de la Decisién 486)

Sobre la existencia y antigtiedad de registros marcarios, se demostro el registro de varios
signos de titularidad de la sociedad opositora con la expresion EL ESPECTADOR, los
cuales dan cuenta de la acuciosidad de la sociedad opositora por salvaguardar su activo
intangible.
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La sociedad opositora manifesté que cuenta con un numero importante de marcas EL
ESPECTADOR en Colombia para las Clases 16, 35, 38 y 41 Internacional, lo que
evidencia antigledad de la marca y el interés constante de su titular de conservar sus
registros, en especial se evidencia dicho interés de conservacion, con la marca que la
misma sociedad opositora trae a colacion.

Por lo anterior, la antigiiedad de esta marca esta claramente sustentada no solo por los
registros aducidos, sino también por aquellos consultados de manera oficiosa. Asi las
cosas, esta prueba es util segun lo dispuesto por el literal k) del articulo 228 de la Decision
486 de la Comision de la Comunidad Andina Segun la cual “para demostrar la notoriedad
de un signo distintivo, se considerara, entre otros... la existencia y antigiiedad de cualquier
registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pais Miembro o en el extranjero”.

Conclusiones respecto del anélisis probatorio

A juicio de esta Direccién las pruebas aportadas dan cuenta de un conocimiento especial
de la marca EL ESPECTADOR (mixta) en el mercado de periodicos y servicios
periodisticos genera para su titular altas utilidades en Colombia. En efecto, el gran
volumen de operaciones mercantiles que se realizan demuestra la robustez de la marca.

Entonces, después de un analisis y valoracion general de las pruebas aportadas, se
encuentra que éstas resultan suficientes para probar la notoriedad de la marca EL
ESPECTADOR (mixta) al momento en que se solicito el registro del signo objeto de
estudio de registrabilidad, permitiendo a esta Direccion tener claridad en aspectos como
el conocimiento de la marca, publicidad y los ingresos que la misma genera.

Por lo tanto, y dado que las pruebas dieron cuenta del cumplimiento de los criterios
cualitativos y cuantitativos necesarios, se reconoce la notoriedad del signo EL
ESPECTADOR (mixta) para el periodo comprendido entre el enero de 2018 a diciembre
de 2022, para distinguir periédicos y servicios periodisticos, por lo cual se procede a
efectuar el andlisis de confundibilidad frente al signo solicitado:

Los signos bajo estudio son los siguientes:

Signo solicitado Signo opositor

LL ESPECTADOR

EL ESPECTADOR

@unespectadormaz

Al hacer un estudio de registrabilidad donde la marca presuntamente afectada es notoria,
se debe prestar mayor atencion a la especial proteccién que requiere su naturaleza, ya
que la posibilidad de perjuicio y el eventual riesgo de confusién que se podria causar son
de tal magnitud que podria afectar severamente las condiciones del mercado del titular de
la marca y a los consumidores en general.

Debe anotarse que las marcas notorias, cuentan con proteccién contra la llamada dilucion
de su fuerza distintiva. La proteccion frente a la dilucion se encamina principalmente a
defender la integridad de la marca debido a su especial aptitud distintiva, la que podria
verse lesionada de diseminarse su utilizacion para productos o servicios distintos, ya que
esto podria afectar el prestigio de la marca y, eventualmente, la llevaria a perder su
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posicion y significacion exclusiva en el mercado.

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 se
logro acreditar la inversion y el reconocimiento que tal marca representa para su titular,
asi como el reconocimiento que implica para el consumidor lato.

Riesgo de confusién

Tal como se menciond en el analisis comparativo entre el signo solicitado y el signo
opositor, esta Direccién considera que la configuracion de los signos si genera en el
consumidor un riesgo de confusion, pues los signos confrontados permiten que en su
vision en conjunto ambas marcas se confundan debido a las semejanzas que presentan,
razon por la cual el consumidor esta en la capacidad de establecer una relacion entre
ambas y por lo mismo adquirir el servicio que ofrece el signo solicitado pensando que esta
adquiriendo el que ofrece la marca notoria dentro del sector pertinente?..

La marca notoria regulada en la Decision 486 es protegida respecto de aquellos productos
o servicios diferentes que se encuentren dentro del sector pertinente con la finalidad de
evitar la dilucién de la fuerza distintiva del valor comercial o publicitario de la marca notoria,
asi como evitar el aprovechamiento injusto de su prestigio.

En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, Proceso IP
364-2018, del 26 de julio de 2019:

“La marca notoria regulada en la Decision 486 y la marca renombrada rompen los
principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta
clase de marcas obtienen proteccion en un pais miembro de la Comunidad Andina
asi no estén registradas ni sean usadas en ese pais miembros. Ambas también
rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance. La marca
renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto. por lo que es
protegida respecto de todos los productos o servicios. La marca notoria regulada en
la Decision 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo
gue es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y
conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que
se encuentran dentro del sector pertinente” (negrillas propias)

Al hacer un estudio de registrabilidad donde la marca presuntamente afectada es notoria,
se debe prestar mayor atencion a la especial proteccién que requiere su naturaleza, ya
que la posibilidad de perjuicio y el eventual riesgo de confusién que se podria causar son
de tal magnitud que podria afectar severamente las condiciones del mercado del titular de
la marca y a los consumidores en general.

Una vez realizado el estudio, conforme a los criterios sefialados previamente, la Direccion
encuentra que el registro del signo solicitado es capaz de generar riesgo de confusiéon con
la marca notoria EL ESPECTADOR (mixta), en la medida en que ambas marcas no
contienen elementos de juicio suficientes que permitan al consumidor diferenciarlas en el
mercado a partir de los productos y servicios identificados.

La declaratoria de notoriedad de determinado signo no siempre tiene como efecto la
ruptura del principio de la especialidad. Sin embargo, podemos afirmar que en el presente
caso la notoriedad del signo EL ESPECTADOR (mixta) tiene la virtud de impedir el
registro de la marca solicitada, debido a que es palpable para esta Direccion la vinculacion
comercial existente entre los servicios de publicidad, periddicos y servicios periodisticos,

21 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 508-1P-2018.
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pues como quedod visto en el material probatorio aportado por parte de la sociedad
opositora, una de las fuentes primarias de ingresos de su marca notoria es la publicidad
gue se expone a través de los productos y servicios para los cuales fue reconocida la
marca notoria. Asi las cosas, encontramos que existe claramente un punto de conexion
gue permite suponer fundadamente el riesgo de confusion o asociacion entre los signos
suscitado no solo en las similitudes fonéticas, ortogréaficas y conceptuales expuestas en
el desarrollo de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del articulo 136, sino
también en la vinculacion comercial entre productos y servicios identificados por las
marcas objeto de confrontacion.

Explotacion de la Reputacién

El prestigio del signo se debe en primer lugar a la calidad del producto y/o servicio que
identifica, y tal vez como razdn secundaria, a la difusion del mismo, 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
apalancandose 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 accion parasitaria,
conforme a las disposiciones vigentes en materia de marcas, aunque el signo se aplique
sobre productos y/o servicios que no tengan grado de conexidad con los identificados por
el signo notorio en cuestién.

En consecuencia, si bien la norma andina no contempla un rompimiento absoluto del
principio de especialidad en el caso de determinacion de confusion 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 no se aportaron pruebas por
parte de la sociedad opositora tendientes a demostrar que a través del signo pretendido
a registro se busca el aprovechamiento indebido de la reputacién de la marca notoria.

En efecto, esta Direccion no puede proteger el signo notorio a través de la aplicacién de
este riesgo sustentada Unica y exclusivamente en las semejanzas (elemento
denominativo similar) que presentan los signos al momento de su debida confrontacién,
en la medida que esta situacién factica se encuentra protegida a través de la aplicacion
del riesgo de confusion.

Por lo tanto, en aras de salvaguardar la notoriedad del riesgo de aprovechamiento de la
reputacion ajena, es deber de la sociedad opositora mediante pruebas contundentes
demostrar a esta Direccién que el signo pretendido a registro busca aprovecharse y
beneficiarse del prestigio que tiene la marca notoria, y consecuentemente, atraer clientes
hacia sus servicios, haciéndoles creer que los servicios son ofrecidos por la marca
notoriamente conocida.
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Pérdida de la Fuerza Distintiva

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

En este punto es preciso determinar la fuerza distintiva intrinseca del signo notorio, en
cuanto a que su significado conceptual pueda estar asociado a los servicios identificados
como expresion evocativa 0 bien se presente como una marca arbitraria o caprichosa
frente a los mismos.

Asi, se observa que, en atencién a que la notoriedad de una marca es fruto del esfuerzo
economico 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.

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

Una vez realizado el estudio, se encuentra que el signo solicitado @unespectadormaz
conlleva a la pérdida de la fuerza distintiva de la marca notoria EL ESPECTADOR, debido
a que la aptitud distintiva del elemento nominativo compuesta por la expresion EL
ESPECTADOR que integra el signo notorio seria menoscabada por el signo pretendido,
pues es visto por parte de esta Direccibn que en el Registro marcario no obran
antecedentes correspondientes a otros registros en cuya conformacion se encuentre la
configuracion nueva y distintiva de la expresion EL ESPECTADOR para distinguir
distintos productos y servicios.

Asi las cosas, la marca solicitada puede atentar contra la integridad de la marca notoria
en la medida en que la fuerza distintiva de esta Ultima se puede ver afectada por el uso
de la primera, ya que nos encontramos frente a un elemento nominativo que goza de esa
fantasiosidad para que esta Direccion impida que el mismo pueda ser registrado como
marca por distintos titulares para identificar productos y servicios que no guarden una
relacion competitiva cercana con los servicios para los cuales fue declarada la marca
notoria. En virtud de lo anterior, el publico consumidor bajo la realidad del registro no
encuentra en el mercado marcas conformadas por el elemento nominativo EL
ESPECTADOR con origenes totalmente diferentes, por lo que es evidente que la
distintividad de la marca notoria se puede ver afectada a la luz de la originalidad y/o
fantasiosidad de la marca de la combinacidn de expresiones EL ESPECTADOR.

Por otra parte, en lo que respecta a la pérdida del valor comercial del signo, esta Direccion
quiere ser enfatica en establecer que el cumplimiento de la situacion factica que rodea la
aplicacion del citado riesgo debe ser debidamente acreditada por parte del titular de la
marca opositora, en tanto que en el acapite probatorio no se evidencia prueba alguna que
demuestre fehacientemente que el signo pretendido a registro puede causar la pérdida

22 pProceso N°09-1P-2009.
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del valor comercial de la marca notoria.

De igual forma, el reconocimiento del estatus de marca notoria no implica per se la
aplicacién de todos y cada uno de los riesgos que conlleva consigo la proteccion de dicho
estatus especial, por lo que, en el caso en concreto, se evidencia exclusivamente el
cumplimiento del riesgo de confusién entre la marca solicitada y la marca notoria.

Conclusioén

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud esta comprendido en las causales de
irregistrabilidad establecidas en el articulo 136 literales a) y h) de la Decision 486 de la
Comisién de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Direccion,
RESUELVE

ARTICULO 1. Reconocer la notoriedad del signo EL ESPECTADOR (mixto)? para
identificar peridédicos de la Clase 16 y servicios periodisticos de la Clase 41 de la
Clasificacion Internacional de Niza, por el periodo comprendido entre enero de 2019 y
diciembre de 2022.

ARTICULO 2. Declarar fundada la oposicion interpuesta por parte de la sociedad
COMUNICAN S.A.

ARTICULO 3. Negar el registro de la marca @UNESPECTADORMAZ (mixta) para
distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificacion Internacional de
Niza?, solicitada por parte del sefior DIEGO ALEJANDRO SIERRA GIL, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente resolucion.

ARTICULO 4. Notificar al sefior DIEGO ALEJANDRO SIERRA GIL, solicitante del
registro y a la sociedad COMUNICAN S.A., opositora, el contenido de la presente
resolucién, entregandoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolucion
procede el recurso de apelacién ante la Superintendente Delegada para la Propiedad
Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la fecha de
notificacion.

ARTICULO 5. En firme esta resolucién archivese el expediente.

Notifiguese y Cumplase.
Dado en Bogota D.C., el 27 de julio de 2023

K)‘ﬁ}ﬂaw ¢ FDE’NG }2

MARIA DEL PILAR SERNA ROMERO
DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS (E)

= EL ESPECTADOR

24 35: Publicidad; gestién de negocios comerciales; administracion comercial; trabajos de oficina; publicidad cinematogréfica.
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