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REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO

Resolucién N° 15487
Ref. Expediente N° SD2023/0110368
Por la cual se decide la cancelacion de un registro marcario

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

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el dia 4 de diciembre de 2023, OXOHOTEL S.A.S., interpuso
accién de cancelacion por no uso en contra del certificado de registro No. 430065
correspondiente al registro de la marca OXXO (mixta) vigente para distinguir servicios
comprendidos en la clase 43 de la Clasificacion Internacional de Niza® y cuyo titular es
GRUPO INDUSTRIAL EMPREX, S. DE R.L. DE CV.

Que la accion de cancelacién fue admitida mediante Oficio No. 20599 del 18 diciembre de
2023, notificado conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2., del Capitulo Sexto del Titulo
Primero de la Circular Unica.

Que el dia 13 marzo de 2024, encontrandose dentro del término establecido en el articulo
170 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina, GRUPO INDUSTRIAL
EMPREX, S. DE R.L. DE CV dio respuesta a la accion de cancelacion aduciendo, entre
otros, los siguientes argumentos:

“(...) lll. FUNDAMENTOS DE DERECHO

La sociedad OXOHOTEL S.A.S. solicit6 la cancelacién por no uso de la marca OXXO
(mixta) registrada en clase 43 internacional, con certificado de registro No. 430065.
Sin embargo, dicha cancelacion no resulta procedente pues mi representada es titular
de un signo distintivo renombrado, por lo gue segun la jurisprudencia no es necesario
probar el uso real y efectivo. Adicional a lo anterior, mi cliente ha efectuado un uso real
y sustancial de esta marca en el mercado colombiano e internacional, durante el
periodo relevante.

Mediante el presente memorial me permitiré demostrar lo siguiente: - Que la marca
OXXO es renombrada, no solo en Colombia sino a nivel internacional, situacion por la
cual no resulta aplicable la obligacién de probar el uso real y efectivo del signo, puesto
gue la accion seria improcedente en virtud de su especial condicion juridica.

- Que, si bien no estamos obligados a probar el uso real y efectivo del signo a nivel
nacional e internacional, el signo OXXO ha sido utilizado en debida forma,
especificamente para la prestacion de servicios de la clase 43 internacional, esto es,
servicios de restauracion, tiendas de conveniencia, hospedaje temporal, restaurantes
autoservicios, autoservicios de comida y bebida, servicios de catering, cafés, cantinas,
snack-bar, fast foods, pizzerias, bares y comedores de empresa.

- Los servicios de alojamiento estan intrinsecamente relacionados con aquellos de
restauracion, por lo que, si se demuestra el uso de uno de estos servicios, se debe
impedir la cancelacion del otro.

- Se debe considerar que mi representada presta servicios de alojamiento temporal,
dado que el alojamiento es la posibilidad de permanecer en un establecimiento en un
periodo de tiempo y poder descansar, entretenerse o alimentarse.

1 43: Servicios de restauracion (alimentacién); tiendas de conveniencia; hospedaje temporal, restaurantes autoservicios, autoservicios
de comida y bebida, restauracion (alimentacion), servicios de catering, autoservicios (restaurante), cafés, cantinas, snack-bar, servicios
de restaurantes, fast foods, pizzerias, bares, comedores de empresa.
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3.1. La marca OXXO es una marca renombrada a nivel nacional e internacional.

La marca OXXO es ampliamente conocida en el mundo y particularmente en
Colombia, lo que hace necesario que este despacho la reconozca como un signo
renombrado. Lo anterior, ya que la misma ha sido utilizada por mi representada por un
largo periodo de tiempo, en un amplio nimero de paises, ha desarrollado fuertes
inversiones en publicidad y tiene una facturacién multimillonaria (...)

Como si lo anterior, no fuese suficiente la marca OXXO ha sido reconocida como
notoria en diversas resoluciones proferidas por esta Superintendencia, las cuales cito
a continuacion (...)

En tal sentido, el reconocimiento de la marca OXXO no solo es extranjero, sino que
ha trascendido al mercado colombiano. Es mas, la presencia de la marca OXXO en el
pais es inmensa, pues existen mas de 400 tiendas alrededor del pais, como lo resalta
la siguiente nota de prensa (...)

Asi mismo, el IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual) ha reconocido en
dos oportunidades la marca OXXO como famosa, el equivalente mexicano a la marca
renombrada. En sustento de lo anterior, su despacho puede consultar las siguientes
notas de prensa del gobierno mexicano y la compafia controlante de mi representada.

Con base en todo lo anterior, queda totalmente claro que la marca de mi cliente
ademas de ser renombrada ha demostrado de manera suficiente su uso en el mercado
colombiano e internacional, asi como el alto reconocimiento de la marca, que se da en
virtud de su inversién en publicidad, lo que se refleja a su vez en unas cifras de ventas
muy altas. Por lo tanto, las pretensiones de cancelacién por no uso deben ser
desestimadas.

(..)

Con base en lo anterior, es claro entonces que la presente accion de cancelacién es
improcedente, en virtud del caracter renombrado del signo objeto de cancelacion, toda
vez que, los signos renombrados no estan en la obligacién de probar el uso real y
efectivo, ni tampoco de demostrar el uso en clases o coberturas especificas de
productos o servicios; puesto que, el caracter renombrado rompe el principio de uso
real y efectivo.

3.2. Uso de la marca OXXO en clase 43 en Colombia.

Si bien del anterior numeral se puede concluir de manera categorica que la marca es
renombrada y, en consecuencia, no es necesario probar el uso, me permito aportar
las pruebas de uso de OXXO, con la finalidad de que su Despacho pueda corroborar
la informacién y no tenga dudas de la improcedencia de la accién de cancelaciéon
incoada.

Al respecto, mi representada efectivamente presta servicios comprendidos en la clase
43 internacional, pues posee cientos de establecimientos de comercio abiertos al
publico a lo largo del pais. En estos establecimientos se prestan servicios asociados
a restauracion, tiendas de conveniencia, hospedaje temporal, restaurantes
autoservicios, autoservicios de comida y bebida, servicios de catering, cafés, cantinas,
snack-bar, fast foods, pizzerias, bares y comedores de empresa.

3.2.2. Ventas realizadas por mi representada.

Como su Despacho podra apreciar de la evidencia aportada junto con este memorial,
las ventas de mi representada durante los ultimos 3 afios sobrepasan los cientos de
miles de millones de pesos. Dichas cifras han sido verificadas tanto por los contadores
internos de mir representada como los revisores fiscales externos de la compafiia.

Péagina 2 de 34

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
Direccidn: 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 - . 3
% POTENCIA DE LA L./ Industria y Comercio
V|DA | ;/SUPERINTENDENCIA
Resolucion N° 15487

Ref. Expediente N° SD2023/0110368

En los mentados documentos se especifica de manera expresa que las ventas
corresponden a los servicios cubiertos por la marca OXXO en clase 43. Asi no hay
lugar a duda de que mi cliente ha realizado una oferta de servicios de clase 43 de
manera seria, real y efectiva. De otro lado, es importante resaltar que tanto el revisor
fiscal como el contador publico pueden dar fe publica de la informacién financiera de
una compafia, por lo que no existe ninguna duda del uso real y efectivo de mi
representada.

3.2.3. Existencia de conexidad competitiva entre los servicios de hospedaje y
restauracion.

Asi mismo, es cada vez mas frecuente que los hoteles y los establecimientos de
alojamiento temporal cuenten con tiendas de conveniencia y minimercados. A
continuacion, su Despacho puede apreciar un ejemplo que ocurre en Bogota y en el
que mi representada participa.

En vista de lo anterior, no cabe duda de que un consumidor esta orientado a pensar
gue quien presta servicios de hoteleria y alojamiento presta servicios de restauracion.
Asi mismo, es razonable pensar que los servicios de alojamiento y de tiendas de
conveniencia sean prestado por un mismo empresario, pues es cada vez mas
frecuente esta practica en el mercado. De igual manera, dadas de las dinamicas
propias del mercado quien gestiona hoteles hoy en dia necesita administrar
restaurantes y tiendas de conveniencia, pues estas son lineas de negocio que se estan
explotando en la actualidad y que mejoran la rentabilidad del hotel. Mi representada
hoy en dia presta tanto los servicios de restauracion como los de tienda de
conveniencia, por lo que no cabe ninguna duda de la su vinculacién con los servicios
de hospedaje temporal.

3.2.4. OXXO presta servicios de hospedaje temporal.

Ahora bien, en caso de que quede alguna remota duda sobre el uso frente a servicios
de hospedaje temporal bajo la marca OXXO me permito aclarar que por la forma en
que funcionan los establecimientos de comercio de OXXO, estos deben ser
entendidos como lugares de hospedaje temporal.

En tal sentido, un servicio de alojamiento u hospedaje consiste basicamente en
permitir a una persona resguardarse. Por ende, un espacio abierto 24 horas en el que
se dispone de mobiliario para que las personas descansen, coman o pasen su tiempo,
corresponde a un servicio de hospedaje, pues la persona puede protegerse de la
intemperie dentro de las instalaciones de mi representada.

Un ejemplo claro de hospedaje temporal es un motel, el cual brinda servicios de
alojamiento por fracciones horarias. En tal sentido, un establecimiento que aloje a una
persona por una hora de tiempo puede ser considerado como un hospedaje temporal.
Si trasladamos esta idea al caso en concreto los establecimientos de OXXO pueden
ser considerados como alojamientos temporales, pues ofrecen resguardo, no limitan
el tiempo de estancia de sus consumidores y cuentan con mobiliario que permiten el
descanso, la alimentacion o el esparcimiento.

Con base en lo anterior, es posible determinar que mi representada pensando en sus
clientes, brinda espacios de alojamiento temporal, pues ofrece un resguardo,
posibilidad de descanso, servicios basicos como luz e internet e incluso acceso a
alimentacion.

V. PETICION

5.1. Negar la cancelacion por no uso promovida por OXOHOTEL S.A.S. en contra del
registro de la marca OXXO (mixta) con certificado No. 430065, para identificar
servicios de la clase 43 internacional.
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5.2. Mantener inc6lume el registro de la marca OXXO (mixta) con certificado No.
430065, para identificar servicios de la clase 43 internacional.

5.3. Declarar el caracter renombrado de la marca OXXO (mixta) en Colombia (...)".

Que de acuerdo con lo previsto en los articulos 165 y siguientes de la Decision 486 de la
Comisién de la Comunidad Andina, la Oficina Nacional Competente realizara el examen
pertinente teniendo en cuenta los argumentos y pruebas allegadas al expediente.

Accion de cancelacién por no uso
Competencia

Esta Direccion es competente para conocer la accion de cancelacion por no uso de
conformidad con el numeral 3° del articulo 19 del Decreto 4886 de 2011, que dispone que
es funcion de la Direccion de Signos Distintivos: “Decidir conforme a la ley las
cancelaciones y caducidades de los signos distintivos susceptibles de cancelacién vy
caducidad”.

Articulo 165 de la Decision 486

El fundamento de la accion de cancelacion por no uso se encuentra en la norma
comunitaria, en los siguientes términos:

“Articulo 165: La oficina nacional competente cancelara el registro de una marca a solicitud
de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al
menos uno de los Paises Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona
autorizada para ello durante los tres afios consecutivos precedentes a la fecha en que se
inicie la accion de cancelacion. La cancelacion de un registro por falta de uso de la marca
también podra solicitarse como defensa en un procedimiento de oposicion interpuestos con
base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el parrafo anterior, no podra iniciarse la acciéon de cancelacién
antes de transcurridos tres afios contados a partir de la fecha de notificacién de la resolucién
gue agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la via administrativa.

Cuando la falta de uso de una marca sélo afectara a uno o a algunos de los productos o
servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenara una reduccion o
limitacion de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca,
eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se
tomara en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podra cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debid,
entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito”.

A su vez, el articulo 170 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina prevé
el procedimiento mediante el cual se debe dar tramite a las acciones de cancelacion. En
relacion con el plazo para contestar, dispone un término de sesenta (60) dias habiles
contados a partir de la notificacion al titular de la marca.

Por su parte, de acuerdo con lo consagrado en el articulo 167 de la Decision 486 de la
Comision de la Comunidad Andina, la carga de la prueba del uso de la marca corresponde
al titular del registro.

Cumplimiento de la obligacion de usar el registro marcario
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El registro de una marca o lema comercial ante la oficina nacional competente implica
para su titular dos facultades derivadas de su exclusividad, la primera, conocida como
“positiva”, se refiere a la posibilidad que el titular del registro tiene para usar, ceder y
conceder licencias sobre el signo; y la segunda, llamada “negativa”, se refiere a la
posibilidad que el titular del registro tiene para prohibir que terceros no autorizados hagan
uso del signo, asi como de oponerse al registro de signos idénticos o similares.

Criterio cuantitativo y cualitativo del uso de la marca

Dentro de la facultad positiva estan inmersas una serie de obligaciones, al respecto el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido:

“El registro exige al titular de la marca el uso de la misma en, al menos, uno de los Paises
Miembros. De acuerdo con el articulo 166 de la Decisién 486, se deduce que una marca se
encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio
0 se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente
corresponda, segun la naturaleza de los productos y los modos de comercializacién,
en el mercado de al menos uno de los Paises Miembros. Al tenor de la disposicion citada,
la presuncién de uso se constituye también cuando la marca distinga productos que se
hallen destinados exclusivamente a la exportacién, desde cualquiera de los Paises
Miembros?”.

En concordancia con lo anterior el mismo Tribunal ha establecido unos parametros que
orientan la determinacién del uso de la marca en la forma y cantidad propia de la
naturaleza de los productos o servicios que identifica:

“La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente
corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es fundamental para
determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa
masivamente no son prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina
Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberan determinar si las
cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente
simbdlicas y no demuestran el uso real de la marca.

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente
corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectia su comercializacion. Para
determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta como se comercializan
los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de
comercializacion son los supermercados en cadena, que el producto para sectores
especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catélogo, etc.?”.

Criterio temporal

Frente al criterio temporal que concierne a la accion de cancelacion por no uso el Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido que “la accién de cancelacion
prosperara cuando, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos,
uno de los Paises Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de otra persona
autorizada para ello, durante los tres afios precedentes a la fecha de ejercicio de la accién.
En este sentido, la accion no podra intentarse antes de transcurridos tres afos desde la fecha
de notificacion de la resolucion que hubiese agotado el procedimiento administrativo de
registro del signo*”.

De la carga de la prueba

2TJCA, Proceso N° 122-1P-2007.
3 TJICA, Proceso N° 32-1P-2009.
4 TJCA, Proceso N° 24-1P-2010.

Péagina 5 de 34

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° 15487

Ref. Expediente N° SD2023/0110368

Segun lo dispuesto en el articulo 167 de la Decision 486 corresponde al titular de la marca
acreditar el uso real y efectivo de la misma dentro de la accion de cancelacion promovida
contra su registro. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha
sostenido que:

“La prueba del uso de la marca, basicamente, esta cefiida al concepto de aprovechamiento
y explotacion, pues, es evidente que si ha ejercido acciones que indican que ha empleado
la marca tendrda las pruebas relacionadas a diferentes actividades realizadas bajo la marca,
como por ejemplo lo referente a publicidad, ventas, etc.

Los medios de prueba para demostrar que se ha usado la marca estan reconocidos en la
normativa comunitaria. Asimismo, estos medios de prueba deben tener correspondencia con
la marca registrada’™.

Signo notorio

De acuerdo con la definicién del Diccionario de la Lengua Espafiola, la caracteristica de
notorio se predica de algo que es publico y sabido por todos, ademas de claro y evidente®.
En efecto, la calificacién de notorio de un objeto o una persona esta estrechamente ligada
al sentimiento generalizado de que dicho objeto o persona son ampliamente conocidos
por un sector determinado.

Para referirse a un signo notorio es preciso determinar que el uso amplio y generalizado
por parte de su titular se ha traducido en la exteriorizacion de aquel dentro del publico
consumidor, de tal manera que es reconocido en el comercio como un signo distintivo
completamente capaz de precisar claramente su origen empresarial y cuenta con un
estatus especial.

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 conocimiento de un signo distintivo es por medio
de su difusién y reconocimiento, lo cual de suyo implica un ambito temporal y territorial”.

En el Proceso N°5-1P-94 el Tribunal precis6 alin mas esa definicidn, al expresar que: “La
marca notoria es pues aquella que redne la calidad de ser conocida por una colectividad de
individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes
o de servicios a los que les es aplicable, porgue ha sido ampliamente difundida entre dicho grupo”.

Criterios para determinar la notoriedad

A fin de determinar la notoriedad de un signo distintivo, la Decisién 486 establece en su
articulo 228 una serie de criterios que, sin ser taxativos, fijan pautas que guian a la Oficina
Nacional en el andlisis de notoriedad, asi:

“Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomara en consideracién 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 geografica de su utilizacion, dentro o fuera de cualquier
Pais Miembro;

5 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), Proceso N° 36-1P-2013.

6 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espafiola [En linea]. Vigésima Segunda Edicién. Disponible en www.rae.es.

7 Proceso N° 1-IP-2000, Marca CRISTAL ORO “La doctrina y la jurisprudencia han caracterizado la marca notoria por sus atributos de
"difusion" y "reconocimiento” logrados dentro del circulo de consumidores del producto o servicio que con ella se identifica”.
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¢) la duracién, amplitud y extension geografica de su promocidn, dentro o fuera de cualquier
Pais Miembro, incluyendo la publicidad y la presentacién en ferias, exposiciones u otros
eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se
aplique;

d) el valor de toda inversion efectuada para 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 que
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 fabricacién, compras o almacenamiento por
el titular del signo en el Pais Miembro en que se busca proteccion;

j) los aspectos del comercio internacional; o,

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

De acuerdo con lo anterior, para poder determinar la notoriedad de un signo distintivo, es
preciso que se haya difundido dentro de un territorio y durante un tiempo determinado,
toda vez que la Unica manera de lograr el reconocimiento de un signo distintivo es por
medio de su difusion, lo cual implica la identificaciébn de un ambito temporal y territorial.

Por lo deméds, 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.

Sector pertinente

El articulo 230 de la Decision 486 dispone:

“Se consideraran como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de
un signo distintivo, entre otros, 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 distribucién 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.

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

Prueba de la notoriedad
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En ese sentido, la pertinencia, conducencia y utilidad de las pruebas aportadas se
convierten en el Unico camino para llegar a concluir que una marca es notoria. La carga
probatoria esta en cabeza de quien presenta la accion.

De igual forma, se atendera lo establecido en el articulo 167 del Cbédigo General del
Proceso, norma que indica: "Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las
normas que consagran el efecto juridico que ellas persiguen”.

Se observara también el articulo 168 del mismo cédigo y demas normas concordantes,
gue consagran la facultad de rechazar de plano las pruebas ilicitas, las notoriamente
impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inutiles.

Para la valoracion de las pruebas debe aplicarse la normatividad interna en Colombia, que
en nuestro caso es el Codigo General del Proceso, que establece entre otros principios
destacados, en su articulo 176:

“Las pruebas deberan ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana
critica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o
validez de ciertos actos.

El juez expondra siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba”.
Caso concreto

La marca objeto de cancelacion

OXXO

El signo cuya cancelacion se solicita es mixto y corresponde a la expresion OXXO, mas
elementos graficos.

Por su parte, los servicios que identifica son: “43: Servicios de restauracion (alimentacion);
tiendas de conveniencia; hospedaje temporal, restaurantes autoservicios, autoservicios
de comida y bebida, restauracion (alimentacién), servicios de catering, autoservicios
(restaurante), cafés, cantinas, snack-bar, servicios de restaurantes, fast foods, pizzerias,
bares, comedores de empresa”, de la Clasificacion Internacional de Niza, Edicion No. 9.

Periodo relevante

En el caso en estudio, GRUPO INDUSTRIAL EMPREX, S. DE R.L. DE CV como titular de
la marca OXXO (mixta), debe demostrar el uso del signo entre el 4 de diciembre de 2020 y
el 4 de diciembre de 2023, en relacion con todos y cada uno de los servicios para los que
se concedio el registro; de lo contrario, procedera la cancelacion sobre aquellos servicios
respecto de los que no se pruebe el uso.

Acervo probatorio

Dentro del término de respuesta, el titular del signo cuya cancelacién se pretende adjunté
el siguiente material probatorio, que pretende desvirtuar las aseveraciones alegadas en
la accion interpuesta:
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1. Listado de notas de prensa en México.

2. Listado de notas de prensa Colombia 2022-2023.

3. Listado de notas de prensa Colombia 2023

4. Listado de tiendas en Colombia

5. Reporte de Brand Finance de 2023

6. Resolucion 430 de 22 de febrero de 2019.

7. Resolucion No. 90675 de 13 de diciembre de 2018.

8. Estudio de fama de marca realizado por Parametria S.A. de C.V.

9. Estudio de reconocimiento de marca Tiendas OXXO realizado por CICO LATAM.

10. Certificados de inversién en publicidad en Colombia firmado por el Contador.
(CONFIDENCIAL).

11.Certificado de ventas en Colombia firmado por el Contador. (CONFIDENCIAL).

12.Certificado de ingresos dentro del periodo relevante e inversiones en publicidad,
propaganda y promocion firmado por el Revisor Fiscal en Colombia.
(CONFIDENCIAL).

13. Certificado de inversion en publicidad en Chile. (CONFIDENCIAL).

14. Certificado de ventas en Chile. (CONFIDENCIAL).

15. Certificado de inversion en publicidad en Perd. (CONFIDENCIAL).

16. Certificado de ventas en Perd. (CONFIDENCIAL).

17.Certificado de inversion en publicidad en México. (CONFIDENCIAL).

18. Certificado de ventas en México. (CONFIDENCIAL).

19.Tracking de marca y comunicacion de OXXO, en México, realizado por NielsenlQ-
CMI, en octubre del afio 2023. (CONFIDENCIAL).

20. Tracking de marca y comunicacion de OXXO, en México, realizado por NielsenlQ-
CMI, en enero del afio 2024. (CONFIDENCIAL).

21.Ranking de las marcas mas valiosas de México de 2023, realizado por KANTAR
BRANDZ.

22.Certificado de la actualizacion de la declaratoria de fama de la marca OXXO en
México, emitido por el IMPI para el afio 2022.

23.Inspeccion sitios web:

e https://es.statista.com/estadisticas/1024213/ranking-de-las-marcasmexicanas-
mas-valiosas/

e https://lwww.gob.mx/impi/prensa/el-instituto-mexicano-de-lapropiedad-industrial-
otorga-a-oxxo-la-declaratoria-de-marcafamosa?idiom=es

e https://www.femsa.com/es/sala-de-prensa/comunicado/impireconoce-
nuevamente-a-0xxo-como-marca-famosa/

e https://lwww.larepublica.co/empresas/entrevista-con-jorge-franciscoflores-gerente-
de-oxxo-colombia-quien-hablo-sobre-las-ventas-alcierre-de-2023-3757482

e https://lwww.alertapaisa.com/noticias/virales/novia-huyo-de-suboda-para-ir-de-
compras-al-oxxo

e https://lwww.pulzo.com/virales/oxxo-norte-bogota-revelan-si-existebar-secreto-
electronica-PP2851829A

e https://lwww.pulzo.com/economia/nuevas-tiendas-oxxo-colombiallegan-medellin-
barranquilla-PP3277443

e https://www.femsa.com/es/sala-de-prensa/comunicado/cierra-oxxoexitosa-
colaboracion-en-formula-1-con-red-bull-y-mclaren/

e https://lwww.forbes.com.mx/negocios-oxxo-formula-1-patrocinadormclaren/

e https://lwww.e-consulta.com/nota/2022-09-29/deportes/sorpresaoxxo-aparece-en-
el-nuevo-monoplaza-de-mclaren

e https://lwww.e-consulta.com/nota/2022-09-29/deportes/sorpresaoxxo-aparece-en-
el-nuevo-monoplaza-de-mclaren

e https://www.america-retail.com/colombia/las-cadenas-mas-grandesen-puntos-de-
venta-en-colombia/
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¢ https://thefoodtech.com/industria-alimentaria-hoy/oxxo-de-empresamexicana-a-
potencia-del-retail-global/

e https://www.google.com/search?qg=tiktok+oxx0&rlz=1C1UUXU_esCO9

79C0979&0qg=tiktok+oxxo&gs_Icrp=EgZjaHIvbWUyCQgAEEUYORIABD

ICAEQABgWGB4yCAgCEAAYFhgeMgglAXAAGBY YHjIICAQQABgWGB4

yCAgFEAAYFhgeOgEIMzMwOWowajSoAgCwAgA&sourceid=chromeé&ie =UTF-8

https://www.tiktok.com/tag/oxxo?lang=es

https://www.youtube.com/results?search_query=0xxo

https://www.instagram.com/oxxocolombia/?hl=es

https://www.instagram.com/tiendasoxxo/?hl=es

https://www.google.com/search?q=0XX0&rlz=1C1UUXU_ esC0O979CO

979&009=0XX0&gs_lcrp=EgZjaHIvbWUyDggAEEUYJxg5GIAEGIoFMgYI

ARBFGDsyFQgCECA4YFBjHARIHAhixAXJRAXIABDIGCAMQRRhAMgYIBB

AjGCcyBggFEEUYPTIGCAYQRRg9MgYIBXxBFGDzSAQgxODExajBgNKgC

ALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8#ip=1

e https://lwww.revistainforetail.com/noticiadet/el-supermercado-parahoteles-llega-a-
espanal/44ad9f22118079777c698ade525beae7

e https://www.wanzl.com/es_ES/wanzl-inside/prensa-ynoticias/minimercados-en-
hoteles-tiendas-pequenas-con-un-granpotencial~n6996

e https://www.abasturhub.com/nota/hoteles/tienda-convenienciajapon

e https://www.abasturhub.com/nota/hoteles/tienda-convenienciajapon

¢ https://www.google.com/maps/contrib/105985011680476654884/p
lace/ChlJd1rhlrebP44RQI200s9RIFW/@4.6737456,-
74.1167313,3a,75y,260.29h,100.17t/data=!3m6!1e1!3m4!1sHhLdBr4
ETZdsTBzglKBriQ!2e0!7i16384!8i8192!4m6!1m5!8m4!1e2!2s105985
011680476654884!3m1!lel?entry=ttu

e https://lwww.tripadvisor.co/ShowUserReviews-g294074-d12959007- r883707243-
Hilton_Garden_Inn_Bogota_Airport-Bogota.html

e https://www.innovtur.com/diferenciacion-de-hoteles-a-traves-de-suoferta-
gastronomica/

e https://lwww.revistalabarra.com/es/noticias/el-boom-de-losrestaurantes-en-hoteles

e https://lwww.hoteles.com/go/world/hotels-amazing-restaurantsworld

e https://www.hotelopera.com.co/restaurantes 5.23.30. https://www.hyatt.com/es-
ES/hotel/colombia/grand-hyattbogota/boggh/dining

e https://www.marriott.com/es/hotels/bogwh-w-bogota/dining/

e https://lwww.estelarlafontana.com/restaurantes/

e https://lwww.excellentcorp.es/blog/es-importante-tener-restauranteen-un-hotel/

Valoracion probatoria

En relacién con los requisitos que deben reunir las pruebas, el Consejo de Estado,
mediante auto de 26 de septiembre de 2019, indico: “[...] 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 [...]?".

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccién 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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En primer lugar, se debe recalcar que el analisis y valoracion de las pruebas se hace en
conjunto y tendiente a determinar el uso real y efectivo de la marca, y que para impedir
gue prospere el tramite de cancelacion, la sociedad GRUPO INDUSTRIAL EMPREX, S.
DE R.L. DE CV debe demostrar que se encuentra haciendo uso de manera seria y
razonable dentro del trafico mercantil de la marca OXXO (mixta) respecto a los servicios
identificados en la clase 43 bajo el certificado de registro No. 430065.

De acuerdo con lo anterior, corresponde analizar las pruebas aportadas a fin de verificar
el uso de la marca, no solo en la cantidad y del modo que normalmente corresponde
segun la naturaleza de los productos y servicios que reivindica en el registro (aspecto
cuantitativo), sino que la marca es usada tal y como fue registrada o con variaciones no
sustanciales, en los términos establecidos en el articulo 166 de la Decision 486 de 2000
(aspecto cualitativo).

En este caso el titular para demostrar que el signo esta siendo usado durante el periodo
relevante y para los servicios de la clase 43 anex0 los enlaces y pantallazos de la
publicidad realizada a través de redes sociales e internet.

DISFRUTA

CONTODOLOQUETEGUSTA A

Todavia no hay
comentarios.
Inicia Lo epeersacidn

Qv R
PIZZA CUPCAKES
RELLENOS DE QUESO B <000 un comen @
? exxocolombia - Sequir
@ Colaboracidn pagada
= Audio criginal

@ oxxocolombia 124 sem

, A Llega la 1ra competencia de
#DevoradoresDeHotDogs & para
iniciar con la celebracion de nuestro ®
# AniversariolOX0 12 anos.

g

Junto a nuestros amigos
@somoslosinsaciables buscaremos
entre los seguidores de OXXO, a los dos
(2) devoradores que puedan comer mas
#(haoHotDogs en 5 minutos. &=
Puedes inscribirte en el link de nuestra
#BIO registrando la factura de compra
de un Combo Devorador. (Perro
caliente + Coca-Cola en lata)

En Bogota y en Bucaramanga
premiaremos:

Qv W
Gfi Me gusta N
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Luisito Comunica sorprende con su (ltimo video de comidas rdpidas del
0XX0

s HORA DE

COIEIER PIZZA

ENCUEI‘IIT'R.&LA ENTU Lo guta a juliand2 y otras personas
#Z@ MAS CERCANO : ;

«AS] A 1
{ASI DE FACIL! & FRNE—— @

oxxocolombia « Sequir
Audio onginal

% > r'Y
oxxocolombia 14 sem I

Si somos cuando leemaos sus

Frecdyhallen rmirs . - 1 e
i iodas | apelones gque comentarios 0ué es lo que mas te

hay ailit gusta de tu #tiendaOXXO? porque ser
un #OXXOLover es #AsDeFacil @

Descarga la #AppOXX0 Domicilios o
ingresa a colombia. oxxodomicilios.com

#OoxohsiDeFacil

Ver traduccién

8 javiangeld5 2 h
No me sirve la app. Como puedo

pedir domicilio que no sea rappi

Responder 'Ver traduccidn

hawerpineda 2 sem
=" Lo bueno es que esta abierto las 24
horas w unn encuentra lo auiers

Qv W

Les gusta a javiangel45 y otras personas

23 de noviembre de 2023

& Agraga un comentario... @

Como se puede ver en las publicaciones realizadas en redes sociales y en diferentes
medios de comunicacion dentro del periodo relevante, se evidencia una oferta de los
servicios de la clase 43y, por ende, una disponibilidad de los servicios en el mercado, en
concreto de servicios de restauracion (alimentacion), autoservicios de comida y bebida y
comidas rapidas.
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Para corroborar las cifras de publicidad se observan las certificaciones de revisoria fiscal
en Colombia y en Per(, en donde se detallan los valores invertidos para ofertar los
servicios de la marca OXXO durante el periodo relevante. Cifras que demuestran
efectivamente que el titular de la marca ha invertido grandes sumas de dinero para ofertar
sus servicios en el mercado en diferentes paises de la Comunidad Andina.

Por otra parte, para probar las ventas realizadas se observa la declaracion del revisor
fiscal en donde se detallan las cifras de ventas desde el afio 2016 hasta el afio 2023. El
titular manifesto que los documentos que contienen las cifras de ventas son de naturaleza
confidencial; sin embargo, los estados financieros no se consideran informacién de
caracter confidencial, ya que la informacion contable y financiera de las empresas puede
ser consultada de manera inmediata, publica y gratuita a través de la pagina de la
Superintendencia de Sociedades®, debido a que los estados financieros de las empresas
son de dominio publico, y por ello, la informacion contable presentada por la titular no
podra ostentar el caracter de confidencial.

Afio Ingresos Brutos
(Cifras en miles de pesos colombianos)

2016 $  $72,968,192
2017 98,215,044
2018 112,923,839
2019 161,795:370
2020 156,644,660
2021 192,246,433
2022 395,498,989

Los registros contables no auditados del afio 2023 del rubro “Ingresos de actividades ordinarias”,
refleja el siguiente saldo:

Afio Ingresos Brutos
(Cifras en miles de pesos colombianos)

2023 $ 641,639,481

En ese sentido, esta Direccion, acepta como veraz y adecuada la prueba de la certificacion
del revisor fiscal, en cuanto tiene los elementos minimos para determinar el uso de la
marca, estos son:

- ldentificacién del revisor fiscal y acreditacion del cargo: JEFERSON
ARLEY DELGADO PEREZ.

- Indicacion de la fuente de la informacién: libros de contabilidad

- Especificacién de los ingresos detallados indicando con claridad la
referencia correspondiente a la marca: OXXO.

En consecuencia, con el anterior analisis de la certificacion emitida por el revisor 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 profesién debe concluir

9 https://actualicese.com/los-estados-financieros-de-las-empresas-ahora-son-de-dominio-publico/

10Ley 43 de 1990. De la profesion de contador publico. ART. 10.—De la fe publica. La atestacion o firma de un contador publico en los
actos propios de su profesion hard presumir, salvo prueba en contrario, que el acto respectivo se ajusta a los requisitos legales, lo
mismo que a los estatutarios en el caso de personas juridicas. Tratandose de balances, se presumird ademas que los saldos se han
tomado fielmente de los libros, que éstos se ajustan a las normas legales y que las cifras registradas en ellos reflejan en forma fidedigna
la correspondiente situacién financiera en la fecha del balance.

PAR.—Los contadores publicos, cuando otorguen fe publica en materia contable, se asimilaran a funcionarios publicos para efectos
de las sanciones penales por los delitos que cometieren en el ejercicio de las actividades propias de su profesion, sin perjuicio de las
responsabilidades de orden civil que hubiere lugar conforme a las leyes (8 0009).

NOTA: El articulo 10 inciso 1° de esta disposicion, recoge lo estipulado en el articulo 9° de la ley 145 de 1960; y el paragrafo del articulo
10 de la Ley 43 de 1990, recoge lo ya establecido por el articulo 11 de la Ley 145 de 1960.

El estatuto tributario en su articulo 777 sefiala que la certificacion de contador publico y revisor fiscal es prueba contable. Ademas, en
su articulo 581, prescribe los efectos de la firma del contador publico en las declaraciones tributarias, al certificar los siguientes hechos:
1. Que los libros de contabilidad se encuentren llevados en debida forma, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente
aceptados y con las normas vigentes sobre la materia.

2. Que los libros de contabilidad reflejan razonablemente la situacion financiera de la empresa.

3. Que las operaciones registradas en los libros se sometieron a las retenciones que establecen las normas vigentes, en el caso de la
declaracion de retenciones.
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esta Direccion que se encuentra acreditados los servicios de restauracion identificados
con la marca OXXO (mixta) durante los afios 2020 al 2023.

Igualmente se evidencia la certificaciéon de la contadora de la sociedad CADENA DE
COMERCIO PERU S.A.C. quien certificé los ingresos por la prestacion de servicios de
tiendas de conveniencia, comercio minoristas, tiendas de autoservicio, con el
agrupamiento por cuenta de terceros de productos alimenticios, farmaceéuticos, bricolaje,
bebidas, bebidas alcohdlicas, tabaco, prensa y revistas, y servicios de restaurantes y
cafeterias de autoservicio de comida y bebidas, en Peru bajo la marca OXXO, durante los
afios 2018 al 2023.

En los documentos expedidos por los contadores en Colombia y en Peru se detallan las
grandes cifras de ventas la cuales corresponden algunos de los servicios de la clase 43
por el uso del signo OXXO durante el periodo relevante.

Al observar las pruebas, se evidencia que con el signo OXXO se prestan servicios de
restauracion, ya que se pueden adquirir diferentes productos a través de autoservicio
desde comida rapida hasta bebidas, asi mismo se prestan servicios de tiendas de
conveniencia en donde se pueden adquirir una gran variedad de productos alimenticios y
bebidas.

Frente al argumento del titular quien manifiesta que a su vez con el signo OXXO se prestan
servicios de alojamiento temporal, al ser un lugar en donde las personas pueden alojarse
por horas para adquirir bebidas y comidas, este Despacho no encontré ninguna prueba
gue demuestre que esto sea un servicio de alojamiento, pues todas las pruebas fueron
encaminadas en probar un servicio de auto servicio de comidas rapidas, restauracion o
alimentacion, en donde se adquieren productos para su consumo y se paga por ello.

De la totalidad del acervo probatorio aportado, se concluye que dichos documentos son
demostrativos del uso efectivo de la marca para identificar algunos de los servicios
descritos en la cobertura del registro marcario, en el sentido que dichos documentos
indicaron la puesta en el comercio colombiano de servicios de restauracion pertenecientes
a la clase 43 durante el periodo relevante, de forma regular y en cantidades significativas

Teniendo en cuenta que el signo OXXO (mixto), si ha sido usado por su titular para la
clase 43 de servicios, se debe manifestar que el signo esta registrado en la clase 43 la
cual incluye una gran variedad de servicios con naturaleza y finalidades diversas, por
ende, se deberd analizar si todos los servicios alli descritos han sido usados por el titular,
0 en caso contrario limitar el uso a los efectivamente probados.

Cancelacion parcial de servicios

Para ello, es procedente traer a colacién el inciso tercero del articulo 165 de la Decision
486, el cual establece lo siguiente en relacién con el uso parcial de las marcas:

“Cuando la falta de uso de una marca solo afectara a uno o a algunos de los
productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenara una
reduccion o limitacion de la lista de los productos o servicios comprendidos en el
registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se
hubiese usado; para ello se tomara en cuenta la identidad o similitud de los productos
0 servicios”.

En relacién con la similitud de productos o servicios, el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, se ha pronunciado de la siguiente manera:
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“Un producto o servicio es similar a otro si existe un vinculo suficientemente estrecho
entre ambos que pueda generar riesgo de confusién en el pablico consumidor. Es
decir, cuando ambos presentan las mismas propiedades y caracteristicas, tienen
usos o funciones idénticas o similares y, ademas, resultan sustitutos entre si para el
consumidor en su proceso de eleccion en el mercado”.

De la interpretacion del TICA, se pueden concluir tres criterios para establecer que existe
similitud entre productos y/o servicios.

o Las propiedades y caracteristicas (naturaleza) de los productos o
Sservicios;

o Lafinalidad o destino de los productos o servicios y;

o La capacidad para ser sustitutos en el proceso de eleccion en el
mercado.

Corresponderéa entonces a la Oficina Nacional Competente, determinar en primer lugar si
la marca se usa para todos o para algunos servicios, y con base en ello establecer si los
gue no se usan, son similares frente a los primeros de acuerdo con los criterios antes
sefialados.

El signo en este caso en concreto esta registrado para:

43: Servicios de restauracion (alimentacion); tiendas de conveniencia; hospedaje
temporal, restaurantes autoservicios, autoservicios de comida y bebida, restauracion
(alimentacién), servicios de catering, autoservicios (restaurante), cafés, cantinas, snack-
bar, servicios de restaurantes, fast foods, pizzerias, bares, comedores de empresa.

De las pruebas aportadas se evidencio el uso del signo para:

e Servicios de restauracion (alimentacién); tiendas de conveniencia, autoservicios de
comida y bebida, snack-bar, fast foods.

Conforme lo anotado, este Despacho analizar4 i) la naturaleza de los servicios
efectivamente probados en su uso; v, ii) su finalidad, exigencias que deben paralelamente
satisfacer los servicios que preliminarmente fueron excluidos procediendo su cancelacion,
junto con la exigencia entendida como: iii) capacidad sustitutiva.

Cabe aclarar en este caso cudl es la naturaleza y finalidad de los servicios que fueron
efectivamente probados, de cara a los que presuntamente podrian ser preservados.

Servicios Probados Naturaleza Finalidad

Servicios de | Restauracion Negocios dedicados a la

restauracion elaboracion de comidas

(alimentacién) y bebidas y que son
preparadas para su
consumo.
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Tiendas de conveniencia

Comercializacion de productos

Establecimiento de
venta de productos y
servicios que el cliente
consumira de manera
inmediata o en plazo no
mayor a 12 horas.

Las tiendas de
conveniencia permiten a

los consumidores
realizar sus compras
de forma rapida y

comoda en un tiempo
récord no mayor a 10
minutos?!?.

Autoservicios de comida
y bebida

Provisién de alimentos y bebidas

Es una modalidad en la
que los clientes
seleccionan y pagan por
su propia comida en un
establecimiento de
servicio rapido o de
comida rapida’2.

Snack bar

Provision de alimentos y bebidas

Establecimiento donde
se sirven aperitivos y
comidas ligeras?s.

Fast foods

Provision de alimentos y bebidas

Se caracteriza porque el
alimento se preparay se
sirve para ser consumido
en establecimientos
especializados de
manera rapida4.

Ahora bien, los servicios que se encuentran dentro de la cobertura exhiben las siguientes
propiedades, caracteristicas y propésitos:

Servicios cobertura
inicial

Naturaleza

Finalidad

Hospedaje temporal

Servicios de hospedaje
temporal

Alojamiento y asistencia que se
da alguien.

Servicios de catering

Provision de alimentos y
bebidas

Servicio que provee de comida y
bebida a fiestas,
presentaciones en general'®.

eventos y

Cafés Provision de alimentos y | Establecimiento donde se vende
bebidas y toma café y otras

consumaciones®®.
Cantinas Provision de alimentos y | Establecimiento  publico que

bebidas

forma parte de una instalacion

1 https://es.linkedin.com/pulse/caracter%C3%ADsticas-de-la-tienda-conveniencia-salvador-garcia-tapia
https://blog.rapiboy.com/restaurante/autoserviciogastronomia/#:~:text=todo%20el%20mundo.,%C2%BFQu%C3%A9%20es%20el%
20autoservicio%20en%20la%20gastrom%C3%ADa%3F,r%C3%A1pido%200%20de%20comida%20r%C3%Alpida.

13 https://www.rae.es/dpd/snack%20bar

14 https://barradeideas.theobjective.com/que-es-fast-food/
15 https://www.ineventos.co/blog/que-es-un-catering.html
16 https://dle.rae.es/caf%C3%A9?m=form
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mas amplia y en el que se venden
bebidas y algunos comestibles?’.

Pizzerias Provision de alimentos y | Restaurante especializado en la
bebidas preparacion de pizzas y otras

comidas italianas?®.
Bares Provision de alimentos y | Local en que se despachan
bebidas bebidas que suelen tomarse de

pie, ante el mostrador?®.
Comedores de empresa | Provision de alimentos y | Instalaciones de restauracion
bebidas colectiva que se encuentran en
empresas y organizaciones®.

Entre tanto, dadas las propiedades y caracteristicas generales de los servicios en
comparacion junto al dltimo criterio indispensable para acceder a la proteccién de bienes
y/o prestaciones que no han sido usadas en el mercado (capacidad sustitutiva en el
proceso de eleccién en el mercado), esta Direccion encuentra que los servicios de
hospedaje _temporal, tienen naturaleza y finalidades diferentes a los efectivamente
probados, asi mismo no pueden ser sustituibles, ya que satisfacen necesidades
diferentes.

En relacién con los demas servicios vemos que comparten la misma naturaleza de
restauracion o de provision de alimentos y bebidas, y asi mismo cumplen con las mismas
finalidades por ende pueden ser sustituibles.

Teniendo en cuenta lo anterior, este Despacho concluye que no se mantendra incélume
el registro marcario, pues debera limitarse a los servicios efectivamente probados y los
cuales dada su naturaleza y finalidad difieren de los demas servicios de la cobertura.

Bajo este entendido la cobertura de servicios quedaria de la siguiente manera:

43: Servicios de restauracion (alimentacion); tiendas de conveniencia; restaurantes
autoservicios, autoservicios de comida y bebida, restauracion (alimentacién), servicios de
catering, autoservicios (restaurante), cafés, cantinas, snack-bar, servicios de
restaurantes, fast foods, pizzerias, bares, comedores de empresa.

Conclusiones de las pruebas del uso

Hechas las consideraciones precedentes, resulta prudente recordar que esta Oficina no
califica el éxito empresarial y comercial de los productos y servicios identificados con la
marca, Sino su uso serio, real y efectivo, dentro de los supuestos temporales, espaciales,
cualitativos y cuantitativos que enmarca la normatividad andina.

Cabe igualmente recalcar que con estas pruebas fueron debidamente acreditados los
supuestos para entender que la marca ha sido usada, pues en primera instancia, se hizo
uso de la marca dentro de los 3 afios anteriores a la solicitud de cancelacion, esto es en
entre el 4 de diciembre de 2020y el 4 de diciembre de 2023, en segundo lugar, se acreditd
la prestacion de los servicios dentro de la Comunidad Andina (Colombia y Peru ); en tercer
lugar, se usa la marca para identificar algunos de los servicios amparados en el registro
clase 43 “servicios de restauracion (alimentacién); tiendas de conveniencia; restaurantes

17 https://dle.rae.es/cantina?m=form

18 https://dle.rae.es/pizzeria?m=form

19 https://dle.rae.es/bar?m=form
20https://www.google.com/search?q=que+son+Comedores+de+empresa&rliz=1C1UUXU_esC0O990C0O990&0q=que+son+Comedores
+de+empresa&gs_lcrp=EgZjaHIJvbWUyBggAEEUYOTIJCAEQABgKGIAEMgYIAhBFGEAYCQgDEAAYChiABDIHCAQQABIABDIJCA
UQABgKGIAEMgkIBhAAGA0YgAQYCQgHEAAYChIABNIBCDI2MzdgMGo3gAIlAsAlA&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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autoservicios, autoservicios de comida y bebida, restauracion (alimentacion), servicios de
catering, autoservicios (restaurante), cafés, cantinas, snack-bar, servicios de
restaurantes, fast foods , pizzerias, bares, comedores de empresa”, sin agregar o quitar
elementos que hagan dicha marca sustancialmente diferente a la que se registré; y por
ultimo, las ventas demuestran la prestacion de los servicios en la cantidad y forma que
corresponde de acuerdo con su naturaleza y de acuerdo también con la naturaleza del
empresario que los presta.

Los hechos asi descritos, valorados en conjunto con la totalidad del acervo probatorio,
reflejan con eficacia la divulgacion y prestacién de los servicios identificados con la marca
analizaday llevan a esta Direccion al convencimiento de que efectivamente bajo el registro
objeto del presente tramite se usa la marca OXXO en la forma que corresponde a este
tipo de servicios.

Ahora bien, es de manifestar que el titular del signo que se pretende cancelar alega
notoriedad de este con el fin de impedir la cancelacion de dicho registro para los servicios
gue no fueron probados, por lo que se estima procedente hacer las siguientes
consideraciones con el propésito de explicar la figura de la cancelacion por no uso y la
figura de la notoriedad y renombre de la marca como impedimento para la cancelacion de
esta.

Cancelacion por no uso de una marca notoriamente conocida

La proteccion que otorga la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina a la
marca notoria trasciende a la exigencia del uso real y efectivo de la marca, asi como a
otros aspectos. De hecho, el articulo 229 de la Decisidén reconoce una proteccion especial
a la marca notoriamente conocida, independientemente de su uso en los paises
miembros. Al respecto, la norma en comento establece:

“Articulo 229.- No se negara la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que:

(..

b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para
identificar actividades o establecimientos en el Pais Miembro;

(..)"

Ha dicho el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que la norma comentada “(...)
de alguna forma modera el principio del uso real y efectivo de la marca, ya que protege a
la marca notoriamente conocida asi no haya sido usada o no se esté usando para
distinguir productos o servicios™,

Del mismo modo, sostuvo en otro momento que, “la finalidad del articulo 229 literal b) es
evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y se apropien
de la reputaciéon ganada por una marca notoria que, aunque no haya sido usada en el
Pais Miembro correspondiente, continla siendo notoriamente conocida en otros Paises.
Sin embargo, en tal caso, la prueba de la notoriedad del signo debera atender a criterios
diferentes al uso del signo, aunque debera dar cumplimiento a lo prescrito en el articulo
228 de la Decision 486722

21 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TICA), Proceso N° 180-IP-2006.
22 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), Ibidem.
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El Tribunal en su jurisprudencia ha esbozado por qué se debe dar un tratamiento diferente
a la figura de la cancelacion por no uso cuando se esta en frente de una marca notoria,
gue cuando se esta en frente de una marca comun.

“Teniendo en cuenta que el derecho de marcas se consagra bajo el postulado de promover
la actividad empresarial y la competencia leal, no es admisible que se permita el
aprovechamiento del prestigio ajeno al hacer operante la figura de la cancelacion por no uso
de la marca notoria de la misma forma en que se haria respecto de una marca que no haya
alcanzado tal nivel, ya que en este caso esta en juego no soélo el esfuerzo del titular de la
marca notoria, sino la proteccion al publico consumidor, quien relacionara de inmediato la
marca con el tradicional y conocido fabricante, asi como el derecho de los otros
consumidores, con quienes no se competiria lealmente si un comerciante utiliza el esfuerzo
ajeno para promocionar sus productos”?.

Desde luego, teniéndose presente que la notoriedad de un signo distintivo y la
cancelacion por no uso son, en efecto, dos figuras disimiles, en el marco de la accion, las
pruebas allegadas al expediente por el titular de la marca alegada como notoria, iran
encaminadas a probar dicho estatus de notoriedad.

“Asi las cosas, debera la Oficina Nacional o el Juez Competente, en su caso, establecer
primeramente el estatus de notoria de la marca que se pretende cancelar por no uso, para
deducir si pese al incumplimiento de la obligacion de usar la marca, ésta conserva la
categoria de marca notoria, ya que, aunque el uso constante es una de las formas en que
se puede fundamentar dicha categoria, no es la Ginica ya que es menos cierto que en relacion
con determinadas marcas el grado de notoriedad de la misma persiste en el mercado
aunque no se le use™,

Asi pues, la accién de cancelacion por no uso que vincule una marca notoriamente
conocida, relevara la labor probatoria del uso de la marca para distinguir los productos o
servicios descritos en la cobertura del registro marcario, a una demostracion de la difusiéon
y el conocimiento que la marca ha logrado en el sector pertinente de los productos o
servicios.

Visto que cuando una marca es notoria, esta exenta de probarse su uso para los productos
0 servicios que fue reconocida como tal, también debe tenerse en cuenta que la marca
notoria rompe con el principio de especialidad de forma relativa, de manera que el alcance
de la proteccion sera para los productos o servicios descritos en el registro marcario, asi
como respecto de los productos o servicios idénticos, similares o conexos —comprendidos
en el sector pertinente—%.

Hecho notorio, marca notoriay marca renombrada
Hecho notorio y marca notoria

En sus inicios, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina definié el hecho notorio,
como “todo aquel que es conocido por la generalidad de las personas, en un lugar y en
un momento determinados. Es pues un fenébmeno relativo, cuya importancia juridica
radica en que puede ser alegado sin necesidad de probarlo (notoria non egent probatione),
ya que se trata de una realidad objetiva que la autoridad competente debe reconocer y
admitir, al menos que sea discutida. (...)"%.

23 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TICA), Proceso N° 46-1P-2006.
24 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), Ibidem.

25 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), Proceso N° 269-IP-2018.
26 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), Proceso N° 1-IP-1987.
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Luego, en proceso 17 — IP — 96 el Tribunal recogio la diferenciacion de los conceptos de
marca notoria y hecho notorio acogidos por esta corporacion, asi:

“En los fallos dictados dentro de los procesos 5-1P-94 y 8-1P-95, el Tribunal diferencié entre
lo que significa “la marca notoria” del “hecho notorio”, precisando que para la primera la
prueba es necesaria, porque la notoriedad de la marca nace de hechos o antecedentes
posteriores a su registro y se circunscribe a un grupo de consumidores allegados a los
productos o servicios que la marca protege. En tanto que el hecho notorio puede ser alegado
sin necesidad de probarlo (notoria non egent probatione) “ya que se trata de una realidad
objetiva que la autoridad competente debe reconocer y admitir”, (Proceso 1-1P-87)".

Aportando mas claridad a los conceptos de hecho notorio y marca notoria, el Tribunal en
algunas interpretaciones prejudiciales?” hizo gala a lo dicho por el tratadista José Manuel
Otero Lastres de la siguiente manera:

“(...) En efecto, de todos es conocido que en materia de prueba rige el criterio de que los
hechos notorios no necesitan ser probados: “notoria non egent probatione”. De aqui que se
pueda plantear la cuestién de si la notoriedad de una marca es uno de esos hechos notorios
gue no necesitan de prueba. La respuesta es negativa. Aunque se emplee la denominacion
de marca notoriamente conocida, lo cierto es que la notoriedad stricto sensu es un hecho
gue necesita ser probado. Cosa diferente sucede, a mi modo de ver, con las marcas que
son verdaderamente renombradas, como por ejemplo, la marca Coca-Cola, cuyo
extensisimo grado de conocimiento entre los consumidores no parece que necesite de una
prueba, por lo que puede ser admitido directamente por los Tribunales como hecho notorio
no necesitado de prueba. Naturalmente, puede haber supuestos en los que no esté claro si
la marca en cuestién es notoria o renombrada. En tal hipotesis, lo aconsejable es llevar a
cabo la correspondiente actividad probatoria™8.

Marca notoriay marca renombrada

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en proceso 20 — IP — 97 cit6 al profesor
Manuel Arean Lalin, sefialando frente a la marca notoria y la marca renombrada lo
siguiente:

“(...) al examinar el grado de extension de la marca notoria ha expresado que “el calificativo
de notoria se atribuye a la marca que es conocida por la mayor parte de los consumidores
o0 usuarios del correspondiente sector del mercado, es decir, del tipo de productos o servicios
a los que se aplica la marca. Y la denominacién de renombrada se reserva para aquella
marca que goza de difusion y prestigio entre la inmensa mayoria de la poblacion: su
reconocimiento por el 80% del publico ha llegado a exigir la jurisprudencia alemana, segun
se recuerda en la sentencia del Tribunal del Distrito de Munich de 1° de diciembre de 1994
relativa a la marca “SHELL"?°,

Por su parte, en proceso 185 — IP — 2006 el mismo Tribunal se refirié de manera ilustrativa
a las marcas notorias y renombradas en los siguientes términos:

“(...) las marcas renombradas o también conocidas como “‘marcas de alto renombre’ (...)
‘marcas famosas’, ‘marcas reputadas’, ‘marcas prestigiosas’, etc.”3(...). La marca
renombrada se diferencia de la marca notoria por cuanto aquélla “ha de ser conocida por
consumidores pertenecientes a mercados diversos de aquel mercado al que corresponden
los productos diferenciados por la marca. (...) por contraste con la marca notoria que es solo

27 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), Proceso N° 8-1P-98, 20-1P-97, 17-1P-96 y entre otras.

28 Otero Lastres, José Manuel. “La prueba de la marca notoriamente conocida en el derecho marcario”, Memorias
Seminario Internacional “La Integracion Derecho y los Tribunales Comunitarios”, 1996. Quito. pag. 255.

29 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), Proceso N° 20-IP-1997. (2 EIPR 1996, pag. D-45)". (“Los Retos
de la Propiedad Industrial en el siglo XXI”, Primer Congreso Latinoamericano sobre la proteccion de la Propiedad
Industrial, INDECOPI — OMPI, Lima 1996, pag. 186).

30 Montiano Monteagudo: “La proteccion de la marca renombrada”, Civitas, Madrid, 1995, pp. 41.
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conocida por un grupo particular de consumidores, la marca renombrada tiene una difusion
gue abarca diferentes grupos de consumidores que pertenecen a diversos mercados™!.

Asimismo, ha dicho la doctrina que “Las marcas notorias son aquellas cuyo conocimiento se
ha difundido dentro del sector econémico al que pertenecen los productos o servicios de que
se trata, mientras que las marcas renombradas son aquellas cuya difusion excede del sector
econémico al que corresponde el producto o el servicio y son conocidas por el publico en
general (...) todas las marcas renombradas son notorias; pero no todas las marcas notorias
son renombradas. Las marcas renombradas son mas ampliamente conocidas por el publico
que las marcas notorias. El dato decisivo por tanto para considerar a una marca como notoria
o renombrada es exclusivamente el grado o difusién de su conocimiento entre el publico. Si
la marca es conocida con caracter general por el publico de un determinado sector del
mercado, se tratard4 de una marca notoria. Si la marca es conocida con caracter general por
todo el publico y no sélo por el de un sector del mercado, entonces estaremos ante una
marca renombrada. (...)"%.

Por su parte, recientemente, el Tribunal se ha ocupado de la marca notoria y la marca
renombrada en algunas interpretaciones prejudiciales®® que valen la pena tenerse
presentes.

“Cabe distinguir entre la marca notoria regulada en la Decision 486 de la marca renombrada.
La primera es conocida en el sector pertinente, la segunda es conocida mas alla del sector
pertinente34,

La marca notoria regulada en la Decisién 486, a la que podemos llamar marca notoria andina,
es aquella que es notoria en cualquier pais miembro de la Comunidad Andina, e
independientemente de si su titular es nacional o extranjero. Basta que sea notoria en un
pais miembro para que reciba una proteccién especial en los otros tres paises miembros.
La marca renombrada, por su parte, no se encuentra regulada por la Decisién 486, pero por
su naturaleza recibe proteccién especial en los cuatro paises miembros.

La marca notoria regulada en la Decision 486 y la marca renombrada rompen el principio 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 miembro3®. 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 que 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®.

Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decisién 486 y la marca
renombrada es lo referido a su prueba. La notoriedad debe probarse por quien la alegue de
conformidad con lo establecido en el Articulo 228 de la Decision 486. La marca renombrada,
en cambio, no necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoria general del proceso

31 Carlos Fernandez-Novoa: “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1984, pp. 33.
32 Alberto Bercovitz: “Apuntes de Derecho Mercantil”; Editorial Aranzadi S.A., Navarra - Esparia, 2003, pp. 466 y 495.
33 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), Proceso N° 58-1P-2018, 218-1P-2018, 269-IP-2018 y entre otras.
34 “La marca renombrada (por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, etc.) es conocida practicamente por casi
todo el publico en general, por diferentes tipos de segmentos de consumidores y proveedores, incluso por aquellos que
no consumen, ni fabrican, ni comercializan el producto o servicio identificado por la marca renombrada”.

35 “Para recibir la proteccién, basta que la marca sea notoria en otro pais miembro de la Comunidad Andina o que la
autoridad de propiedad industrial considere que la marca es renombrada”.

36 “|_a marca notoria regulada en la Decisién 486 es protegida respecto de aquellos productos o servicios diferentes que
se encuentren dentro del sector pertinente con la finalidad de evitar la dilucion de la fuerza distintiva o del valor comercial
o publicitario de la marca notoria (riesgo de dilucién), asi como evitar el aprovechamiento injusto de su prestigio o
renombre (uso parasitario)”.
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denomina un “hecho notorio”. Y es que los “hechos notorios” se conocen de oficio y no
requieren actividad probatoria (notoria non egent probatione), no son objeto de prueba™’.

Igualmente, en dichas interpretaciones se hizo alusion a la accién de cancelacion por falta
de uso de una marca notoria o renombrada en estas palabras:

“En acépites anteriores se ha mencionado que tanto la marca renombrada como la marca
notoria regulada en la Decisién 486 rompen el principio de uso real y efectivo, por lo que la
figura de la cancelaciéon por falta de uso, asi como la prueba del uso, requieren una
modulacién importante en lo que respecta a dicha clase de marcas.

Si la marca renombrada y la marca notoria (regulada en la Decisién 486) son protegidas en
un pais miembro asi no estén registradas ni sean usadas en dicho pais, con mayor razén
deben ser protegidas si han sido registradas pero no son usadas en el referido pais. La
diferencia esta en que tratdndose de la marca renombrada, la proteccion opera respecto de
todos los productos o servicios. En cambio, tratAndose de la marca notoria regulada en la
Decisién 486, la proteccion opera respecto de los productos o servicios idénticos, similares
y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se
encuentran dentro del sector pertinente.

Lo anterior evidencia que la figura de la cancelacion por falta de uso aplicada a las marcas
ordinarias, no puede operar de la misma manera tratandose de la marca renombrada y la
marca notoria regulada en la Decision 486. Dado que en ambos casos no se aplica el
principio de uso real y efectivo, corresponde desestimar una solicitud de cancelacion por el
solo hecho de que la marca renombrada (o la marca notoria regulada en la Decision 486) no
estd siendo usada en el pais miembro de la Comunidad Andina donde se pide su
cancelacion.

Si bien la marca notoria regulada en la Decisién 486 no necesita ser usada en el pais
miembro donde, estando registrada, se pide su cancelacién, su titular si debe acreditar la
existencia de notoriedad (vigente) en al menos uno de los otros paises miembros de la
Comunidad Andina™%.

Una vez han sido abordados los conceptos de hecho notorio, marca notoria y marca
renombrada; esta Direccion procedera a realizar el estudio relativo al estatus de
notoriedad de la marca OXXO, dejando al margen el debate del reconocimiento de
categoria de marca renombrada que no esta regulado por la Decision 486 de la Comisién
de la Comunidad Andina.

En ese sentido, es necesario establecer si la marca OXXO es notoria y para que servicios
ha sido reconocida como tal, lo anterior de conformidad por los parametros establecidos
en el articulo 228 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina.

Notoriedad de la marca OXXO
En el presente caso, la sociedad GRUPO INDUSTRIAL EMPREX, S. DE R.L. DE CV,
alego la notoriedad de la marca OXXO para desestimar la accion de cancelacion por no

uso interpuesta por OXOHOTEL S.A.S.

Sobre la notoriedad de la marca OXXO alegada por la titular esta Direccion encontrd lo
siguiente:

37 “En la medida que una marca renombrada es conocida por casi por todos, también es conocida por la autoridad de
propiedad industrial. Si la autoridad de propiedad industrial considera que la marca no es renombrada, debera permitir
gue su titular pruebe su notoriedad-en algun pais de la Comunidad Andina- en los términos de lo establecido en el
Articulo 228 de la Decision 486".

38 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), Proceso N° 58-IP-2018, 218-1P-2018, 269-1P-2018 y entre otras.
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e Mediante Resolucion No. 90675 del 13 diciembre de 2018, dictada dentro del
expediente administrativo N0.SD2018/0014515, se declaroé la notoriedad de la
marca OXXO (mixta) para identificar “Prestacibn de servicios de
supermercados, venta al publico de abarrotes, comestibles, viveres y bienes
de consumo”, servicios propios de la clase 35 Internacional, para el periodo
comprendido entre los afios 2015 al mes de diciembre de 2017.

e Mediante Resolucion No0.420 del 22 febrero de 2019, dictada dentro del
expediente administrativo N0.SD2018/0047842, se declaré la notoriedad de la
marca OXXO (mixta) para identificar “Prestacion de servicios de
supermercados, venta al publico de abarrotes, comestibles, viveres y bienes
de consumo”, servicios propios de la clase 35 Internacional, para el periodo
comprendido entre los afios 2015 al mes de diciembre de 2017.

Como se puede observar la Gltima declaratoria de notoriedad corresponde al afio 2017, y
en este caso el titular con el acervo probatorio aportado tiene la finalidad de extender la
notoriedad del signo OXXO y por esta razén el Despacho procederd analizar los
documentos aportados.

En relacion con los aspectos que deben ser tenidos en cuenta para la evaluacion de la
notoriedad de un signo determinado, el Tribunal ha afirmado en diferentes ocasiones que
“la prueba de la notoriedad del signo debera atender a criterios diferentes al del uso del
signo en el mercado, ya que deberé dar cumplimiento a lo indicado en el articulo 228 de
la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina”™®.

Sobre el particular, el mencionado articulo 228 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina “analiza algunos factores que se deberan tomar en cuenta para
determinar la notoriedad de un signo, tales como el grado de conocimiento entre los
miembros del sector pertinente, la extension geogréafica de su utilizacion y promocion
dentro o fuera de cualquier Pais Miembro, el valor de la inversién ya sea para promoverla
0 para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que aplique, las
cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular tanto en el plano internacional como
en el Pais Miembro donde se pretenda su proteccién, el grado de distintividad, el valor
contable del signo como activo empresarial, el volumen de pedidos de personas
interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio, la
existencia de actividades significativas de fabricaciébn, compras o almacenamiento por el
titular del signo en el Pais miembro, los aspectos de comercio internacional y la existencia
y antigiiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pais
Miembro o en el extranjero, influyen decisivamente para que ésta adquiera el caracter de
notoria, ya que asi el consumidor reconocera y asignara dicha caracteristica debido al
esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoria de marca comun
u ordinaria al status de notoria. Al respecto Jorge Otamendi sefiala que: “La notoriedad es
un grado superior al que llegan pocas marcas. Es una aspiracion que los titulares
marcarios siempre tienen. El lograr ese estatus implica un nivel de aceptacién por parte
del publico que sélo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que
las marcas distinguen”4041,

En consonancia con lo expuesto, el Tribunal ha acogido una definicibn del signo
notoriamente conocido, que comprende las siguientes caracteristicas:

39 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), Proceso N° 105-1P-2013.
40 Otamendi, Jorge, Derecho de Marcas, Ed. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edicién, Buenos Aires, 2001, p. 341.
41 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TICA), Proceso N° 9-1P-2008.
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e “Para que un signo se considere como notorio, debe ser conocido por el sector
pertinente, de conformidad con el articulo 230 de la Decision 486.

¢ Debe haber ganado dicha notoriedad, en cualquiera de los cuatro Paises Miembros.
¢ Que haya obtenido dicha notoriedad por cualquier medio”4?,

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

En este caso el sector pertinente para la marca OXXO estd comprendido por todas
aqguellas personas juridicas o naturales que hacen parte de la cadena de “autoservicios,
supermercados”.

El grado de conocimiento de la marca en el sector pertinente es un factor primordial para
establecer su connotacién de notoria, toda vez que demuestra que el objetivo para el que
fue creada se ha cumplido a cabalidad, es decir que ha servido para identificar los
productos o servicios de su titular.

En primer lugar, esta el sector pertinente, definido por el articulo 230 ibidem, en los
siguientes términos:

“Articulo 230.- Se consideraran como sectores pertinentes de referencia para
determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, 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 distribucidon o comercializacion
del tipo de productos o servicios a los 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.” 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”.

Para probar el conocimiento en el sector pertinente el titular aport6 los estudios deTracking
de marca, realizado por NielsenlQ — CMI, del mes de octubre del afio 2023 y del mes de
enero de 2024 en México, cuya finalidad es validar la recordacién publicitaria de la marca
en el pais, y el reconocimiento a nivel nacional como tienda para realizar compras de
consumo personal y pago de servicios. Si bien en este estudio se refleja el conocimiento
de la marca OXXO, este fue realizado en México y no en un pais miembro de la
Comunidad Andina, y por ende, no es conducente para efectos de probar el conocimiento
de la marca en el sector pertinente de la Comunidad Andina.

Por otra parte, se evidencia el estudio de mercado realizado por CICO LATAM (Centro de
Investigacion del Consumidor), denominado “Estudio de reconocimiento de marca
Tiendas OXXO”, de marzo de 2024, el cual estaba dirigido en exclusiva al reconocimiento
en Colombia.

El método cuantitativo usado fue la practica de encuestas aleatorios, a mayores de edad,
de diferentes niveles socio econdmicos (estratos del 1-6), distribuidos en 8 ciudades del

42 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TICA), Proceso N° 262-1P-2018.
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pais (Bogota, Medellin, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Armenia, Pereira y Manizales),
se encuestaron a 325 personas.
Estudio de
Reconocimiento de Marca
Tiendas Oxxo

Colombia
Marzo 2024

- LATAM

1. ;Ha escuchado o visto la palabra OXX0? Cico:?

2. zPor qué conoce la marca OXX0? @}

He visto las tiendas [ hay varies en |2 ciudad [N 0
He comprado en ese lugar [N 2%
He visto publicidad / comerciales Tv I 113
Redes sociales [l 6%
Por sus productos / tiene variedad de productos [l 4%
Es una marca internacional/es mexicana [l] 3%
Porvideos [l 3%
Es 24 horas [l 3%
He escuchado de ella / por terceros / por amigos [l 2%
Por el nifio de la publicidad/meme del nific [ 2%
internet | 2%
Por los precios/descuentos [ 2%
Es una marca conocida [| 2%
Esun almacen de conveniencia | 2%

Es de calidad / productos de calidad [| 2%

5. iCuando escucha la palabra OXX0 en que piensa? m?

En un supermercada | minimescads | almacentiends I 7 5%
\iariedad de productos/praductes gue ofrecen I 3%
En comidas rapidasfen comida I 13%
Atencion 24 horas [ 6%
Buenos precios/economia Il 6%
Calidad/praducto de calidad [l 5%
En una tiends de conveniercia [l 4%
En mercads § alimentos [l 3%
Farilidadfeamodidad [l 1%
En rapide: / stencion rapidafoompras rapidas [l 3%
snacks /papas fritas /paquetes [l 3%
En nowedad / alga nave

En resicey produ ctos mexicanos/tiends mexicana [l 2%
Marca de ropa § tienda de ropafropall] 2%
Ofertas/promaciones/descuertas [ll 2%
E3 ung coderss de tendasll 2%
caftll 2%
Comprasll 2%
debidas ] 2%
En licor/alimacen de hoomes] 2%
Mo dio informacidn il 4%
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6.2.En qué productos o servicios piensa cuando ve la CiCO»
palabra OXX0? s A

Snacks fpapas fritas /paguetes/galietas / mecato [ N 3%
<obles I 3%
Cornidas répldas / perrs callante / empanadas [N 13%

s
.

Comida / alimentos/

Mercado [ abarrotes { viveres en genesal/praductos para of hogar)

Articulos de panaderfa /
Enrapa / marca de ropa / en

Super

Servicios [ wamites | 2%
Camidas cangeladas / sopas instartaneas | 2%

De dicho estudio de mercado se pudo deducir que la marca OXXO es reconocida por el
consumidor colombiano; sin embargo, dicho estudio no establece parametros
comparativos en relacion con el conocimiento de dicha marca respecto de otras marcas
del mismo sector y mucho menos permite concluir que los colombianos prefieren dicha
tienda a las demas ya existentes.

Los datos proporcionados no permiten al Despacho corroborar el reconocimiento del
sector pertinente y ni el lugar que ocupa la marca frente a sus principales competidores,
no es posible verificar que la marca OXXO hace parte del top of mind dentro del sector de
autoservicios, supermercados.

Seguido a ello, para probar el conocimiento de la marca OXXO en los circulos
empresariales, el titular anexé los reconocimientos que ha recibido la marca.

- Reconocimiento de FENALCO Bogota, por sus 10 afios de operaciones en el pais:

- Reconocimiento otorgado por Compensar, por ser una empresa que contribuye a
mejorar la calidad de vida de las familias del pais:

B2 .0 230 R L. 2
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- Reconocimiento de la Entidad Cuso International, en virtud de la generacién de
empleo para construir futuro que efectta OXXO en el pais, reconociendo
especialmente la iniciativa de empleabilidad de mujeres cabeza de hoja:

‘ Canadi Cuse
Reconocemos a:

OXXO COLOMBIA

Por hacer parte de la Ruta Inclusiva, en el marco del proyecto “Empleos para Construir Futuro™s
5 apostarle a la di com

Aymeric Astre

bajadora de Canadd en Colombia
Embajada de Canadd

Dichos reconocimientos permiten corroborar que la marca OXXO tiene un estatus especial
al ser una marca que ha ayudado en diferentes sectores al pais, a nivel laboral, a nivel
econdmico y nivel de los servicios prestados a los colombianos.

No debe dejarse a un lado que la marca ya ha sido reconocida como notoria en otras
oportunidades y por ende, las pruebas no son tan exigentes en el entendido de extender
la notoriedad del signo, ya que a pesar de que en esta ocasion no presento material
probatorio suficiente para probar el reconocimiento en el sector pertinente, si aport6 otros
documentos que prueban otros literales del articulo 228 y que permite a esta Direccidon
extender el caracter notorio del signo.

Pruebas tendientes a demostrar la duracién, amplitud y extensién geografica de su
promocién, dentro o fuera de cualquier Pais Miembro, incluyendo la publicidad v la
presentacion en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos 0 servicios,
del establecimiento o de la actividad alos que se apligue (Articulo 228 de la Decisién
486 literal c))

En la determinacion de notoriedad de una marca, la publicidad permite medir de alguna
manera, el esfuerzo del empresario para difundir su marca, entendiendo que una mayor
inversién en publicidad, asi como una promocién prolongada y extensa, junto con la
utilizacion de diferentes medios, tendra como resultado que un mayor nimero 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 este tiene de la misma.

Frente al criterio que nos asiste, se observa las cifras de inversion en publicidad a pesar
de que el titular manifestd que dicha informacion es confidencial, estos datos al ser
reportados en los libros de contabilidad, y al ser parte de los estados financieros, son
datos publicos y que pueden ser conocidos en razon del principio de transparencia, y los
cuales reposan en la Superintendencia de Sociedades, toda vez que las sociedades
comerciales colombianas en condicion de inspeccionadas ante dicha superintendencia,
deben reportar los datos financieros (Balance General, Estado de Resultados y Flujos de
Efectivo), los cuales pueden ser consultados en el Portal de Informacion Empresarial de
la Superintendencia de Sociedades.*

43 https://www.colombiaagil.gov.co/tramites/intervenciones/portal-de-informacion-empresarial
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Diana Patricia Gonzédlez Ordéfiez, identificada como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de
contador publico de la sociedad Cadena Comercial Oxxo Colombia SAS me permito certificar que las
inversiones en publicidad realizada por la mencionada sociedad para promover la prestacion de
restauracion, tiendas de conveniencia, restaurantes (autoservicios); autoservicios de comida y
bebida, cafés, cantinas; snack-bar, fast foods, pizzerias, identificados en Colombia bajo la marca
OXX0:

o L) S RN g Valor de inversiones en publicidad*
2016 665,666

| 2017 e 626,608
2018 1,398,097 e,
2019 _ - 1,674,067

2021 - 1,886,648 e, |

2022 2,795,337

L 2023 8,461,618

*Cifras expresadas en miles de pesos colombianos.

Al observar las cifras invertidas en publicidad podemos ver como |

./~ Industria y Comercio
 SUPERINTENDENCIA

a titular ha hecho

grandes esfuerzos por seguir manteniendo el reconocimiento de la marca a través de la

publicidad.

Asimismo, se evidencian publicaciones realizadas a través de péaginas web, redes
sociales y diferentes medios de comunicacion. Que permiten corroborar la promocioén de
la marca OXXO en Colombia y en el mundo.

® ENVIVO ‘La voz kids", de Caracol, EN VIVO, capitulo 18 gratis; oltimos cupos en concurso musical

Oxxo anuncia su llegada a
otras dos ciudades en
Colombia: sumara 400 tiendas
en el pais

Irveagen de i 3 st AREEDYE oS - DD QNG web

& INSIGE LR

“Facturamos mas que en 2022, cerraremos
este afio con ventas de $600.000 millones”

f L im

Francisce Flor El gerente general de Oxxo Colombia, Jorge

Francisco Flores, habld sobre los o

L‘!n;;):l"
tiendas antes de 2024

30 Grupa Argas, uno de os

on de la cadena, dijo que al

Bxicano vier sde 2009 ejecutands un plan agresivo de expansion er

mais Jorge Francisco Flores Moreno, gerente General de Oxxo
Colombia, contd en #insideLR los detalles del plan de crecimiento que
tienan, ¥ se refirio ol golpe de |a inflacion en la demanda.
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Las pruebas aportadas, le permiten a esta Direccién establecer que el empresario ha
generado un gran esfuerzo en recursos econémicos y publicitarios para posicionar su
marca en la mente del consumidor en el mercado de autoservicios, supermercados.
desplegando un gran numero de distintas estrategias de mercadeo y comerciales que, le
permiten al consumidor tener un reconocimiento especifico de marca en el momento de
tomar su decision de compra de los productos y servicios comercializados en OXXO.

En consecuencia, estas pruebas son utiles segun lo dispuesto en los literales c) y d) del
articulo 228 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina.

Pruebas tendientes a demostrar las cifras de ventas v de ingresos de la empresa
titular en lo _que respecta al signo _cuya notoriedad se alega, tanto _en el plano
internacional como _en el del Pais Miembro en el que se pretende la proteccion
(Articulo 228 de la Decision 486 literal €))

Los ingresos asociados a una marca son aquellos recursos o utilidades que su titular
percibe gracias a la explotacibn comercial de la misma. Ha de anticiparse que, en
principio, si las cifras de ingresos reportadas por el uso de la marca son considerables, es
de suponer que en esa misma medida sera considerable el uso o explotacién comercial
de la marca, y por tanto el conocimiento que de ella tienen los consumidores o usuarios.

Dentro del material probatorio aportado, exaltamos la certificacion de los ingresos
obtenidos por la sociedad titular GRUPO INDUSTRIAL EMPREX, S. DE R.L. DE CV, por
concepto de las ventas de los afios 2016 al 2022 por las actividades de prestacion de
servicios de tiendas de conveniencia, comercios minoristas o tiendas de autoservicios.

En consecuencia, apreciando el material probatorio tendiente a demostrar los volimenes
de ventas con la marca OXXO, encontramos que los valores sefialados son cuantiosos e
indicativos de la magnitud de utilizacion de la marca OXXO en Colombia, Pert y México,
y de la intensidad de la prestacion de los servicios que con ella se distinguen, lo que
indirectamente demuestra un importante nivel de reconocimiento entre los consumidores
de sus productos y se constituye, como lo indica la norma supranacional, en uno de los
factores que debe tomarse en consideracion para determinar la notoriedad de la marca.

Conclusiones respecto del analisis de notoriedad

Los documentos antes enunciados no solamente ofrecen una idea general de la situacion
del mercado a través del cual desarrolla su actividad empresarial la titular, sino que sirven
para dar una interpretacion clara de la marca en el escenario econémico.

Para esta Direccion las pruebas allegadas, demuestran no solo los gastos en que ha
incurrido el titular de la marca, para posicionarla y darle credibilidad a sus consumidores
en el mercado, sino también las estrategias de publicidad, mercadeo y ventas demuestran
sin lugar a duda que la marca OXXO, sigue manteniendo su posicion como una marca
reconocida en el sector de Autoservicios y Supermercados.

En efecto, las pruebas allegadas demuestran la difusion y el conocimiento que ha tenido
la marca OXXO en el mercado colombiano, pues mediante un método cuantitativo, se
obtuvo de primera mano informacion real del mercado, del conocimiento del consumidor
sobre sus héabitos de consumo, del recuerdo que tiene de las marcas y de su
posicionamiento en relacion con sus competidores, por lo que se convierten en pruebas
Utiles y pertinentes para demostrar el conocimiento generalizado de la marca.
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En definitiva, a partir de las pruebas aportadas, la marca OXXO sigue ostentando su
caracter notorio para los servicios de la clase 35 “Prestacion de servicios de
supermercados, venta al publico de abarrotes, comestibles, viveres y bienes de
consumao”, y por consiguiente se debe mencionar, que dicho estatus de notorio reconocido
ya en dos ocasiones por esta Direccion, aun persiste.

Se debe dejar claro que el titular en su escrito en ninglin momento manifestd que deseaba
ampliar la cobertura de servicios de la notoriedad o demostrar que el signo a su vez es
notorio para la clase 43, ya que del escrito presentado y de las pruebas, unicamente se
demostré y se manifesto que el signo era notorio frente a la clase 35, es decir respecto de
los servicios sobre los cuales ya se habia probado el reconocimiento de la marca.

En consecuencia, reconocemos que la marca OXXO sigue ostentando su caracter notorio
frente a la clase 35 “Prestacion de servicios de supermercados, venta al publico de
abarrotes, comestibles, viveres y bienes de consumo” para el periodo comprendido entre
el afio 2018 hasta el afio 2023, por ser este el periodo en que se acredita la mayoria de
los factores relevantes a la hora de determinar la notoriedad del signo, en este caso las
cifras de ventas y las cifras invertidas en publicidad.

Estas pruebas han proporcionado una comprension solida de aspectos como el
reconocimiento de la marca, el nivel de inversion en publicidad y los ingresos significativos
gue genera.

Teniendo en cuenta que el signo objeto de la cancelacion es notorio para servicios de la
clase 35 “Prestacion de servicios de supermercados, venta al publico de abarrotes,
comestibles, viveres y bienes de consumo” es pertinente determinar si efectivamente
procede para evitar su cancelacion por no uso en la clase 43 registrada.

Procedenciadelacancelacion de los servicios de la clase 43 del signo OXXO (mixta)
registrado frente al hecho de la notoriedad de la marca OXXO (mixta) en clase 35

Si bien la cancelacion por no uso de la marca OXXO en clase 43, encuentra una clara
restriccion para su procedencia debido a la notoriedad de la marca OXXO para la clase
35 “Prestacion de servicios de supermercados, venta al publico de abarrotes, comestibles,
viveres y bienes de consumo”, la Direccion procede a realizar algunas aclaraciones.

La Clasificacion Internacional de Niza se basa en un tratado multilateral administrado por
la OMPI, que se denomina el Arreglo de Niza relativo a la Clasificacion Internacional de
Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, concertado en 1957. El Arreglo de
Niza esta abierto a los Estados parte en el Convenio de Paris para la Proteccion de la
Propiedad Industrial. En el encabezamiento o titulo de cada clase se describe en
términos muy generales la naturaleza de los productos o servicios contenidos en cada
una de las 34 clases de productos y 11 clases de servicios. Estos encabezados
generalmente van acompafnados de notas explicativas que describen en mayor detalle el
tipo de producto o servicio incluido en la clase correspondiente. Sumado a ello, aparece
en cada clase una lista alfabética de los productos y servicios, donde se comprenden
alrededor de 10.000 indicaciones relativas a productos y 1.000 relativas a servicios.

De lo mencionado es posible razonar que, el nomenclator internacional y el titulo de cada
clase, son enunciados generales que han sido dispuestos para servir como guia y patron
orientador al momento de clasificar un producto. Ello significa que hay lugar a la
interpretacion y a la aplicacién del raciocinio para cada caso concreto. Sin embargo, esa
oportunidad de interpretacién no puede ser aplicada con arbitrariedad o ambigliedad por
parte del intérprete, pues ello ocasiona inseguridad juridica en la materia.
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La Clasificacion Internacional de Niza es pues, un instrumento juridico que
ordena los productos y servicios con la finalidad de facilitar el registro marcario a nivel
internacional*. Estos productosy servicios son agrupados en funcién de diversos
criterios; por ejemplo, los productos son agrupados segun su naturaleza, finalidad, destino
y materia de la que estdn elaborados y los servicios segun el tipo de actividad
desplegada®.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha dado alcance a la Clasificacion
Internacional de Niza en el proceso 617 — IP — 2018, en los siguientes términos:

“Los listados de productos y servicios contenidos en las clases de la Clasificacion
Internacional de Niza no son numerus clausus pues es imposible que un solo documento
incluya expresamente la totalidad de los productos y servicios existentes o que existirdn en
el mercado. Son varias las razones de esto, entre ellas el avance acelerado de la tecnologia,
de la creacion de nuevas formas de negocio y el hecho de que muchos de los productos o
servicios consignados expresamente constituyen géneros que a su vez, incluyen diversas
especies.

Para determinar si un “servicio especie” pertenece a un “servicio género” o si un “producto
especie” pertenece a un “producto género”, la oficina nacional competente debe recurrir a
las notas explicativas (de la Clasificacion Internacional de Niza) de las clases, las cuales
sefialan lo que estas comprenden y lo que no comprenden.

Si a pesar de haber revisado las notas explicativas, la oficina nacional competente aun no
puede ubicar el producto o servicio especie dentro de un género, puede proceder a revisar
las “listas de productos y servicios por orden alfabético” (también de la Clasificacion
Internacional de Niza), las cuales -como su nombre indica- ubican por orden alfabético una
serie de productos y servicios e indican a qué clase pertenecen. Por ejemplo: a los andamios
metalicos, los angulares metalicos y las anillas metélicas para laves, los ubica en la clase 6.

Si lo anterior no fuera suficiente, la oficina nacional competente puede recurrir a las
observaciones generales de la Clasificacion Internacional Niza, las cuales contiene criterios
gue permiten ubicar a los productos o servicios especie, en defecto de las notas explicativas
y las listas alfabéticas.

Finalmente, dependiendo del caso en concreto, la autoridad nacional competente también
puede recurrir a otras fuentes de informacién. A modo de ejemplo, y de manera referencial,
podria recurrir a otros clasificadores como la Clasificacién Industrial Internacional Uniforme
de todas las actividades econémicas (ClIU) y el TMclass 10".

La notoriedad de la marca OXXO ha sido acreditada en el sector pertinente de “Prestacion
de servicios de supermercados, venta al publico de abarrotes, comestibles, viveres y
bienes de consumo”, es decir, “autoservicios, supermercados”, para la clase 35 y esta fue
registrada para identificar servicios de la clase 43 de la Clasificacion Internacional de Niza.
Por otra parte, el titular logré probar el uso para algunos servicios de la clase 43, sin
embargo, frente a los servicios de “hospedaje temporal”, dicho uso no fue probado.
Considera esta Direccion pertinente advertir que si bien al hacer el analisis de conexién
competitiva para determinar el riesgo de confusion o asociacion entre un signo notorio y
uno comun, se debe ser mas flexible con el principio de especialidad, la norma andina no
contempla un rompimiento absoluto de este.

En atencion a lo expuesto, la proteccion de las marcas notorias opera 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, esta
Direccion considera que los servicios descritos en la clase 43, en concreto, “hospedaje

44 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), Proceso N° 617-IP-2018.
45 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), Ibidem.
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temporal”, no se relacionan con el sector pertinente de la marca notoria OXXO, ya que el
sector pertinente del hospedaje temporal “Servicios de hospedaje, albergo, alojamiento”
no es el mismo que el de la marca notoria de “autoservicios, supermercados”.

En este caso la finalidad de los autoservicios y supermercados es comercializar productos
de diferente naturaleza alimentos, bebidas, entre otros, para su consumo; mientras que
los servicios de hospedaje temporal tienen la finalidad de alojar por una noche o mas a
los turistas o visitantes, y es por ello por lo que estos sectores no resultan ser sustitutos,
complementarios o destinados a satisfacer las mismas necesidades del consumidor, ni a
ser prestados respecto del mismo sector.

A pesar de que el titular en la respuesta manifiesta y argumenta que un consumidor puede
pensar que los servicios de alojamiento y de tiendas de conveniencia pueden ser
prestados por un mismo empresario, lo cierto es que no pertenecen al mismo sector
relevante.

En relacion con la ruptura del principio de especialidad de las marcas notorias el Tribunal
de Justica de la Comunidad Andina ha expresado lo siguiente:

“(...) La marca notoria regulada en la Decisibn 486 rompe el principio de
especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de:

a) Productos o servicios idénticos, similares y aquellos con los que existe
conexion competitiva.

b) Aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector
pertinente; y

¢) Cualquier tipo de producto o servicio cuyo uso fuese susceptible de causar
riesgo de confusion o de asociacion con el titular de la marca notoria 0 sus
productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio;
o la dilucién de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario*®

Por lo expuesto, en este caso en concreto la marca sera cancelada parcialmente y su
cobertura se limitara a los servicios efectivamente probados, tal y como fue analizado en
parrafos anteriores.

Conclusion

En conclusion, la marca OXXO (mixta) no ha sido utilizada por GRUPO INDUSTRIAL
EMPREX, S. DE R.L. DE CV, para identificar de manera real y efectiva todos los servicios
amparados por el certificado de registro marcario No. 430065, por lo que la Direccidn
procedera a su cancelacion parcial.

En mérito de lo expuesto esta Direccion,

RESUELVE
ARTICULO 1. Extender la notoriedad del signo OXXO para “Prestacion de servicios de
supermercados, venta al publico de abarrotes, comestibles, viveres y bienes de
consumo”, servicios de la clase 35 de la Clasificacion de Niza, para el periodo

comprendido entre el afio 2018 hasta el afio 2023.

ARTICULO 2. Negar la cancelacion total por no uso del registro de la marca OXXO (mixta)
con certificado No. 430065, a nombre de GRUPO INDUSTRIAL EMPREX, S. DE R.L. DE

46 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N°116-1P-2011.
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CV, para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificacion Internacional
de Niza.

ARTICULO 3. Cancelar parcialmente el registro de la marca OXXO (mixta) con certificado
No. 430065 en el sentido de excluir de su cobertura los siguientes servicios: “Hospedaje
temporal”’, comprendidos en la clase 43 de la Clasificacion Internacional de Niza.

ARTICULO 4. Como consecuencia de la anterior limitacion, el registro de la OXXO (mixta)
con certificado No. 430065 distinguira: “Servicios de restauracion (alimentacion); tiendas
de conveniencia, restaurantes autoservicios, autoservicios de comida y bebida,
restauracion (alimentacion), servicios de catering, autoservicios (restaurante), cafés,
cantinas, snack-bar, servicios de restaurantes, fast foods, pizzerias, bares, comedores de
empresa”’, comprendidos en la clase 43 de la Clasificacion Internacional de Niza.

ARTICULO 5. Notifiquese a GRUPO INDUSTRIAL EMPREX, S. DE R.L. DE CV, titular
del registro, y a OXOHOTEL S.A.S., solicitante de la accién de cancelacién, el contenido
de la presente resolucion, entregandole copia de la misma, advirtiéndole que contra dicha
resolucién procede el recurso de apelacion ante la Superintendente Delegada para la
Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la fecha
de notificacion.

ARTICULO 6. Hacer las anotaciones correspondientes y una vez en firme esta resolucion,
archivese el expediente.

Notifiquese y Cumplase.
Dado en Bogota D.C., el 2 de abril de 2024

DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
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