REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolucion N° &¥a’='§7 1 /()
Expediente N° 12-184781

Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario multiclase

LA DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de las facultades que le confiere el articulo 19 del Decreto 4886 de 2011,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Formulario Unico de Registro radicado el 18 de octubre de
2012, la sociedad TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION solicitd el
reglstro de la marca LEGIT (nomlnatlva) para distinguir productos comprendidos en la
Clase 9' y servicios de la Clase 412 de la Clasificacién Internacional de Niza,

SEGUNDO: Que una vez publicado el extracto correspondiente a la solicitud de
registro marcario de la referencia en la Gaceta 664 de 22 de marzo de 2013, con el
lleno de los requisitos legalmente establecidos, la sociedad LEGISLACION
ECONOMICA - LEGIS S.A., presenté oposicion con el fin de desvirtuar la solicitud de
registro marcario de la referencia en las clases pretendidas, con fundamento en la
supuesta similitud y confundibilidad del signo solicitado con sus marcas LEGIS en
diversas clases del nomenclador internacional, incluyendo las referidas clases 9y 41
(certificados de registro No.122367 y 122391), asi como con su nombre comercial,
tratandose de signos que se reputan como notorios. En vista de lo anterior, asevera
que el signo solicitado se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad
contenidas en los literales a), b) y h) del articulo 136 de la Decision 486 de la
Comisién de la Comunidad Andina.

TERCERO: Que dentro del término concedido para tal efecto, la sociedad
TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPQORATION, dio respuesta a la oposicidn
indicando que los signos confrontados son claramente diferentes, asi como las
prestaciones asociadas a cada signo, por lo que pueden coexistir en el mercado.

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

' Series de peficulas; dvds pregrabados; cds pregrabados; grabaciones de audio y video descargables; grabacicnes de

peliculas, programas de televisién y video descargables; tonos de timbre (ring tones), graficos, protectores de pantalla,
juegos y miisica descargables por medio de una red global de computador y dispositivos inalambricos; programas de
computador o software para salvapantallas; juegos de computador y programas de computador o software para video
juegos,; almohadillas para ratoén (mouse pads); imanes decorativos; gafas o lentes; aplicaciones méviles de programas de
computador o software descargables para dispositivos de comunicacidn moviles..
? Servicios de entrelenimiento en la naturaleza de series de television; produccién y distribucién de programas de television,
pelleulas animadas y entretenimiento audio-visual; suministro en linea deg informacion en ¢l campo de la televisidn, peliculas
animadas y entretenimiento en video via internet y dispositivos de comunicacion inalambrica; servicios de entretenimiento,
4 saber suministro en linea de juegos de computador, diarios en linea, a saber blogs que ofrecen opiniones personales;
organizacién de eventos de entretenimiento y culturales; entretenimiento en la naturaleza de concurses, competencias y
juegos.
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1. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO
1.1 Literal a) del articulo 136 de la Decision 486

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

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

1.2. La Norma

De acuerdo con la disposicién andina citada, para que el registro de una marca sea
negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer
lugar, que el signo solicitado sea idéntico a unc previamente solicitado o registrado
por un tercero, esto es, que sea una reproduccion exacta de éste y no permita
ninguna clase de diferenciacion entre los dos, o que existan semejanzas entre los
signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relacién
existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a
registro y la previamente solicitada o registrada.

Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relacién de los
signos y de los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente
para generar un riesgo de confusidén o de asociacion, que se entiende debe recaer
en los destinatarios de los productos o servicios, esto es el publico consumidor.

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

1.2.1. identidad o Semejanza de los signos

La semejanza de los signos puede derivarse de alguno o tedos de los siguientes
aspectos: Conceptual, ortografico, fonético y visual.

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

La similitud ortogréfica se presenta por la semejanza de las letras entre los signes a
compararse. La sucesidn de vocales, la longitud de la palabra ¢ palabras, el
numero de silabas, las raices o las terminaciones iguales, pueden incrementar la
confusion®.

3 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 133-1P-2009, SUM EMERMEDICA, 25 de febrero de 2010,
4 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 133-IP-2009, SUM EMERMEDICA, 25 de febrero de 2010,
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Por su parte, la visual puede ser entendida como ortografica, pero es
principalmente referida a los signos figurativos o esencialmente visibles.

La semejanza fonética se presenta por coincidencia en las raices o terminaciones,
y cuando la silaba ténica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy
dificil de distinguir.

1.2.2. Criterios de conexidad de los productos o servicios

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

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

b) Similares medios de publicidad: Los medios de comercializacion o distribucién
tienen relacién con los medios de difusién de los productos. Si los mismos productos
se difunden por la publicidad general- radio televisién y prensa-, presumiblemente se
presentaria una conexion competitiva, o los productos serian competitivamente
conexos. Por ofro lado, si la difusion es restringida por medio de revistas
especializadas, comunicacién directa, boletines, mensajes telefénicos, efc., la
conexion competitiva seria menor.

¢) Relacién o vinculacion entre productos: Cierta relacién entre los productos
puede crear una conexién competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una
misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en
consecuencia, esa relacion entre los productos comercializados también influye en la
asociacién que el consumidor haga del origen empresarial de los productos
relacionados, lo que eventualmente puede llevario a confusion en caso de que esa
similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen
de un mismo productor.

d) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que
comunmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa)
pueden dar lugar a confusion respecto al origen empresarial, ya que el pablico
consumidor supondria que los dos productos son del mismo empresario. La
complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir,
que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un
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producto no puede utilizarse el otro o su utilizacion no seria la de su ditima finalidad
L 51!
o funcion™”,

1.2.3. El riesgo de confusion o de _asociacién.

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

Por su parte, el riesgo de asociacién se presenta cuando a pesar de no existir
confusién se vincula econdmica o juridicamente a uno y otro oferente de los
productos o servicios identificados por las marcas respectivas®.

1.3 Reglas de cotejo marcario

Para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, la
Jurisprudencia ha establecido reglas de comparacién generales aplicables a todo
tipo de signos, y otros especificos para el tipo o naturaleza de los signos en
confrontacion.

En este orden de ideas, los criterios generales son:

1)

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

. En la comparaci6n, se debe emplear el método del cotejo sucesivo,
es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente
realizar un analisis simultdneo, ya que el consumidor no observa al mismo
tiempo fas marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

. Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que
en estas ulfimas es donde se percibe el riesgo de confusién o de
asociacion.

. Al realizar la comparacion, es importante tratar de colocarse en el
fugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el
examinador, es determinar como el producto o servicio es captado por el

publico consumidor. (...)".

Asi, para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos,
siguiendo las reglas antes mencionadas, deben tenerse en cuenta los aspectos de

3 Proceso N* 114-1P-2003. Interpretacién prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 1028, de 14 de enero de 2004,

En este sentido ver TJCA, Proceso N° 164-IP-2007.
7 TJCA, Praceso N° 74-IP-2010.
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orden visual, fonético y conceptual® mencionados en el numeral 1.2.1_, teniendo en
cuenta la naturaleza de los signos a confrontar.

1.4, Naturaleza de los signos a confrontar

1.4.1. El signho solicitado

LEGIT

El signo solicitado a registro corresponde a la expresion caprichosa LEGIT, sin
ningln otro elemento nominativo o grafico adicional,

La marca nominativa de fantasia identifica un producto o servicio a través de mas
de una letra, digitos, nimeros, palabras, frases o combinaciones de ellos, y no tiene
un significado conocido. Las marcas con mas fuerza distintiva son las conformadas

por expresiones de fantasia, por esta razén son las que ofrecen el mayor grado de
proteccion.’

1.4.2. Las marcas opositoras

LEGIS

Certificados
No. 122367 y 122391

El signo opositor corresponde a una configuracion nominativa carente de un sentido
claro, pero que corresponde a la expresion latina para hacer relacion a la ley'. En
este sentido, y para la clase en cuestién, se entiende como un conjunto simple
evocativo

L.a marca nominativa evocativa es aquella que identifica un producto o servicio a
través de mas de una letra, nimeros, palabras 6 combinaciones de ellos y posee la
capacidad de transmitir a la mente de! consumidor de modo indirecto una imagen o
una idea sobre el producto o servicio.

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

1431, Comparacion entre marcas nominativas.

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

8 En este sentido ver: TJCA, Proceso N°113-1P-2007.

*Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 70 -IP-2002, Marca: Escorial, 4 de Septiembre de 2002,
10 Informacién tomada de hitp./fiwww diclib.com/ley/show/es/es wiki 10/72569
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2. Se debe tener en cuenta la silaba tonica de los signos a comparar, ya que
si ocupa la misma posicién, es idéntica o muy dificil de distinguir, la
semejanza entre los signos podria ser evidente.

3. Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, con lo cual se indica la
sonoridad de la denominacion.

4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera més fuerte en
la mente del consumidor, esto mostraria come es captada la marca en el
mercado”.’

Asi, para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos,
S|gu|endo las reglas antes mencionadas, deben tenerse en cuenta aspectos de
orden visual, fonético y conceptual’?.

1.4.3.1.1. Similitud fonética.

“Se da por coincidencia en las raices o terminaciones, y cuando la silaba ténica en
las denominaciones comparadas es idéntica o muy dificil de distinguir. Sin
embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para
determinar una posible confusion.™

1.4.3.1.2. Similitud ortografica.

Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesion de
vocales, [a longitud de |la palabra o palabras, el nimero de silabas, las raices o las
terminaciones iguales, pueden incrementar la confusion.™

1.4.3.1.3. Similitud conceptual o ideolégica.
Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.*®
1.4.3.1.4. Prevalencia del aspecto conceptual.

‘(...) en el analisis de las marcas denominativas han de tratar de encontrar la
dimension mas caracteristica de las denominaciones confrontadas: la
denominacion que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del
consumidor y determina, por lo mismo, la impresion general que la denominacion
va a suscitar en los consumidores. Pues bien en este punto cabe formular en mi
opinién, la siguiente pauta: la denominacién predominante ha de buscarse
primordialmente en el significado o evocacion conceptual de las denominaciones; y
secundarlamente ha de buscarse en el plano fonético de las denominaciones
comparadas.”

"' Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 56 — IP-2011,1 de septiembre de 2011,

'? En este sentido ver, TJICA, PROCESO 113-1P-2007.

" Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 133-1P-2009, SUM EMERMEDICA, 25 de febrere de 2010.

1 Tnbunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 133-1P-2009, SUM EMERMEDICA, 25 de febrero de 2010.
" Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 133-1P- 2009, SUM EMERMEDICA 25 de febrero de 2010.

'® Carlos Fernandez Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Industrias Graficas Espana, 1983, pag. 218.
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2. El caso concreto

2.1. Analisis comparativo de los signos

Al realizar un analisis de los signos confrontados se evidencia la coincidencia entre
estos, pues comparten en igual posicién cuatro de las cinco letras, siendo su Unica
diferencia el fonema final, que resulta irrelevante pues en la impresién en conjunto,
generan un impacto en exceso semejante, por lo que es evidente el riesgo de
confusion. En el aspecto conceptual los signos son fantasiosos, por lo que la
semejanza conceptual no es relevante en este caso.

En efecto, por la coincidencia en el elemento LEGIT / LEGIS, el consumidor podria
pensar que la marca LEGIT forma parte de la familia de marcas de la sociedad
LEGISLACION ECONOMICA — LEGIS S.A., siendo preciso analizar la conexién
competitiva entre los productos y servicios que amparen o pretendan amparar los
signos en cotejo, a fin de determinar si dicha relacién acentuaria o alejaria el riesgo
de confusion.

2.2, Relacion de productos o servicios

2.2.1. En relacién con la solicitud en la clase 9 internacional.

El signo solicitado a registro pretende amparar “series de peliculas; dvds
pregrabados;, cds pregrabados, gqrabaciones de audio y video descargables:
grabaciones de peliculas, programas de television y video descargables; tonos de
timbre (ring tones), gréficos, protectores de pantalla, juegos y muisica descargables
por medio de una red global de computador y dispositivos inaldmbricos; programas
de_computador o software para salvapantallas; juegos de computador y programas
de computador o software para video juegos; almohadillas para ratén (mouse
pads); imanes decorativos; gafas o lentes; aplicaciones méviles de programas de
computador o software descargables para dispositivos de comunicacion_moviles”,
productos de la clase 9 internacional.

En esta misma clase del nomenclador, el opositor cuenta con la cobertura de
“aparatos e instrumentos cientificos, nauticos, geodésicos, fotogréficos,
cinematogréficos, O6pticos, de pesar, de medida, de sefalizacién, de control
(inspeccion), de socorro (salvamento) y de ensefianza; aparalos para la
conduccion, distribucién, transformacion, acumulacién, regulacién o control de la
electricidad; aparatos para el registro, transmisién, reproduccién del sonido o
imagenes; soportes de_registro magnéticos, discos actisticos; distribuidores
automaticos y mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras,
magquinas calculadoras, equipos para el tratamiento _de la informacion vy
ordenadores; extintores” (certificado No. 122367).

La Direccion observa que los productos a identificar por la marca solicitada vy los
productos identificados con el antecedente opositor se relacionan pues en ambos
casos se hace mencion a soportes légicos, medios magnéticos e informacion digital
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descargable para dispositivos capaces de procesar y visualizar tal informacién, por lo
que la conexién competitiva resulta inminente.

2.2.2. En relacién con la solicitud en la clase 41 internacional.

Por otra parte, se pretende la proteccion de “servicios de entretenimiento en fa
naturaleza de series de televisién;, produccién y distnbucién de programas de
television, peliculas animadas y entretenimiento audio-visual, suministro en linea de
informacién en el campo de la television, peliculas animadas y entretenimiento en
video via intemet y dispositivos de comunicacion inaldmbrica; servicios de
entretenimiento, a saber suministro en linea de juegos de computador; diarios en
linea, a saber blogs que ofrecen opiniones personales; organizacion de eventos de
entretenimiento vy _culturales; entretenimiento_en la _naturaleza _de concursos,
competencias y_jueqos”, servicios de ia clase 41 internacional, mientras que el
opositor cuenta con proteccion para “educacion; formacién; esparcimiento; actividades
deportivas y culturales” (certificado No. 122391).

En este caso, los servicios comparados resultan los mismos, a saber: servicios de
entretenimiento, esparcimiento, y actividades culturales, por lo que la relacién es
innegable.

3. Conclusion

De acuerdo con las consideraciones antes expuestas, el signo objeto de 1a solicitud
de registro en estudio esté incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el
literal a) del articulo 136 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, toda vez que se trata de configuraciones semejantes para el mismo tipo de
productos y servicios, razén por la que se declararan fundadas las oposiciones
presentadas.

4. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO
4.1. Literal b) del articulo 136 de la Decision 486

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

b} Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el
caso, a un rofulo o ensefia, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera
originar un riesgo de confusién o de asociacion,”.

4.2. La Norma

Nombre comercial protegido:

El articulo 190 de la Decision 486 consagra la definicién de nombre comercial:

g —— e =
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“Se entendera por nombre comercial cualquier signo que identifique a
una actividad econémica, a una empresa, 0 a un establecimiento
mercantil.

Una empresa o establecimiento podra tener méas de un nombre
comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o
establecimiento, entre otros, su denominacién social, razén social u
otra designacion inscrita en un registro de personas o sociedades
mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones
0 razones sociales de las personas juridicas, pudiendo ambas
coexistir”.

Por su parte, el articulo 191 de la misma norma supranacional determina el
momento a partir del cual se adquiere el derecho sobre un nombre comercial y cesa
el mismo:

“El derecho exciusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su
primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o
cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa”.

A su vez, el articulo 193 de la misma normatividad otorga a la Oficina Nacional
Competente de cada pais la facultad de elegir entre el sistema de registro o
depdsito del nombre comercial, asi:

“Conforme a la legislacién intema de cada Pais Miembro, el titular de
un nombre comercial podra registrario o depositarlo ante la oficina
nacional competente. El registro o depésito tendra caracter declarativo.
El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirira en los términos
previstos en el articulo 191",

Asi, en concordancia con las disposiciones citadas, el Coédigo de Comercio
colombiano adopta el sistema de deposito de nombres comerciales, de acuerdo a lo
expresado en su articulo 603, de la siguiente manera:

‘Los derechos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer
uso sin necesidad de registro. No obstante, puede solicitarse su
depdsito. Sila solicitud retine los requisitos de forma establecidos para
el registro de las marcas, se ordenara la concesién del certificado de
deposito y se publicara”.

Debido a ello, el articulo 605 de nuestro Cédigo de Comercio se refiere al efecto
juridico del depdsito de un nombre comercial, en el sentido de elevarlo a presuncion
legal de la fecha del primer uso dei signo en el comercio y de su conocimiento por
parte de terceros. En efecto, el articulo 605 C. Co. expresa que:
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“El depdosito o la mencion de depdsito anterior no constituyen derechos
sobre el nombre.,

Se presume que el depositante empezé a usar el nombre desde ef dia
de la solicitud y que los terceros conocen tal uso desde la fecha de la
publicacion”.

Asi, jurisprudencialmente se ha establecido que el uso del nombre comercial debe
ser personal, es decir que su utilizacion y el ejercicio de la actividad que distingue
debe ser efectuada por parte de su propietario; publico, es decir, cuando se ha
exteriorizado y salido de la érbita interna; ostensibie, cuando puede ser advertido
por cualquier participante en el mercado; y continuo, ¢cuando se usa de manera
ininterrumpida, ya que el derecho sobre el nombre se adquiere por el uso y se
pierde por el no uso, que deben ser definitivos y no ocasionales.

Por lo tanto, quien alegue derechos sobre un nombre comercial determinado
debera acreditar su utilizacion real y efectiva en el comercio para identificarse a si
mismo o a su actividad mercantil, no siendo el deposito del nombre comercial
justificacion para relevarse de la exigencia de probar el uso respectivo del mismo,
pues la sola presuncidon no es suficiente para evidenciar el uso cualificado del
signo. Es decir, el depdsito no prueba un uso continuo, pablico y ostensible.

De acuerdo con lo anterior para entrar a determinar la identidad 0 semejanza del
nombre comercial opositor con la marca solicitada se necesita que aquel esté
protegido, y solo puede estarlo si cumple con las condiciones antes expuestas.

4.3. ldentidad o semejanza de los signos

lLa semejanza de los sighos puede derivarse de alguno o todos de los siguientes
aspectos: Conceptual, ortografico, fonético y visual.

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

La similitud ortografica se presenta por la semejanza de las letras entre los signos a
compararse. La sucesidn de vocales, la longitud de la palabra ¢ palabras, el
numero de silabas, las raices o las terminaciones iguales, pueden incrementar la
confusién'®.

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

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

7 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 133-1P-2009, SUM EMERMEDICA, 25 de febrero de 20190.
" Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 133-1P-2009, SUM EMERMEDICA, 25 de febrero de 2010.
¥ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 133-IP-2009, SUM EMERMEDICA, 25 de febrero de 2010.
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4.4, Criterios de conexidad de los productos o servicios.

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

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

b) Similares medios de publicidad: Los medios de comercializacion o distribucion
tienen relacién con los medios de difusién de los productos. Si los mismos productos
se difunden por la publicidad general- radio televisién y prensa-, presumiblemente se
presenlaria una conexion competitiva, o los productos serfan competitivamente
conexos. Por ofro lado, si la difusion es restringida por medio de revistas
especializadas, comunicacion directa, boletines, mensajes telefénicos, etc., la
conexién competitiva seria menor.

¢) Relacion o vinculacién entre productos: Cierta relacion entre los productos
puede crear una conexién competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una
misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en
consecuencia, esa relacion entre los productos comercializados también influye en la
asociacion que el consumidor haga del origen empresarial de los productos
relacionados, lo que eventualmente puede llevario a confusién en caso de que esa
similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen
de un mismo productor.

d) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que
comunmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa)
pueden dar lugar a confusion respecto al origen empresarial, ya que el publico
consumidor supondria que los dos productos son del mismo empresario. La
complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir,
que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, 0 que sin un
producto no puede utilizarse el otro o su utilizacion no seria la de su dltima finalidad
o funcién®®"

4.5. Riesgo de confusién o de asociacion:

Pproceso N° 114-1P-2003. Interpretacion prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo
de Cartagena N° 1028, de 14 de Enero de 2004.
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El segundo supuesto de la norma se refiere a que la utilizacién del signo solicitado
pueda, segun las circunstancias del caso, derivar en riesgo de confusion o de
asociacion, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los productos o
servicios, esto es el publico consumidor. Dichas circunstancias se refieren a la
relacion, identidad o semejanza que exista entre los productos ¢ servicios que el
signo solicitado pretenda identificar y la actividad en la cual se utiliza el nombre
comercial opositor.

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

Por su parte el riesgo de asociaciéon se presenta cuando a pesar de no existir
confusién se vincula econdmica o juridicamente a uno y otro oferente de los
productos o servicios identificados por los signos respectivos?!,

4.6 Pruebas

Procedera esta Direccion a valorar las pruebas allegadas al expediente de la
referencia dentro del periodo de prérroga solicitado por la sociedad opositora, a fin
de determinar la existencia o no, del nombre comercial, fundamento de 1a oposicion
y su uso continuo, personal y ostensible. La evidencia allegada se puede agrupar
de la siguiente manera:

A. Certificacion expedida por el director de la publicacion denominada AMBITO
JURIDIICO, en el que indica la fecha de su primer tiraje y que actualmente
se imprimen cerca de 50.000 ejemplares para diferentes regiones del pais.

B. Certificacion expedida por el Revisor Fiscal de la sociedad LEGISLACION
ECONOMICA S.A. — LEGIS S.A,, en la que reporta el nimerc de dominios
en internet que tiene la referida sociedad, sumando un totai de 84.

C. Impresiones de metadatos de los diferentes portales en linea registrados a
nombre de LEGIS S.A.

D. Certificacion expedida por el Revisor Fiscal de la sociedad LEGISLACION
ECONOMICA S.A. - LEGIS S.A. y de LEGIS EDITORES S.A,, en el que
reporta el numero de suscriptores vigentes de ia unidad de negocio
informacion juridica entre los afios 2008 a marzo de 2013, de la siguiente

manera:

ANO SUSCRIPCIONES VIGENTES |
2008 206.365 .
2009 ] 217.933 |

| 2010 203253

F 2011 235.953

| 2012 235.953 .

| Abril de 2013 215.531

21En este sentido ver TJCA, Proceso N°164-IP-2007.
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. Impresiones de los diferentes portales web registrados a nombre de la
sociedad LEGISLACION ECONOMINCA S.A. - LEGIS S.A. incluyendo las
paginas principales de las redes sociales en Facebook, Twitter y Youtube.

. Setenta y dos (72) reimpresiones de facturas de venta emitidas por LEGIS
EDITORES S A. o LEGIS EDITORES S.A. en el periodo comprendido entre
enero de 2002 a diciembre de 2012, a diferentes clientes a o largo del
territorio nacional.

. Certificacion expedida por el sefior Cesar O. Lara G., en su calidad de
contador, relacionando las ventas realizadas por las filiales de Perl, Chile,
México, Argentina y Venezuela.

. Certificacidn expedida por el revisor fiscal de las sociedades LEGISLACION
ECONOMICA S A. — LEGIS S.A. y LEGIS EDITORES S.A,, en la que reporta
las ventas de éstas sociedades en el periodo correspondiente a los afios
2008 a marzo de 2013, de la siguiente manera:

ANO LEGISLACION ECONOMICA S.A. | LEGIS EDITORES S.A.
2008 $102.889.282.000 $ 43.314.295.000
2008 $ 79.994.289.000 $ 39.677.457.000
2010 $ 76.077.730.000 $ 41.454.514.000
2011 $ 80.427.467.000 $ 42.547.462.000
2012 $ 77.706.156.000 $ 43.374.529.000

A marzo de 2013 $ 19.298.997.000 $10.171.244.000

Certificacion expedida por el revisor fiscal de las sociedades LEGISLACION
ECONOMICA S.A. - LEGIS S.A. y LEGIS EDITORES S.A, en la que reporta
el costo del mantenimiento de los portales de internet a nombre de las
sociedades auditadas es de $3.681.446.458.

. Ciento ochenta y dos (182) copias de la primera pagina de la publicacion
impresa AMBITO JURIDICO (iniciando con la edicién 1 y terminando con la
edicidn 365).

. Diversas clases de elementos fisicos publicitarios contramarcados con la
expresion LEGIS, entre ellos a saber: publicidad y papeleria, material
impreso (libros y revistas), catalogos, publicidad impresa y audiovisual,
elementos de oficina (boligrafos, agentas, tasa, apuntador), prendas y
accesorios (gorra, billetera),

. Certificacion expedida por el jefe de Emarketing y Ecommerce de la
sociedad LEGIS S.A, que reporta la existencia y el tipo de medios digitales
existentes, su antigliedad, las visitas recibidas en estos sitios y las ventas
realizadas a través de los mismos.

. Diapositivas denominadas ENCUESTA POSICIONAMIENTO FILBO 2013,
en la que se reporta el conocimiento y antigiiedad de la marca LEGIS entre
los asistentes a la Feria Internacional del Libro de Bogota (37 personas).

. Treinta y un (31) fotografias de stands, eventos y gente con mercancia
contramarcada con la marca LEGIS.

. Sesenta y cinco (65) registros marcarios contenedores del signo LEGIS a
nivel mundial.
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4.6.1. Valoracién en conjunto:

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

De los documentos aportados, logra establecerse que existen dos sociedades
diferentes, que a pesar de guardar una relacidn entre ellas, corresponden a
personas juridicas distintas, siendo solamente relevante para el tramite de la
referencia la sociedad LEGISLACION ECONOMICA S.A. — LEGIS SA.. Esta
sociedad ha demostrado que tiene presencia en el mercado a través de la venta de
material impreso, actualizaciones de informacién y acceso a informacion en linea.

Asi mismo, logré establecerse que los servicios prestados por la sociedad
LEGISLACICN ECONOMICA S.A — LEGIS S.A. no solamente corresponde a la
ubicacién de stands en ferias y exposiciones, sino que pone a disposicién de los
consumidores portales de internet de diversa indole, todos encaminados a recibir
informacion especializada en temas profesionales (juridicos y econdmicos
principalmente). De esta explotacion econémica, en solo 2012 se obtuvo un valor
mayor a los setenta y siete mil millones de pesos, cifra que se mantiene desde el
ano 2008, demostrandose continuidad y un relativo éxito.

La expresion LEGIS, sigla de la sociedad LEGISLACION ECONOMICA S.A. esta
contramarcada en la mayoria de material fisico allegado, no solamente en los
catalogos, publicaciones y papeleria, sino en otra serie de elementos
eminentemente promocionales como termos, productos de papeleria, prendas y
accesorios.

Sin embargo, se evidencia falencias en el material probatorio, como lo es el
certificado expedido por el sefior Cesar O. Lara G., quien informa sobre las cifras
(en délares) de las filiales en diversos paises, sin que se establezca a que sociedad
pertenecen las filiales. Asi mismo, debe indicarse que el estudio de posicionamiento
realizado en la Feria Internacional del Libro de Bogota cuenta con universo de 37
personas, cifra que no resulta representativa del total de participantes de este
evento, segun lo expuesto por la misma opositora en su escrito.

En todo caso, y segun el material probatorio relacionado, esta oficina puede
establecer que logra establecerse que LEGISLACION ECONOMICA S.A. - LEGIS
S.A. individualiza a un determinado empresario que se desempefia en un sector
concreto (la publicacion de informacidon especializada), siendo la forma como se
identifica en las distintas relaciones comerciales que sostiene con terceros, a través
de la venta de elementos y servicios, asi como de la realizacion de eventos
academicos y participacion en eventos sociales

22 Articulo 603 del Cédige de Comercio. Los derechos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer usa sin
necesidad de registro. No obstante puede solicitarse su depésito. Sila solicitud retine los requisitos de forma establecida para
el registro de las marcas, se ordenara la concesion del certificado de depésilo y se publicara.

Sede Centro: Carrera 13 No.27-00pisos 1, 3, 5, 7 ¥ 10 PBX: (571) 5870000 r
Call Genter (571) 592 04 00. Linea gratuita Nacional 01800-910165 ' @ PROSPERIDAD
Web: wuw it gov.co e-mail: contactenos@sic.qoy co UPARA TODOS
Bogoetd 0.C. Colombia . D mm e —



Pagina 15 de 27 Resolucién N° - 57 149

Expediente N° 12-184781

De otra parte, el material publicitario permite establecer que la sociedad opositora
ha realizado esfuerzos de forma continua para promover y comercializar |os
servicios que ofrece. De esto dan cuenta las facturas allegadas, manteniéndose la
continuidad de las mismas desde el afio 2004 hasta incluso una fecha posterior a la
solicitud de registro de la referencia. De manera que el nombre comercial
LEGISLACION ECONOMINCA S.A. — LEGIS S.A. fundamento de la oposicion es
actualmente vigente y resulta amparable, para lo cual se procedera a verificar si se
cumplen los demas requisitos exigidos en la causal en estudio.

4.6.2. Analisis comparativc de los signos.

Como se indicd anteriormente, el signo solicitado corresponde a una marca
nominativa caprichosa.

LEGISLACION ECONOMICA
LEGIS S.A.

Nombre comercial opositor

Por su parte, el nombre comercial opositor, se trata de una combinacién compleja
donde se resalta como elemento distintiva las expresiones LEGISLACION
ECONOMICA LEGIS, pues la letras “S.A.” se refieren a un tipo societario

En ese orden de ideas, esta Direccion encuentra que existe un riesgo de confusion
latente entre el signo solicitado y el nombre comercial opositor a pesar de ser un
conjunto complejo, pues se incluye la expresién “LEGIS” término que como se
indico en parrafos anteriores, se semejante respecto de la marca LEGIT.

4.6.3. Relacion de servicios

El nombre comercial opositor esta relacionado con el servicio de publicaciones
impresas y digitales, la puesta al publico de determinada informacién no solamente
escrita sino en copias digitales, mientras que el signo solicitado a registro pretende
la proteccidén de productos de la clase 9 internacional, incluyéndose de manera
expresa “grabaciones de audio y video descargables; programas de computador o
software para salvapantallas; programas de computador; aplicaciones méviles de
programas de computador o software descargables para dispositivos de
comunicacion moviles®, tratandose de elementos que se entienden iguales a
aquellos que pone en disposicién el nombre comercial opositor. Igualmente, se
pretende la cobertura, entre otros, de servicios de entretenimiento ligados a “diarios
en linea, a saber blogs que ofrecen opiniones personales; organizaciéon de eventos
de entretenimiento y culturales”, actividades estrechamente ligadas a las
demostradas por la sociedad opositora (publicaciones en linea de informacion
académica y de entretenimiento.
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De manera que existe el riesgo de confusién o de asociacién, no solamente por la
semejanza de los conjuntos, sino por le relacién en la cobertura de los productos
servicios pretendidos frente al nombre comercial opositor.

4.7. Conclusion

El derecho opositor sobre el nombre comercial LEGISLACION ECONCMICA .S A.
- LEGIS S A, Identifica actividades que son complementarias, sustitutivas y afines
a las prestaciones pretendidas con la solicitud de registro de marca LEGIT, sin que
se pueda establecer de manera practica su origen empresarial, motivo por el que el
signo de la referencia se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad del
literal b) del articulo 136 de la Decision 486 de la Comunidad Andina.

5. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO
5.1 Literal h) del articulo 136 de la Decision 486

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

h) constituyan una reproduccion, imitacién, traduccion, transliteracion o trascripcién,
total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un
tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el
signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusion o de
asociacion con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento
injusto del prestigio del signo; o la dilucion de su fuerza distintiva o de su valor
comercial o publicitario”.

5.2 La Norma.

De acuerdo con la disposicion andina citada, para que el registro de una marca sea
negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer
jugar, que el signo solicitado se presente como una reproduccién, imitacién,
traduccion, transliteracidn o trascripcion, total o parcial de un signo notoriamente
conocido, cualesquiera sean los productos o servicios identificados por los signos.

El segundo supuesto de hecho se refiriere a la capacidad que el uso del signo
solicitado tuviere para generar riesgo de confusiéon o de asociacion con el titular del
signo notoric o sus productos o servicios, o si dicho uso se configurare como un
aprovechamiento injusto de la reputacién del signo notorio o causare una dilucién
de su capacidad distintiva, o su valor comercial o publicitario.

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

. B
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5.2.1. Reproduccion, imitacion, traduccion, transliteracién o transcripcion.

La causal de |rreg|stab|||dad en estudio protege al 3|gno notorio frente a actos de
reproduccion?®®, imitacion®* traduccion® transliteracion®® o transcripcion?” total o
parcial, que frente al mismo pretendan efectuarse por parte de terceros.

En cuanto a la comparacion de los signos, cuando uno es notorio la identidad o
semejanza debe ser analizada a ia luz de los criterios reiteradamente establecidos
por la doctrina y la jurisprudencia. Asi, es necesario verificar la naturaleza de los
signos enfrentados a fin de determinar la regla comparativa pertinente al caso
concreto, teniendo en cuenta ademas que la calidad de notorio que el signo
opositor ostentare y el grado de notoriedad acreditado frente al mismo, asi como su
capacidad distintiva intrinseca, influyen directamente en la comparacion de las
marcas, toda vez que cuando se trata de signos notorios, el examen comparativo
esta revestldo de una mayor rigurosidad en atencion a dicha calidad y su especial
protecmon

5.2.2. Signo notorio

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

‘Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido
como tal en cualquier Pais Miembro por el sector pertinente, independientemente
de la manera o el medio por ef cual se hubiese hecho conocido”.

De acuerdo con la definicion del Diccionario de la Lengua Espafiola, la
caracteristica de notorio se Eredica de algo que es plblico y sabido por todos,
ademas de claro y evidente™. En efecto, la calificacién de notoric de un objeto o

23T-ieproduc:ir. 1. tr. Volver & producir o producir de nuevo. U. t. c. prl. 2. tr. Volver a hacer presente lo que antes se dijo y
alego. 3. tr. Sacar copia, en une o en muchos ejemplares, de una obra de arte, objeto argueoldgico, texto, etc., por
procedimientos calcograficos, electroliticos, fotolitograficos o mecanicos y también mediante el vaciado.

4_tr. Ser copia de un original. {...). Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espanola [En linea]. Vigésima
Segunda Edicién. Disponible en www.rae es.

Imitar.(Del lat. imit&ri).1. tr. Ejecutar algo a ejemplo ¢ semejanza de otra cosa.2. tr. Dicho de una cosa: Parecerse,
asemejarse a otra.3. tr. Hacer o esforzarse por hacer algo lo mismo que otro o segin el estilo de otre. Tomado de Diccionaric
de la Real Academia de |a Lengua Espaficla [En linea). Vigésima Segunda Edicién. Disponible en www.rae.es.

Traducir.(Del lat. traduc&re, hacer pasar de un lugar a otro).1. tr. Expresar en una lengua lo que est4 escrito o se ha
expresado antes en otra.2. tr. Convertir, mudar, trocar.3. tr. Explicar, interpretar. Tomado de Diccicnario de la Real Academia
de la Lengua Espariola {En linea). Vigésima Segunda Edicién. Disponible en www.rae.es.

Transliterar.(De trans- y el lat. ittéra, letra). 1. tr. Representar los signos de un sistema de escritura mediante los signos de
otro. Tomado de Diccionario de la Real Acadsmia de la Lengua Espafiola [En linea). Vigésima Segunda Edicién. Disponible
en Www.rag.es.

Transcribir. (Del lat. transcrib&re). 1. tr. copiar (|| escribir en una parte lo escrito en otra), 2. tr. transliterar.3. tr. Representar
elementos fonéticos, fonolégicos, léxicos o morfoldgicos de una lengua o dialecto madiante un sistema de escritura. Tomado
de Diccionario de [a Real Academia de la Lengua Espaficla [En linea]. Vigésima Segunda Edicién. Disponible en www.rae.es.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. Interpretacién Prejudicial. Proceso N° 20-IP-97.“a proteccidn a
fa marca notoria también concieme al examen de registrabilidad que tiene que hacer la oficina nacional compelente, el cual
deberd ser mas riguroso que el que se practica frente a dos marcas ordinarias y comunes, porque aungue pueda ser cierto
que un signo noloriv es fijado en la mente del consumidor con mayor intensidad ¢ permanencia y le puede ser dificil
confundirse con otro similar, un examen superficial de los signos confundibles estando de por medio un signo nolorio, daria
lugar a su coexistencia con consiguientes problemas de confusion y error generalizados, en aspecial respecto al origen
emprasarial de las dos marcas o signos distintivos, debilitando al signo notoro™.

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espafiola [En linea]. Vigésima Segunda Edicién. Disponible en www.rae es.
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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 exteriorizacién de aquel
dentro del publico consumidor, de tal manera que es faciimente reconocido y
recordado por el consumidor que ha tenido contacto con los productos o servicios
identificados por el signo, o por los consumidores potenciales, es decir aquellos que
si bien no han adquirido los productos © servicios, saben que se ofertan bajo dicho
signo y les endilgan alguna calidad o caracteristica, ya inferida por otro consumidor
0 gracias a asociaciones derivadas de la informacién de dichas calidades o
caracteristicas dada mediante la amplia y constante publicidad del signo.

5.2.2.1. Sector pertinente

En concordancia con lo anterior, el articulo 230 de la Decisiéon 486 incluye dentro
del sector pertinente para determinar si un signo es notorio; los siguientes:

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

b) las personas que participan en los canales de distribucién o comercializacién del
tipo de productos o servicios a los que se aplique; 0

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

Y anade que:

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

5.2.2.2. Criterios para determinar la notoriedad

A fin de determinar la notoriedad de un signo distintivo segun el mismo sea
reconocido como tal dentro del sector pertinente la Decisién 486 establece en su
articulo 228 una serie de criterios que, sin ser taxativos, fijan pautas que guian al
examinador en el analisis de notoriedad, asi:

“Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomarad en consideracion
entre otros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre 1os miembros del sector pertinente dentro de
cualquier Pais Miembro;

b) la duracion, amplitud y extension geografica de su utilizacién, dentro o fuera de
cualquier Pais Miembro,
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c) fa duracion, amplitud y extension geografica de su promocion, dentro o fuera de
cualquier Pais Miembro, incluyendo la publicidad y Ia presentacion 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 foda inversién efectuada para promoverio, o para promover el
establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) fas cifras de ventas y de ingresos de la empresa litular en lo que respecta af
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
profeccion;

j) los aspectos del comercio internacional: o,

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

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

Por lo demas, resulta importante resaltar que los criterios normativos permiten que
las pruebas aportadas estén referidas a territorio extranjero, pero deben ir dirigidas
a demostrar el conocimiento del signo entre los miembros del sector pertinente de
cualquiera de los paises miembros de la Comunidad Andina,

5.2.2.3 Prueba de la notoriedad

De conformidad con lo expuesto hasta aca, quien alega notoriedad asume la carga
de probar por los medios probatorios conducentes, pertinentes y (tiles, la calidad

aclTribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. Interpretacién Prejudicial. Proceso N° 1-1P-Q0. “La doctrina y la
jurisprudencia han caracterizado la marca notoria por sus atributos de “difusién” ¥ “reconocimiento” logrades dentro del
circule de consumidores del producto o servicio que con ella se identifica”,

Sede Cenfro: Camera 13No,27-00pisos 1, 3,5, 7y 10 PBY: (571) 5870000

Call Certer [571) 582 04 00, Linea gratuits Nacional 01800-910165 ' PROSPERIDAD
Weh: weug sic gov.co e-mail: cortactenosd@sic o co @ M I PARA TODOS

Bogotd D.C. Colombia



Industria vy Comercio
SUPERINTENDENCIA

Pagina 20 de 27 Resolucion N°  %&la - 5 11 4 0

Expediente N° 12-184781

de notoria de la marca de conformidad con la definicién, y criterios ya vistos en los
articulos 229, 228 y 230 de la Decision 486°"

5.2.3. ldentidad o0 Semejanza de los signos

La semejanza de los signos puede derivarse de alguno o todos de los siguientes
aspectos: Conceptual, ortografico, fonético y visual.

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

La similitud ortografica se presenta por la semejanza de las letras entre los signos a
compararse. La sucesion de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el
namero de silabas, las raices o las terminaciones iguales, pueden incrementar la
confusion™

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

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

5.2.4. Criterios de conexidad de los productos o servicios.

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

“a) Canales de comercializacion: Hay lugares de comercializacion o expendio de
productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexién
competitiva, como seria el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados
en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el
consumidor la similitud de un producto con ofro. En cambio, se daria tal conexién
competitiva, en tiendas o0 almacenes especializados en la venta de determinados
bienes. Igual confusién se daria en pequenos sitios de expendio donde marcas
simifares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una
aparente similitud.

31Tribunal de Justicia de 'a Comunidad Andina de Naciones. Interpretacion Prejudicial. Proceso N® 28-1P-96. “La prueba ha
de llevar al convencimiento de la administracién ¢ del juez sobre el conocimiento de la marca notoria en los sectores
interesados, y que lo es en el mercado relevante: Pais Miembro, comercio subregional ¢ internacional sujeto a reciprocidad.
La noteriedad no presupone, en consecuencia, un criterio subjetivo del juez sino es el resultado objetivo de los hechos, vy la
prueba reiterara en el ‘juzgador que la marca alegada como notoria retine las caracteristicas especiales que no poseen las
marcas comunes’”

Tnbunal de Justlcaa de la Comunidad Andina. Proceso 133-1P-2009, SUM EMERMEDICA, 25 de febrero de 2010.

Tnbunar de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 133-1P-2009, SUM EMERMEDICA, 25 de febrero de 2010.

Tnbunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 133-1P-2009, SUM EMERMEDICA, 25 de febrero de 2010.
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b) Similares medios de publicidad: Los medios de comercializacion o distrnibucién
tienen relacion con los medios de difusién de los productos. Silos mismos productos
se difunden por la publicidad general- radio television y prensa-, presumiblemente se
presentaria una conexion competitiva, o los productos serian competitivamente
conexos. Por ofro fado, si la difusion es restringida por medio de revistas
especializadas, comunicacién directa, boletines, mensajes telefénicos, efc., /a
conexién competitiva seria menor.

¢) Relacion o vinculacion entre productos: Cierta relacion entre los productos
puede crear una conexién competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una
misma lienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en
consecuencia, esa relacion entre los productos comercializados también influye en la
asociacion que el consumidor haga del origen empresarial de los productos
relacionados, lo que eventualmente puede llevario a confusion en caso de que esa
similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen
de un mismo productor.

d) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que
comunmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa)
pueden dar lugar a confusién respecto al origen empresarial, ya que el publico
consumidor supondria que los dos productos son del mismo empresario. La
complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir,
que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, ¢ que sin un
producto no puede ulilizarse el otro o su utifizacién no seria la de su ultima finalidad
o funcién®”,

5.2.5. El riesqo de confusion o de asociacion.

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

Por su parte el riesgo de asociacion se presenta cuando a pesar de no existir
confusion se vincula econémica o juridicamente a uno y otro oferente de los
productos o servicios identificados por las marcas respectivas.

5.2.6. Aprovechamiento injusto del prestigio del signo.

El prestigio del signo se debe en primer lugar a la calidad del producto o servicio
que identifica, y tal vez como razdn secundaria, a la difusion del mismo, o en otras
palabras, el empresario primero busca que el signo represente la calidad de su
producto o servicio y después su difusion, pues entre otros factores, la buena
calidad es por si misma un factor de difusién del conocimiento del signo por parte
de los consumidores, aun sin la intervencién del titular.

*proceso N° 114-1P-2003. Interpretacién prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 1028, de 14 de enero de 2004,
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Se ha advertido dentro de la presente resoluciéon que las marcas notorias tienen un
estatus especial y gozan de una proteccion especial. Asi las cosas, puede inferirse
que la norma andina busca evitar que el uso indebido de una marca permita el
aprovechamiento del prestigio o fama ajena y, de esta forma, obtener porciones de
mercado apalancandose en el esfuerzo ajeno.

Entonces, cuando existe un aprovechamiento abusivo de la reputacion de una
marca notoria por parte de un tercero, ello puede calificarse como una accion
parasitaria, conforme a las disposiciones vigentes en materia de marcas, aunque el
signo se aplique sobre productes o servicios que no tengan grado de conexidad con
los identificados por el signo notorio en cuestion.

En consecuencia, si bien la norma andina no contempla un rompimiento absoluto
del principio de especialidad en el caso de determinacion de confusiéon o
asociacion, si lo hace cuando el signo solicitado a registro pueda aprovecharse del
prestigio adquirido por la marca notoria, lo cual debe evitarse para que no se
obtengan beneficios por un tercero de la imagen de la marca notoria, lo cual debe
ser fundamentado o probado por el opositor.

5.2.7. Dilucién de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario.

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

En este punto es preciso determinar la fuerza distintiva intrinseca del signo notorio,
segun su significado conceptual esté asociado a los productos o servicios
identificados como expresién evocativa o se presente como una marca arbitraria o
caprichosa frente a los mismos.

Asi, se observa que, en atencion a que la notoriedad de una marca es fruto del
esfuerzo econdmico del titular, lo cual se revierte en el aumento del valor comercial
y publicitario que le representa dicha marca, la norma andina extiende su
proteccién a las conductas que pudieren generar la dilucién de su valor comercial o
publicitario.

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

5.3. Pruebas

La sociedad opositora LEGISLACION ECONOMICA S.A. - LEGIS S.A. allega como
evidencia aquellos elementos descritos en el numeral 4.6 de la presente
Resoluciéon. Adicional a lo anteriormente expuesto, deben hacerse las siguientes
consideraciones.

Contrario al numeral 4. de la presente Resolucién, donde solamente resultaba
relevante el nombre comercial del opositor, debe distinguirse entre la marca LEGIS
(fundamento de la oposicidn y aquella que se reputa notoria en tal escrito), frente a
la marca de la publicacién informativa AMBITO JURIDICQ, y los demas servicios
informaticos e impresos que comparten las silabas “legi” como (legisoft, legisoffice,
legismovil, multilegis, legisnet, entre otros), sin embargo, y a pesar de esta
distincion, es claro que el elemento comin LEGIS predomina en cada uno de estos,
incluyendo que la marca “legis” aparece acompafiando a las marcas AMBITO
JURIDICO.

Estos productos resultan destinados a un mercado particular, un ambito academico
con informacién especializada, otorgada a través de diferentes medios, impreso
(con revistas, libros, codigos normativos y el referido periddico), asi como a traveés
de ios portales de internet contramarcados con la expresién LEGIS no solamente
en su direccion sinc a lo largo de la pagina principal de los mismos.

El estudio de recordacion al que hace mencion el literal M. de la relacion de
pruebas no puede ser tenido en cuenta toda vez que independientemente de los
resultados del mismo, el universo encuestado es minimo (37 personas), por lo que

de esta encuesta no puede derivarse el posicionamiento o recordacién de la marca
LEGIS.

No obstante ello, las cifras de ventas relacionadas por el revisor fiscal de la
sociedad LEGISLACION ECONOMICA S.A. — LEGIS S A., que superan los setenta
mil millones de pesos anuales, son dicientes en la participacién de estos productos,
reiterando que no son de consumo masivo ni para un universo ampiio de
consumidores, dada su especialidad.

Por otra parte, se encontré demostrado que el signo LEGIS no solamente tiene una
trayectoria a nivel nacional, con una explotacién periédica mayor a los quince arios
sino que también estd protegido en el exterior. En este sentido, si resultan
conducentes y apropiadas las ventas hechas en el exterior de productos LEGIS,
reportadas por el sefior Cesar O. Lara G., cifras que facilmente superan os ciento
cincuenta mil délares para los Gltimos tres anos

®proceso N° 091-1P-2009
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Por dltimo, existen diversos tipos de productos contramarcados con esta marca, asi
como publicidad impresa, audiovisual (como patrocinador de un programa
televisivo) y un mercado amplio de publicaciones impresas donde la denominacion
LEGIS se resalta en la portada de los mismos.

En toda la evidencia allegada, la expresién LEGIS cuenta con un elemento grafico,
correspondiente al texto escrito en medio de dos lineas curvas, arte grafico
correspondiente al certificado de registro No. 149034,

En consecuencia, en el momento que se presentd la solicitud objeto de estudio (18
de octubre de 2012), el antecedente LEGIS ostentaba la calidad de notorio, para
publicaciones académicas y educativas impresas, digitales y virtuales relacionadas
con areas del conocimiento profesional, dentro del periodo comprendido entre
enero de 2008 al primer trimestre del afio 2013, fecha para la cual se reportan
ventas en Colombia y el exterior con la referida marca, razén por la que se hara la
comparacion correspondiente.

5.4. Naturaleza de los signos a confrontar

5.4.1. El signo soclicitado

El signo solicitado a registro fue descrito en el numeral 1.4.1 de la presente
resolucion, al cual se remite nuevamente.,

5.4.2. El signo notoriamente conocido

La marca notoria obedece a la siguiente:

— - = il

LEGIS

v :
L L
La marca notoria corresponde al signo descrito anteriormente en el punto 1.4.2 de
la presente resolucion, punto al que igualmente se remite en esta oportunidad.

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

5.4.3.1. Comparacion entre marcas nominativas.

1. “Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su
unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las silabas o
letras que poseen una funcion diferenciadora en el conjunto, pues esto
ayudaria a entender como el signo es percibido en el mercado.
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2. Se debe tener en cuenta la silaba tonica de los signos a comparar, ya que
si ocupa la misma posicion, es idéntica o muy dificil de distinguir, la
semejanza entre los signos podria ser evidente.

3. Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, con lo cual se indica la
sonoridad de la denominacion.

4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera mas fuerte en
la mente del consumidor, esto mostraria cémo es captada la marca en el
mercado” ¥

Asi, para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos,
siguiendo las reglas antes mencionadas, deben tenerse en cuenta aspectos de
orden visual, fonético y conceptual®.

5.4.3.2. Comparacién entre marcas comunes y notorias.

“Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca
comun, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca
notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un
registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la
norma cuando se ha registrado una marca S ...)". (Proceso 17-IP-96, publicado en la
G.0O.A.C. N° 253, de 7 de marzo de 19897).°

6. Caso concreto
6.1. Analisis comparativo de los signos

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

En el caso que nos ocupa, y aun reconociendo la importancia y presencia en el
mercado nacional, las ventas demostradas y el grado de recordacion del signo
opositor, lo que permite considerarlo como notorio, esta Direccidn encuentra que la
conclusién del anélisis no puede ser otra que aquella dada en el numeral 46.2. de
la presente resolucion, toda vez que la marca solicitada corresponde a una
expresion faciimente confundible con el signo notoric opositor, reproduciéndolo
parcialmente y configurdndose asi unc de los postulados del literal objeto de
analisis.

6.2. Ruptura del principio de la especialidad

En los casos gue se comparan productos identificados con una marca notoriamente
conocida con otros productos, es necesario determinar si el grado de notoriedad

7 Tribunal de Justicia de ta Comunidad Andina, Procesa 56 - 1P-2011,1 de septiembre de 2011.
* En este sentido ver, TICA, PROCESQO 113-1P-2007.
* Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 91-1P-2009, marca BESAME, 17 de NOVIEMBRE de 2009.
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demostrado es suficiente para evitar el registro de la marca a la cual se opone en
razdn de existir algin grado de conexidad.

La ruptura del principio de especialidad resulta aplicable segln el caso concreto, de
manera progresiva y acorde al conocimiento probado, no siendo la misma férmula
para todos los casos, pues en Ultimas depende de la percepcidn real del mercado.
En otras palabras, se requiere que exista una posibilidad Idgica y real en la que el
consumidor luego de un razonamiento espontaneo y basico, crea que los productos
0 servicios en cuestion podrian ser producidos o comercializados por el titular de la
marca notoria, lo que depende, en gran medida, del nivel de conocimiento que se
haya probado.

La Direccion observa que los productos (descargas informaticas) y servicios
(servicios de entretenimiento virtual) a identificar por la marca solicitada y los
identificados por la marca notoriamente conocida (publicaciones en linea de
informacion académica de interés), cuentan con una relacion intrinseca, maxime si
se tiene en cuenta la vinculacidn existente entre los productos asociados a los
servicios descritos en la solicitud de registro y aquellos para los cuales se
reconocid la notoriedad, entendiéndose en ambos casos como elementos conexos
en el sentido de incluirse informacién digitalizada, elementos que identifica la marca
LEGI!S, asi como diarios y blogs en linea, servicios que también prestan los
diversos portales virtuales de la marca notoria opositora.

7. Conclusion

De acuerdo con las consideraciones antes expuestas, el signo objeto de la solicitud
de registro en estudio esta incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el
literal h) del articulo 136 de la Decisidn 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, toda vez que de la vision en conjunto de {os signos confrontados, se tiene
que los mismos son susceptibles de asociacion a un origen empresarial en coman.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. Reconocer la notoriedad de la marca LEGIS para
publicaciones académicas y educativas impresas, digitales y virtuales relacionadas
con areas del conocimiento profesional, productos de las clases 9 y 16 del
nomenclador internacional, dentro del periodo comprendido entre enero de 2008 al
primer trimestre del afio 2013 inclusive.

ARTICULO SEGUNDO. Declarar fundada la oposicion presentada por la sociedad
LEGISLACION ECONOMICA - LEGIS S.A. para la clase 9 internacional.

ARTICULO TERCERO. Declarar fundada la oposicién presentada por la sociedad
LEGISLACION ECONOMICA - LEGIS S.A. para la clase 41 internacional.
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ARTICULO CUARTO. Negar el registro de la marca LEGIT (mixta), para distinguir
productos comprendidos en la Clase 9 de la Clasificacién Internacional de Niza

ARTICULO QUINTO. Negar el registro de la marca LEGIT (mixta), para distinguir
servicios comprendidos en la Clase 41 de la Clasificacion Internacional de Niza

ARTICULO SEXTO. Notificar a la sociedad solicitante TWENTIETH CENTURY FOX
FILM CORPORATION, y a la sociedad opositora LEGISLACION ECONOMICA -
LEGIS S.A,, el contenido de la presente resolucion, entregandoles copia de la misma
y advirtiéndoles que contra esta procede el recurso de apelacion ante el
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, el cual debera ser interpuesto
dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la fecha de la notificacion del
presente acto administrativo.

Notifiquese y Cimplase
Dado en Bogota D.C,alos  § 0 ofT 2NN

La Directora de Signos Distintivos,

nﬁ%am JOSE LTJQUS BECERRA
Prayectd: John Garcia.

Revisé: Juan Manuel Serrang,
Aprobé: Maria José Lamus,

Solicitante: TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION
Apoderado; Alicia Lloreda Ricaurte

Opositer: LEGISLACION ECONOMICA - LEGIS S A.
Apoderado: José Luis Reyes Villamizar
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