CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA

Consejero Ponente: Doctor RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotd, D. C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil ohbe (2011)
Radicacién nim.: 11001-03-24-000-2006-00089-00

Actor: JAFER LIMITED

Procede la Sala a decidir en Unica instancia, la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Resolucién N° 35679 del 28 de
diciembre de 2005, expedida por el Superintendente Délegado para la
Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, pdr
medio de la cual al resolver el recurso de apelacidon interpuesto, decidid
revocar la decision contenida en la Resolucion N° 23194 del 17 de
septiembre de 2004 y declarar fundada la oposicion pfesentada por la
sociedad JGB S.A, vy negé el registro de la marca JFB YANBAL
(nominativa) solicitada por la sociedad JAFER LIMITED para distinguir
productos de la clase 32 de la Clasificacion Internacional de Niza.

|. LA DEMANDA

La sociedad JAFER LIMITED por intermedio de apoderado judicial, en
ejercicio de la accidn de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en

el articulo 85 del C.C.A., solicita que se accedan a las siguientes:

1. Pretensiones

1.- Declarar la nulidad de la Resolucion N° 35679 del 28 de diciembre de

2005, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio.
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2.. Como consecuencia de lo anterior y a manera de restablecimiento del
derecho, se confirme la decisién contenida en la Resolucion N° 23194 del
17 de septiembre de 2004, imediante la cual se concedid el registro Lde la
marca objeto de controversia. |

3.- Ordenar la publiéacién de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad

Industrial.
2, Hechos

Como fundamento de la presente accidn, la sociedad demandante expuso
los siguientes hechos:

El 25 de septiembre de' 2003, la sociedad actora solicitc ante la
Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca JFB

YANBAL (nominativa) para distinguir productos de la clase 3 internacional.

Dentro del tramite administrativo la sociedad JGB S.A., presentd escrito de
oposicion por la supuesta confusion que generaria la marca solicitada en
relacion con sus marcas previamente régistradas JGB (mixta) y JGB SOFT

(mixta), para identificar productos de la misma clase.

Mediante la Resolucion N° 23194 del 17 de septiembre de 2004, la Jefe de
bivisién de Signos Distintivos de Iai Superintendencia de Industria y
Comercio declaro infundada la oposicion y concedid el registro de la marca
JFBYANBAL.

La sociedad JGB S.A,, presénté recurso de reposicion y en subsidio de

apelacién contra la anterior decision.

La Jefe de Divisibn de Signos Distintivosf*d;é,la Superintendencia de
Industria al resolver el recurso de reposicion mediante la Resolucion N°
29959 del 30 de noviembre de 2004,Vconfirmé la decisién recurrida. Sin
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embargo, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial
mediante la Resolucién N° 35679 del 28 de diciembre de 2005, al resolver el
recurso de apelacién decidié revocar la Resolucion N° 23194 del 17 de
diciembre de 2004 vy declarar fun‘dkada la oposicion, negando, en
consecuencia el registro de la marca JFB YANBAL (nominativa) por
considerar que el elemento JFB de la marca compuesta solicitada es
analogo a la marca registrada JGB, y la inclusion de la expresion YANBAL

no le otorga distintividad al conjunto marcario.

A juicio de la actora, la entidad demandada incurrié en un error al considerar

que la marca JFB YANBAL es confundible con las marcas opositoras

previamente registradas.
3.- Normas violadas y concepto de violacién

A juicio de la sociedad demandante, los actos acusados deben declararse
nulos, como-quiera que la Superintendencia de Industria y Comercic vulnerd
el literal a) del articulo 136 de la Decisién 486 de la Comision de la

Comunidad Andina.

A desarrollar el concepto de su violacion, adujo la actora que la
Superintendencia de Industria y Comercio desconocié el principio de cotejo
marcario establecido por el Tribunal Andino, segun el cual la comparacion
debe hacerse sobre todo el conjunto, sin entrar a hacer diseccionar o
descomponer las marcas. Para respaidar la anterior aseveracion, citd la
interpretacion perjudicial rendida en el proceso 09-1P-04. Aun a pesar de lo
anterior, la actora considera que de haberse realizado el analisis de
conformidad con este principio, la ‘conclusién seria precisamente la
contraria, esto es, que las marcas confrontadas no son confundibles entre
si, puesto que JFB YANBAL es una marca compuesta que sera percibida

como un todo por el consumidor.

&
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Aradié a lo anterior, que la expresién JFB YANBAL, vista en conjunto,
cumple con el requisito de distintividad frente a la marca JGB, previamente
registrada y mas atn cuando la expresion JGB al estar constituida por una
secuencia de letras sin significado alguno, debe ser tenida como una
expresion débil que no genera el mas minimo riesgo de confusion frente a ia
marca cuyo registro se pretende, en donde la incorporacion de la expresion
YANBAL como elementc secundario, le indica al publico el origen
empresarial de los productos. |

En el caso bajo examen, no puede afirmarse que la marca JFB YANBAL
esté reproduciendo la marca JGB y menos ain que se esté generando un

riesgo cierto de confusion o asociacion.

Al mismo tiempo, sefiald que el hecho que la marca solicitada utilice la lefra
F en el medio, determina que la pronunciacion y fonética del- vocablo
resultante sea diferente a las marcas previamente registradas.

Adujo adicionaimente, el consumidor de los productos que se pretenden
identificar con la mar-ca JFB YANBAL eé especializado, en la medida que se
trata . de productos\"destinados al cui,'dado y belleza personal, lo cual
determina que al momento de concretaif la adquisicion del producto, no se
presenten los riesgos‘ de confuéiéh y asociacion a los que alude el
Superintendente Dél'egado para la Propiedad Industrial en las

consideraciones del acto demandando..
I. CONTESTACION DE LA DEMANDA

1.- El apoderado dev la Superintendencia de Industria y Comercio,
contestd la demanda opomendose alas pretensmnes de la somedad actora,

destacando que el eEemento nominiativo es el domlnante en |as marcas
| mixtas objeto de controversia (JFB YANBAL v.s. JGB y JGB SOFT), frente a
los cuales considera que el riesgo de confusidn es altamente probable en
razon de las semejanias ortogréaficas, visuales y fonéticas.
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Segun su criterio, la expresiéon JFB-¥ANBAL es una reproduccion de las
marcas previamente registradas, lo cual determina la probabilidad de que
los consumidores potenciales incurran en riesgos de confusidn. Se suma a
lo anterior el argumento de que las expresiones JFB YANBAL y JGB
presentan una pronunciacién y fonética demasiado analoga, pues la

diferencia entre las consonantes “F” y “"G" no es en realidad muy marcada.

El hecho de gue a la marca solicitada se le haya adicicnado la expresion
YANBAL, no ayuda a evitar el riesgo de confusion, pues el consumidor de
tales productos puede concluir que JFB YANBAL y JGB tienen el mismo
origen empresarial, mas aun si se tiene en cuenta que los signos en
cenflicto identifican productos de la misma clase;‘ estan destinados a los
mismos mercados, evidenciandose el riesgo de confusidon en cuanto al
origen empresarial, todo lo cual determina que los signos enfrentados no

pueden coexistir pacificamente en el mercado.

2.- La sociedad JGB S.A., en calidad de tercer interesado, se opuso
también a las pretensiones de la demanda, con fundamento a los

argumentos que se exponen a continuacion:

Potr otra parte, sefialé que la sociedad actora habia solicitado el registro de
la marca JFB; mas sin embargo, la Superintendencia de industria y
Comercio negd su registro por considerar que ese signo marcario era
confundible con la marca JGB. Posteriormente solicitd el registro de Ia
marca JFB YANBAL, siendo asi evidente la finalidad de la sociedad Jafer

Limited de obtener e! registro marcario de la expresién JFB.

Afadié a lo anterior que la marca JGB tiene plena fuerza distintiva, por

tratarse de una marca notoria en el mercado colombiano.

L sainditle s

07



Ref: Expediente No. 11001 0324 000 2006 00089 00
: Actor: JAFER LIMITED

Los sighos enfrentados pretenden distinguir los mismos productos de las
clases 3 y O internacional, como lo son perfumerfas, aceites esenciales,

cosméticos, lociones para cabello, dentrificos.

Las combinaciones de las letras JGB y JFB vistas en conjunto, producen
una misma impresién, por estar constituidas por el mismo numero de letras,
tener la misma letra inicial (J) y final (B); que son las que fija el consumidor

en su memaoria con mayor intensidad.
I. ALEGATOS DE CONCLUSION

En los alegatos de conclusion, las partes reiteraron los argumentos

expuestos en el proceso.

IV. INTERPRETACION PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitié la interpretacion
prejudicial N°. 70-IP-2010 de feché 18 de agosto de 2010, en donde se
exponen las reglas y,criterios estabiecidbs por la jUrisprudenc‘ia comunitaria
y que a juicio de dichg Corporacion son V‘aplicables al caso particulér.

En sus concrusiones el Tribunal de Justicia de [a Comunidad Andina

expreso:

“PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reune los
requisitos de di‘étintividad y susceptibilidad de
répresentacién gréfica y, ademas, si el signo no esta
incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad
‘seﬁ'aladas‘en los articulos 135 y 136 de la Decision
486 de la Comision de la Comunidad Andina. La
'distintividad del signo presubone su perceptibilidad por

“cualquiera de los sentidos.
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Para establecer la similitud entre dos signos distintivos,
la autoridad nacional que corresponda debera proceder
al cotejo de los signos en conflicto, para luego
determinar si existe o no riesgo de confusidén ylo
asociacion, acorde con Ias re?glas establecidas en la

presente providencia.

Se debe tener en cuenta que basta con la posibilidad

de riesgo de confusidn y/o asociacion para que opere

la prohibicién de registro.

El J‘ngz Consultante debe establecer el riesgo de
confusié% y/o- asociacion que pudiera existir entre el
signo denominativo JFB YANBAL y el nombre
comercial JGB S.A., aplicando los criterios adoptados
por este Tribunal para la comparacion entre esta clase

de signos.

Ei Juez Consuitante debe establecer el riesgo de
confusion y/o asociacion que pudiera existir entre el
signo denominativa JFB YANBAL con signosl mixtos
JGB y JGB SOFT, aplicando los criterios adoptados
por este Tribunal para la comparacion entre esta clase

de signos.

Como uno de los signos en conflicto ampara productos
de la clase 5 de la Clasificacion Internacional de Niza,
es preciso que el Juez Consultante matice la regla de
especialidad y, en consecuencia, analice el grado de
vinculaciéon o relacion bompetitiva de los productos que
amparan los signos en conflicto, para que de esta

forma se pueda establecer la posibilidad de error en el
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publico consumidor, de conformidad con los criterios
plasmados en la presente providencia. |

El articulo 224 de la Decision 486 de la Comisidn de la
Comunidad Andina, consagra una definicion de signo
notoriamente conocido con las siguientes

caracteristicas:

Para que un signo se considere como notorio, debe ser
conocido por el sector pertinente, entendiendo por tal lo

consagrado en el articulo 230 de la Decisién 486.

Debe haber ganadc dicha notoriedad, en cualquiera de

los Paises Miembros.

Que haya obtenido dicha notoriedad por cualguier
medio. '

La Decision 486 establece una proteccién mas amplia

de los signos notoriamente conocidos, lo que implica,

por un lado, la 'j ruptura de los principios de
éépeoialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de
Ia. marca y, por otro, {a proteccion contra los riesgos de
confusion, asociacion, dilucion y del uso parasitario, de
66rformidad con o expresado en la presente

Interpretamon Prejudimal

En relacién con el riesgo de uso parasitario, se protege

el ‘signo notoriamente  conocido  contra el

'aprovechamlento ‘Injusto de prestigio por parte de

terceros, sin importar los productos O servicios que se

amparen, Lo anterior, esta ligado a la funcién

publicitaria- de la marca, pero sye”diferencia del riesgo
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de dilucion en que la finalidad del competidor
parasitario, -es Unicamente un aprovechamiento de la
reputacion, sin que sea necesario que se presente un
debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca

notoriamente conocida.

Alegada la notoriedad de una marca como obstaculo
para el registroc de un signo, la prueba de tal
circunstancia, corresponde a quien la alega. Este
dispondra, para ese objeto, de los medios probatorios
previstos en la legislacién interna y el reconocimiento
corresponde otorgarlo, segun el caso, a la Oficina
Nacional. Competente o a l|a Autoridad Nacionai

Competente, con base en ias pruebas presentadas.

Ei juez consultante debera determinar el grado de
distintividad de la marca opositora JGB y, de esta
manera, proceder al respectivo analisis de

registrabilidad del signo solicitado.

Como quiera que el uso es el elemento esencial para la
proteccion de un nombre comercial, el Juez
Consultante debera, al momento en que el signo mixto
JFB YANBAL fue solicitado para registro, determinar si
el nombre comercial JGB S.A. era real, efgcti_va y
constantemente usado en el mercado, para asi
determinar si era protegible por el ordenamiento

juridico comunitario andino.

El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas
de Registro Marcario debe ser de- oficio, integral,
motivado y auténomo, de acuerdo con io expuesto en

esta interpretacién prejudicial.”

)/
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VI-. DECISION

No observandcse hinguna de causal de nulidad que invalide lo actuado
procede la Sala a decidir el asunto sub examine, previas las siguientes

CONSIDERACIONES
- Problemé juridico a resolver

Tal como se mencion¢ en paginas precedentes, la Resolucién N° 35679 del
28 de diciembre de 2005, expedida 'por el Superintendente Delegado para la
Propiedad Industrial, revocs la Resolucion N° 23194 del 17 de septiembre
de 2004 mediante la cual se habia concedido, por parte de la Jefe de la
Division de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y
Comercio el registro de la marca JFB YANBAL (nominativa), solicitada por
la sociedad JAFER LIMITED para distinguir productos de la clase 32 de Ia
Clasificacién Internacional de Niza y declaré fundada la oposicion
presentada por la sociedad JGB S.A.

En ese contexto, el problema de la litis consiste en determinar si la
mencionada decision debe ser anulada’o confirmada. Para tales efectos, la
Sala dara apllcacson a los criterios senalados por el Tribunal de Justima de
ia Comunidad Andina en su interpretacién prejudicial.

2.- Normatividad aplicable

Teniendo en cuenta los paré-metros y criterios expuestos por el Tribunal
Andino de Justicia en su mterpretacnon judicial, el examen de legalidad del
- acto acusado debera realizarse frente a los artlcu!os 134, 136, literales a) b)
| 'y h), 190, 191, 192, 193, 224, 225, 228 y 229 de la Decision 486 de la
Comunidad'Andina, cuyo texto se transcribe a continuacion:

B



: Ref: Expediente No. 11001 G324 000 2008 20058 09
o’ Actor: JAFER LIMITED

DECISION 486

(...

Articulo 134

“A efectos de este régimen constituira marca cualquier signc que sea apto
para distinguir productos o servicios en el mercado. Podran registrarse como
marcas l0s signos susceptibles de representacién gréfica. La naturaleza del

preducto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningdn caso sera
obstaculo para su registro.

Podran constituir marcas, entre otros, los siguientes signes:
a) las palabras o combinacién de palabras;

b) las imagenes, figuras, simbolos, graficos, logotipos, monegramas, retratos,
etiquetas, emblemas y escudos;

c) los ‘sonidos y los olores;

s
.na'a':'":p

d) las letras y los nimeros;

e) un color delimitade por una forma, o una combinacion de colores;
f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinacion de los signos 6 medios indicados en los apartados
anteriores”.

(...)
Articulo 136

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

(.

a) sean idénticos 0 se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para
registro o registrada por un tercero, para los mismos productos ¢ servicios, o
para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda
causar un riesgo de confusidn o de asociacion;

b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el
caso, a un rotulo o ensefia, siempre que dadas las circunstancias, su uso
pudiera originar un riesgo de confusion o de asociacion,

()

h) constituyan una reproduccion, imitacién, traduccidn, transliteracidon o
transcripcion, total o parcial, de un signe 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 asociacidén 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”.



3

Ref: E,(pedlente No, 11001 0324 D00 2006 00989 ne
. Actor: JAFER LIMITED

() |
Articulo 190

“Se entendera por nombre comercial cualquier signo que identifique a una
actividad econdmica, a una empresa, 0 a un establecimiento mercantil.

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

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

Articulo 191

“El derecho exclusivo 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”. :

Articulo 192

"El titular de un nombre comercial podra impedir a cualquier tercero usar en el
comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar
confusién o un riesgo de asociacién con la empresa dei titular o con sus
productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente
conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un dafio econémico o comercial
~injusto, o implicara un aprovechamiento mjusto del prestigio del nombre o de la
- empresa del titular.

Seréa aplicable al nombre comercxat lo dispuesto en ios arhculos 165, 156, 157
y 158 en cuanto corresponda”.

Articulo 193..

“Conforme a la legislacion interna de cada Pais Miembro, el titular de un
nombre comercial podra registrarto o depositarlo ante la oficina nacional
competente. El registro o depdsito tendra.caracter declarative. El derecho a su
Uso exclusive solamente se adquirira en los terminos prevrstos en el articulo
1917

(..)
Articulo 224

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

Articulo 225

AY

“Un signo distintivo notoriamente conocido serad protegido contra su uso vy
registro no autorizado conforme a este Titulo, sin perjuicio de las demas
disposiciones de esta Decision que fuesen apiicables y de [as normas para la
proteccion contra la competencia desleal del Pais Miembro”. :
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(..)
Articulo 228

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

a) el grado de su conocimiento entfe los miembros del sector pertinente dentro
de cuaiquier Pais Miembro;

b) la duracién, amplitud y extension geografica de su utilizacion, dentro o fuera
de cualquier Pais Miembro;

¢) la duracion, amplitud y extensién gecgrafica de su promocién, 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 |a actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversion efectuada para promoverlo, o para promaover el
establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se apligue;

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 proteccidn;

fy el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo come activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o
licencia del signo en determinado territorio; o,

i) fa existencia de actividades significativas de fabricacion, compras o
almacenamiento por el titular del signo en el Pais Miembro en que se busca
proteccion;

i} los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigliedad de cualquier registro o solicitud de registro del
signo distintivo en ef Pais Miembro o en el extranjerc”.

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

a) no esté registrado o en tramite de registro en el Pais Miembro o en el
extranjero;

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

0,

¢) no sea notoriamente conocido en el extranjero”.

(...7"
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3.- Las marcas en conflicto

Las marcas enfrentadas son las siguientes:

MARCA SOLICITADA A REGISTRO
WMARCA: - | JFB YANBAL

[ Nominativa
THULAR;: " | JAFER [TDA
"RADICAGION: | 25-09-03

MARCAS OPOSITORASE | @

MARCA: [ JGB

Mixtas} con |a siguiente
" | representacion grafica: .
o &

TPO:

CERTIFICADOS: | 71373, 160177, 161162

MARCA: . - | JGB SOFT

oo | Nominativa y mixta, con ia
: 7| siguiente representacion
<) gréfica:

TPO:

TITULAR T [ JGBSA
CERTIFICADOS: | 274881, 03-013062

T

4.- Productos clasificados- en la clase 32 de la Clasificacion

Internacional de Niza

Los produc_tos que forman parte de la clase 3a_de la Clasificacion

Internacional de Niza, son los que se relacionan a continuacion:
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PRODUCTOS Y SERVICIOS

Preparaciones para blanquear y ofras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar,

3 pulir, desengrasar y raspar {preparaciones abrasivas); jabones; perfumeria, acsites esenciales,
cosméticos, lociones para el cabello; dentifricos.

4.- Analisis

Teniendo en cuenta los parametros consignados en la interpretacion
prejudicial rendida por el Tribunal Andiho de Justicia, la Sala considera que
en el asunto bajo examen el elemento que predomina en cada una de las
marcas enfrentadas, es sin lugar a dudas el deneminativo, por cuanto es el
que representa la dimensién mas caracteristica y el que mayor impresion,
impacto y recordacidon genera en el publico consumider. En ese orden de
ideas, resulta imprescindible establecer si entre la marca registrada y las
marcas opositoras se presenta o no algun riesgo de confundibilidad desde

el punto de vista ortografico, fonético y conceptual.

De acuerdo con las reglas de cotejo consignadas en la interpretacion
prejudicial, observa la Sala que las marcas confrontadas presentan la

siguiente estructura ortografica:

MARCA CUYO REGISTRO FUE DENEGADO
JIFIB[ JYTA[N[B[A]L
12 3| |4 56 7|8]09

MARCAS OPOSITORAS

J | G| B
1123

| v i i it — PR . s kbl
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Tal como se puede‘ apreciar, mieniras la marca denegada por el
Superintendente Delegado para la F'"ropiedad Industrial se encuentra
compuesta por dos vocablos (JFB y YANBAL), las marcas opositoras estan
conformadas de la siguiente manera: la primera, por una sola expresién
(JGB) y la segunda, por dos (JGB y SOFT). |

Observa la Sala que‘desde el punto de vista de su extension, las marcas en
conflicto son totaimente distintas, pues mlentras la solamtada tiene 9 letras (3
en la primera expresrdn y 6 en la segunda), las marcas opositoras estan
~ conformadas asi: la marca JGB por 3 letras y la marca JGB SOFT por 7
letras (3 letras en la primera expresién y 4 en la segunda). |

Ademas de ello, resulta facil constatar que las vocales y consonantes que
en ellas se emplean son distintas en 'su gran mayoria o se encuentran
ubicadas en-un lugar distinto dentro de la estructura de ambas expresiones.

Veamoslo:

¢ "

Los cuadros que anteceden perrhiten -advertir, que aunque existe una
similitud parcial entre las siglas JGB \yﬁ JFB, dicha similitud se reduce al
hecho de que ambas marcas empiezan cc-)mn !a.dbnsonante J en la misma
posicién y emplean la letra B, aunque en distinta ubicacion. En la marca
cuyo registro se solicita, esa prim_ér'a sigla estd acompafiada por la

R
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expresidon YANBAL, mientras en las marcas opositoras la expresion inicial
esta sola o acompafiada con Ia eiiip'resién SOFT, lo cual hace que las

marcas no sean confundibles desde el punto de vista ortografico.

Ademas de ello, es claro que la composicion silabica de tales marcas es de

suyo diferente.

Por ofra parte, las expresiones en conflicto, al ser pronunciadas de viva voz
y en forma sucesiva, no producen una impresion de identidad en el plano

fonético o auditivo:

- JFB YANBAL - JGB - JFB YANBAL - JGB -
- JFB YANBAL - JGB - JFB YANBAL - JGB -

En el caso anterior, resulta evidente que ambas expresiones son distintas
por las razones que se anotan a continuacién: la primera, porque en la
expresion JFB (JOTA-EFE-BE) la presencia de la letra F (EFE) le da una
sonoridad completamente di‘stinta a la que tiene la expresion JGB (JOTA-
GE-BE); la segunda, porque la expresién YANBAL le otorga distintividad al
conjunto marcario cuyo registro se pretende; y lg tercera, porque en esa
marca compuesta el acento tdnico estd marcado en la segunda A de la
expresiéon YANBAL. |

Las anteriores constataciones emergen igualmente al cotejar las marcas
JFB YANBAL y JGB SOFT. En efecto, al ser pronunciadas de viva voz y en

forma sucesiva, tampoco producen una impresién de identidad:

- JFB YANBAL - JGB SOFT - J'_'FB YANBAL - JGB SOFT -
- JFB YANBAL - JGB SOFT - JFB YANBAL ~ JGB SOFT -

En los signos marcarios que anteceden, las expresiones YANBAL y SOFT,
gue acompafian en ese mismo orden a las combinaciones de letras JFB y

JGB, determinan que los mismos no sean confundibles en el plano fonético.



i

Ref: Expediente No. 11001 0324 000 2006 00085 o0
Actor: JAFER LIMITED

A juicio de la Sala, tales afadidos estan dotados de la suficiente carga
fonética y eficacia particularizadora que elimina cualquier posibilidad de
error 0 confusion porfparte de los consumidores.

Ahora bien‘, desde el punto de vista ideologico y conceptual, debe tenerse
en cuenta que ningg'u:,_na de las marcas enfrentadas tiene un signiﬁcado
~ propio en nuestro idioma y, por o mismo, né puede afirmarse que los signos
sean confundibles entre si. ,

Hechas las acotaciones que anteceden,fresuita innecesario entrar a analizar
la relacién de productos identificados por cada una de las marcas
enunciadas en esta providencia, pues aungue unos y otros corresponden a
productos clasificados en la Clase 32 de la Clasificacion Internacional, esa
sola circunstancia no es razédn suficiente para denegar el registro solicitado,
pues tal como lo afirmé la Jefe de la Division de Signos Distintivos en su
Resolucidén 23194 del 17 de septiembre de 2004, "nada obsta para que

coexistan dos marcas gue identifican. productos © servicios conexos o

incluso idénticos, silos signhos son diferentes y por ende no son susceptibles
de causar riesgo de confusién o de asociacion, tal como sucede en este

caso”.

De igual modo, es p.ertinente sefialar que'en tratandose de la adquisicién de
productos de perﬁ}meria, tocador Yy cosmética, categoria .a la cual
pertenecen los prodLlctos JFB YANBAL, el consumidor medio suele prestar
un mayor grado de atencion al momento de adoptar una decision de
compra, ya sea‘porqiue conoce de anteovmano' los productos o porque;antes
de optar por uno de ellos, se hace aconéejar por personal experto o realiza
pruebas o ensayos_; encaminados a garantizar que la determinacion a
adoptar sea la que 'satis'faga pienamente sus necesidades y expectativas.
En ese sentido, la doctrina ha puesto de presehte lo siguiente: ‘

Dado que es al consumidor a quien se le atribuira la posibilidad de confusion,
es imperative que el juzgador conozca quién sera el consumidor y asi saber
cual sera su reaccion frente a las marcas en cuestion. Por ello se ha dicho que




el Expeadianie Mo, 110014 0324 000 2006 0689 U
‘ Actor: JAFER LIMITED

"a los fines de resolver la confundibilidad marcaria, es de fundamental
importancia establecer qué clase de puablico resultard comprador de los
articulos protegidos por las marcas enconflicto”.

Si bien es cierto que la generalidad del pUblice al comprar un producto no se
detiene a realizar un minucioso y pormenorizado andlisis de la marca que
lieva, también es verdad que es "normal, licido y con moderada
desconfianza". En otras palabras, se trata de personas que prestaran un cierto
grado de atencion. No es presumible otfra actitud desde que, por to general, el
comprador va a comprar un producto con una marca determinada.

[.] |

Se ha reconocido que prestan una especial atencién en su compra y son
dificiimente engafiados los consumidores de cigarrilios, de articulos de
perfumeria, tocador y cosmética, de productos quimicos para fines
diagnosticos, de whisky, vinos, de repuestos para automotores, de productos
"caros e importantes”, calefones y automoviles. También se ha reconocido
que los compradores de productos de perfumeria "suelen tomar ciertos
recaudos selectivos en su adquisicion™, v _que "podra ser dicho
verosimilmente, que una mujer no utilizarad inadvertidamente un producto
de belleza en vez de otro". (E! subrayado es de la Sala)’

hY

En cuanto concierne a la notoriedad de las marcas opositoras, resulta
oportuno traer al debate las siguientes consideraciones realizadas por la
Sala en su sentencia doce (12) de mayo de dos mil once (2011), Radicacion
num.: 11001-0324-000-2002-00107-01, Actor: ALPINA PRODUCTOS
ALIMENTICIOS S.A., Consejero Ponente, Doctor RAFAEL E. OSTAU DE
LAFONT PIANETA, en donde se expreso textualmente lo siguiente:

[...] no sobra sefalar que la Sala, en reiteradas jurisprudencias ha dejado por
sentacto que la notoriedad de una marca debe ser objeto de prueba por parte
de quien la alega. En ese sentido, la Sala, en Sentencia del 30 de octubre de
2003, Expediente numero 11001-03-24-000-2001-00044-01, C. P. Dra. OLGA
INES NAVARRETE BARRERO, expresé:

La notoriedad de la marca implica que los consumidores al apreciarla la
reconozcan y puedan identificarta con el producte ¢ servicio con gue sé
relaciona; la marca notoria implica un nivel de conocimiento
generalizade entre los consumidores. Empero el reconocimiento de la
notoriedad no es un hecho automatico ni se fundamenta en la sola
afirmacién de tal circunstancia por parte de quien desea hacerla valer.
Siempre sera necesaric que el interesado demuestre mediante prueba
habil la referida calidad ante el Juez o el Administrador, segun sea el
caso.

' OTAMENDI JORGE, Derecho de marcas, Buenos Aires, Abe!edo Perrot, 3% Ed., pp. 215 v ss.

AM_..&M e — - adaseiih
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- Mas reCIentemente en Sentencia del 27 de agosto de 2008, Exp. N® 11001-
03-24-000-2001-00369-01, C.P. Dr. MARCO ANTONIO VALILLA MORENO, la
Sala Expreso: .

En relacién con lo dispuesto en el articulo 84 de la Decision 344, el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en-su :nterpretacnén
prejudidial, dice: “La notoriedad de la marca no se presume, debe ser
probada por quien alega las circunstancias que le dan ese estatus...”, y
agrega: “Varios son los hechos o antecedentes que determinan gue una
marca sea notoria: calidad de los productos o servicios, conacimiento por
parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso...”.
Al respecto, esta Corporacion en reiteradas oportunidades ha sostenido
que las pruebas descritas en la citada norma son de caracter
enunciativo, por lo tanto, las evidencias que se presenten basta que sean
iddneas y eficaces para demostrar que la marca es notoriamente
conocida. Es asi como [as pruebas aportadas al proceso por parte de la
sociedad actora, deben considerarse mas que suficientes para
reconocerle su status de marca notoriamente conocida a "FINESSE”,
pues, asi lo demuestra con el certificado expedido por el revisor fiscal
donde constan las cifras del volumen de ventas del producto amparado
por dicha marca durante los afios 1992 a 1995; |las facturas de venta de
los productos yogur y kumis; las etiquetas, envases y afiches utilizados;
la publicidad de los productos con la marca “FINESSE”: el certificado del
revisor fiscal donde consta el valor invertido en publicidad durante los
afios 1997, 1998 y 1998. De otra parte, el articulo 83 literal e) de la
Decisidn 344 prevé una proteccién especial a la marca notoriamente
conocida, independientemente de la clase de producto o servicio, es
decir, lo protege para cualquier clase de la-Clasificacion Internacional de
Niza, aun distinta donde tiene su registro, considerando que si existe
similitud con otra marca puede producir confusidn.

En efecto, no basta simplemente con alegar en estos casos la notoriedad de
una marca para obtener su tutela por parte del derecho, pues el conocimiento
generalizado que pueda tenerse de la misma en el mercado por parteé de los
consumidores y competidores, es un hecho que estd sujeto a acreditacion
probatoria. A este respecto es preciso sefialar que quien acuda ante fa justicia
en procura de obtener la protecciéon juridica de una marca notoria, no se
encuentra liberado de la carga de la prueba, pues lo cierto es que la
‘notoriedad” que se predica de ciertos signos marcarios, no tiene
absolutamente nada que ver con la teoria de los “hechos noforios”. Asi las
cosas, el aforismo notoria non agunt probationen?, que aparece incorporado
en nuestro derecho procesal en el inciso 2° del articulo 177 del Cédigo de
Procedimiento Civil®, no tiene aplicacion en estos casos, pues para los efectos
del Derecho -Marcario, quien alegue la notoriedad deberad demostraria, por
tratarse precisamente de un hecho objetivo que la autoridad judicial o
administrativa debe reconocer y admitir, tan sélo cuando tenga una conviccion )
plena alrededor de su existencia. Por esa razén, ningun sujeto procesal se /
encuentra eximido de la obligacion de probar la notoriedad de la marca cuya ,
proteccién Jur|d|ca pretende ' f

‘En el asunto sub examine, la sociedad opositora allegd al proceso un

2|6 notorio no reguiere prueba

% Att. 177.- Carga de la prueba.- Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas
gue consagran el efecto juridico que eflas persiguen. 7

Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba.
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numero bastante importante de facturas de compraventa y de certificaciones
que obran en el cuaderno identificado como Anexo numero 1 del
expediente, que dan cuenta de que con mucha anterioridad a la solicitud de
registro de la marca JFB YANBAL, form‘uléda por la firma JAFER LIMITED,
aquella empresa tenia un altisimo volumen de ventas a nivel nacional e
internacional de sus productos JGB, que coincide por demas con las
certificaciones emitidas por su revisor fiscal - obrantes en ef mismo
cuaderno - y con la declaracién juramentada rendida por este Ultimo el dia
seis (6) de julio de 2005 ante el Notario Once de Cali, en donde se da
cuenta de que la sigla JGB es una abrelviatura‘del nombre de JORGE
GARCES BORRERO, quien al asumir en el afio 1925 el manejo de los
negocios farmacéuticos que venia explotando su familia en la ciudad de Cali
desde la segunda mitad del siglo XIX, decidid montar en esa ciudad el
LABORATORIO JGB, hoy conocido como JGB S.A., sociedad comercial
que desde entonces y hasta ahora ha venido utilizando ese nombre
comercial y explotando la linea de productos identificados con dicha marca,
todo lo cual concuerda igualmente con los videos institucionales allegados

por esa empresa al proceso.

En virtud de lo expuesto anteriormente, considera la Sala que la marca
opositora en mencidén ostenta ciertamente en nuestro pais el caracter de
MARCA NOTORIA, lo cual en principio la hace merecedora de la proteccion
especial prevista en las normas comunitarias andinas. En ese sentido,
cuando el signo prioritarioc es notoriamente conocido, se acrecienta la
posibilidad de confusién y asociacion con otros signos similares, por tratarse
precisamente de marcas que estan profundamente grabadas en la mente de
los consumidores, situacion que acrecienta el riesgo de que otras marcas,
carentes de notoriedad, acaben siendo confundidas o asociadas por parte
de los consumidores. En ese contexto, la proteccion ampliada que prodiga
el ordenamiento juridico a las marcas notorias, se soporta en la necesidad
de evitar aprovechamientos parasitarios e indebidos del prestigio ajeno, al
impedir el registro de marcas que sean similares a las marcas que gozan de

hotoriedad y reconocimento en el mercado.
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No obstante lo anterior y sin soslayar la condlmén de que gozan las marcas
previamente reglstradas estima la Sala que en el caso bajo examen la
marca solicitada a reglstro por parte de la sociedad JAFER LIMITED, no

entrafia en si misma un desconocimiento de los derechos marcarios

precedentes, pues tal como quedd expuestc, no se presenta ningun riesgo

de confusién ni de aprovechamiento ‘parasitario de! prestigio ni de la
notoriedad alcanzados por las marcas registradas a nombre de la sociedad
JGBSA. | | .

En ese orden de'ideas la Sala considera que la causal de irregistrabilidad
invocada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, no
se configura en este caso, lo cual ha de conducir necesariamente a ta
declaratoria de nulidad del acto demandado y a despachar de manera
favorable las demas suplicas de la demanda. |

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Seccion Primera, administrando justicia en nombre de ia

Republica y por autoridad de la ley,

FALLA

Fn’mero: DECLARASE la nulidad de la Resolucion N° 35679 del
28 de diciembre de 2005, expedida por el
Sgperintendente Delégado, para la Propiedad Industrial
dé’ la Superintendencia de Industria y Comercio, por
medio de la cual se revoco la decision contenida en la
Resolucion N° 23194 del 17 de septlembre de 2004,
proferida por la Jefe.de la Dav1s1on de Signos Distintivos
de la Supenntendenc:a de Industria y Comercio, se
denego el registra de la marca JFB  YANBAL
(nomlnatlva) solicitada por la soc1edad JAFER LIMITED
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para distinguir productos de la clase 3* de la

Clasificacion Internacional de Niza.

Segundo: Como ’conséouencia de la anterior declaracion, ordénase
a la Divisidn de Signos Distintivos de la Superintendencia
de Industria y Comercio, el registro de la marca JFB
YANBAL (nominativa) solicitada por la sociedad. JAFER
LIMITED para distinguir productos de la clase 3* de la
Clasificacion Internacional de Niza y la expedicién del

Certificado de Registro respectivo.

Tercero: La Division de Signos Distintivos de la Superintendencia
de Industria y Comercio, debera publicar la parte
resolutiva de presente providencia en fa Gaceta de

Propiedad Industrial.

\

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leida, discutida y
aprobada por la Sala en sesién celebrada el 3 de noviembre de dos mil
once (2011). ‘

Manee Undenia @ﬂ@_“l b L its D)
MARGO ANTONIO VELILLA MORENO MAR[¥ELIZABETH CIA GONZALEZ

Presidente
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