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Por la cual se decide una solicitud de registro

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

CONSIDERANDO
Que por escrito presentado el dia 15 de marzo de 2022, FRUBANA SAS, solicit6 el

registro de la Marca (Figurativa) para distinguir productos y servicios comprendidos en las
clases 9, 21, 29, 30, 31, 35y 42 de la Clasificacién Internacional de Niza?l.

1 9: Aplicaciones de software para dispositivos méviles; hardware y software; hardware y software de acceso remoto seguro a redes
informaticas y de comunicacién; hardware y software informatico de gestion de bases de datos; hardware y software para instalar y
configurar redes de area extensa; hardware y software para instalar y configurar redes de area local; herramientas de desarrollo de
software; motores de blsqueda [software] para ordenadores; paquetes de software; paquetes de software integrado; plataformas de
software; productos de software; programas informaticos [software descargable]; simuladores electrénicos de entrenamiento deportivo
[aparatos de instruccion hechos de hardware y software de ordenador]; sistemas de reconocimiento de patrones compuestos de chips
informaticos, hardware y software; software; software de acceso a directorios de informacién descargables desde una red informéatica
mundial; software de acceso a internet; software de acceso multiusuario a redes informaticas mundiales de informacion; software para
activar la transmisién de fotografias a teléfonos moviles; software de administracion de redes informaticas de area local; software de
analisis del discurso; software de andlisis facial; software de aplicacion; software de aplicaciones para teléfonos moéviles; software de
autoedicion; software de automatizacion y gestion de procesos empresariales; software para automatizar el almacenamiento de datos;
software bioinformatico; software bios [sistema de entrada/salida basico]; software de busqueda de datos; software de blusqueda y
extraccion de informacion en redes informaticas; software de captura, transmisién, almacenamiento e indexacion de datos y
documentos; software de cifrado; software de comercio electronico que permite a los usuarios realizar transacciones comerciales a
través de una red informéatica mundial; software compilador; software de composicién musical; software de composicion y edicién
musical y sonora; software de compresién de datos; software de comunicacién; software de comunicacion destinado al cliente bancario
para acceder a sus cuentas y realizar operaciones; software de comunicacion destinado a conectar redes informaticas mundiales;
software de comunicacion destinado a conectar usuarios de redes informéticas; software de comunicacién en redes inalambricas;
software de concepcién de sitios web; software de control del funcionamiento de dispositivos de audio y de video; software de control
de procesos industriales; software de control de terminales de autoservicio; software de control y gestion de aplicaciones de servidores
de acceso; software de conversion de imagenes de documentos a formato electrénico; software cortafuegos; software de creacién de
bases de datos consultables; software de creacion, facilitacién y gestion del acceso a distancia a redes informaticas mundiales y de
area local, asi como de la comunicacion con éstas; software de creacion y conversion de archivos pdf; software de creacion y disefio
de sitios web; software para crear cortafuegos; software para decodificadores; software descargable; software descargable de internet;
software descargable de juegos informaticos; software descargable de monitorizacién y analisis a distancia; software descargable para
servicios de mensajeria instantanea y correo electrénico; software de deteccion y diagnéstico de fallos; software disefiado para estimar
costes; software disefiado para estimar requisitos de recursos; software de disefio y fabricacion asistidos por ordenador [cad/cam];
software educativo; software educativo para nifios; software para elaborar declaraciones tributarias; software de entretenimiento
interactivo descargable para juegos informaticos; software de entretenimiento interactivo descargable para videojuegos; software de
entretenimiento interactivo utilizado con computadoras; software de escaneado; software para facilitar transacciones seguras con
tarjetas de crédito; software de fax, correo electrénico, mensajeria vocal o0 mensajeria por internet; software de gestién de bases de
datos; software de infografia; software informatico; software informético para el procesamiento de obleas de semiconductores; software
informatico para sistemas de localizaciéon por satélite [gps]; software de integracién de aplicaciones y bases de datos; software
interactivo; software de interfaz; software de interfaz grafica de usuario; software de juegos electronicos; software de juegos
electrénicos para dispositivos electrénicos de bolsillo; software de juegos electronicos para dispositivos inalambricos; software de
juegos electronicos para teléfonos moviles; software de juegos informaticos descargable de redes informaticas mundiales; software de
juegos informéticos descargable a través de redes informaticas mundiales y dispositivos inalambricos; software de juegos informéaticos
grabados; software de juegos informéticos con manual en formato electrénico incluido; software de juegos de ordenador; software de
juegos de realidad virtual; software para juegos y aparatos de videojuegos; software de mensajeria por internet; software,
microprogramas [firmware] y hardware; software multimedia grabado en cd-rom; software multimedia interactivo para juegos; software
operativo integrado; software operativo para ordenadores; software operativo de red de area extensa [wan]; software operativo de red
de area local [lan]; software operativo de red privada virtual [vpn]; software operativo para servidores de acceso a redes; software de
optimizacion de ordenadores para el despliegue de aplicaciones paralelas y la ejecucién de célculos paralelos; software para optimizar
las funciones audiovisuales de aplicaciones multimedia; software para organizar y visualizar imagenes y fotografias digitales; software
para pizarras virtuales; software de procesamiento de archivos de musica digital; software de procesamiento de datos; software de
procesamiento de imagenes; software de procesamiento de imagenes digitales; software de procesamiento de imagenes, gréaficos y
texto; software de procesamiento de textos; software de programacion de aparatos de fax; software [programas grabados]; software
de proteccion de la privacidad; software que permiten la comunicacién con usuarios de ordenadores de bolsillo; software de realidad
aumentada; software de realidad aumentada para crear mapas; software de realidad aumentada para dispositivos moviles; software
de realidad aumentada para dispositivos moviles para integrar datos electronicos en entornos del mundo real; software de realidad
virtual; software de reconocimiento facial; software de reconocimiento de gestos; software de reconocimiento de imagen; software de
reconocimiento 6ptico de caracteres; software de reconocimiento de voz; software de salvapantallas; software de seguridad de correo
electronico; software de seguridad informatica descargable; software de simulacién bidimensional o tridimensional para disefio y
desarrollo de productos industriales; software de sincronizacién de datos entre computadoras de bolsillo o portatiles y computadoras
centrales; software para sistemas de navegacion gps; software para sistemas de navegacion por satélite; software para sistemas
operativos de ordenador; software de telecomunicacién para la transmisién electrénica y por fax de documentos; software de telefonia
informatica; software de trabajo en grupo; software de transmision inalambrica de contenidos; software de transmisién de mensajes de
sonido y video; software para uso comercial; software de utilidades informéaticas descargables; software de verificacion crediticia;
software de videojuegos; software de videojuegos informaticos; software de videojuegos informaticos con manual en formato
electrénico incluido; software y aparatos de telecomunicacion para conectarse a bases de datos e internet; software y aparatos de
telecomunicacién, incluidos médems, para conectarse a bases de datos e internet; software y aparatos de telecomunicacion, incluidos
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Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 962, APPLE INC. present6
oposicion frente a las clases 9, 35 y 42, con fundamento en las causales de
irregistrabilidad establecidas en los literales a) y h) del articulo 136 de la Decision 486 de
la Comision de la Comunidad Andina.

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

(...) Enel caso que nos ocupa, la marca B incurre en este requisito por cuanto
g

la misma reproduce la marca notoria ', desde el punto de vista visual.

(...) Adicional a lo anterior, las marcas en conflicto también son confundibles
desde el punto de vista conceptual en la medida en que evocan un mismo
significado en la mente del consumidor, como resultado de la iteracion de la
imagen de una manzana en su disefio.

(...) Asi las cosas, el consumidor al enfrentarse en el mercado a un producto y
servicio identificado con una marca que corresponde a una manzana,
inmediatamente lo relacionara con APPLE INC., y considerara que se trata de
una nueva linea de productos y servicios de esta companiia.

(...) lamarca solicitada B consiste en un disefio de una manzana, de tal forma
gue la misma evoca en la mente del consumidor la misma idea que evocan las
marcas de mi representada APPLE INC., y adicionando elementos secundarios
que no generan mayor impacto diferenciador.

Por lo tanto, en el presente caso el primer requisito se encuentra presente por

cuanto, como quedo visto, el disefio incluido de la marca solicitada , €S una

g

imitacién de la marca notoriamente conocida ', sin agregar elemento alguno
que le permita al consumidor identificar el origen empresarial de las mismas sin
generar riesgo de confusion o asociacion.

(...) esa Superintendencia ha declarado la notoriedad de la marca mediante las
Resoluciones que se relacionan a continuacion:

- Resolucién No. 33525 proferida por la Directora de Signos Distintivos de la
Superintendencia de Industria y Comercio el 30 de mayo de 2013 dentro del
expediente 2012109536 por medio de la cual declar6 la notoriedad de las marcas

’

APPLE (Nominativa) y « en Colombia entre el afio 2007 y junio de 2012 la cual
se allega al presente como Anexo 1.

mobdems, para conectarse a bases de datos, redes informaticas e internet; software y aparatos de telecomunicacion, incluidos médems,
para la conexion a bases de datos, redes informaticas, redes informaticas mundiales e internet; software y aplicaciones para
dispositivos mdviles; software y programas informaticos; software y programas informaticos destinados a la comercializaciéon de valores
por medios electrénicos; software y programas informaticos de procesamiento de iméagenes; software y programas informaticos de
procesamiento de imagenes para teléfonos moviles.

21: Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; material de limpieza.

29: Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva,
congeladas, secas y cocidas; huevos; leche y productos lacteos; aceites y grasas comestibles.

30: Arroz; harinas y preparaciones a base de cereales; vinagre, salsas (condimentos); especias.

31: Productos agricolas, acuicolas, horticolas y forestales en bruto y sin procesar; granos y semillas en bruto o sin procesar; frutas y
verduras, hortalizas y legumbres frescas.

35: Servicios de abastecimiento para terceros [compra de productos y servicios para otras empresas]; agrupamiento, por cuenta de
terceros, de una amplia gama de productos, excepto su transporte, para que lo consumidores puedan verlos y adquirirlos con
comodidad; catalogos de venta por correspondencia; servicios de venta minorista por catalogos de venta por correspondencia;
servicios de venta mayorista de alimentos.

42: Software como servicio [SaaS].
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- Resolucién No. 44083 proferida por la Directora de Signos Distintivos de la
Superintendencia de Industria y Comercio el 17 de julio de 2014 dentro del
expediente 13187678 la cual declar6 la notoriedad de las marcas APPLE

g
(Nominativa) y .hasta agosto de 2013, la cual se allega en copia simple al
presente como Anexo 2.

- Resoluciéon No. 24081 del 9 de mayo de 2017, dictada por el Director de Signos
Distintivos bajo el expediente 15171352 mediante la cual extendié la notoriedad

de las marcas APPLE (Nominativa) Y « por el periodo comprendido entre 2014
y agosto de 2016, y la cual se allega al presente como Anexo 3.

- Resolucion No. 58033 del 15 de septiembre de 2017, dictada por el Director de
Signos Distintivos bajo el expediente 16136969 mediante la cual extendid la

notoriedad de las marcas APPLE (Nominativa) Y « por el periodo comprendido
entre agosto de 2013 hasta agosto de 2016, y la cual se allega al presente como
Anexo 4.

-Resoluciones Nos. 464 del 28 de diciembre de 2017, No. 644 del 5 de enero de
2018, No. 3841 del 24 de enero de 2018 y No. 20985 del 23 de marzo de 2018,
el Director de Signos Distintivos extendi6 la notoriedad de las marcas APPLE

’

(Nominativa) Y 'por el periodo comprendido entre agosto de 2016 y abril de
2017, y las cuales se allegan al presente como Anexos 5.

- Resolucién No. 31191 de 29 de Julio de 2019 dictada por el Superintendente
Delegado para la Propiedad Industrial dentro del expediente SD2017/0045082,

s’

mediante la cual extendio la notoriedad de las marcas APPLE (Nominativa) Y «
por el periodo comprendido entre agosto de 2016 y marzo de 2019, y la cual se
allega al presente como Anexo 5.

(...) La familia de marcas de Apple son marcas distintivas, arbitrarias y
fantasiosas que han alcanzado un extraordinario nivel de fama y reconocimiento
entre los consumidores. Como resultado de la amplia publicidad, promocién y
uso de Apple de las Marcas de Apple en relacion con una variedad de bienes y
servicios, las Marcas de Apple han adquirido una enorme reputacion y se
reconocen de inmediato como la identificacion de los bienes y servicios de la
marca APPLE de Apple.

’

(...) Asi las cosas, es claro que la marca " es el icono con el cual se identifica
mi

representada en el mercado y la cual se encuentra en todos los productos y
servicios de Apple Inc., reconocidos a nivel mundial tales como el iPhone, iPad,
iPod, MacBook entre otras reconocidas marcas. Por tal motivo, de concederse
el registro de la marca solicitada y tramitada bajo el presente, se estaria
permitiendo el aprovechamiento de la reputacién de mi representada, la cual
como qued6 demostrado, es la empresa mas importante de tecnologia en el

mundo y asi mismo son reconocidas sus marcas.

g
Entonces, es evidente que las marca « de propiedad de la sociedad Apple Inc.,
es una marca que continda cumpliendo con los requisitos sefialados por el
articulo 228 de la Decisién 486 de 2000, por lo que resulta claro que la misma
continla siendo notoria a la fecha, gozando de total reconocimiento y
posicionamiento en el mercado.
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Por lo tanto, siendo la marca ‘, NOTORIAMENTE CONOCIDA en el mercado,
por cuanto ha sido ampliamente difundida dentro del consumidor y éste la
reconoce como tal, goza de proteccion especial por parte de la ley.

g

(...) Aunque por el caracter de notoria que tiene la marca 'ésta debe
protegerse aun sin considerar los productos y servicios que pretende amparar la

marca solicitada , Su Despacho debe tener en cuenta que, las marcas en
conflicto amparan productos y servicios relacionados en las Clases 9, 35y 42.

(...) Analizados los productos y servicios identificados por las marcas en conflicto
se desprende que los mismos son sustitutos y complementarios, al tiempo que
existe la posibilidad de que el consumidor llegue a pensar que éstos provienen
del mismo empresario, dado que pertenecen al género de software y servicios
de software asi como servicios de gestion de negocios comerciales y
administracion comercial. Por lo tanto, en el presente caso los servicios que se

identifican con la marca By 'en conflicto, guardan una clara relacién de
sustitucion, complementariedad y razonabilidad.

Esto significa que la marca solicitada ﬂ se ofrecera en el mismo mercado en

Ui

que se ofrecen los productos y servicios .y estan dirigidos al mismo
consumidor y, por lo tanto, al pablico consumidor se le creara confusion directa,
desde el punto de vista de los servicios, e indirecta, sobre el origen de éstos, ya

que pensara que aquellos que se distinguen con la marca , forman parte de
una nueva linea de servicios de Apple Inc., y los adquirira confiado en que éstos
son producidos y comercializados por ésta.

(...) Adicional a lo anterior, es de recibo reparar en el hecho que, de permitirse

el registro de la marca B no solo se expondria al publico consumidor a un
evidente riesgo de confusion indirecta sino que también se debilitaria de la
’

funcién principal de la marca notoria « de propiedad de Apple Inc., en la medida
en que su fuerza distintiva se veria afectada por la coexistencia de una marca
similar a ésta a nombre de un propietario diferente.

(...) Asi mismo, con el registro de la marca Bse generaria un riesgo de uso
parasitario, consistente en el riesgo de que FRUBANA S.A.S., se aproveche del
i

prestigio de la marca .de propiedad de Apple Inc., para su beneficio propio y
de manera injusta.

Que FRUBANA SAS dio respuesta a la oposicion argumentando:

(...) En cuanto a la comparacion relacionada con el trazado de los signos debe
indicarse que, diferente a lo considerado por la opositora en relacién con que “el

disefio de la marca solicitada , es una imitacion de la marca notoriamente

’

conocida ., sin agregar elemento alguno que le permita al consumidor
identificar el origen empresarial de las mismas sin generar riesgo de confusion
0 asociacién”, la marca solicitada consiste en la representacién de una naranja
(no de una manzana) construida a partir de dos circulos que no son concéntricos
y que tienen un espacio vacio en su parte focal mas central, consistiendo en una
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fruta de base convexa y bordes enteros del género citrus, que tiene en su parte
superior dos hojas, en contraposicion al signo opositor que consiste, en efecto,
en una manzana, fruta del género malus, con un mordisco en su lado derecho,
una base céncava y una Unica hoja en su parte superior.

En lo que respecta el aspecto conceptual, debe indicarse que, si bien ambos
elementos evocan la misma idea o concepto de fruta cuasi redonda, esto no
resulta ser suficiente para declarar la confundibilidad entre los signos cotejados.
No obstante, y en caso de que el signo solicitado a registro por mi representada
fuese considerado como una manzana, la representacion grafica de esta fruta
debe entenderse como de uso comun para las clases 9, 35y 42, resultando de
caracter no apropiable, toda vez que existen antecedentes marcarios que dentro
de su composicion figurativa contienen la representacion de una manzana

(...) De la tabla precedente también queda en evidencia que el signo solicitado

a registro dentro del presente expediente corresponde a una variacion no
&

sustancial de la marca frubana con certificado de registro 638310, que identifica
dentro de la Clase 9 los mismos productos del signo pretendido, siendo
justamente la representacién gréafica de la naranja el elemento mas distintivo y
diferenciador. En este sentido, la marca solicitada a registro por mi representada
corresponde a una marca derivada, tal como se aprecia en el primer antecedente
citado.

(...) En este sentido, sobre el primero de ellos se sefiala que el signo pretendido

no imita ni reproduce de manera total ni aun parcialmente el signo opositor

’

‘, porque como se expreso, el primero consiste en la representacion de una
naranja (no de una manzana) que corresponde a una variacion no sustancial de

J

la marca frubanacon certificado de registro 638310.

En relacion con el segundo de los preceptos y en conexidad con lo antes

’

indicado, entre el signo solicitado ﬂy la marca notoria .no se hallan
semejanzas capaces de generar riesgo de confusibn o asociacién en los
consumidores, toda vez que, de la vision en conjunto de los signos confrontados,
se tiene que los mismos no son susceptibles de asociarse a un origen
empresarial comun, debido a las diferencias que presentan en sus componentes
distintivos, esto es: una naranja frente a una manzana. Asi, resulta dable afirmar

que el signo solicitado Eno se ha aprovechado ni tiene el potencial de

’

aprovecharse de manera abusiva de la reputacion de la marca notoria T* y que
es inexistente el riesgo de que el consumidor basado en el prestigio de la marca

’

bajo marca solicitada

notoria T adquiera por error los productos o servicios que buscan identificarse

En el mismo sentido resulta evidente que el signo solicitado Bde ninguna
manera conllevaria la pérdida de la fuerza distintiva o de valor publicitario de la

’

marca notoria ., por cuanto el primero no atenta contra la integridad de la
segunda, en la medida en que las diferencias entre ellas priman sobre las

’

semejanzas, generando que la fuerza distintiva de la marca no se vea
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afectada por el uso del signo ﬂ

Sobre la posibilidad de dilucién de la fuerza distintiva de la marca ', debe

decirse que el uso del signo ﬂ no tiene el potencial de debilitar la alta
capacidad distintiva con la que esta cuenta, por cuanto de la tabla contentiva de
los antecedentes se desprende que esta coexiste con diversos signos
distinguidos por la misma fruta (manzana) sin que a la fecha se haya visto
desmejorada, no siendo predicable ahora que una fruta diferente, como lo es
una naranja (con la que por demas ya coexiste en el mercado a la luz de la marca

J

frubanacon registro 638310 ), pueda ocasionar tal efecto.

El complemento de informacién presentado el dia 15 de septiembre de 2022 por parte de
la sociedad opositora, no serd tenido en cuenta en la medida en que no existe dentro del
trdmite de solicitud de registro de marca una etapa para refutar el escrito de respuesta a
la oposicion.

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

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del articulo 136 de la Decisién 486

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

a) sean idénticos o0 se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, 0 para productos o
servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusién
o de asociacion.

Concepto de lanorma

De acuerdo con la disposicion andina citada, para que el registro de una marca sea
negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que
el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero?,
esto es, que sea una reproduccion exacta de éste y no permita ninguna clase de

2 oLa 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 ortografica, auditiva e ideologica.

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

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

Al realizar la comparacion, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para
el examinador, es determinar cémo el producto o servicio es captado por el piblico consumidor. (...)".
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diferenciacion entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El
segundo supuesto de hecho es la identidad o relacion existente entre los productos o
servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o
registradas.

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

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

Literal h) del articulo 136 de la Decision 486

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

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

Concepto de lanorma

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

El segundo supuesto de hecho se refiriere a la capacidad que el uso del signo solicitado
tuviere para generar riesgo de confusion o de asociacién con el titular del signo notorio o
sus productos o servicios, o si dicho uso se configurare como un aprovechamiento injusto

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

a) El grado de sustitucion (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexién cuando los productos (o servicios)
en cuestion resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podria decidir adquirir uno u otro sin problema alguno,
al ser intercambiables entre si. La sustitucion se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o
servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideracion
el precio de dichos bienes o servicios, sus caracteristicas, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribucién o de
comercializacion, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto
(o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa
facilidad. A modo de ejemplo, tratandose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anis, el cedrén, la manzanilla, etc., suelen
ser productos sustitutos entre si.

b) La complementariedad entre si de los productos o servicios. Existe conexion cuando el consumo de un producto genera la
necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Asi, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta
complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Asi, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes
(dentifrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto
puede ser el servicio educativo con el material de ensefianza.

c) Laposibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexion
cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podria asumir como razonable que los productos o servicios en cuestiéon
provienen del mismo empresario. Asi, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua
embotellada.
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de la reputacion del signo notorio o causare una dilucion 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 la norma a fin de proceder al estudio de la causal de irregistrabilidad en
cuestion.

Reproduccidn, imitacién, traduccion, transliteracion o transcripcion

La causal de irregistrabilidad en estudio protege al signo notorio frente a actos de
reproduccion?, imitacién® 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 la luz de los criterios reiteradamente establecidos por la doctrina y
la jurisprudencia. Asi, es necesario verificar la naturaleza de los signos enfrentados a fin
de determinar la regla comparativa pertinente al caso concreto, teniendo en cuenta
ademas que la calidad de notorio que el signo opositor ostentare y el grado de notoriedad
acreditado frente al mismo, asi como su capacidad distintiva intrinseca, influyen
directamente en la comparacion de las marcas, toda vez que cuando se trata de signos
notorios, el examen comparativo esta revestido de una mayor rigurosidad en atenciéon a
dicha calidad y su especial proteccion.

Signo notorio

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

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

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

4 Reproducir. 1. tr. Volver a producir o producir de nuevo. U. t. c. prnl. 2. tr. Volver a hacer presente lo que antes se dijo y alegé. 3. tr.
Sacar copia, en uno o en muchos ejemplares, de una obra de arte, objeto arqueoldgico, texto, etc., por procedimientos calcograficos,
electroliticos, fotolitograficos o mecénicos y también mediante el vaciado.

SImitar.(Del lat. imitari).1. tr. Ejecutar algo a ejemplo o semejanza de otra cosa.2. tr. Dicho de una cosa: Parecerse, asemejarse a otra.3.
tr. Hacer o esforzarse por hacer algo lo mismo que otro o segun el estilo de otro. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la
Lengua Espafiola [En linea]. Vigésima Segunda Edicién. Disponible en_www.rae.es.

6 Traducir.(Del lat. traducére, hacer pasar de un lugar a otro).1. tr. Expresar en una lengua lo que estéa escrito o se ha expresado antes
en otra.2. tr. Convertir, mudar, trocar.3. tr. Explicar, interpretar. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espafiola
[En linea). Vigésima Segunda Edicién. Disponible en www.rae.es.

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

8 Transcribir. (Del lat. transcribére).1. tr. copiar (Il escribir en una parte lo escrito en otra). 2. tr. transliterar.3. tr. Representar elementos
fonéticos, fonolégicos, Iéxicos o morfolégicos de una lengua o dialecto mediante un sistema de escritura. Tomado de Diccionario de la
Real Academia de la Lengua Espafiola [En linea]. Vigésima Segunda Edicion. Disponible en_www.rae.es.

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

Sector pertinente

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

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

b) las personas que participan en los canales de distribucion o comercializacion del tipo
de productos o servicios a los que se aplique; o

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

Y afade que:

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

Criterios para determinar la notoriedad

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

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

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

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

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

d) el valor de toda inversibn efectuada para promoverlo, o para promover el
establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
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e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya
notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pais Miembro en el
gue se pretende la proteccion;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
g) el valor contable del signo como activo empresarial;

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

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

J) los aspectos del comercio internacional; o,

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

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

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

Prueba de la notoriedad

De conformidad con lo expuesto hasta aca, quien alega notoriedad asume la carga de
probar por los medios probatorios conducentes, pertinentes y Utiles, la calidad de notoria
de la marca de conformidad con la definicion, y criterios ya vistos en los articulos 229, 228
y 230 de la Decision 486 .

Identidad o Semejanza de los signos

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

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

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

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

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

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 estad 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.

Aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio

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

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

Dilucion de la fuerza distintiva del signo notorio

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

La posibilidad de diluciéon de la fuerza distintiva existe en aquellos signos que son
intrinsecamente distintivos, siendo un factor a considerar que sean Unicos en el registro
de la propiedad industrial, es decir que no hay un signo igual registrado en relacién con
ningun otro tipo de productos o servicios. En tal caso, de concederse un signo parecido al
notorio, ese caracter de exclusividad que tenia el signo notorio en el registro podria
perderse.

Al respecto sefiala el autor F.G. JACOBS: “La esencia de la dilucion en este sentido
clasico es que la difuminacion del carécter distintivo de la marca implica que ésta ya no
provoca la asociacion inmediata con los productos para los que esta registrada y es usada.
Asi pues, citando de nuevo a Schechter, «por ejemplo, si se autorizan restaurantes Rolls
Royce, cafeterias Rolls Royce, pantalones Rolls Royce y caramelos Rolls Royce, en diez
afios ya no existird la marca Rolls Royce».”!

19Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 108 IP-2006 marca KRISTAL ESSENCE

11ICONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL. S.R. F.G. JACOBS presentadas el 10 de julio de 2003 (1) Asunto C-408/01 Adidas-
Salomén AG and Adidas Benelux BV contra Fitnessworld Trading Ltd.
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Es importante mencionar que la jurisprudencia norteamericana ha tratado el tema de la
dilucion de signos con un alto grado de notoriedad, especificando dos variantes de dicha
situacion, la dilucién por empafiamiento y la dilucion por degradacién, explicando estos
dos conceptos de forma grafica, tal y como se transcribe a continuacion:

“(...) Suponga que un restaurante de lujo se llama “Tiffany”. Existe muy poco riesgo que
el publico consumidor considere pensar que esta celebrando negocios con una seccion
de las tiendas de joyas “Tiffany” si estos [es decir el publico] se vuelven clientes regulares
del restaurante. Pero, cuando los consumidores ven al lado el nombre “Tiffany” ellos
puede que piensen tanto en el restaurante como la joyeria, y si es el caso la eficacia del
nombre en identificar la tienda se vera deteriorada. Los consumidores tendran que pensar
mucho mas — incurrir como si fuese un mayor costo de imaginacién — en reconocer el
nombre como el nombre de la tienda...][...Asi que “blurring” [empafiamiento] es una forma
de dilucion.” (TY Inc. V. Ruth Perryman; 2002)”

“(...) Ahora suponga que el restaurante que adopta el nombre “Tiffany” es en realidad un
local de striptease. Nuevamente y sin duda con mayor certeza que en el caso previo, los
consumidores no pensaran que hay relacion de propiedad entre el local de striptease y la
tienda de joyas. Pero debido a la inveterada tendencia de la mente humana en proceder
por asociacion, cada vez que piensen en la palabra “Tiffany” su imagen de la tienda lujosa
se vera degradada por la asociacion de la palabra con el local de striptease.?”

Cabe destacar el pronunciamiento que sobre este punto ha efectuado el Abogado General
del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el sefior Niilo Jaaskinen:

“Tanto en derecho comunitario como en los Estados Unidos, el concepto de proteccién
frente a la dilucion se refiere especificamente a dos fendbmenos:

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

Aprovechamiento del valor comercial o publicitario del signo notorio

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

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

“La capacidad de una marca renombrada de trasladar la imagen determinada de un
producto o servicio a otro producto o servicio confiere a terceras personas un interés por
aprovecharse del valor comercial de tal renombre, en la medida en que esta utilizacion de
la marca renombrada para productos o servicios diferentes para facilitar la promocion
comercial de éstos”.

Acervo probatorio

12TY Inc. v. Ruth Perryman; 2002

BAsunto C-323/09 Interflora Inc Interflora British Unit contra Marks & Spencer plc Flowers Directs Online Limited.
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Al expediente fueron allegadas las siguientes pruebas:

Senor cludadano para hacer segulmlento a su sollcitud, la entldad le ofrece los sigulentes canales: Muestro
WA JoV.CO = Linea gratuita a nivel nacional: 01 8000910165 Q al a_

Solicita expedir una certificacién sobre el registro, vigencia y titularidad de las
marcas fundamento de oposicion.
Anexo 1 Resolucién No. 33525 del 30 de mayo de 2013
Anexo 2 Resolucion No. 44083 del 17 de julio de 2014
Anexo 3 Resolucién No. 24081 del 9 de mayo de 2017
Anexo 4 Resolucion No. 58033 del 15 de septiembre de 2017
Anexo 5:
0 Resolucion No. 464 del 28 de diciembre de 2017
0 Resolucion No. 644 del 5 de enero de 2018
0 Resolucion No. 3841 del 24 de enero de 2018
0 Resolucion No. 20985 del 23 de marzo de 2018
0 Resolucion No. 31191 de 29 de Julio de 2019
Anexo 6
0 Impresion de pantalla de la pagina web:
https://www.semana.com/especiales-editoriales/articulo/Ios-
aparatostecnologicos-y-las-redes-sociales-preferidas/202100/
o Impresiones del articulo titulado de la revista impresa Dinero “Especial Top
of Mind 2022”
o Copias impresas de los articulos de la revista Forbes con respecto a su lista
de las marcas més valiosas de 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014,
2013, 2012 y 2011.
Anexo 7 Copia impresa del informe de Harris Interactive obtenido del sitio web:
0 https://theharrispoll.com/the-harris-poll-announces-this-years-brandsof-the-
year-2021/.
Anexo 8 Copias de paginas relevantes de las clasificaciones de "Mejores marcas
globales" de Interbrand desde 2011 hasta 2021.
Anexo 9 Copias de las clasificaciones anuales de MBO de 2020, 2019 y 2018
"Brandz™ Top 100 Most Valuable U.S. Brands".
Anexo 10 Copias de las paginas relevantes de las clasificaciones "Brandz™" desde
2021 hasta 2008.
Anexo 11 Copia de la clasificacién de OnePoll de los 30 logotipos de marca mas
reconocibles.
Anexo 12 Copias impresas de paginas relevantes de las clasificaciones de
"Empresas mas admiradas" de la revista Fortune en orden cronoldgico inverso
desde 2021 a 2008.
Anexo 13 Copia de la pagina "Las 25 marcas mas valiosas" del informe Brand
Finance Global 500 2022.
Anexo 14 Material publicitario relevante del sitio web de Apple.
Anexo 15 Informe 10K de Apple de 2021.
Anexo 16 Impresiones de la pagina:
0 https://www.kantar.com/latin-america/inspiracion/marcas/brandztop-100-

global
Anexo 17 Impresiones de la pagina:
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o https://www.kantar.com/es/inspiracion/marcas/brandz-top100-2021
Anexo 18 Impresiones de la pagina:

o https://www.larepublica.co/globoeconomia/apple-vuelve-a-ser-lamarca-
mas-valiosa-del-mundo-y-tesla-rompe-record-de-
crecimiento3250356#:~:text=Marcas,Apple%20vuelve%20a%20ser%20la
%20marca%20m%C3%A1s%20valiosa%20del%20mundo,del%20puesto%
2040%20al%2014&text=Apple%20sique%20sosteniendo%20el%20primer,
Global%20Brands%202021%20de%20Interbrand

e Anexo 19 Impresiones de la pagina:
o0 https://www.semana.com/economia/empresas/articulo/estas-son-
lasmarcas-mas-valiosas-en-2021/202110/
e Anexo 20 Impresiones de la pagina:
0 www.google.com
e Anexo 21 Impresiones de la pagina:
o0 https://es.wikipedia.org/wiki/Apple
e Anexo 22 Impresiones de la pagina:
o https://www.portafolio.co/negocios/empresas/las-10-marcas-masvaliosas-
del-mundo-en-2022-562108
e Anexo 23 Impresiones de la pagina:
o https://lwww.larepublica.co/empresas/actualmente-estamos-trabajando-el-
proyecto-mas-grande-del-pais-junto-a-apple-3354021
e Anexo 24 Impresiones de la pagina:
o https://www.bbc.com/mundo/noticias-59870481
e Anexo 25 Impresiones de la pagina:
o https://www.elcolombiano.com/tecnologia/apple-dejara-de-fabricar-elipod-
BF17473640
e Anexo 26 Impresiones de la pagina:
0 https://lwww.apple.com/

a) Pruebas rechazadas:

Es importante sefialar que, al momento de determinar la legitimacion para la oposicion
formulada, este Despacho verifica el estado, vigencia y titularidad de las marcas
fundamento de la oposicidon. Asi mismo, al efectuar tal verificacion, se revisan las marcas
de la solicitante, si tiene, junto con su estado y vigencia.

De acuerdo con lo anterior, se consideran inutil la prueba solicitada por la sociedad APPLE
INC.., mediante la cual se solicita que se certifique la vigencia y titularidad de las marcas
fundamento de oposicién; asi como las resoluciones allegadas, pues se consideran
innecesarios para verificar informacion que ya tiene esta Direccidn y que ademas esta
relacionada con documentos de naturaleza publica, los cuales pueden ser consultados y
descargados a través del Sistema de Informacion de la Propiedad Industrial- SIPI
ingresando al expediente del signo respectivo, en cada caso.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marcas previamente registradas

Las marcas opositoras son las siguientes:
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Tipo Signho Titular Expediente | Niza | Clase | Tramite Estado Vigencia
10 mar.
Figurativa APPLE INC. SD2017/0044823 | 11 39 Marca Registrada 28283'

. . . 15 may.
Figurativa APPLE INC. 02026330 8 38 Marca Registrada 2023
Figurativa Apple Inc. | SD2016/0038623 | 8 40,42, | Varca Registrada | 22Jun-

45 2026
Figurativa Apple Inc. 13274506 10 9 Marca Registrada ggzagbr

. . . 29 jun.

Figurativa Apple Inc. SD2019/0021060 | 8 9,15 Marca Registrada 2026
2 .
Figurativa Apple Inc. SD2017/0095633 | 11 9 Marca Registrada 28257€pt

; i 35, 41 . 01 oct.
Figurativa Apple Inc. 13269788 10 ' | Marca Registrada

g pp 42 g 2027

) . . 02 ene.
Figurativa APPLE INC. 02041785 8 42 Marca Registrada 2023
Figurativa APPLE INC. 02026341 8 9 Marca Registrada 382m3ay'
Figurativa APPLE INC. 07116472 8 9 Marca Registrada ggznsov'
Figurativa APPLE INC. 06000462 8 35 Marca Registrada ggzago

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado Los signos opositores

y

Jurisprudencia
Marcas figurativas

En el presente caso, nos encontramos frente a marcas figurativas. De acuerdo con lo
expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinal* son marcas figurativas
aqguellas que se encuentran formadas por una grafica o imagen visual que puede evocar
0 no un concepto. En ellas es posible diferenciar dos elementos:

El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo.
El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la
observa.

A efectos de su comparacion, el citado Tribunal estima necesario diferenciar entre la
marca puramente grafica y la marca figurativa en el siguiente sentido:

“(...) dentro de las marcas figurativas encontramos las marcas puramente graficas
y las marcas figurativas: las primeras evocan en la mente del consumidor sélo la
imagen del signo utilizado en calidad de marca, esto es, un conjunto de lineas,

14 TJCA, Procesos N° 132-1P-2012, 266-IP-2016, entre otras
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dibujos y en su caso colores; las segundas, evocan en el consumidor un concepto
concreto, es decir, el nombre que representa este concepto que es también aquel
con el que es conocido la marca grafica. Existe un tercer subgrupo en el que se
encuentran las marcas que evocan en el consumidor un concepto o motivo al que
se llega a través de un proceso de generalizacion”.1®

Comparacion entre marcas figurativas

Encontrando que los signos en confrontacion evocan un concepto, es necesario realizar
su comparacion tanto en el plano grafico como en el plano conceptual.

Traemos a este respecto, lo expuesto por el tratadista Carlos Fernandez-Névoa, quien
sobre el particular sefiala que “(...) La semejanza de las marcas figurativas en el plano
grafico debera efectuarse de acuerdo con los criterios establecidos para comparar las
marcas puramente graficas”:, es decir, tomando en consideracion la pauta de la vision en
conjunto.

Si desde el punto de vista grafico no existe semejanza entre las marcas, “no sera
indispensable proceder al andlisis de las marcas en el plano conceptual™’. Si, por el
contrario, existen semejanzas desde el punto de vista gréafico, “debera procederse a
examinar las correspondientes marcas en el plano conceptual (...) habra que determinar
si los signos considerados graficamente dispares, evocan o no un concepto concreto
idéntico o equivalente.”8

Familia de Marcas

El hecho que la sociedad opositora, APPLE INC. incluya de forma reiterada la misma
figura consistente en una manzana mordida en buena parte de sus marcas nos hace
concluir que estamos en presencia de una familia de marcas entendida esta como la
estrategia de mercadeo consistente en identificar con una serie de marcas que comparten
un elemento comuin un conjunto de productos, con finalidades similares o afines. Las
marcas escogidas se caracterizan por incorporar un elemento comdn que genera en el
consumidor una relacion inmediata entre los productos o servicios y la empresa que los
produce u ofrece. Se advierte que la familia de marcas se caracteriza por alcanzar una
gran distintividad en el mercado, pues cada vez que se introduce una nueva marca existe
en la memoria del consumidor el recuerdo de la anterior.

La proteccion que amerita una familia de marcas debe ser mas rigurosa, por cuanto esta
de por medio el interés del consumidor, quien al estar familiarizado con una serie de
marcas que comparten un prefijo comuan, y que provienen de un mismo productor, asumira
gue cualquier marca con ese mismo prefijo para productos similares o relacionados, tiene
el mismo origen empresarial. De igual forma, la familia de marcas se caracteriza por tener
una calidad especial que le es uniforme a los productos que identifica, por tanto, la
proteccion de uso exclusivo que le debe corresponder al titular de la familia de marcas,
en relacién con el radical caracteristico, beneficia al consumidor que adquiere el producto
por la calidad que ya conoce.

En este sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado al
respecto, indicando que:

15 TJCA, Proceso N° 158-IP-2012

16 FERNANDEZ-NOVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons Ediciones Juridicas y Sociales, primera edicion,
pag, pagina 240

17 Op. Cit., pag. 241

18 Op. Cit., pag . 241
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“En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de
marcas que posean un rasgo distintivo comun. Si este elemento comun figura en la
denominacion, serd, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante
comun hara que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresion general
comUn, toda vez que inducira a los consumidores a asociarlas entre si y a pensar que
los productos a que se refieren participan de un origen comuan. Dado que el elemento
dominante comun obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de
marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio
donde figura el citado elemento comudn constituye objeto de una marca que pertenece
a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, en caso de
corresponder a distinto titular, podria inducir a confusién”.*®

Asi las cosas, es claro que estamos frente a un caso de familia de marcas, en el cual el
elemento dominante comun en la figura consistente en una manzana mordida, y por esta
razon la misma debe gozar de una proteccion especial, con el fin de proteger al titular de
esta y a los consumidores.

Andlisis comparativo

En primer término resulta pertinente aclarar que el signo solicitado es de naturaleza figurativa
y se encuentra conformado por un recuadro que contiene la representacion de una naranja
con dos hojas de igual tamafio en su parte superior, y una sombra aun lado con una pequeia
circunferencia en la mitad.

Por su parte, las marcas fundamento de oposicién se encuentran conformadas por la figura
de una manzana con una hoja en su parte superior y un mordisco en uno de sus lados.

Al analizar los signos confrontados, encuentra esta Direccidon que el disefio grafico de los
signos cotejados presenta importantes diferencias tanto en sus trazos como en el
concepto que evocan.

Lo anterior por cuanto el signo solicitado ademas de contener un recuadro, consiste en
un fruto: naranja, que tienen una circunferencia regular, de manera curva en su parte
inferior, con un pequefio hundimiento en la parte superior de la cual salen dos hojas en
igual tamafio y disposicién. Ademas, uno de sus lados presenta una sombra y contiene
una pequefa circunferencia en la parte central.

Estos trazos no se deben analizar a la ligera dado que son precisamente ellos los que nos
indican que en el presente caso se esta representado una fruta diferente a la que
representa el signo opositor, dado que consiste en una naranja o un fruto semejante a
ella, precisamente porque no presenta las particulares formas de la manzana, dado que
la manzana no presenta una circunferencia perfecta, sino que siempre se representa con
un grosor menor en la parte inferior, en especial porque en su base presenta una
hendidura, siendo este uno de sus elementos caracteristicos. Otra caracteristica de la
figura o representacion de una manzana es su parte superior, la cual no se representa
con dos hojas, como en el caso en estudio, si no con una hoja, y en determinados casos
junto a un pequefiio palo que sostiene o acompafa la hoja.

Asi lo podemos evidenciar del siguiente pantallazo tomado del buscador Google®:

9 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretacion Prejudicial. Proceso 187-1P-2020.

20 Consulta realizada en https://www.google.com/search?g=manzanas&source=Inms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjZzq-
e6br6AnUxSDABHbfcDeEQ _AU0AXOECAIQAW&biw=1366&bih=625&dpr=1
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En consecuencia, tanto los trazos como el concepto que transmite cada uno de los signos
cotejados resulta diferente, puesto que el consumidor entendera que existe una clara
diferencia entre una manzana y una naranja.

Ademas, las marcas fundamento de oposicion no solo se caracterizan por representar una
manzana sino porgue esta se encuentra mordida en uno de sus lados, situacién que
refuerza alin més las diferencias graficas entre ambos signos.

Finalmente, resulta pertinente mencionar que el solicitante actualmente es titular del
siguiente registro marcario que contiene dentro de su conformacion un gréfico
exactamente con los mismos trazos que se discuten en el presente caso, como se observa
a continuacion:

Tipo Sigho Titular Expediente | Niza | Clase | Tramite | Estado
4
Mixta J FRUBANA SAS | SD2018/0088743 | 11 9,31 Marca Registrada
frubana

Teniendo en cuenta, que no existe similitud o identidad entre los signos confrontados
capaz de generar riesgo de confusién o asociacion, no viene al caso pronunciarnos sobre
la relacion entre los productos y/o servicios identificados por los mismos, en la medida en
que el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que el sigho sea
registrable.

Notoriedad del Signo Distintivo Opositor
Observacion preliminar

De los documentos que reposan en el expediente y de la informacion obtenida en del
sistema de informacién de Propiedad Industrial (SIPI), esta Direccion logro constatar que
el opositor solo realizo el paso de una tasa de reivindicacion de notoriedad, por lo que solo
se llevara a cabo el estudio de notoriedad en relacion con uno solo de los signos
invocados.

Asi las cosas, esta Direccion evaluara el plenario probatorio relacionado, respecto a uno

de los signos de los cuales se alega la notoriedad. En este caso, y en atencion a los
pormenores del asunto, esta direccion tendra en cuenta la solicitud de extension de
’

notoriedad de la marca figurativa ‘; lo anterior conforme a que el material probatorio
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se enfoca en demostrar la notoriedad de la marca en su naturaleza figurativa en razon a
la naturaleza del signo solicitado objeto de oposicion.

Valoracién del acervo probatorio

El opositor alega la notoriedad del siguiente signo:

Signo Titular Cobertura
Industria de
’ tecnologia,
especialmente
computadores,
teléfonos méviles,
tabletas,
reproductores de
muasica, y software

APPLE INC.

Pronunciamientos previos acerca de la notoriedad de la marca FIGURATIVA

e Resolucion No. 33525 proferida el 30 de mayo de 2013, dentro del expediente
2012-109536, por medio de la cual declaré la notoriedad de las marcas
APPLE (Nominativa) y del signo figurativo para la Industria de tecnologia,
especialmente computadores, teléfonos maviles, tabletas, reproductores de
musica, y software, para el periodo comprendido entre el afio 2007 y junio de
2012.

e Resolucion No. 44083 proferida el 17 de julio de 2014, dentro del expediente
13-187678, por medio de la cual se extendi6 la notoriedad del signo figurativo
APPLE para distinguir computadores, teléfonos moviles, tabletas,
reproductores de musica y software en Colombia hasta agosto de 2013.

e Resolucion No. 24081 proferida el 9 de mayo de 2017, dentro del expediente
15171352, por medio de la cual se extendio la notoriedad del signo APPLE y
FIGURATIVA (disefio de una manzana) para los productos de la industria de
la tecnologia, especialmente computadores, teléfonos moéviles, tabletas,
reproductores de musica, y software, productos de la clase 9 de la
Clasificacion de Niza, por el periodo comprendido entre el afio 2014 a agosto
de 2016.

e Resolucion No. 58033 proferida el 15 de septiembre de 2017, dentro del
expediente 16136969, por medio de la cual se extendié la notoriedad de las
marcas APPLE (Nominativa) y APPLE (Figurativa) para distinguir tecnologia
especialmente computadores, teléfonos maviles, tabletas, reproductores de
musica y software, desde agosto de 2013 hasta agosto de 2016.

e Resolucion No. 464 proferida el 5 de enero de 2018, dentro del expediente

SD2017/0040004, por medio de la cual se extendio la notoriedad de los signos
APPLE y FIGURATIVA para identificar productos de la industria de la
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Tecnologia, especialmente computadores, teléfonos moviles, tabletas,
reproductores de musica, y software, productos de la clase 09 de la
Clasificacion de Niza, por el periodo comprendido entre agosto de 2016 y abril
de 2017.

e Resolucion No. 3841 proferida el 24 de enero de 2018, dentro del expediente
16068562, por medio de la cual se confirmé el reconocimiento de la
notoriedad del signo APPLE y FIGURATIVA (disefio de una manzana) para
los productos de la industria de la tecnologia, especialmente computadores,
teléfonos moéviles, tabletas, reproductores de musica, y software, productos
de la clase 9 de la Clasificacion de Niza, por el periodo comprendido entre el
afio 2014 a agosto de 2016.

e Resolucion No. 20985 proferida el 23 de marzo de 2018, dentro del
expediente SD2017/0024681, por medio de la cual se extendio la notoriedad
de los signos APPLE y para identificar productos de la industria de la
tecnologia, especialmente computadores, teléfonos moviles, tabletas,
reproductores de musica, y software, productos de la clase 09 de la
Clasificacion de Niza, por el periodo comprendido entre agosto de 2016 y abril
de 2017.

e Resolucion No. 31191 proferida el 29 de Julio de 2019, dentro del expediente
SD2017/0045082, mediante la cual se extendié el reconocimiento de las
marcas APPLE y FIGURATIVA (disefio de una manzana), que identifican
productos de la industria de la tecnologia, especialmente computadores,
teléfonos maviles, tabletas, reproductores de mdasica, y software, para el
periodo comprendido entre agosto de 2016 y marzo de 2019.

En atencion a los anteriores pronunciamientos, esta Oficina recalca que, aunque el grado
de notoriedad de una marca varie con el tiempo, es decir que una marca notoria en el
pasado puede no serlo en la actualidad, en el presente caso la fecha de solicitud del signo
objeto de analisis se encuentra dentro de periodo ra;onablemente corto en relacioén con

la Ultima declaratoria de notoriedad de la marca ' cuya notoriedad fue reconocida
hasta marzo de 2019, lo que nos lleva a asumir en primera medida que aun conserva
dicho caracter.

1. Pruebas tendientes a demostrar la duracién, amplitud y extensidn geoqrafica de
utilizacion de la marca vy su promocion (literales b y c del articulo 228 de la Decision 486)

El uso amplio de la marca es un factor primordial para establecer su connotacion de
notoria, toda vez que demuestra que el objetivo para el que fue creada se ha cumplido a
cabalidad, es decir, que ha servido para identificar los productos o servicios de su titular.
A su vez, la publicidad permite medir el esfuerzo del empresario para difundir el signo,
entendiendo que una promocion prolongada y extensa, junto con la utilizacion de
diferentes medios, tendra como resultado que un mayor nimero de personas llegue a
conocerlo. En este sentido, las pruebas tendientes a demostrar estos elementos indican
el nivel de exposicion que ha tenido el publico en general ante la marca y, por lo tanto, el
conocimiento que tiene de la misma.
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Ahora, dentro del expediente fueron allegadas pruebas adicionales con el fin de corroborar
gue el signo en estudio aun es notoriamente conocido dentro del mercado. para el efecto
se tendran en cuenta aquellas pruebas que refieren a periodos posteriores a la ultima
declaratoria de notoriedad.

La mayoria de ellas se centran en publicaciones realizadas por terceros, que hacen
referencia a rankings como el informe de HARRIS INTERACTIVE, “Mejores marcas
globales” de Interbrand desde 2011 hasta 2021. Clasificacion anual de MBO de 2020,
2019 y 2018 de las marcas mas avaluadas en Estados Unidos, “BRANDZ", clasificacion
de la revista FORTUNE desde el afio 2008 a 2021 entre otros.

Estas publicaciones muestran las marcas mas reconocidas en los diferentes sectores,
s

encontrando que la marca ' ocupa los primeros lugares de reconocimiento y
recordacion dentro del sector de tecnologia, encontrando incluso una publicacion
periodisticas del afio 2021, donde consideran a la marca APPLE, (referenciada bajo el
disefio de la manzana), como la marca mas valiosa .

Esta informacién se resefia a continuacion:
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Estas son |as marcas mds valiosas del mundo en 2021

Appile, Amazon y Micrasoft son algunas de las marcas mis valiosas - Foto:

EEEIEY Febrero 23 De 2022 - 09:52A. M

Huawei, Google y las 10 marcas mas valiosas de
mundo en 2022

En el ranking se destacan las empresas de tecnologia y de origen estadounidense.

LAS 10 MARCAS MAS VALIOSAS DEL MU

Facebook

T 1e £ 2 £ 3¢ £ 4« £
CA
unked in [ 4 amazon  Google ¥ Microsoft
Emi $355,100 MDD $350,300 MDD $253,400 MDD $184,200 MDD
UGUAFDM 64 o8 T« % 8« 0 9 1 e

Lo misleido
HUAWEI

POR: PORTAFOLIO

Lo anterior nos muestra que durante los afios siguientes a la declaratoria de la uUltima
notoriedad, es decir, los afios 2020, 2021 e inclu’so lo corrido del afio 2022, existe un

importante reconocimiento y valor de la marca ' producto seguramente tanto de su
publicidad como de sus ventas.

Cabe recalcar que la publicaciones de BRANZ, INTERBRAND Y FORBER se sustentan
en estudios financieros y de mercado, y por otro lado, los articulo de LA REPUBLICA,
SEMANA y PORTAFOLIO se remiten a investigaciones realizadas por terceros que
respaldan su contenido y por lo tanto ofrecen resultados uniformes asi como el
conocimiento de la marca tanto a nivel global como dentro del territorio colombiano.

Adicionalmente aporta materia publicitario relevante del sitio web de Apple en el cual se
puede ver toda la linea de productos como relojes, computadores, portatiles y celulares
como el IPhone, IPad, MacBook entre otras, caracterizados por un disefio minimalista
propio de la marca y con un alto grado de desarrollo tecnoldgico.

2. Pruebas tendientes a demostrar los volimenes de ventas o ingresos (literal e del
articulo 228 de la Decision 486)

Los ingresos asociados a una marca, son aquellos recursos o utilidades que su titular
percibe gracias a la explotacion comercial de la misma. Si las cifras de ingresos reportadas
por el uso de la marca son considerables, es de suponer que en esa misma medida sera
considerable el uso o explotacion comercial de la marca y por tanto, el conocimiento que
de ella tienen los consumidores o usuarios.
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Dentro del materia probatorio aportado por la sociedad opositora se evidencia el informe
10K de Apple de 2021 que muestra el desempefio de los productos y servicios de Apple
Inc por concepto de ventas netas debidamente discriminado, en el cual se puede ver como
en el continente americano ha obtenido ingresos por 116.914 millones de dolares en el
2019, 124.556 millones de dolares en el 2020 y 153.306 millones de dolares en el 2021.

Ventas netas por 2021 Cambio | 2020 Cambio | 2019
segmento reportable:
Américas $ 23% $ 7% $
153.306 124.556 116.914
Europa 89.307 30% 68.640 14% 60.288
Gran China 68.366 70% 40.308 (8)% 43.678
Japén 28.482 33% 21.418 ---% 21.506
Resto de Asia Pacifico 26.356 35% 19.593 10% 17.788
Ventas netas totales $ 33% | $274.515 6% | $ 260.174
365.817

Asi las cosas, en éste documento se observan altisimos ingresos, lo cual implica un alto
s

posicionamiento de la marca ' gue deriva en unas utilidades mas que considerables,
a nivel nacional e internacional.

Apple se convierte en la primera compaiiia
en valer US$3 billones (mas que el PIB de las
3 principales economias de América Latina)

Redacrién
BBC News Mundo

Si bien podemos apreciar que hace referencia al altisimo valor de la compafia titular de
la marca cuya notoriedad se alega, vemos como la difusion de la noticia se realiza junto a
’

la imagen de la marca ‘ situacion que, aunada al restante material probatorio y a las
declaratorias de notoriedad previas, nos lleva a asumir que esta situacién necesariamente
impacta o se relaciona con la difusion, reconocimiento, promocion e incluso
comercializaciéon de los productos identificados por ella, en una parte relevante para
efectos de la notoriedad en estudio.
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También se alleg6 informacion del buscador Google, de Wikipedia y de su pagina web
gue refuerzan la difusion de la marca en la red parg conocimiento de terceros. En

conclusion de lo anterior, encontramos que la marca ' mantiene las condiciones que
permitieron otorgarle estatus de notoria.

3.Pruebas que demuestran el valor contable del signo como activo empresarial
s

El informe de la marca BRAND FINANCE nombro la marca ' como la marca mas
valiosa del mundo en el ranking Brand Finance Global 500, con un valor de 263 400
millones de dolares en el afio 2021.

De igual forma, en la clasificacion anual de “BRANDZ” Top 100 most Valuable Global
Brands, en las clasificacion del 2019, 2020 y 2021 la marca se posicioné como la segunda
mas valiosa del mundo con un valor de $309.5 mil millones de délares en el afio 2019,
$352,2 en el afio 2020, y $ 611,99 mil millones de ddlares, en la clasificacion del 2021.

Asi las cosas, no hay duda que la marca como activo intangible cuenta con un alto valor
para la empresa ocupando asi una posicion lider frente a sus competidores principales y
un grado de influencia dentro de las actividades y productos que se desarrollan.

4. Pruebas gue demuestran la existencia y antigiedad de cualquier reqgistro o solicitud de
reqistro del signo distintivo en el Pais Miembro o en el extranjero

Sobre la existencia y antigliedad de registros marcarios, encontramos que en el material
probatorio se evidencia que la sociedad APPLE INC, tiene una pluralidad de marcas
registradas que dan cuenta de la acuciosidad de la sociedad opositora por salvaguardar
su activo intangible.

Tipo Signo Titular Expediente | Niza | Clase | Tramite Estado Vigencia
i ; . 10 mar.
Figurativa APPLE INC. SD2017/0044823 | 11 39 Marca Registrada 2028
) . . 15 may.
Figurativa APPLE INC. 02026330 8 38 Marca Registrada 2023
Figurativa Apple Inc. | SD2016/0038623 | 8 40,42, | Marca Registrada | 22JUN-
g pp . 45 g 2026
: , . 29 abr.
Figurativa Apple Inc. 13274506 10 9 Marca Registrada 2029
. . . 29 jun.
Figurativa Apple Inc. SD2019/0021060 | 8 9,15 Marca Registrada 2026
_ _ ) 29 sept.
Figurativa Apple Inc. SD2017/0095633 | 11 9 Marca Registrada 2027 P
) . 35, 41, . 01 oct.
Figurativa Apple Inc. 13269788 10 42 Marca Registrada 2027
i i : 02 ene.
Figurativa APPLE INC. 02041785 8 42 Marca Registrada 2023
20 may.
Figurativa APPLE INC. 02026341 8 9 Marca Registrada 2023 y
25 nov.
Figurativa APPLE INC. 07116472 8 9 Marca Registrada 2028
30 ago.
Figurativa APPLE INC. 06000462 8 35 Marca Registrada 2022
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Asi las cosas, es procedente realizar el estudio comparativo entre el signo notorio y el
signo solicitado, en aras de determinar si este Gltimo se encuentra incurso en la causal de
irregistrabilidad del literal h) del articulo 136 de la Decisién 486 de la Comision de

Comunidad Andina.

Andlisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal h) del articulo 136
de la Decision 486:

Los signos bajo estudio son los siguientes:

El signo solicitado Los signos opositores

y

Dada la importancia y presencia en el mercado nacional y el grado de recordaciéon del
signo opositor, este continda siendo notorio.

No obstante lo anterior, la Direcciébn encuentra que, la configuracion de los signos no
genera en el consumidor un riesgo de confusién directa o indirecta, debido a las
diferencias que presentan, tanto en relacién con sus trazos como en el concepto que
evocan, razon por la cual el consumidor esta en la capacidad discernir entre ambas figuras
y no se confundiria entre la marca notoria y la otra a la hora de adquirir los productos y/o
servicios ofrecidos por una y otra marca, o que adquiera un producto o servicio pensando
que éste tiene un origen empresarial distinto al que realmente vincula (confusion
indirecta).

Como ya se explicé en el acapite anterior, el signo solicitado ademéas de contener un
recuadro, consiste en un fruto: naranja, que tienen una circunferencia regular, de manera
curva en su parte inferior, con un pequefio hundimiento en la parte superior de la cual
salen dos hojas en igual tamafio y disposicion. Ademas, uno de sus lados presenta una
sombra y contiene una pequefia circunferencia en la parte central.

Estos trazos no se deben analizar a la ligera dado que son precisamente ellos los que nos
indican que en el presente caso se esta representado una fruta diferente a la que
representa el signo opositor, dado que consiste en una naranja o un fruto semejante a
ella, precisamente porque no presenta las particulares formas de la manzana, dado que
la manzana no presenta una circunferencia perfecta, sino que siempre se representa con
un grosor menor en la parte inferior, en especial porque en su base contiene una
hendidura, siendo este uno de sus elementos caracteristicos. Otra caracteristica de la
figura o representacion de una manzana es su parte superior, la cual no se representa
con dos hojas, como en el caso en estudio, si no con una hoja, y en determinados casos
junto a un pequefio palo que sostiene o acompafa la hoja.

En consecuencia, tanto los trazos como el concepto que transmite cada uno de los signos
cotejados resulta diferente, puesto que el consumidor entendera que existe una clara
diferencia entre una manzana y una naranja.
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Ademas, la marca notoria representa una manzana, pero una manzana mordida,
elemento que es el que la caracteriza dentro del mercado, situacién que refuerza ain mas
las diferencias graficas entre ambos signos.

Adicionalmente, recordemos que la causal en estudio busca proteger a la marca notoria
de su imitacién o reproduccion, situacion gue como ya se explicod no se da en el presente
caso.

También se busca evitar que se presente un aprovechamiento injusto del prestigio del
signo o la dilucién de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

Comentario Final

Dentro del caso en estudio no es posible que se configuren ninguna de estas situaciones
en tanto que el solicitante ya cuenta con un registro previo, que también identifica
productos de la clase 9, 35y 42 internacional, y que contiene dentro de su conformacion
el mismo grafico que se discute en el caso en estudio, como se observa a continuacion:

Tipo Signo Titular Expediente | Niza Clase Tramite | Estado
P
Mixta ) FRLSJ?S*NA SD2018/0088743 | 11 9,31 Marca Registrada
frubana
Y _J
veull O frubana. FRLSJE\QNA SD2022/0017610 | 11 | 9,21,29,30,31,35.42 | Marca Registrada

Por ende, si dicho signo ya existe en el mercado, el consumidor no confundira los origenes
empresariales de los signos cotejados, dado que asociara de manera directa el signo en
estudio con la marca previa, dada la identidad en los trazos de la figura de la naranja.

En igual sentido, existiendo ya la marca que contiene dicho elemento, es claro que el
solicitante no puede pretender realizar un uso parasitario de la marca notoria, puesto que
lo que esta realizando es el uso de uno de los elementos sobre las cuales ya goza de
derechos de exclusividad.

Tampoco puede entenderse que pretende aprovecharse del prestigio de la marca notoria,
y diluir su fuerza diferenciadora, puesto que el consumidor asociara el signo solicitado con
el signo previamente registrado, dado su alto grado de semejanza, mas no con el signo
notorio.

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud en clases 9, 35 y 42 con oposicion, no
esta comprendido en las causales de irregistrabilidad establecidas en el articulo 136
literales a) y h) de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina.

Adicionalmente, visto el Sistema de Informacion de Propiedad Industrial, no se
encontraron impedimentos para acceder a la proteccion solicitada.

En mérito de lo expuesto esta Direccion,
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ARTICULO 1: Extender la notoriedad de la marca ‘ (Figurativa) que identifican
productos de la industria de la tecnologia, especialmente computadores, teléfonos
moviles, tabletas, reproductores de musica, y software, para el periodo comprendido entre
marzo de 2019 a julio de 2022.

ARTICULO 2: Declarar infundada la oposicion interpuesta por APPLE INC., en relacion
con la clase 9 de la Clasificacion Internacional de Niza.

ARTICULO 3: Declarar infundada la oposicion interpuesta por APPLE INC., en relacion
con la clase 35 de la Clasificacion Internacional de Niza.

ARTICULO 4: Declarar infundada la oposicion interpuesta por APPLE INC., en relacion
con la clase 42 de la Clasificacion Internacional de Niza.

ARTICULO 5: Conceder el registro de la Marca (Figurativa).

Para distinguir productos comprendidos en la clase:

9: Aplicaciones de software para dispositivos maoviles; hardware y software; hardware y
software de acceso remoto seguro a redes informaticas y de comunicacion; hardware y
software informatico de gestion de bases de datos; hardware y software para instalar y
configurar redes de area extensa; hardware y software para instalar y configurar redes de
area local; herramientas de desarrollo de software; motores de busqueda [software] para
ordenadores; paquetes de software; paquetes de software integrado; plataformas de
software; productos de software; programas informaticos [software descargable];
simuladores electronicos de entrenamiento deportivo [aparatos de instruccion hechos de
hardware y software de ordenador]; sistemas de reconocimiento de patrones compuestos
de chips informéticos, hardware y software; software; software de acceso a directorios de
informacion descargables desde una red informéatica mundial; software de acceso a
internet; software de acceso multiusuario a redes informéticas mundiales de informacion;
software para activar la transmision de fotografias a teléfonos moviles; software de
administracion de redes informaticas de area local; software de analisis del discurso;
software de andlisis facial; software de aplicacion; software de aplicaciones para teléfonos
moviles; software de autoedicidn; software de automatizacion y gestion de procesos
empresariales; software para automatizar el almacenamiento de datos; software
bioinformatico; software bios [sistema de entrada/salida basico]; software de blsqueda de
datos; software de busqueda y extraccion de informacion en redes informaticas; software
de captura, transmision, almacenamiento e indexacion de datos y documentos; software
de cifrado; software de comercio electronico que permite a los usuarios realizar
transacciones comerciales a través de una red informatica mundial; software compilador;
software de composicion musical; software de composicion y edicion musical y sonora;
software de compresion de datos; software de comunicacién; software de comunicacion
destinado al cliente bancario para acceder a sus cuentas y realizar operaciones; software
de comunicacion destinado a conectar redes informaticas mundiales; software de
comunicacion destinado a conectar usuarios de redes informaticas; software de
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comunicacion en redes inalambricas; software de concepcion de sitios web; software de
control del funcionamiento de dispositivos de audio y de video; software de control de
procesos industriales; software de control de terminales de autoservicio; software de
control y gestién de aplicaciones de servidores de acceso; software de conversion de
imagenes de documentos a formato electronico; software cortafuegos; software de
creacion de bases de datos consultables; software de creacion, facilitacién y gestion del
acceso a distancia a redes informaticas mundiales y de éarea local, asi como de la
comunicaciéon con éstas; software de creacion y conversion de archivos pdf; software de
creacion y disefio de sitios web; software para crear cortafuegos; software para
decodificadores; software descargable; software descargable de internet; software
descargable de juegos informaticos; software descargable de monitorizacidon y analisis a
distancia; software descargable para servicios de mensajeria instantdnea y correo
electronico; software de deteccion y diagnostico de fallos; software disefiado para estimar
costes; software disefiado para estimar requisitos de recursos; software de disefio y
fabricacion asistidos por ordenador [cad/cam]; software educativo; software educativo
para nifios; software para elaborar declaraciones tributarias; software de entretenimiento
interactivo descargable para juegos informaticos; software de entretenimiento interactivo
descargable para videojuegos; software de entretenimiento interactivo utilizado con
computadoras; software de escaneado; software para facilitar transacciones seguras con
tarjetas de crédito; software de fax, correo electrénico, mensajeria vocal 0 mensajeria por
internet; software de gestion de bases de datos; software de infografia; software
informatico; software informético para el procesamiento de obleas de semiconductores;
software informatico para sistemas de localizacion por satélite [gps]; software de
integracion de aplicaciones y bases de datos; software interactivo; software de interfaz;
software de interfaz grafica de usuario; software de juegos electronicos; software de
juegos electrénicos para dispositivos electronicos de bolsillo; software de juegos
electronicos para dispositivos inalambricos; software de juegos electronicos para
teléfonos moéviles; software de juegos informaticos descargable de redes informaticas
mundiales; software de juegos informaticos descargable a través de redes informéaticas
mundiales y dispositivos inalambricos; software de juegos informéaticos grabados; software
de juegos informaticos con manual en formato electrénico incluido; software de juegos de
ordenador; software de juegos de realidad virtual, software para juegos y aparatos de
videojuegos; software de mensajeria por internet; software, microprogramas [firmware] y
hardware; software multimedia grabado en cd-rom; software multimedia interactivo para
juegos; software operativo integrado; software operativo para ordenadores; software
operativo de red de area extensa [wan]; software operativo de red de area local [lan];
software operativo de red privada virtual [vpn]; software operativo para servidores de
acceso a redes; software de optimizacion de ordenadores para el despliegue de
aplicaciones paralelas y la ejecucion de célculos paralelos; software para optimizar las
funciones audiovisuales de aplicaciones multimedia; software para organizar y visualizar
imagenes y fotografias digitales; software para pizarras virtuales; software de
procesamiento de archivos de mdusica digital; software de procesamiento de datos;
software de procesamiento de imagenes; software de procesamiento de imagenes
digitales; software de procesamiento de imagenes, graficos y texto; software de
procesamiento de textos; software de programacién de aparatos de fax; software
[programas grabados]; software de proteccion de la privacidad; software que permiten la
comunicacion con usuarios de ordenadores de bolsillo; software de realidad aumentada;
software de realidad aumentada para crear mapas; software de realidad aumentada para
dispositivos modviles; software de realidad aumentada para dispositivos moviles para
integrar datos electronicos en entornos del mundo real; software de realidad virtual;
software de reconocimiento facial, software de reconocimiento de gestos; software de
reconocimiento de imagen; software de reconocimiento Optico de caracteres; software de
reconocimiento de voz; software de salvapantallas; software de seguridad de correo
electronico; software de seguridad informatica descargable; software de simulacién
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bidimensional o tridimensional para disefio y desarrollo de productos industriales; software
de sincronizacion de datos entre computadoras de bolsillo o portétiles y computadoras
centrales; software para sistemas de navegacion gps; software para sistemas de
navegacion por satélite; software para sistemas operativos de ordenador; software de
telecomunicacion para la transmision electronica y por fax de documentos; software de
telefonia informética; software de trabajo en grupo; software de transmision inalambrica
de contenidos; software de transmision de mensajes de sonido y video; software para uso
comercial; software de utilidades informaticas descargables; software de verificacion
crediticia; software de videojuegos; software de videojuegos informaticos; software de
videojuegos informéticos con manual en formato electronico incluido; software y aparatos
de telecomunicacion para conectarse a bases de datos e internet; software y aparatos de
telecomunicacion, incluidos médems, para conectarse a bases de datos e internet;
software y aparatos de telecomunicacion, incluidos médems, para conectarse a bases de
datos, redes informaticas e internet; software y aparatos de telecomunicacion, incluidos
modems, para la conexion a bases de datos, redes informéaticas, redes informaticas
mundiales e internet; software y aplicaciones para dispositivos maviles; software vy
programas informaticos; software y programas informaticos destinados a la
comercializacién de valores por medios electronicos; software y programas informaticos
de procesamiento de imagenes; software y programas informaticos de procesamiento de
imagenes para teléfonos méviles.

De la Clasificacion Internacional de Niza edicion No. 11.

Titular: FRUBANA SAS
Calle 93 # 18 - 28 of 703
BOGOTA D.C.
COLOMBIA

Vigencia: Diez afios contados a partir de la fecha en que quede en firme la presente
resolucion.

ARTICULO 6: Conceder el registro de la Marca (Figurativa).

Para distinguir productos comprendidos en la clase:
21: Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; material de limpieza.
De la Clasificacion Internacional de Niza edicion No. 11.
Titular: FRUBANA SAS
Calle 93 # 18 - 28 of 703
BOGOTA D.C.
COLOMBIA

Vigencia: Diez afios contados a partir de la fecha en que quede en firme la presente
resolucion.

ARTICULO 7: Conceder el registro de la Marca (Figurativa).
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Para distinguir productos comprendidos en la clase:

29: Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras,
hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; huevos; leche y
productos lacteos; aceites y grasas comestibles.

De la Clasificacion Internacional de Niza edicion No. 11.
Titular: FRUBANA SAS

Calle 93 # 18 - 28 of 703

BOGOTA D.C.

COLOMBIA

Vigencia: Diez afios contados a partir de la fecha en que quede en firme la presente
resolucion.

ARTICULO 8: Conceder el registro de la Marca (Figurativa).

Para distinguir productos comprendidos en la clase:

30: Arroz; harinas y preparaciones a base de cereales; vinagre, salsas (condimentos);
especias.

De la Clasificacion Internacional de Niza ediciéon No. 11.
Titular: FRUBANA SAS

Calle 93 # 18 - 28 of 703

BOGOTA D.C.

COLOMBIA

Vigencia: Diez afios contados a partir de la fecha en que quede en firme la presente
resolucion.

ARTICULO 9: Conceder el registro de la Marca (Figurativa).
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Para distinguir productos comprendidos en la clase:

31: Productos agricolas, acuicolas, horticolas y forestales en bruto y sin procesar; granos
y semillas en bruto o sin procesar; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas.

De la Clasificaciéon Internacional de Niza edicion No. 11.

Titular: FRUBANA SAS
Calle 93 # 18 - 28 of 703
BOGOTAD.C.
COLOMBIA

Vigencia: Diez afios contados a patrtir de la fecha en que quede en firme la presente
resolucion.

ARTICULO 10: Conceder el registro de la Marca (Figurativa).

Para distinguir servicios comprendidos en la clase:

35: Servicios de abastecimiento para terceros [compra de productos y servicios para otras
empresas]; agrupamiento, por cuenta de terceros, de una amplia gama de productos,
excepto su transporte, para que lo consumidores puedan verlos y adquirirlos con

comodidad; catadlogos de venta por correspondencia; servicios de venta minorista por
catalogos de venta por correspondencia; servicios de venta mayorista de alimentos.

De la Clasificacion Internacional de Niza ediciéon No. 11.
Titular: FRUBANA SAS

Calle 93 # 18 - 28 of 703

BOGOTA D.C.

COLOMBIA

Vigencia: Diez afios contados a partir de la fecha en que quede en firme la presente
resolucion.

ARTICULO 11: Conceder el registro de la Marca (Figurativa).

Para distinguir servicios comprendidos en la clase:
42: Software como servicio [SaaS].

De la Clasificacion Internacional de Niza edicion No. 11.
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Ref. Expediente N° SD2022/0024942

Titular: FRUBANA SAS
Calle 93 # 18 - 28 of 703
BOGOTA D.C.
COLOMBIA

Vigencia: Diez afios contados a partir de la fecha en que quede en firme la presente
resolucion.

ARTICULO 12: Asignar nimero de certificado al registro concedido, previa anotacion en
el Registro de la Propiedad Industrial.

ARTICULO 13: Notificar a FRUBANA SAS, solicitante del registro y a APPLE INC.
opositor, el contenido de la presente resolucidén, entregandoles copia de la misma,
advirtiendoles que contra dicha resolucion procede el recurso de apelacion ante el
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10)
dias habiles siguientes a la fecha de notificacion.

ARTICULO 14: En firme esta resolucion archivese el expediente.

Notifiquese y Cumplase.
Dado en Bogota D.C., el 30 de marzo de 2023

%GWMGE

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