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REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO

Resolucién N° 2039
Ref. Expediente N° SD2022/0051872
Por la cual se decide una solicitud de registro

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

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el dia 25 de mayo de 2022 SALUS PHARMA LABS S.A.S.
solicité el registro de la marca NODOL (Nominativa) para distinguir productos
comprendidos en la clase 5 de la Clasificacién Internacional de Niza?l.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 968 COMPANIA DE GALLETAS
NOEL S.A.S. presentd oposicion 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:

“(...) Es necesario resaltar que estos signos conforman una familia de marcas, en
la que la expresion predominante es “NOEL”, la cual, como se ampliard mas
adelante, tiene una proteccion reforzada, como lo ha manifestado tanto el Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante “TJCA”) como la SIC.

Adicionalmente, la marca “NOEL” es una marca notoriamente conocida y, por lo
tanto, cuenta con una proteccion también reforzada por esa calidad, por el
prolongado periodo de uso de la marca en el mercado y por la reputacion que ha
adquirido en los consumidores, por lo que al Despacho le corresponde en esta
ocasion, garantizar la proteccion especial que un signo de esta naturaleza merece,
de conformidad con las disposiciones andinas.

(...) Tal como se puede ver con la comparacién realizada, salta a la vista que la
marca solicitada reproduce casi por completo la familia de marcas de nuestra
representada, sin que la sustitucién de la letra “E” por la silaba “DO” permita su
diferenciacién, lo cual debe ser motivo suficiente para negar el registro de la marca
solicitada por parte de la Direccion, pues existe una evidente semejanza ortografica
y fonética, y el riesgo de confusion es inminente.

(...) En el plano ortogréfico, las similitudes son evidentes debido a que el signo
solicitado hace una reproduccién casi total de la expresién predominante de las
marcas de nuestra representada que contienen la expresion “NOEL”, que resulta
ser el elemento caracteristico de su familia de marcas, sin que la sustitucion de la
“E” por la silaba “DO” en el medio, logre diluir el riesgo de confusion, toda vez que
el consumidor podria considerar que esta marca consiste en un nuevo producto
relacionado con la marca que ya conoce, cuando la realidad es otra.

(...) Como se puede ver, el signo solicitado reproduce casi totalmente la expresion
“NOEL" de las marcas de nuestra representada, sin que la sustitucion de la “E” por
la silaba “DO” en el medio sea lo suficientemente distintiva para lograr la
individualizacion de las marcas y evitar un riesgo de confusién. Por lo anterior, es
claro que existen fuertes semejanzas ortograficas que implican la posibilidad de
crear riesgo de confusion en los consumidores.

(...) En este caso, al hacerse una reproduccion total del elemento predominante de

15: Medicamentos.
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la familia de marcas que contienen la expresion “NOEL” de nuestra representada
en el signo “NODOL", el consumidor correra el riesgo de pensar que existe una
relacion juridica o comercial entre NOEL vy el solicitante, asumiendo erroneamente
gue los productos identificados con la marca solicitada a registro en cuestion son
producto de esa unién y que los mismos gozaran de las mismas caracteristicas y
calidades con las que cuentan los productos conocidos por el consumidor que se
identifican con las marcas “NOEL".

(...) Sobre este punto, vale la pena mencionar que los medicamentos cubren un
gran numero de productos que podrian encontrarse asociados a aquellos que
identifica la marca notoria de nuestra representada, toda vez que estos pueden ser
suplementos medicinales, suplementos dietéticos, suplementos alimenticios,
alimentos dietéticos para uso médico, entre otros; por lo que, nada obstaria para
gue un empresario como NOEL, el cual es altamente reconocido en el mercado
nacional e internacional, decida incursionar en la fabricacion de productos
alimenticios dietéticos para uso médico.

(...) Como se sefald, en este caso acreditaremos que la marca “NOEL” es
notoriamente conocida en el sector pertinente. Por lo tanto, la consecuencia natural
de la extension de la declaratoria de notoriedad de la marca “NOEL” sera la de
realizar un andlisis mucho mas riguroso de la distintividad extrinseca de signos
idénticos o similares a esta, como sucede con el signo solicitado “NODOL".

(...) Con el uso del signo solicitado, indefectiblemente, el solicitante tomara
provecho de los esfuerzos financieros y publicitarios de nuestra representada, lo
que a su vez conllevard a que se tome provecho, intencionalmente o no, del
prestigio y reputacién asociados al signo notoriamente conocido “NOEL" y esto sera
asi por el simple hecho de que es altamente similar a la marca de nuestra
representada.

Por lo anterior, al conceder el registro del signo “NODOL", esta Superintendencia
estaria dando via libre al solicitante para que aproveche en su beneficio, con o sin
intencién, de la ventaja comercial que tiene la marca de nuestra representada
debido a su trayectoria y posicionamiento en el mercado.

En efecto, la expresiéon “NODOL” toma provecho de la reputaciéon de la marca
citada, porque hace pensar a los consumidores que: a) los productos son ofrecidos
por nuestra representada; o b) que existe una alianza entre el titular del signo
solicitado y nuestra mandante”.

Que el dia 13 de octubre de 2022, dentro del término concedido para tal fin, el opositor
COMPANIA DE GALLETAS NOEL S.A.S. radicoé las pruebas adicionales, tras la solicitud
de prorroga de término o plazo adicional previsto en el inciso segundo del articulo 146 de
la Decision Andina 486.

Que dentro del término concedido para tal efecto SALUS PHARMA LABS S.A.S. no dio
respuesta a la oposicion presentada

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 Comision de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente tramite
administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasion de la realizacion
del examen de registrabilidad.
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Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del articulo 136 de la Decisidon 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 0 se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o
servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusion
o de asociacion.

Concepto de la norma

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

2 e a 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 ortogréafica, 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 confusién 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. (...)".

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 relacién, 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 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 asociacion con el titular del signo notorio o
sus productos o servicios, o si dicho uso se configurare como un aprovechamiento injusto
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.

Reproduccién, imitacién, traduccién, transliteracién o transcripcién
La causal de irregistrabilidad en estudio protege al signo notorio frente a actos de
reproduccion?, imitacién® traduccién® transliteracion’ o transcripcion® total o parcial, que

frente al mismo pretendan efectuarse por parte de terceros.

En cuanto a la comparacion de los signos, cuando uno es notorio la identidad o semejanza
debe ser analizada a la luz de los criterios reiteradamente establecidos por la doctrina y

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

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

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

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.
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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 atencion 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 o0 una persona esté estrechamente ligada
al sentimiento generalizado de que dicho objeto o persona son ampliamente conocidos
por un sector determinado.

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

Sector pertinente

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

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

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

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

Y afiade que:

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

9 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espafiola [En linea). Vigésima Segunda Edicion.
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Criterios para determinar la notoriedad

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

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

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

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

c) la duracién, amplitud y extensién geografica de su promocién, dentro o fuera de
cualquier Pais Miembro, incluyendo la publicidad y la presentacion 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 inversion efectuada para promoverlo, o para promover el
establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya
notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pais Miembro en el
gue se pretende la proteccion;

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

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

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

J) los aspectos del comercio internacional; o,

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

De acuerdo con lo anterior, para poder determinar la notoriedad de un signo distintivo, es
preciso que se haya difundido dentro de un territorio y durante un tiempo determinado,
toda vez que la Unica manera de lograr el reconocimiento de un signo distintivo es por
medio de su difusion, lo cual implica la identificacion de un @mbito 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.
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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 ortografica se presenta por la semejanza de las letras entre los signos a
compararse. La sucesion de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el numero 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
distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para
determinar una posible confusién.

El riesgo de confusiéon o de asociacion

El riesgo de confusion es la posibilidad de que el consumidor adquiera un producto o
servicio pensando que esta adquiriendo otro (confusion directa), o que adquiera un
producto o servicio pensando que éste tiene un origen empresarial distinto al que
realmente vincula (confusion 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
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Sobre este tema el Tribunal de Justicia Andino ha dicho'® que el riesgo de dilucién, se
presenta cuando el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la
altisima capacidad distintiva y la percepcion o imagen positiva que el consumidor tiene del
signo notoriamente conocido, aunque se use para productos o servicios que no tengan
ningun grado de conexidad con los cuales ampara el signo notoriamente conocido.

La posibilidad de dilucion de la fuerza distintiva existe en aquellos signos que son
intrinsecamente distintivos, siendo un factor 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 caracter distintivo de la marca implica que ésta ya no
provoca la asociacion inmediata con los productos para los que esta registrada y es usada.
Asi pues, citando de nuevo a Schechter, «por ejemplo, si se autorizan restaurantes Rolls
Royce, cafeterias Rolls Royce, pantalones Rolls Royce y caramelos Rolls Royce, en diez
afos ya no existira la marca Rolls Royce»."11

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 seccién
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 dilucién.” (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 relacién de propiedad entre el local de striptease y la
tienda de joyas. Pero debido a la inveterada tendencia de la mente humana en proceder
por asociacion, cada vez que piensen en la palabra “Tiffany” su imagen de la tienda lujosa
se vera degradada por la asociacion de la palabra con el local de striptease.?”

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

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

10Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 108 IP-2006 marca KRISTAL ESSENCE

1ICONCLUSIONES 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.

2TY Inc. v. Ruth Perryman; 2002

Pagina 8 de 24

Nuestro aporte es fundamental,
nos pa ontribuimos
con el medio ambiente

~ Linea gratuita a nivel nacional
ciones: Av. carrera 7 #31A-36, Bo

6n:Cra :|-J|n| ia

Teléfonos: 601587

Senor cludadano, para hacer segulmlehto asu soilcltud la entidad le ofrece los sigulentes cana[es Q
W NS JU -~ -




g @i A L ?;’3; GOBIERNO DE COLOMBIA
/SUPERINTENDENCIA ¢!

Resolucion N° 2039

Ref. Expediente N° SD2022/0051872

Proteccion frente a la difuminacion y frente al deterioro. La proteccion frente a la
difuminacion (o dilucién en sentido estricto) se da contra los usos que entrafian el riesgo
de que la marca pierda su caracter distintivo y, con él, su valor. La proteccién frente al
deterioro significa proteccion 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 relacién con productos y/o servicios distintos a
los que vienen siendo protegidos por la marca notoria, buscando que se transfiera a sus
productos y/o servicios la imagen y el mensaje positivo de la misma.

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

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

Acervo probatorio

Al expediente fueron allegadas las siguientes pruebas por parte del opositor, COMPANIA
DE GALLETAS NOEL S.A.S.:

1. Imagenes de empaques de productos identificados con la marca “NOEL” en
Colombia.

2. Certificado de existencia y Representacion Legal del GRUPO NUTRESA S.A.

3. Monto de ventas del portafolio de productos identificados con la marca “NOEL”.

4. Certificado de la Revisora Fiscal de COMPANIA DE GALLETAS NOEL S.A.S,, la
sefiora JULIANA ORTIZ JIMENEZ.

5. Facturas emitidas por COMERCIAL NUTRESA S.A.S. relacionadas con la venta
del portafolio de productos identificados con la marca “NOEL”.

6. Reporte estados financieros de NOEL.:

Captura de pantalla de corte al 31 de diciembre de 2021.
Captura de pantalla del corte al 31 de diciembre de 2020.
Captura de pantalla del corte al 31 de diciembre de 2019.
Captura de pantalla del corte al 31 de diciembre de 2018.
Captura de pantalla del corte al 31 de diciembre de 2017.
Captura de pantalla del corte al 31 de diciembre de 2016.

~Poo0 T

7. Certificacion de conocimiento de marca firmada por Andrés Felipe Sierra Vasquez,
representante legal de SM DIGITAL.
8. Tres (3) archivos audiovisuales:

a. NOEL Sultanas.
b. NOEL Wafer Choco avellanas.
c. Galletas dulces NOEL sabor a naranja.

BAsunto C-323/09 Interflora Inc Interflora British Unit contra Marks & Spencer plc Flowers Directs Online Limited.
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9. Cuatro (4) publicaciones posteadas en redes sociales, en particular en Instagram y
Facebook.
10.Publicidad en YouTube:

a. https://www.youtube.com/watch?v=mS- T5P2RKM, el video que aparece
en el enlace, publicado el 19 de septiembre de 2022, se denomina “Nuevas
Galletas Noel Wafers Choco Avellana”.

b. https://www.youtube.com/watch?v=J4-9rAJAWEo el video que aparece en
el enlace, publicado el 14 de enero de 2022, se denomina “Una galleta Noel
para cada momento, para cada persona jJuntos la vida sabe mejor!”.

c. https://lwww.youtube.com/watch?v=4D0xZL6cmFU el video que aparece en
el enlace, publicado el 13 de diciembre de 2021, se denomina “jCelebra la
magia de la Navidad con Galletas Noel!”.

d. https://www.youtube.com/watch?v=MA4CixtXxuMQ el video que aparece en
el enlace, publicado el 22 de septiembre de 2021, se denomina “Galletas
NOEL Son Para Todos y Para Siempre (Colombia 2021)".

e. https://lwww.youtube.com/watch?v=GGljbwadKEA el video que aparece en
el enlace, publicado el 6 de mayo de 2021, se denomina Noel, para todos y
para siempre”.

f. https://www.youtube.com/watch?v=a43nNRDyRGK el video que aparece en
el enlace, publicado el 27 de noviembre de 2020, se denomina “Vivamos la
magia de la Navidad NOEL 2020 de una nueva forma”.

g. https://lwww.youtube.com/watch?v=GhNNyGDLPBqg el video que aparece
en el enlace, publicado el 09 de octubre de 2020, se denomina “Saltin Noel-
Contigo Siempre”.

h. https://www.youtube.com/watch?v=tafMFFzcfsg el video que aparece en el
enlace, publicado el 25 de junio de 2020, se denomina “Disfruta cada
momento con galletas Noel”.

i. https://lwww.youtube.com/watch?v=kHOWRXUDUUE el video que aparece
en el enlace, publicado el 13 de diciembre de 2019, se denomina “Te
invitamos a nuestro Espectaculo de Navidad Noel 2019: El Regalo Secreto”.

j. https://www.youtube.com/watch?v=3qJ2DzgNH7I el video que aparece en
el enlace, publicado el 30 de mayo de 2019, se denomina “Galletas Noel -
El sabor de estar juntos”.

k. https://www.youtube.com/watch?v=3gJ2DzgNH7I el video que aparece en
el enlace, publicado el 30 de mayo de 2019, se denomina “Galletas Noel -
El sabor de estar juntos es especial”.

I. https://www.youtube.com/watch?v=Rj7-shDFxnM el video que aparece en el
enlace, se denomina “Espectaculo de Navidad Noel 2017".

m. https://www.youtube.com/watch?v=jSvwWLRp_ Xxw el video que aparece en
el enlace, publicado el 18 de diciembre de 2017, se denomina “Noel - Receta
Postre de pifia con Galletas Sultanas”.

11.Captura de pantalla de la pagina web de ALMACENES EXITO, tomada el 20 de
septiembre de 2022.

12.Captura de pantalla de la pagina web de CARULLA, tomada el 20 de septiembre
de 2022.

13.Captura de pantalla de la pagina web de TIENDAS JUMBO, tomada el 20 de
septiembre de 2022.

14.Captura de pantalla de la aplicacion de OLIMPICA tomada el 26 de enero de 2021.

15.Captura de pantalla de la pagina web de TIENDAS METRO, tomada el 12 de
octubre de 2022.
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16. Captura de pantalla de la pagina web de TIENDAS D1, tomada el 12 de octubre de
2022.

17.Captura de pantalla de la pagina web de MAKRO, tomada el 12 de octubre de 2022.

18. Captura de pantalla de la pagina web de RAPPI, mercado online, tomada el 12 de
octubre de 2022.

19.Captura de pantalla de la pagina web de MERQUEO, mercado online, tomada el
12 de octubre de 2022.

20.Captura de pantalla de la pagina web de FARMATODO, farmacia online, tomada
el 12 de octubre de 2022.

21.Captura de pantalla de la pagina web de MERCADO LIBRE, plataforma de
comercio electronico, tomada el 12 de octubre de 2022.

22.Captura de pantalla de la pagina web de TIENDA NUTRESA EN CASA, tomada el
12 de octubre de 2022.

23.Enlaces e imagenes de las redes sociales oficiales de la marca:

https://www.facebook.com/galletasnoel
https://www.instagram.com/galletasnoel/
https://www.youtube.com/channel/UC6k2mTUydul00Sj-6xucTOQ
https://www.youtube.com/c/GalletasNoelColombia
https://twitter.com/ciagalletasnoel?ref src=twsrc%5Eqgoogle%7Ctwcamp%5
Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

PoooTw

24.1magenes del buscador de Google respecto de la expresion NOEL.
25.Publicaciones de terceros:

a. Las 2 Orillas (Ao 2021) https://www.las2orillas.co/ranking-las-marcas-mas-
valiosas-de-colombia-en-2020/

b. EI Tiempo (Aio 2021) https://www.eltiempo.com/cultura/gente/grupo-
nutresa-cuales-son-sus-marcas-y-productos-631742

c. Procolombia (Aio 2020) https://www.colombiatrade.com.co/noticias/las-
reconocidas-galletas-noel-llegan-al-mercado-de-corea-del-sur

d. Revista Semana (Afo 2020)
https://www.semana.com/empresas/articulo/las-marcas-mas-valiosas-de-
colombia-en-2020/308423/

e. Top of mind (Ao 2019) http://especiales.dinero.com/top-of-mind-colombia-
2019/marcas-recordadas-adultos-galletas.html/

f. Revista Semana (Afo 2017) https://www.semana.com/vida-
moderna/articulo/galletas-noel-avanza-en-investigacion-cientifica/526762/
g. El Tiempo (Ao 2016) https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-

16497299

a) Pruebas rechazadas:

Se rechazan los siguientes enlaces web aportados como pruebas, debido a que el
hipervinculo relacionado no direcciona a ningun contenido:

1. Publicaciones de terceros:

a. Top of mind (Ao 2019) http://especiales.dinero.com/top-of-mind-colombia-
2019/marcas-recordadas-adultos-galletas.html/

Estudio de registrabilidad del signo solicitado
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Andlisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del articulo 136 de
la Decision 486:

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tramite Signo Titular Expediente |Niza|Clase Tipo Estado | Vigencia
Marca NOEL NU'I?RREUS?AOS. A 9211702630 7 30 | Nominativa | Registrada | 23 jul. 2030
COMPANIA DE
Marca NOEL GALLETAS 92174726A 7 32 | Nominativa | Registrada | 14 dic. 2032
NOEL S.A.S.
COMPANIA DE
Marca | SALTIN NOEL GALLETAS 99018455 7 30 Mixta Registrada | 15 nov. 2022
NOEL S.A.S.
COMPANIA DE
Marca NOEL GALLETAS 9217898942 7 42 | Nominativa | Registrada | 25 ago. 2032
NOEL S.A.S.
COMPANIA DE
Marca NOEL GALLETAS 9223502830 7 30 Mixta Registrada | 23 feb. 2023
NOEL S.A.S.
Marca NOEL GRUPO 9225185930 | 7 | 30 Mixta |Registrada | 14 dic. 2024
NUTRESA S.A.
Marca NOEL NU'I('BRREUSF:AOS. A 922540283 7 3 Nominativa | Registrada | 29 dic. 2024
Marca NOEL NU‘IC'BRREUSZOS. A 922540295 7 5 Nominativa | Registrada | 12 oct. 2025
Marca NOEL NU'I?RREUSZOS. A 9225403028 7 28 | Nominativa | Registrada | 12 oct. 2025
Marca NOEL NU'I('BRREL\JSF:AOS. A 9225403324 7 24 | Nominativa | Registrada | 02 oct. 2025
Marca NOEL NU$RRELJSZOS.A. 9225404925 7 25 | Nominativa | Registrada | 15 sept 2023
SALTIN ES COMPANIA DE L . .
Marca NOEL GALLETAS 9226173930 7 30 Nominativa | Registrada | 14 dic. 2024
NOEL S.A.S.
COMPANIA DE
Marca | SALTIN NOEL GALLETAS 10056036 9 30 [ Nominativa | Registrada | 24 dic. 2030
NOEL S.A.S.
COMPANIA DE
Marca fékg'lgl'\'o?\l'f\'[ GALLETAS 12036465 9 | 20 Mixta |Registrada | 22 ago. 2032
NOEL S.A.S.
COMPANIA DE
Marca S'Ib‘l\ll‘_-ll_—llz’\éggf L GALLETAS 12036469 9 30 Mixta Registrada | 22 ago. 2032
NOEL S.A.S.
SALTIN NOEL | COMPANIA DE
Marca QUESO Y GALLETAS 12036473 9 30 Mixta Registrada | 22 ago. 2032
MANTEQUILLA | NOEL S.A.S.
SALTIN NOEL | COMPANIA DE
Marca SEMILLAS Y GALLETAS 11072282 9 30 Mixta Registrada | 30 jul. 2032
CEREALES NOEL S.A.S.
SALTIN NOEL | COMPANIA DE
Marca SEMILLAS Y GALLETAS 11073932 9 30 | Nominativa | Registrada | 30 abr. 2032
CEREALES NOEL S.A.S.
COMPANIA DE
Marca NOEL GALLETAS |SD2018/0001862 | 11 29 | Nominativa | Registrada | 30 oct. 2028
NOEL S.A.S.
COMPANIA DE
Marca | NOEL CARVE GALLETAS SD2018/0062353 | 11 29 Mixta Registrada | 20 mar 2029
NOEL S.A.S.
COMPANIA DE
Marca NOEL FOOD GALLETAS |SD2018/0066197 | 11 |29, 30 Mixta Registrada | 14 may 2029
SERVICE
NOEL S.A.S.
COMPANIA DE
Marca NOEL GALLETAS |SD2019/0036109 | 11 30 Mixta Registrada | 21 dic. 2029
NOEL S.A.S.
NOEL COMPANIA DE . .
Marca GALLETAS |SD2019/0036115| 11 30 Mixta Registrada | 09 ene. 2030
SULTANA NOEL S.A.S.
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http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?185767
http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?185783
http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?193024
http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?494495
http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?521299
http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?521301
http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?521304
http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?548041
http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?548620
http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?1990606
http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?2223834
http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?2240704
http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?2540400
http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?2540413
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Los signos por comparar son los siguientes:

@ GOBIERNO DE COLOMBIA
»

El signo solicitado

Los signos opositores

NODOL

NOEL

SALTIN ES NOEL

SALTIN NOEL

SALTIN NOEL SEMILLAS Y CEREALES

et Wl o) “mod!

Jurisprudencia

Comparacion entre signos nominativos

En cuanto a la comparacién de signos nominativos, el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina ha reiterado que deben ser tenidas en cuenta las siguientes reglas

de comparacion:

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

(i) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una
palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base
y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista Iéxica
de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el
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diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deporten: deport-e, deport-ivo,
deport-istas, deportélogo.

Los segundos, son fragmentos minimos capaces de expresar un significado y que
unido a un lexema modifica su definicion. Si los signos en conflicto comparten un
lexema o raiz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

e Por lo general el lexema es el elemento que mas impacta en la mente del
consumidor, lo que se debe verificar al hacer un analisis gramatical de los signos
en conflicto.

* Por lo general en el lexema esté ubicada la silaba ténica.

* Si los signos en conflicto comparten un lexema, podria generarse riesgo de
confusion ideologica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy
importante tener en cuenta que el criterio ideoldgico debe estar complementado con
otros criterios para determinar el riesgo de confusion en los signos en conflicto.

(iii) Se debe tener en cuenta la silaba tonica de los signos a comparar, pues si ocupa
la misma posicion, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los
signos podria ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el
mismo orden asumiran una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la
denominacion.

(v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera mas fuerte en la
mente del consumidor, pues esto mostraria como es captada la marca en el
mercado”.14

Comparacion entre signos nominativos y mixtos

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado en repetidas ocasiones
en relacion con las reglas de comparacion entre los signos mixtos y denominativos; para ello
establece la importancia de identificar el elemento que prevalece y tiene mayor influencia en
la mente del consumidor, en cuanto a la marca mixta se refiere, si el denominativo o el
grafico.

Si de la marca mixta predomina el elemento gréafico sobre el denominativo, en principio no
habria confusion entre las marcas, pudiendo coexistir en el mercado, salvo que puedan
suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrian incurrir en riesgo de confusion. Si
en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debera realizarse el cotejo de
acuerdo con las reglas para la comparacion entre signos denominativos.'®

En este punto es importante hacer hincapié frente a la proteccion integral de la marca mixta,
pues esta “es una unidad, en la cual se ha solicitado tanto el registro del elemento nominativo
como el gréafico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege
en su integridad y no a sus elementos por separado”.16

El Tribunal ha reiterado que, “ en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele
ser el mas caracteristico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de

14 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretacién Prejudicial. Proceso 78-1P-2019.
15 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretacién Prejudicial. Proceso IP-14-2019.

16 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretacién Prejudicial. Proceso IP-56 de 2003.
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las palabras, las que por definicién son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos
casos se le reconozca prioridad al elemento gréfico, teniendo en cuenta su tamafio, color y
colocacion, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gréafico suele ser
de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste
simplemente en un dibujo abstracto”.’

Andlisis comparativo

Esta Direccidn observa que es el elemento nominativo de cada signo es el preponderante
en sus conjuntos, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el
consumidor por ser aquellas que usaria para pedir los productos protegidos con estos
signos, el elemento denominativo es el que tiene un grado de recordacién mas alto en la
mente de consumidor y puede ser asociado a los productos que identifica, en mayor medida
gue el elemento gréafico. Asi las cosas corresponde realizar el estudio de conformidad con
las reglas de cotejo para signos nominativos.

Es pertinente resaltar en este punto que, las marcas opositoras incluyen la expresion NOEL,
y que tras la busqueda en el Sistema de Informacion de Propiedad Industrial, esta Direccion
encontr6 que el titular, COMPANIA DE GALLETAS NOEL S.A.S., utiliza de forma reiterada
la misma expresion, NOEL, lo que permite 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 comun, un conjunto de productos con
finalidades similares o afines. Las marcas escogidas se caracterizan por incorporar un
elemento comun que genera en el consumidor una relacién inmediata entre los productos
o0 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 comdn 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
proteccién de uso exclusivo que le debe corresponder al titular de la familia de marcas,
en relacion 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:

“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, sera, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante
comun hard 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”.!®

7 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretacion Prejudicial. Proceso IP-26 de 1998.

18 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretacién Prejudicial. Proceso 187-1P-2020.
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Asi las cosas, es claro que estamos frente a un caso de familia de marcas, en el cual el
elemento dominante comun en la expresion NOEL, y por esta razon la misma debe gozar
de una proteccién especial con el fin de proteger al titular de esta y a los consumidores.

No obstante, esta Direccién observa que entre el signo solicitado y el elemento dominante
comun de la familia de marcas del opositor existen diferencias suficientes que les permiten
distinguirse entre si; si bien los signos comparados comparten cierta semejanza, al
compartir algunas particulas, como el prefijo NO y la Ultima consonante L, son las
particulas adicionales que conforman cada signo las que le otorgar una impresion
ortogréfica y fonética diferente (NOEL / NODOL).

Es preciso indicar que el signo solicitado a registro cuenta con una estructura fonética y
ortogréfica disimil, notable al momento de su pronunciacion, al hacer uso intercalado de
consonante — vocal — consonante — vocal, haciendo uso de la misma vocal, generando
asi un ritmo particular, que no se asemeja sonoramente a la pronunciacion de una palabra
de cuatro letras, con dos vocales abiertas intermedias , pronunciadas en silabas
diferentes, por lo que en ambos conjuntos marcarios la silaba final es diferenciable.

Por consiguiente, analizandolos en su conjunto tal y como debe realizarse su examen, se
encuentra que cada uno de ellos cuenta con una combinacion consonantica y vocalica
adicionales que generan que al ser pronunciados y transcritos produzcan una impresiéon
totalmente diferente en el consumidor y en caso de coexistencia no generarian riesgo de
confusion ni de asociacion.

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

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

El opositor alega la notoriedad sobre el siguiente signo:

Signo Titular Cobertura

T Galletas, productos propios de la
NOEL COMPANIA DE GALLETAS clase 30 de la Clasificacion

NOEL S.A.S. Internacional de Niza.

Pronunciamientos previos en relacion con la notoriedad de NOEL

o En el expediente No. 9222692429, mediante la Resolucion No. 47168 de 2014, se
reconoce la notoriedad de la marca NOEL (Nominativa) para distinguir galletas,
productos propios de la clase 30 de la Clasificacion Internacional de Niza, durante
el periodo comprendido entre el afio 2010 y febrero de 2014.

e En el expediente No. 13139427, mediante la Resolucion No. 5065 de 2016, se
extiende la notoriedad de la marca NOEL (Nominativa) para distinguir galletas,
productos propios de la clase 30 de la Clasificacion Internacional de Niza, durante
el periodo comprendido entre el afio 2006 y febrero de 2014.
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e En el expediente No. 16109552, mediante la Resolucién No. 1277 de 2018, se
extiende la notoriedad de la marca NOEL (Nominativa) para distinguir galletas,
productos propios de la clase 30 de la Clasificacion Internacional de Niza, durante
el periodo comprendido entre marzo de 2014 y febrero de 2017.

Valoracién del acervo probatorio

En relacién con los requisitos que deben reunir las pruebas, el Consejo de Estado,
mediante auto de 26 de septiembre de 2019, indico: “[...] i) la pertinencia de una prueba
debe revisar que la prueba guarde relacién con los hechos que se pretenden demostrar;
i) la conducencia de una prueba debe revisar que el medio probatorio propuesto sea
adecuado para demostrar el hecho; para lo cual: a) debe estar autorizado y no prohibido
expresa o tacitamente por la ley; y b) el medio probatorio no debe estar prohibido en
particular para el hecho que con este se pretende probar; iii) la utilidad de una prueba
debe revisar que no sea manifiestamente superflua, es decir, que no tenga razon de ser,
porgue ya estan probados los hechos o porque el hecho esta exento de prueba [...]".1°

Partiendo de la base de que esta Superintendencia ha reconocido previamente la
notoriedad de la marca NOEL (Nominativa) y en consideracion a la solicitud por parte de
la sociedad opositora para valorar el material probatorio por ésta allegado y al pago de la
tasa respectiva, con el proposito de extender su calidad de notoria en el mercado
comunitario, esta Direccién procedera a evaluar el mismo, conforme a los siguientes
criterios:

Pruebas tendientes a demostrar la duracion, amplitud vy extensién geografica de la
utilizacion del signo NOEL dentro o fuera de cualquier Pais Miembro (Literal b) del articulo
228 de la Decision 486)

La magnitud de uso de la marca constituye uno de los aspectos claves para determinar
su notoriedad, debido a que los consumidores tienen el contacto con el signo distintivo a
través de su aplicacion a los productos o servicios ofrecidos en el mercado y, es por eso
por lo que mediante su uso en el mercado la marca adquiere una recordacion en la mente
de los consumidores que permite su asociacion con el origen empresarial.

Inicialmente, es importante destacar que la COMPANIA DE GALLETAS NOEL S.A.S.
cuenta con un amplio portafolio marcario con el que identifica gran cantidad de galletas,
entre ellas aparecen marcas como ‘dux’, ‘saltin’, ‘festival’, ‘ducales’, ‘noel’, ‘sultanas’, entre
otras; todas ellas son identificadas con una marca superior que las asocia con un
empresario en comun, el opositor, y la forma de asociarlas con un mismo origen
empresarial es utilizando el mismo logo de la marca NOEL en su naturaleza mixta, la cual
se representa con la figura de un hombre barbado con un sombrero de panadero,
totalmente blanco, bajo el cual se ubica el nombre NOEL en letras minuUsculas y color
blanco, tal como se muestra en las siguientes imagenes:

19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccién Quinta, providencia de 3 de marzo de 2016, C.P. Carlos Enrique
Moreno Rubio, nim. Unico de radicacién 11001-03-25-000-2015-00018-00.
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Aunado a lo anterior, el opositor aporta gran cantidad de imagenes de los canales de
comercializacion en donde se distribuyen los productos identificados con la marca cuya
notoriedad se pretende, como los supermercados de alcance nacional, como Exito,
Carulla, Jumbo, Olimpica, Metro, D1, Makro y otros mercados digitales como Rappi,
merqueo y mercadolibre, entre otros; en sintesis, los productos estan puestos a
disposicion del publico en gran cantidad de almacenes fisicos y digitales que cuentan con
gran cobertura nacional, lo que permite que cuenten con mayor alcance en todo el
territorio, permitiendo que de esta manera la marca se de a conocer a mas consumidores
reales y potenciales.
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Ademas, presenta sus redes sociales oficiales (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube)
en donde demuestra su interaccion con los seguidores de la marca, redes sociales que
cuentan con gran numero de seguidores y una movida afluencia de interacciones con los
internautas, demostrando asi que ha logrado extender uso de su signo a través de los
afos y a nuevas tecnologias.

Finalmente, pero no menos relevante, se aportaron algunas pocas publicaciones de
terceros en las que se hace mencién a la marca como aquella nacionalmente reconocida
para identificar galletas, que ha tenido una amplia trayectoria de mas de 100 afios y es
una de las marcas mas apreciadas por los colombianos, que no solo forma parte de las
mas valiosas del mercado sino que también es una de las preferidas por los consumidores
y no puede faltar en su lista de mercado.

Todo lo anterior demuestra que desde la Ultima declaratoria de notoriedad, el opositor ha
propendido por continuar usando de manera extensa, amplia y duradera su signo dentro
del territorio colombiano, haciendo uso de diferentes canales de difusion.

Pruebas tendientes a demostrar la duracion, amplitud y extensiéon geografica de la
promocion de la marca NOEL dentro o fuera de cualquier Pais Miembro, asi como el valor
de toda la inversion para promoverla (literales c) vy d) del articulo 228 de la Decisidon 486)

En la determinacién de la notoriedad de una marca, la publicidad permite apreciar el
esfuerzo del empresario para difundir su marca, entendiendo que una mayor inversion
publicitaria, asi como una promocion prolongada y extensa en territorio, junto con la
utilizacion de diferentes medios, tendra como resultado que un mayor numero de personas
llegue a conocer la marca. En este sentido, las pruebas tendientes a demostrar estos
elementos indican el nivel de exposicion que ha tenido el publico en general ante la marca
y, por lo tanto, el conocimiento que tiene de la misma.

Al respecto, el opositor aportd un certificado emitido por SM Digital S.A.S., empresa que
certifica la existencia de la relacién comercial con el opositor, en relacion directa con la
marca NOEL, la cual tuvo inicio en diciembre del 2018; en dicho certificado se hace énfasis
en los servicios prestados por parte del emisor del documento en favor del opositor,
prestando a su favor servicios relacionados con la publicidad, promocién, desarrollo web,
marketing, posicionamiento y estrategias de mercadeo.

Adicionalmente, se presentaron varios enlaces web que redireccionan a comerciales
emitidos en la plataforma YouTube, en los cuales se puede observar la promocion de la
marca NOEL en su naturaleza mixta, la cual se representa con la figura de un hombre
barbado con un sombrero de panadero, totalmente blanco, bajo el cual se ubica el nombre
NOEL en letras minusculas y color blanco; todo este conjunto se posiciona dentro de un
circulo rojo. Este signo es utilizado en todos los comerciales para promocionar galletas de
diferentes tipos, ademas se presentan varias piezas publicitarias publicadas entre los
afios 2017 a 2022, las cuales actualmente cuentan con un nuamero importante de
visualizaciones, que superan en promedio las 350.000 vistas por video.

Se allegan igualmente, tres piezas publicitarias independientes, de comerciales que,
segun el opositor, fueron circulados en television, promocionando otros tipos de galletas
de la marca NOEL, también identificadas con el mismo signo mixto descrito anteriormente;
aunque, a pesar de que en estas pautas publicitarias televisivas no se especifique el
horario de difusion, el canal de emision, la frecuencia en la que se realiz0, ni la fecha, si
se indica en cada comercial que la pauta publicitaria fue efectuada en Colombia,
demostrando si quiera una extension territorial de la promocién del signo.
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Y, finalmente otras 4 publicaciones publicitarias en redes sociales de Instagram y
Facebook, que también demuestran la difusion de la promocion de la marca durante
algunos meses del 2022; sin embargo, en este escenario se demuestra un alcance
relativamente bajo en comparacion con el alcance obtenido en YouTube, pues la
interaccidn con los internautas no es si quiera cercana a las visualizaciones obtenidas en
la otra plataforma.

Finalmente, se aportd el certificado emitido por Juliana Ortiz Jiménez, en su calidad de
Revisora Fiscal de la COMPANIA DE GALLETAS NOEL S.A.S., quien certifica los gastos
de mercadeo asociados a la marca NOEL, durante los afios 2020, 2021 y por el periodo
comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de agosto de 2022, los cuales ascienden
a sumas millonarias, representando un importante porcentaje de los ingresos de la
compainiia, lo que demuestra el interés y compromiso del opositor por posicionar su marca
y difundirla para asi darla a conocer al publico.

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible observar como el titular de la marca ha
propendido por difundir amplia y extensamente su marca, promocionandola por distintos
canales de comunicacion, recurriendo no solo a los medios tradicionales (medios
televisivos) sino también haciendo uso de canales digitales y redes sociales, junto con las
millonarias inversiones publicitarias han permitido contar con un mayor alcance y alcanzar
un mayor publico.

Pruebas tendientes a demostrar el volumen de ventas de la marca NOEL tanto en el plano
internacional como en el del Pais Miembro en el gue se pretende la proteccion (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. Ha de anticiparse que, en
principio, si las cifras de ingresos reportadas por el uso de la marca son considerables, es
de suponer que en esa misma medida serd considerable el uso o explotacion comercial
de la marca, y por tanto el conocimiento que de ella tienen los consumidores o usuarios.

Inicialmente, se valora el certificado emitido por Juliana Ortiz Jiménez, en su calidad de
Revisora Fiscal de la COMPANIA DE GALLETAS NOEL S.A.S., mencionado
anteriormente, en el cual también se relacionan las cifras obtenidas por concepto de
ventas de la marca NOEL, durante los aflos 2020, 2021 y por el periodo comprendido
entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de agosto de 2022, cifras millonarias que demuestran
una gran obtencion de ganancia.

En ese sentido, esta Direccion, acepta como veraz y adecuada la certificacion de los
ingresos obtenidos, emitida por la contadora de la sociedad, en cuanto tiene los elementos
minimos para determinar el uso de la marca NOEL, estos son:

- Identificacién del Revisor Fiscal/ contador, y acreditacion del cargo.
- Indicacion de la fuente de la informacion
- Especificacion de los ingresos detallados por afios, productos de la actividad comercial.

En consecuencia con el anterior andlisis de la certificacion emitida por la Revisora Fiscal,
y en concordancia con la Ley 43 de 1990 la cual establece en su articulo 109, la facultad
de los contadores de dar fe publica en los actos propios de su profesion.

De acuerdo con lo anterior, son evidentes los ingresos millonarios que la citada empresa
recibe con ocasion de la venta de galletas en Colombia, lo que demuestra el elevado nivel
de explotacion comercial de la marca en comento y un alto nivel de consumo de sus
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productos, lo que debe tenerse en cuenta para determinar la notoriedad de la marca pues
una comercializacion de ese nivel solo sucede cuando la marca es utilizada extensa y
ostensiblemente como signo distintivo, caso en el cual de manera indirecta implica un
amplio reconocimiento y recordaciéon de la marca.

Aunado a lo anterior, se allegaron unas pocas facturas del mes de octubre de 2022 en las
gue se demuestra la comercializacion al por mayor de galletas identificadas con la marca
NOEL. Y otras capturas de pantalla de los reportes de estados financieros del Sistema
Integrado de Informacion Societaria de la Superintendencia de Sociedades de los afios
2016 a 2021, en los que se puede observar el total de ingresos anuales de la compafiia,
Sus activos, sus ganancias y su patrimonio; aunque, a pesar de que no se discriminan los
rubros de acuerdo con el portafolio marcario de la sociedad, si es posible observar un alto
valor en los ingresos sociales afio tras afo.

Pruebas tendientes a demostrar el valor contable de la marca NOEL (literal q) del articulo
228 de la Decisidon 486)

En la determinacién de notoriedad de una marca, su valor constituye una demostracion
del reconocimiento que tiene en el mercado para terceros, quien podrian estar interesados
en su adquisicion. En este sentido las pruebas tendientes a demostrar su valor contable
permiten establecer el grado de reconocimiento que tiene la marca, basado en su
capacidad de convertirse en un activo empresarial susceptible de negociacion en el
mercado.

Para demostrar un alto avalio comercial del signo, el opositor aportd dos articulos de
prensa, uno de la revista Semana y otro del periddico Las 2 Orillas, en los cuales se
relaciona el ranking de las marcas mas valiosas del 2020. En el articulo de la revista
Semana, que consigna la informacién revelada por la consultora Compassbranding,
incluye a la marca NOEL en el puesto noveno entre las marcas colombianas més valiosas
en el sector de productos colombianos, avaluada para ese entonces por un valor de MM
US $100.

Sin embargo, la informacion mencionada en este articulo no corresponde con la
relacionada en el articulo de Las 2 Orillas, ya que en este la novena marca mas valiosa
es la marca PIETRAN y la marca cuya notoriedad se invoca no aparece en el ranking.

Pruebas tendientes a demostrar los aspectos de comercio internacional de la marca NOEL
(literal |) del articulo 228 de la Decision 486)

En relacion con este criterio, el titular del registro cuya notoriedad se invoca, present6 un
articulo periodistico, de diciembre de 2020, en el cual se menciona el proceso de
expansion comercial de la empresa COMPANIA DE GALLETAS NOEL S.A.S., con su
marca de galletas NOEL en el continente asiatico, especificamente en Corea del Sur, al
empezar la comercializacion de sus productos en esa regién en la tienda C Space.
Demostrando intenciones iniciales en la basqueda por consolidar su marca en otros
paises.

Pruebas tendientes a demostrar la existencia y antigiedad de cualquier registro o solicitud
de reqistro de la marca NOEL en el Pais Miembro o en el extranjero (literal k) del articulo
228 de la Decisidn 486)

Vale la pena mencionar, que mediante escrito de oposicidn el opositor relaciond un listado
de registros marcarios en Colombia correspondientes a la marca NOEL, adicionalmente,
esta Direccion verifico el Sistema de Informacion de Propiedad Industrial y encontro la
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existencia de varias marcas registradas en favor del opositor, identificadas bajo los
Certificados No. 395998, 416448, 470901, 470895, 470907, 470210, 470906, 71609,
101286.1, 100265, 120350, 132867, 171088, 130653, 130652, 130649, 143693, 259149,
451581, 451127, 482780, 451582, 451583, 451584, 451585, 479650, 18023.2, 21076.1,
606595, 615755, 618718, 636229, 637244. Asi las cosas, nos encontramos frente a
pruebas validas que evidencian el deseo del titular de proteger la marca NOEL en varias
clases de la Clasificacion Internacional de Niza, siendo esta prueba util segun lo dispuesto
por el literal citado. Dicho esto, la antigiiedad del registro supone que la marca se ha
protegido desde varios afos atras y muy seguramente ha estado disponible en el mercado
desde esa fecha, lo que debe apreciarse como un fuerte indicio a favor del amplio
conocimiento y trayectoria que tiene la marca en el mercado, por lo que la antigiiedad de
esta marca esta claramente sustentada por los registros aportados y por aquellos
consultados de manera oficiosa.

Finalmente, se advierte que no fueron aportadas pruebas tendientes a acreditar los demas
factores para tener en cuenta al momento de establecer la notoriedad de la marca, esto
es, el grado de conocimiento de la marca, el grado de distintividad inherente o adquirida,
el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener franquicias o licencias de la
marca, actividades significativas de fabricacion, compas o almacenamiento por parte del
titular de la marca, entre otros.

Conclusiones respecto de la notoriedad

De conformidad con el analisis de las pruebas aportadas por la sociedad opositora, esta
Direccion concluye que la marca NOEL continta teniendo un estatus especial para la
clase 30 relacionado con galletas; sin embargo, tras la declaratoria de la Gltima extensién
de notoriedad, esto es hasta febrero de 2017, el titular del signo ha demostrado que la
notoriedad se ha extendido al uso del signo en su naturaleza mixta, mas alla de la
notoriedad nominativa previamente declarada.

A juicio de esta Oficina las pruebas aportadas dan cuenta un conocimiento especial de la
marca NOEL (mixta) cuya actividad comercial ademas de tener un gran despliegue
publicitario, genera para su titular grandes utilidades y es altamente reconocida dentro del
territorio Colombiano.

Entonces, después de un andlisis y valoracion general de las pruebas aportadas, se
encuentra que éstas resultan suficientes para probar la notoriedad de la marca opositora,
al momento en que se solicitd el registro del signo objeto de estudio de registrabilidad,
permitiendo a la Direccion tener claridad en aspectos como el conocimiento de la marca,
el nivel e inversion en publicidad y los millonarios ingresos que la misma genera.

Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que la marca NOEL (mixta) de titularidad de
COMPANIA DE GALLETAS NOEL S.A.S., contindia gozando de gran notoriedad debido
a que es conocido por una gran parte del publico relevante, por un periodo prolongado y
comprendido entre marzo de 2017 a agosto de 2022.

Asi las cosas, es procedente realizar el estudio comparativo entre el signo notorio y el
signo solicitado, en aras de determinar si este Ultimo se encuentra incurso en la causal de
irregistrabilidad del literal h) del articulo 136 de la Decisién 486 de la Comisién de
Comunidad Andina.

Por consiguiente, los signos bajo estudio son los siguientes:
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Signo solicitado Signo opositor

NODOL

1

Analisis comparativo

Como se demostré en el estudio comparativo del signo solicitado con el signo opositor,
los signos confrontados coinciden en algunas de sus letras; sin embargo, los elementos
adicionales nominativos y graficos que presentan permiten su individualizacion, por lo que
el uso del signo pretendido no es susceptible de acarrear riesgo de confusién en el
mercado. Teniendo en cuenta que la marca notoria es igual a aquella invocada como
fundamento de oposicion, el resultado del andlisis comparativo no varia y, las marcas
contindan sin compartir similitud o identidad, motivo por el cual no viene al caso
pronunciarnos sobre la relacion entre los productos y servicios identificados por los
mismos, en la medida en que el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace
gue el signo sea registrable.

La Direccion encuentra que, la configuracion de los signos no genera en el consumidor
un riesgo de confusion directa o indirecta, pues los signos confrontados no permiten que
en su visién en conjunto ambas marcas se confundan debido a las diferencias que
presentan, razon por la cual el consumidor est4 en la capacidad discernir entre ambas
expresiones 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, 0 que adquiera un producto o
servicio pensando que éste tiene un origen empresarial distinto al que realmente vincula
(confusion 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; al respecto, la Direccion encuentra que la
configuracion de los signos no genera en el consumidor un riesgo de asociacion, pues de
la vision en conjunto de los signos confrontados, se tiene que los mismos no pueden
asociarse a un origen empresarial en comun, debido a las diferencias que presentan,
razén por la cual el consumidor esta en la capacidad de discernir entre ambas expresiones
y por lo mismo puede pensar que se trata de productos distintos.

Conclusion
En consecuencia, el signo objeto de la solicitud no esta comprendido en las causales de
irregistrabilidad invocadas por el opositor, esto es aquellas establecidas en los literales a)

y h) del articulo 136 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina.

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

En mérito de lo expuesto esta Direccion,
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RESUELVE

ARTICULO 1. Extender la notoriedad de la marca NOEL (mixta)2° para distinguir galletas,
productos propios de la clase 30 de la Clasificacion Internacional de Niza, por el periodo
comprendido entre marzo de 2017 a agosto de 2022.

ARTICULO 2. Declarar infundada la oposicion interpuesta por COMPANIA DE
GALLETAS NOEL S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente
resolucion.

ARTICULO 3. Conceder el registro de la marca NODOL (Nominativa).
Para distinguir productos comprendidos en la clase:

5: Medicamentos.

De la Clasificacion Internacional de Niza edicion No. 11.

Titular: SALUS PHARMA LABS S.A.S.
CALLE 24D NO 44A - 39
BOGOTA D.C.
COLOMBIA

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

ARTICULO 4. Asignar nimero de certificado al registro concedido, previa anotacion en el
Registro de la Propiedad Industrial.

ARTICULO 5. Notificar a SALUS PHARMA LABS S.A.S., solicitante del registro, y a
COMPANIA DE GALLETAS NOEL S.A.S., opositor, el contenido de la presente
resolucién, entregandoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolucion
procede el recurso de apelacién ante la Superintendente Delegada para la Propiedad
Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la fecha de
notificacion.

ARTICULO 6. En firme esta resolucion archivese el expediente.

Notifiguese y Cumplase.
Dado en Bogota D.C., el 30 de enero de 2023

JUAN PABLO MATEUS BERNAL
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

i)
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