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REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO

Resolucién N° 2600
Ref. Expediente N° SD2022/0053173
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 2 de junio de 2022, ORLANDO JOSE MARIN BENITEZ,
solicit6 el registro de la Marca YORMA (Mixta) para distinguir productos comprendidos en
la clase 25 de la Clasificacion Internacional de Niza®.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 964 del 10 de junio de 2022,
CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A. present6 oposicion contra la solicitud
de registro, con base en lo dispuesto en el literal h) del articulo 136 de la Decision 486 de
2000.

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

“(...) la marca solicitada podria menoscabar los derechos de mi representada,
teniendo en cuenta la similitud ortografica, fonética y visual, existente entre los signos
cotejados, dado que la expresién que compone la marca registrada, esto es, NORMA,
es reproducida en su gran mayoria por la marca cuyo registro se pretende, a saber
YORMA.

“Como podemos evidenciar a continuacion, la marca solicitada YORMA reproduce 4
de las 5 letras de la marca notoria NORMA de nuestra representada, solamente
cambiando la letra “N” por la letra “Y”, sin que eso permita una diferenciacion
sustancial frente al consumidor (...).

“Adicionalmente, las letras reproducidas tienen la misma secuencia de consonantes
y vocales, y la letra disimil, consonante, de todas maneras esta en la misma posicién
de una consonante en la marca registrada (...).

“Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que los signos en conflicto presentan
similitudes susceptibles de inducir a error al publico consumidor, desde el punto de
vista fonético, ortogréfico y visual.

“Teniendo en cuenta la cobertura de las marcas en conflicto, cabe resaltar que dado
gue los productos de la marca registrada estan dirigidos a papeleria v,
particularmente, a Utiles escolares, es razonable suponer que el empresario que
produce elementos escolares, pueda a su vez incursionar en otro nichos del mercado
como mochilas y maletines o prendas de vestir, como lo son los uniformes escolares.
Es evidente la relacién que existe entre los Utiles escolares y las prendas de vestir,
por ejemplo uniformes escolares, dado que son elementos cuyos consumidores
adquieren en los mismos momentos durante el afio, es decir, al entrar al nuevo afio
escolar.

“En ese sentido, dadas las similitudes de las marcas en conflicto, es razonable que
el consumidor al ver una linea de ropa identificada con la marca solicitada, asocie
gue dicha linea de ropa proviene del mismo origen empresarial de aquel empresario
gue distribuye elementos escolares, por tanto existe entre las marcas un riesgo de
confusién indirecto.

1 25: Blusas [prendas de vestir]; chaquetas en cuanto prendas de vestir; prendas de vestir de lino; prendas de vestir para mujeres;
prendas de vestir para mujeres, hombres y nifios; shorts en cuanto prendas de vestir; pantalones; pantalones cortos de sefiora; faldas;
ropa de confeccion.
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“En el presente caso existe el riesgo de dilucion de la altisima capacidad distintiva
gue ha adquirido en el mercado la marca de mi representada que se solicita se
extienda su declaracién de notoriedad por el Despacho, marca que se ve en riesgo
de confusién en el mercado si se concede el registro de la marca solicitada en el
presente expediente.

“Como se ha venido precisando, entre las marcas en conflicto no solo existen
similitudes muy relevantes sino que hay una conexidad entre los productos
identificados por las mismas con base en el criterio de la razonabilidad, evidenciado
en la razonable conexién que un consumidor medio hace de, por ejemplo, los Utiles
escolares con los uniformes escolares. Asi las cosas, existiendo en riesgo de
confusion, permitir el registro de la marca solicitada YORMA en Clase 25, generara
gue la alta fuerza distintiva que la marca registrada NORMA en Clase 16 de nuestra
representada (...)."

Que dentro del término concedido para tal efecto, ORLANDO JOSE MARIN BENITEZ,
dio respuesta a la oposicidn presentada argumentando:

“Con doce (10) (sic) afios de participacién en el mercado, como mas adelante se
referenciard con algunos medios de prueba, CREACIONES YORMA y/o YORMA
(hoy solicitante de la marca YORMA) se ha erigido como una (sic) de los principales
productores (sic) en una de las referentes en la industria textil de Colombia. En efecto
CREACIONES YORMA y/o YORMA, ha sido y ha venido desarrollando una
presencia comercial de manera constante desde el afio 2012 a través de los canales
de comercializacion, conocidos como LA 14.

“Durante estos 10 afios, el uso del nhombre comercial CREACIONES YORMA y/o
YORMA se ha venido utilizando de manera previa, continua y efectiva en el mercado,
a través de la venta y comercializacién de productos textiles (...).

“CREACIONES YORMA y/o YORMA, también ha hecho uso del nombre comercial,
en cada una de las géndolas en las que se exhiben sus productos (...).

“Asi mismo, CREACIONES YORMA y/o YORMA, en el ejercicio de su modelo de
negocio ha participado en un importante niumero de ferias y con base en las cuales
hace uso y se anuncia al publico con la denominacion CREACIONES YORMA y/o
YORMA — CosmoFeria2021.

“(...) se evidencia ante el despacho que los documentos que acreditan cada uno de
los hechos aqui referidos, demuestran que el nombre comercial CREACIONES
YORMA — YORMA no so6lo han coexistido de manera pacifica con de (sic) la marca
opositora desde el afio 2017, fecha en la que se concedio el certificado de registro
54362 sino que CREACIONES YORMA y/o YORMA ha venido utilizando el nombre
comercial 5 afios antes que la marca opositora y han convivido pacificamente por
otros 5 adicionales. En efecto, como se puede advertir de (sic) en las facturas
remitidas (se seleccionaron los meses de enero y diciembre de cada afio) se advierte
el uso del nombre comercial, a través de la venta de los productos asociados, con la
referida denominacioén, al tiempo que se advierte que estas facturas son a la gran
superficie LA 14 (...).

“(...) el nombre comercial CREACIONES YORMA y/o YORMA, no solo ha existido
con precedencia a la marca opositora (5 afios antes de la concesion de su registro),
sino que coexistido pacificamente con esta durante otros cinco adicionales.

“En el presente caso, la marca opositora NORMA, no solo es posterior al uso del

nombre comercial CREACIONES YORMA y/o YORMA, sino que las dos marcas ha
coexistido pacificamente durante mas de 5 afios.

Pagina 2 de 25

Senor cludadano, para hacer segulmlento a su sollcitud, la entidad le ofrece los sigulentes canales: » aporte es fundamental
wwwisic.govco ~ Teléfono en Bogota: 601592 0400 ~ ) 165 ” a[_‘-_or e 1::”[:'”
Direccién: Cra. 13 #27 - ( ol y10 ~ Radicaciones: Av. carrera 7 #31A-36, Bogota D.C.- Colombia ontrbuimes
Teléfonos: 601587 00 00 ~ e-mail: contactenos@sic.gov.co




—¢ Industria y Comercio
,» SUPERINTENDENCIA

éf]‘ GOBIERNO DE COLOMBIA
»

Resolucion N° 2600

Ref. Expediente N° SD2022/0053173

“En ese sentido es claro que el signo solicitado no solo viene haciendo uso de la
misma expresion y conservando la misma forma, sino que adicional a la anterior, no
ha incursionado en el mismo mercado relevante en el que participa el titular del signo
opositor.

“En este caso, debe sefalarse que no se advierte con claridad la existencia de una
similitud grafica, fonética, conceptual y mucho menos visual, entre uno y otro signo,
en la medida que la composicién gramatical de uno y otro signo es disimil.

“(...) el impacto sonoro que genera silaba de cada uno de los signos en conflicto,
genera no solo que se diluyan los criterios ortografico y fonético ya referido.

“(...) la presencia de la consonante Y, en el signo solicitado, advierte una diferencia
en la composicion de la cadena vocélica y consonantica, lo que diluye las diferencias
de orden ortografico y fonético, por cuanto su composicién ortogréfica es distinta y el
impacto sonoro también es diferente. (...).

“Dicho lo anterior, debe recordarse que la palabra YORMA tiene un significado
abiertamente diferente a la nocion semantica referida en la particula NORMA.

“YORMA tiene significados disimiles en diferentes lenguas: Definicion de YORMA en
el diccionario turco: Trabajo de Tire Tire (I, II).

“Norma: 1. Gral. Disposicion, regla, precepto legal o reglamentario (norma juridica)

(...).

“En ese sentido, la diferencia conceptual entre los signos en conflicto YORMA y
NORMA, diluye cualquier atisbo de similitudes tal y como se expuso en precedencia.”

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.

Causales de irregistrabilidad en estudio
Literal h) 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:

h) constituyan una reproduccion, imitacion, traduccién, 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 confusién 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
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el signo solicitado se presente como una reproduccion, imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripcién, 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, o0 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.

Reproduccidn, imitacion, traduccion, transliteracion o transcripcion

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
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 atencién 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”.

2 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. Disponible en_www.rae.es.

4 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 Edicién. Disponible en www.rae.es.

5 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. Disponible en www.rae.es.

6 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.
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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.

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 actiuan 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;

7 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espafiola [En linea]. Vigésima Segunda Edicién. Disponible en www.rae.es.
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c) la duracién, amplitud y extension geografica de su promocion, 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
que se aplique;

d) el valor de toda inversidbn 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 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 difusioén, lo cual implica la identificacion de un ambito temporal y territorial.

Por lo demés, 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 acd, 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.
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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 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
distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para
determinar una posible confusion.

El riesgo de confusion o de asociacion

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 econdmica 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 accién 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 funcion publicitaria de la marca, pero se diferencia del
riesgo de diluciébn 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.

Dilucién de la fuerza distintiva del signo notorio

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.

8Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 108 IP-2006 marca KRISTAL ESSENCE
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Al respecto sefala el autor F.G. JACOBS: “La esencia de la dilucién 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».™

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”. EXxiste 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 imaginacion — 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.19”

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 dilucién se refiere especificamente a dos fenébmenos:

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 proteccion frente al
deterioro significa proteccion contra usos que ponen en peligro la proteccion de la
marca"!,

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.

SCONCLUSIONES 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.

10TY Inc. v. Ruth Perryman; 2002

IAsunto C-323/09 Interflora Inc Interflora British Unit contra Marks & Spencer plc Flowers Directs Online Limited.
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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 solicitante ORLANDO JOSE MARIN BENITEZ:

1. Copia de facturas de venta expedidas por YOLANDA REBECA BENITEZ RENGIFO.
2. Registros fotograficos de ropa exhibida en locales comerciales.

3. Registro fotografico de etiqueta marca con la expresion YORMA CREACIONES.

Por parte de la sociedad CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A.

1. Copia de Certificaciones expedidas por las sociedades MEGAPEL PAPELERIA,
PAPELERIA CUCUTA S.A.S., PAPELERIA MAICAO, CEMPAC S.A., PAPELERIA SAN
JOSE, CACHARRERIA LOS MARINILLOS, DISTRIBUCIONES EL RIO S.A.S.,
PAPELERIA EL PINGUINO S.A.S.

2. Relacion de enlaces web:

https://carvajaleducacion.com/nosotros/

https://www.tiendanorma.com/norma

www.norma.com

www.librerianorma.com
https://web.archive.org/web/20160427113220/http://www.norma.com/
http://www.librerianorma.com/categorias/categoria.aspx?p=3Ekx5W6R6abbdrPZwbLP6jj
m7wa7HLVa

https://www.panamericana.com.co/links-interes/quienes-somos
https://www.panamericana.com.co/escolar/utiles-
escolares/cuadernos?0O=0rderByBestDiscountDESC&utmi_cp=escolar-no-
campana&utmi_pc=landing-escol ar-no-campana-icono-subcategoria-
cuadernos&utmi_p=escolar-no-campana-cuadernos-9- noviembre-2021
https://www.panamericana.com.co/Busca?fq=C:570/572&0=0rderByPriceDESC&utmi_c
p=escolar-sin-campana&utmi_pc=landing-escolar-sin-campana-icono-subcategoria-
escritura&utmi_p=escolar-sin-campana-escritura-9-noviembre-2021
https://www.facebook.com/paqe/107767562614008/search/?q=norma
https://papeleriamundial.com/
https://papeleriamundial.com/papeleria/escolar/?marca=marca-norma
https://www.facebook.com/paqe/109441777580737/search/?g=norma
https://www.instagram.com/papeleria.mundial/
https://www.tiendanorma.com/norma/cuadernos/ver-todo?PS=12
https://www.tiendanorma.com/busca/?fg=C:141
https://web.archive.org/web/20170425102837/http://tiendanorma.com/130-

cuadernosnorma
https://web.archive.org/web/20180829004935/http://tiendanorma.com/131-cuadernos-
cosidos
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https://web.archive.org/web/20210306112717/https://www.tiendanorma.com/norma/cuad
%poss://web.archive.0rq/web/20170507170437/http://tiendanorma.com/74-co|ores-v-lapi
%tf)s:/lweb.archive.0rq/web/20190119035001/https://WWW.tiendanorma.com/
https://web.archive.org/web/20210923113558/https://www.tiendanorma.com/norma/arte/
(F;E[)'[Ip())—sﬁ/swww.facebook.com/NormaCoIOficiaI/?ref:paqe internal

3. Captura de imagenes de las redes sociales Facebook, Instagram y pagina web
www.tiendanorma.com.

4. Cuadros que enuncian registros de marcas.

5. Certificado de Existencia y Representacion Legal de AC NIELSEN DE COLOMBIA
LTDA.

6. Documento titulado “Estudios Estructurales 2022".
7. Copia de Resolucién No. 42339 del 17 de julio de 2017.
8. Certificado de Existencia y Representacion Legal de DATA ANALYSE S.A.S.

9. Certificacion de Revisor Fiscal de CARVAJAL EDUCACION S.A.S. con sus respectivos
anexos.

Pruebas rechazadas:
Se rechazan las siguientes pruebas:

1. Relacion de enlace web:
https://web.archive.org/web/20170701000000*/https://www.tiendanorma.com/

Esta Direccion rechaza el citado enlace web, dado que al ser abierto su contenido se
encuentra en idioma diferente del castellano sin que para el efecto estuviere soportada
con la correspondiente traduccién alguna, acorde con lo dispuesto en el articulo 8 de la
Decision 486 de 2000.

Valoracion del acervo probatorio aportado por el solicitante ORLANDO JOSE
MARIN BENITEZ:

En el presente asunto el solicitante de la marca YORMA (Mixta) que es objeto de analisis
en el presente tramite expresé tener un derecho anterior a la marca opositora NORMA
(Mixta) para distinguir productos de la clase 16 internacional, alegando para el efecto la
titularidad sobre el nombre comercial CREACIONES YORMA y/o YORMA.

Para sustentar lo anterior aportd una serie de pruebas consistentes en copias de facturas
de venta, a partir de las cuales se evidencié que las mismas implicaron la venta de blusas,
vestidos y pantalones, siendo expedidas en las fechas de febrero y diciembre de 2012,
enero y noviembre de 2013, enero y diciembre de 2014, enero y diciembre de 2015, enero,
octubre y diciembre de 2016, enero y diciembre de 2017, enero y diciembre de 2018,
enero y diciembre de 2019, enero de 2020, febrero y diciembre de 2021 y marzo de 2022.
Facturas que si bien en su mayoria reflejan la existencia del establecimiento de comercio
CREACIONES YORMA, en relacién con las expedidas entre los afios 2021 y 2022 no se
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evidencio dicha circunstancia. Por otro lado, es de resaltar que casi la totalidad de las
facturas fueron emitidas por YOLANDA REBECA MARTINEZ RENGIFO, persona
diferente de ORLANDO JOSE MARIN BENITEZ, solicitante de la marca YORMA (Mixta),
respecto de la cual no se aporté prueba alguna que diera cuenta sobre la titularidad del
establecimiento de comercio previamente mencionado.

De esta manera, ademas de que se advirtieron lapsos de tiempo considerables de no
demostracién del uso de la citada ensefia comercial entre la expedicion de una factura y
otra, al solo ser aportadas las emitidas en determinados meses como fueron en su
mayoria las atinentes a los meses de enero y diciembre por cada afio de expedicion,
tampoco se proba la vinculacion en el uso de la expresion CREACIONES YORMA a través
de dichos documentos con el solicitante ORLANDO JOSE MARIN BENITEZ.

Por otro lado, las pruebas correspondientes a las fotografias atinentes a la exhibicién de
ropa en establecimientos de comercio, en donde respecto de una de ellas fue asociada
con la imagen de una etiqueta de prenda de vestir identificada con las expresiones
CREACIONES YORMA, y otra con un exhibidor igualmente contramarcado con la misma
expresion, estas pruebas mas que demostrar la existencia de un establecimiento de
comercio o la utilizacion de un nombre comercial, tales evidencian estan encaminadas a
demostrar la existencia de productos contramarcados con la etigueta CREACIONES
YORMA, siendo irrelevantes “pues el nombre o ensefia comercial no se demuestra con la
existencia del producto, siendo mas afines a probar el uso del sigo como marca, figura
diferente a la que se pretende demostrar.

De esta manera, con base en las pruebas allegadas no puede darse por probado el uso
anterior, continuo, publico y ostensible del nombre o ensefia comercial CREACIONES
YORMA por parte de ORLANDO JOSE MARIN BENITEZ.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Notoriedad del Signo Distintivo Opositor

Pronunciamientos previos:

Es de poner de presente previamente que esta Direccion ya habia reconocido la
notoriedad de la marca NORMA + GRAFICO a través de la Resolucion No. 42339 del 17
de julio de 2017, expediente No. 16-143582, para identificar “cuadernos, libretas, colores,
pinturas, archivadores, mochilas, productos de arte para nifios, Utiles escolares”, para el
periodo comprendido entre los afios 2011 y 2016.

Valoraciéon del acervo probatorio

Procedera la Direccion a valorar el acervo probatorio aportado por la sociedad opositora
gue busca demostrar que persiste el estatus de notoriedad del signo NORMA, teniendo
en cuenta los criterios para declarar la notoriedad de un signo, que establece el literal a)
del articulo 228 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina.t?

En este caso para determinar la notoriedad de un signo se debe verificar, entre otros, los
siguientes criterios:

2 Superintendencia de Industria y Comercio. Direccién de Propiedad Industrial. Resolucién N°40786, 28 de Julio de 2011.
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1. Pruebas tendientes a demostrar el grado de conocimiento de la marca entre los

miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pais Miembro literal a) del
articulo 228 de la Decision 486).

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

En este caso el sector pertinente para la marca “NORMA”, esta comprendido por todas
aqguellas personas juridicas o naturales que hacen parte del sector de los Utiles escolares,
bien sea como productores, trasportadores, distribuidores o consumidores.

Para el efecto la sociedad opositora CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A.
aporto las siguientes pruebas:

1. Certificaciones expedidas el 8 de septiembre de 2022 por PAPELERIA EL PINGUINO
S.A.S., PAPELERIA SAN JOSE, MEGAPEL PAPELERIA, CEMPAC S.A., PAPELERIA
CUCUTAS.A.S., DISTRIBUCIONES EL RIO S.A.S., CACHARRERIA LOS MARINILLOS,
PAPELERIA MAICAO, mediante las cuales ponen de presente que han sostenido
relaciones comerciales desde los afios 1987, 1990, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010y 2018,
respectivamente, con CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A., consistentes
en la venta de diferentes productos escolares como cuadernos, colores, lapices, entre
otros, identificados con marcas respecto de las cuales ésta compafia ostenta titularidad.

2. Documento titulado “Estudios Estructurales 2022” que corresponde a un estudio de
mercado realizado por la firma DATA ANALYSE S.A.S. relativo al “conocimiento, intencion
de compra, preferencia, recompra, cercania, percepcion, atributos y posicionamiento” de
la marca NORMA, entre otras, el cual fue efectuado en el mes de febrero de 2022 a través
de un muestreo efectuado en las ciudades de Bogot4, Cali, Medellin y Barranquilla,
Colombia.

A partir del estudio se puede observar que en relacién con los articulos cuadernos, el
estudio cita que NORMA es la marca “que mejor capacidad de conversion tiene en el
embudo de marca desde el conocimiento hasta la lealtad™:

CONOCIMIENTO 98% 65% 45% CONOCIMIENTO 98% 65% 45% CONOCIMIENTO 98% B85% 45%
TOM 76% T% 2% TOM T6% 7% 2% IDC 96% 80% 1%
Espontaneo 18% 32% 9% Espontaneo 18% 32% 9% COMPRA 86% 46% 3%
Ayudado A% 26% 34% Ayudado A% 26% 3% PREFERENCIA#1 91% 17% 36%
Intencion de compra o Intencién de compra o

ToB 94% 52% 32% 2B 96% 80% T1%

Compra Gltimos 6 Compra Gltimos 6

——— 81% 24% 11% T 86% 46% %

Preferencia 1er lugar 4% 4% 4% Preferencia 1erlugar  91% 17% 36%

De otra parte, el estudio pone de presente que en relacion con el conocimiento de la marca
NORMA en cuadernos, “(...) su nivel de conocimiento general, TOM y espontaneo es
estable”, una vez preguntadas a 600 madres de nifios entre los 3y 11 afios en las citadas
ciudades en el mes de febrero de los afios 2018, 2019 y 2022.
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Conocimiento de las marcas de cuadermos
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Por otra parte, en relacion con los articulos “Colores - madres”, el estudio informé que
entre Norma, Prismacolor y Faber Castell NORMA “es la marca que mejor capacidad de
conversion tiene en el embudo de marca desde el conocimiento hasta la lealtad”.

CONOCIMIENTO 78% 64% 62% CONOCIMIENTO 8% 64% 62% CONOCIMIENTO ~ 78% 64% 62%
TOM 31% 17% 21% TOM 31% 17% 21% IDC 90% 80% 84%
Espontaneo 27% 23% 18% Espontineo 27% 23% 18% COMPRA 57% 39% 38%
Ayudado 20% 24% 23% Ayndado 20% 24% 23% PREFERENCIA#1  100% 85% 85%
[T'l)mB LR 70% 51% 52% ?;g“““ decompra g0, 80% 84%

S i 40% 20% 20% Crm i G 57% 39% 38%

meses meses

Preferencia ler lugar 41% 17% 17% roiieres 103% §5% 85%

lugar

Ahora, en relacion con el conocimiento de la marca NORMA para el producto “Colores-
madres”, el estudio sefiala que entre Norma, Scribe y Primavera “Norma muestra una
reduccion significativa en su nivel de conocimiento general como consecuencia de una
reduccion en el TOM”, mientras que “Norma Premium logra un conocimiento de 7% en su
primera temporada, con un 2% de conocimiento espontaneo”, con base en una muestra
realizada con 300 madres de nifios entre los 3 y 11 afios en las citadas ciudades en el
mes de febrero de los afios 2018, 2019 y 2022.

Conocimlento de las marcas de colores
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Por otra parte, en lo relativo al producto “cuadernos jovenes hombres y mujeres”, el
estudio expuso que entre las marcas Norma, Scribe y Primavera “Norma es la marca que
mejor capacidad de conversion tiene en el embudo de marca desde el conocimiento hasta
la lealtad”. Lo anterior, con base en una muestra realizada a 200 jévenes entre los 12 y
25 afios en las ciudades antes citadas.
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CONOCIMIENTO CONOCIMIENTO 100% CONOCIMIENTO

TOM 2% T% 0% TOM 2% 7% 0% IDC 95% T6% 89%
Espontaneo 20% 32% 6% Espontaneo 20% 2% 0% COMPRA 98% 45% 27%
Ayudado T% 3% 51% Ayudado 7% 31% 1% PREFERENCIA #1 3% 17% 20%
Intencién de compra Intencion de compra

28 95% 53% 3% T8 95% 76% 89%

Compra (ltimos 6 Compra Ultimos 6

. 93% 24% 10% I 98% 45% 27%

Preferencia 1er lugar 7% 4% 2% Preferencia 1er lugar 83% 17% 20%

En lo atinente al conocimiento de la marca NORMA para el producto “Cuadernos jovenes
hombres y mujeres”, el estudio indicé que “Norma mantiene su nivel de conocimiento
general estable aunque presenta una leve reduccion en TOM que compensa tanto en
conocimiento espontdneo como ayudado”. Lo anterior, con base en una muestra realizada
con 200 jévenes entre los 12 y 25 afios de las principales ciudades antes citadas, en el
mes de febrero de los afios 2020, 2021, 2022.

Conocimiento de las marcas de cuadernos

ETop Espontsrec Ajyudadc

Por otro lado, en lo referente al producto “Cuaderno nifias”, el estudio informé que entre
las marcas Norma, Scribe y Primavera “Norma es la marca que mejor capacidad de
conversion tiene en el embudo de marca desde el conocimiento hasta la lealtad”.

m- —m- m_m-

CONOCIMIENTO CONOCIMIENTO CONOCIMIENTO

TOM 99% 38% 52% TOM 99% 38% 92% IDC 87% 81% TT%
Espontaneo 23% 21% 5% Espontaneo 23% 21% 5% COMPRA 86% 50% 34%
Ayudado 17% 13% A% Ayudado 17% 13% 4% PREFERENCIA#1 T6% 24% 19%
Intencién de compra Intencion de compra

ToB 86% 58% 47% T8 87% 81% 1%

Compra Ultimas 6 Compra Gitimos 6

Sreen T4% 29% 16% oot 86% 50% 3%

Preferencia 1er lugar 56% 7% 3% Preferencia 1er lugar T6% 24% 19%

En lo relativo al conocimiento de la marca respecto del producto antes descrito, el estudio
afirmé que “Norma mejora su nivel de conocimiento general, soportado especialmente en
el conocimiento ayudado”, con base en una muestra realizada a 100 nifias entre los 8 y
11 afos en las principales ciudades, en el mes de febrero de los afios 2020, 2021, 2022.

Conocimiento de las marcas de cuadernos
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En lo relativo al producto “Cuadernos nifios” el estudio manifesté que entre las marcas

Norma, Scribe y Primavera “Norma es la marca que mejor capacidad de conversion tiene
en el embudo de marca desde el conocimiento hasta la lealtad”.

m- —m- m_m-

CONOCIMIENTO CONOCIMIENTO 96% CONOCIMIENTO

TOM 63% 10% 8% TOM 63% 10% 8% IDcC 92% 87% 58%
Espontaneo 15% 15% 5% Espontanec 15% 15% 5% COMPRA 89% 37% 2%
Ayudado 18% 43% 42% Ayudado 18% 43% 42% PREFERENCIA #1 87% 59% 30%
Intencion de compra Intencion de compra

ToB 88% 59% 32% T8 92% 87% 58%

Compra Ultimos 6 Compra (itimos &

- 78% 2% 10% - 89% 3% 32%

Preferencia 1er lugar 68% 13% 3% Preferencia 1er lugar 87% 59% 30%

En cuanto al conocimiento del producto mencionado, el estudio afirmé que “Norma
decrece en su nivel de conocimiento general, especialmente por el decrecimiento del TOM
gue no logra compensar con el Ayudo”, segun muestra realizada en 100 nifios entre los 8
y 11 afios en las principales ciudades en el mes febrero de los afios 2019, 2020 y 2022.

Conoclmiento de las marcas de cuadernos

@Top [ Espontdrec Ayudsao
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3. Documento titulado “Estudio de Pantry Check 2022” que consiste en un estudio de
mercado realizado por la firma AC Nielsen de Colombia Ltda., cuyo objeto consistio en
“identificar los habitos de compra de los hogares colombianos durante la temporada
escolar A2022 para las categorias de cuadernos y colores”, realizado entre los meses de
enero y abril de 2022 en diferentes ciudades de Colombia como Bogota, Cali, Medellin,
Barranquilla, Manizales, entre otras.

El estudio sefiala que en relacién con la participacién de la marca NORMA en relacion con
el producto “cuadernos”, esta marca es la que mayor participacion de mercado tiene tanto
en volumen como en valor.

Share (%) por marca — Cuadernos (CON GIFT)

B NORMA UND?% VALOR %
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Por otra parte, en relacién con el producto “colores”, informé que la marca NORMA es la
gue mayor participacion de mercado tiene tanto en volumen como en valor.

Share Vol x Marcas Con Gifl Share Vol x Marcas Sin Gift

2022 2022

De esta manera, acorde con las certificaciones emitidas por distintos empresarios que
comercializan articulos escolares como cuadernos, colores, lapices, entre otros, asi como
de los estudios de mercado aportados se advierte que los mismos son concluyentes en
relacion con el conocimiento que de la marca NORMA que distingue articulos escolares
como cuadernos y colores, pues por medio de los mismos se obtiene de primera mano
informacion real del respectivo mercado, del conocimiento general y espontaneo del
consumidor (adultos, jovenes y nifios), sobre sus habitos de consumo, del recuerdo que
tiene del signo en cuestion y de su posicionamiento incluso en relacion con sus
competidores, demostrando que ejerce una posicion influyente en el TOM el cual ha sido
estable en relacién con el citado tipo de productos por lo menos durante los afios 2018,
2019y 2022.

De igual forma se prob6 que en relacion con los productos cuadernos y colores la marca
NORMA ha sido la de mayor participacion de dicho mercado entre los meses de enero y
abril de 2022, a comparacion de otras marcas competidoras, acorde con la intencion de
compra y hébitos de consumo de los consumidores de las principales ciudades de
Colombia.

Por lo anterior, con base en el acervo probatorio aportado se advierte la demostracion de
la importante y relevante participacion de la marca NORMA en el mercado de los utiles
escolares consistentes en cuadernos y colores, con categoricos niveles de conocimiento
del consumidor del citado signo, siendo uno de los mas representativos dentro del
concerniente sector, ocupando lugares destacados frente a otros competidores durante
los afios 2018, 2019, 2020 y 2022, constituyendo asi una de las marcas de mayor eleccion
en el territorio colombiano.

2. Pruebas tendientes a demostrar la duracion, amplitud y extensidon geografica de
utilizacion de lamarcay su promocion (literales b y c del articulo 228 de la Decisidon

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 su marca,
entendiendo que una promocién prolongada y extensa, junto con la utilizacion de
diferentes medios, lo que tendrd como resultado que un mayor niumero de personas llegue
a conocer la marca. En este sentido las pruebas tendientes a demostrar estos elementos
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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.

Para demostrarlo, la sociedad opositora presento como material probatorio:

1. Enlaces web https://www.tiendanorma.com/norma y www.norma.com en los cuales se
evidencia la oferta de diferente tipo de productos escolares, tales como agendas,
cuadernos, colores, plastilinas, asi como un catalogo de las “marcas favoritas” como de
los “infaltables” con sus correspondientes precios.

2. Enlaces web www.librerianorma.com y
http://www.librerianorma.com/cateqgorias/categoria.aspx?p=3Ekx5W6R6abbdrPZwbL P6jj
m7wa7HLVa mediante el cual se pone de presente la oferta que se hace de diferentes
tipos de libros como “e-books”, “literatura infantil”, “diccionarios”, entre otros, con sus
correspondientes precios.

3. Captura de imagenes de la red social Facebook, en las cuales se observa que mediante
el usuario “Panamericana” y “Papeleria Mundial” la oferta de diferentes Utiles escolares
como cuadernos, colores, entre otros, identificados con el signo “Norma”. Imagenes que,
acorde con las respectivas capturas, fueron publicadas en los afios 2017, 2018, 2019,
2020 (agosto), 2021.

4, Enlace web https://papeleriamundial.com/ y
https://papeleriamundial.com/papeleria/escolar/?marca=marca-norma que proviene de la
compafiia “Papeleria Mundial”, el cual da cuenta de la oferta de diferentes utiles escolares
de diferentes marcas, entre las cuales se encuentra el signo NORMA, la cual es anunciada
como una de sus marcas aliadas.

5. Enlace web https://www.instagram.com/papeleria.mundial/ que proviene del usuario
“Papeleria Mundial”’, en la que ademas de poner de presente sus datos de contacto,
también plasma una serie de publicaciones atinentes a la oferta de diferentes utiles
escolares identificados con diferentes signos, entre los que se encuentran NORMA.

6. Captura de imagenes de la red social Instagram, correspondiente al usuario “Papeleria
Mundial” mediante las cuales se pone de presente ofertas de diferentes productos
identificados con la marca NORMA; imagenes respecto de las cuales no se evidencia la
fecha de publicacion de las mismas, mas alla de las sobrepuestas por la sociedad
opositora en el escrito de oposicion.

7. Enlaces web https://www.tiendanorma.com/norma/cuadernos/ver-todo?PS=12,
https://web.archive.org/web/20170726211807/http://tiendanorma.com/130-cuadernos-
norma?p=2, https://web.archive.org/web/20180829004935/http://tiendanorma.com/131-
cuadernos-cosidos,
https://web.archive.org/web/20170507170437/http://tiendanorma.com/74-colores-y-

lapices, https://www.tiendanorma.com/busca/?fq=C:141,
https://web.archive.org/web/20190119035001/https://www.tiendanorma.com/ y

https://web.archive.org/web/20210923113558/https://www.tiendanorma.com/norma/arte/
colores mediante las cuales se advierte la oferta de Utiles escolares como son cuadernos,
lapices, colores, asi como kits escolares, respectivamente, con sus concernientes precios.

8. Enlace web https://www.facebook.com/NormaColOficial/?ref=page_internal que atafie
a la pagina principal de la red social Facebook correspondiente al usuario “Norma” y en la
gue se plasman una serie de publicaciones en las dan cuenta de varias ofertas de
productos escolares como cuadernos, lapices, colores, entre otros, que datan de varias
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fechas por lo menos durante el afio 2022. Situacion que se refleja igualmente en las
capturas de pantalla aportadas como prueba con el escrito de oposicion.

9. Captura de imagenes de la red social Facebook, correspondiente al usuario “Norma”
mediante las cuales se ponen de presente publicaciones consistentes en ofertas de
diferentes productos identificados con la marca NORMA. Imagenes respecto de las cuales
se evidencia que atafien a publicaciones realizadas en los afios 2017, 2018, 2019, 2020
y 2021.

De las pruebas antes descritas, se observa que en lo atinente al signo NORMA se ha
desarrollado un despliegue sustancial en la constante realizacion de ofertas de sus
productos tales como cuadernos, libros (e-books), lapices, colores y otros Utiles escolares
mediante la pagina de internet www.tiendanorma.com y de la red social Facebook a través
del usuario “Norma” asi como por medio de redes sociales tales como Facebook e
Instagram propias usuarios correspondientes a compafias que han ofertado utiles
escolares durante los afios 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, a efectos de mantener un
producto competitivo en el comercio, con el fin de reforzar la recordacion del signo en el
publico consumidor, llegando asi tener una participacién en el mercado de Utiles escolares
entre los afios 2017 y 2021.

3. Pruebas tendientes a demostrar el valor de toda inversion efectuada para
promover los productos y/o servicios (literales d del articulo 228 de la Decisidn 486).

En la determinacion de notoriedad de una marca, la publicidad permite medir el esfuerzo
del empresario para difundir su marca, entendiendo que una mayor inversion en
publicidad, asi como una promocién prolongada y extensa, junto con la utilizacién de
diferentes medios, tendrd 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 puablico en general ante la marca y, por lo
tanto, el conocimiento que tiene de la misma.

Cuando hablamos de expansion de la marca en el territorio, lo que se busca es que el
titular de la marca demuestre el reconocimiento de esta, con la participacion en diferentes
eventos que tengan que ver con el gremio en el cual esta se desenvuelve, promocionando
no solo los productos o servicios que la marca protege, sino la marca misma, de tal manera
gue genere confianza en sus consumidores, lo cual sera directamente proporcional a su
difusién e importancia en el mercado.

Teniendo en cuenta lo anterior y con el fin de acreditar la inversion efectuada para
promover los productos identificados con la marca NORMA, la sociedad opositora allegé
certificacion expedida por el Revisor Fiscal de CARVAJAL PROPIEDADES E
INVERSIONES S.A. del 23 de agosto de 2022, mediante el cual pone de presente que en
lo atinente a los gastos publicidad en que incurri6 la citada compafiia para promocionar la
marca NORMA, acorde con el anexo “Gastos de Publicidad por Marca” durante el afio
2021, ascendieron a un valor de $ 321.906.485; informacién la cual baso en los registros
contables arrojados a 31 de diciembre de 2021, suministrados por la administracion de la
compafiia. A lo anterior se suma la informacion que se desprende de los registros
contables y que se present6 a través de anexo de la citada certificacion que dan cuenta
de los gastos en publicidad en los que igualmente incurrié la mencionada compaiiia entre
los afios 2018 a 2020 en relacion con la marca NORMA.
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Marca 2021 2020 2019 2018
DIVERTIMENTE - 57,725,773  1,736,446,352  1,871,931,114
JEAN BOOK 13,096,804 117,059,214 189,904,242 472,928,624
KIUT 305,807,198 532,121,676 754,680,770 767,023,103
NORMA 321,906,485 884,968,927 1,350,355,315  1,601,912,150
OTROS 30,937,115 37,860,861 1,856,300 14,489,889
Total general 671,747,602  1,629,736,451  4,033,243,479 4,728,284 880

De esta manera, se tiene por probado las sustanciales sumas de dinero en materia de
publicidad por parte de CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A. que, acorde
con lo manifestado por el respectivo Revisor Fiscal antes relacionado, esta dirigida
particularmente a la promocion de la marca NORMA, lo que da cuenta del relevante
esfuerzo econdmico efectuado por la compafiia para incentivar sus productos
identificados con el mentado signo, situacion que, aunque no quiere decir que por esta
circunstancia la marca sea notoria per se, ya que es normal que los empresarios publiciten
sus productos, todo esto con el fin de augurar un buen éxito en el desarrollo de su negocio,
si constituye un elemento probatorio importante para que con el concurso de las demas
pruebas aportadas se demuestre que persiste la condicion de notoria la marca en
mencion.

Todo lo anterior prueba que la opositora ha realizado un gran esfuerzo en materia
publicitaria, con el fin de mantener la posicion de la marca NORMA, dada la amplia
promocién, prolongada en el tiempo y la sustancial inversion en esta materia que
evidencia el gran esfuerzo realizado por CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES
S.A. para promocionar el citado signo.

4. Pruebas tendientes a demostrar los volumenes 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 explotaciébn comercial de la misma. Si las cifras de ingresos son
reportadas por el uso de la marca son considerables, es de suponer que en esa misma
medida serd considerable el uso o explotaciébn comercial de la marca y, por tanto, el
conocimiento que de ella tienen los consumidores o usuarios.

Para probar lo anterior, la sociedad opositora allegé certificacién expedida por el Revisor
Fiscal de CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A. del 23 de agosto de 2022,
en la cual se discrimina el valor total de ventas nacionales en pesos colombianos
relacionadas con la marca NORMA entre los afios 2017 y 2021, cuyas sumas oscilan entre
los $ 45.643.409.940 y $ 145.033.806.841 en pesos colombianos y cuyos datos hacen
parte de los Estados Financieros de la citada compafiia brindados por la administracion

de la misma.
Ano Ventas - Marca Norma Ventas netas
2017 $145,033,806,841 S 184,254,630,052
2018 180,711,787,320 233,898,660,612
2019 133,126,964,837 186,399,409,090
2020 45,643,409,940 83,239,999,516
2021 118,491,176,190 157,950,096,565
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Asi las cosas, evidenciado el importante valor que han arrojado las ventas de productos
identificados con el signo NORMA que, tal como se advirtié previamente, corresponde a
cuadernos, colores y demas utiles escolares, acorde con lo informado por el Revisor Fiscal
de la compafia opositora, dentro del periodo comprendido en los afios 2017 y 2021, es
dable concluir que se ha demostrado fehacientemente el grado relevante de ingresos
obtenidos por la comercializacion de productos identificados con el citado signo que
supone una considerable explotacion en el mercado del mismo.

5. Pruebas tendientes a demostrar la existencia y antigiiedad de cualquier registro
o solicitud de registro del signo distintivo en el Pais Miembro o en el extranjero
(literal k del articulo 228 de la Decision 486).

Sobre la existencia y antigiiedad de registros marcarios, una vez revisado el Sistema de
Informacién de Propiedad Industrial —SIPI- la sociedad opositora demostrd el registro de
varias marcas de su titularidad con la expresion NORMA identificando cuadernos, libros,
colores, lapices, entre otros, los cuales dan cuenta de la acuciosidad de la sociedad

opositora por salvaguardar su activo intangible.

Tipo Sigho Titular Expediente Clase Vigencia
Mixto NORMA CARVAJAL PROPIEDADES 13177264 16 23/04/2024
E INFERSIONES S.A.
Mixto NORMA CARVAJAL PROPIEDADES 15183798 9,16,1 | 25/01/2027
E INFERSIONES S.A. 8,28,3
541
Nominativo NORMA CARVAJAL PROPIEDADES | SD2016/0046463 16 16/05/2027
E INFERSIONES S.A.
Nominativo NORMA COLOR CARVAJAL PROPIEDADES 06106227 16 28/05/2027
E INFERSIONES S.A.
Mixto COLORES NORMA CARVAJAL PROPIEDADES 05014968 16 09/09/2025
E INFERSIONES S.A.
Mixto NORMA COLORES CARVAJAL PROPIEDADES | SD2020/0025011 16 17/11/2030
E INFERSIONES S.A.
Mixto NORMA MARKTODO | CARVAJAL PROPIEDADES | SD2017/0066904 16 30/07/2031
E INFERSIONES S.A.
Nominativo NORMA IN-GENIO CARVAJAL PROPIEDADES | SD2017/0085079 9 17/07/2028
E INFERSIONES S.A.
Mixto NORMA JEAN BOOK | CARVAJAL PROPIEDADES 06018545 16 26/09/2026
E INFERSIONES S.A.
Mixto NORMA JEAN BOOK | CARVAJAL PROPIEDADES 06018547 16 26/09/2026
E INFERSIONES S.A.
Mixto NORMA JEAN BOOK | CARVAJAL PROPIEDADES 06018549 16 26/09/2026
E INFERSIONES S.A.
Mixto NORMA JEAN BOOK | CARVAJAL PROPIEDADES 06018550 16 26/09/2026
E INFERSIONES S.A.
Nominativo NORMA CARVAJAL PROPIEDADES 14237183 16 27/02/2025
PINGUGOMA E INFERSIONES S.A.
Mixto NORMA IN-GENIOS CARVAJAL PROPIEDADES | SD2017/0094154 9 30/05/2028
E INFERSIONES S.A.
Mixto NORMA IN-GENIOS CARVAJAL PROPIEDADES | SD2017/0094195 9 30/05/2028
E INFERSIONES S.A.
Nominativo NORMA PARA CARVAJAL PROPIEDADES 15115900 9,16,4 | 28/03/2026
PENSAR E INFERSIONES S.A. 1
Mixto LINEA HOGAR CARVAJAL PROPIEDADES 9224771016 16 09/12/2023
NORMA E INFERSIONES S.A.
Mixto GRAFICOS GEL CARVAJAL PROPIEDADES 13295803 16 29/07/2024
NORMA E INFERSIONES S.A.
Mixto DICCIONARIOS CARVAJAL PROPIEDADES 15115924 9,16 29/03/2026
NORMA E INFERSIONES S.A.
Nominativo NORMA CARVAJAL PROPIEDADES | SD2017/0094116 9 30/05/2028
DIVERTIMENTE E INFERSIONES S.A.
Mixto NORMA CARVAJAL PROPIEDADES | SD2017/0094211 9 30/05/2028
DivertiMENTE E INFERSIONES S.A.
Mixto MIS PRIMEROS CARVAJAL PROPIEDADES | SD2020/0002055 16,28 | 21/07/2030
NORMA E INFERSIONES S.A.
Mixto Norma PINTU CARVAJAL PROPIEDADES 13295798 16 29/07/2024
BARRITAS E INFERSIONES S.A.
Mixto PINTURA ESCOLAR | CARVAJAL PROPIEDADES 13295810 16 29/07/2024
NORMA E INFERSIONES S.A.
Mixto GRUPO EDITORIAL CARVAJAL PROPIEDADES 15030217 16 29/10/2025
NORMA E INFERSIONES S.A.
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Mixto GRUPO EDITORIAL CARVAJAL PROPIEDADES 15102094 9 24/12/2025
NORMA E INFERSIONES S.A.

Mixto MI PRIMER CARVAJAL PROPIEDADES 06106233 16 28/05/2027
CUADERNO NORMA E INFERSIONES S.A.

Mixto TRIANGULOS CARVAJAL PROPIEDADES 14007277 16 30/09/2025
MAGICOS NORMA E INFERSIONES S.A.

Mixto MI PRIMER CARVAJAL PROPIEDADES 14245695 16 21/09/2025
CUADERNO NORMA E INFERSIONES S.A.

Mixto MI PRIMER CARVAJAL PROPIEDADES 14245699 16 21/09/2025
CUADERNO NORMA E INFERSIONES S.A.

Mixto MI PRIMER CARVAJAL PROPIEDADES 14245703 16 21/09/2025
CUADERNO NORMA E INFERSIONES S.A.

Mixto NORMA LAPICES DE | CARVAJAL PROPIEDADES 15108919 16 22/12/2025
COLORES E INFERSIONES S.A.

Mixto NORMA CARVAJAL PROPIEDADES | SD2018/0068194 16 26/08/2029
DIVERTIMENTE E INFERSIONES S.A.

MASSA KREATIVA

De acuerdo con ello, se da cumplimiento al criterio para determinar la notoriedad
contenido en el literal k) del articulo 228 de la Decisién 486 de la Comisién de la
Comunidad Andina, como quiera que se evidencia el esfuerzo y diligencia de parte de
NORMA, para proteger sus activos intangibles.

Por otra parte, no obstante la sociedad opositora a través de su escrito de oposicion aporto
una serie de cuadros en donde se discriminan una serie de resefas relacionadas con
registros marcarios identificados con el signo NORMA para distinguir diferentes tipos de
productos y servicios en varios paises, entre ellos los de la Comunidad Andina, es de
expresar que respecto de los mismos no existe prueba de su registro y titularidad sino que
los datos aportados corresponden a un listado informativo sin soporte probatorio adicional
alguno acerca de la existencia de los mismos.

Conclusiones del andlisis probatorio

De conformidad con el andlisis de las pruebas aportadas por la opositora, esta Direccion
concluye que la marca NORMA (Mixta) conserva su estatus de notoriedad para identificar
los productos correspondientes a “cuadernos, colores, pinturas, mochilas y utiles
escolares”, comprendidos en la clase 16 internacional, gracias a los esfuerzos realizados
por su titular para mantener el conocimiento de dicho signo en el publico consumidor,
mediante una alta inversion en publicidad entre el afio 2017 y el mes de abril de 2022, asi
como por el amplio conocimiento dentro del publico consumidor al ocupar un puesto
destacado entre las marcas que distinguen los citados productos en el mercado durante
el periodo mencionado, asi como su alto nivel de ventas en relacion con dicha clase de
productos dentro del mismo periodo.

En este orden de ideas, después de un andlisis y valoracion general de las pruebas
aportadas, se encuentra que éstas resultan suficientes para probar que el signo ostenta
el caracter de notorio, permitiendo al Despacho tener claridad en aspectos como el
conocimiento de la marca, el nivel e inversién en publicidad y los millonarios ingresos que
la misma genera.

Por lo tanto, y dado que las pruebas dieron cuenta del cumplimiento de los criterios
cualitativos y cuantitativos necesarios, se declara la notoriedad del signo NORMA (Mixto),
para el periodo comprendido entre el afio 2017 hasta el mes de abril del afio 2022 para
distinguir “cuadernos, colores, lapices, libros, mochilas y tiles escolares, comprendidos
en la clase 16 del nomencléator internacional.

Andlisis comparativo entre el signo solicitado y la marca notoria NORMA:
Los signos bajo estudio son los siguientes:
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Signo solicitado Signo opositor
AZUL
YORMA orma
BLANCO
(Mixto) (Mixto)

Para el caso que nos ocupa, al efectuar un analisis comparativo de los signos en conflicto,
esta Direccion encuentra una clara diferencia entre la marca solicitada y el signo opositor
NORMA, en razén a que no obstante comparten ciertos elementos, de una vision en
conjunto de los mismos, se encuentra que el signo solicitado goza de componentes
adicionales que generan diferencias de orden fonético y sobre todo conceptual que le
permiten ostentar de la suficiente distintividad en comparacién con la marca previamente
registrada.

Asi, es pertinente indicar que el signo solicitado es de caracter mixto, respecto del cual
predomina el elemento nominativo dado su posiciéon y tamafo dentro del conjunto
marcario, asi como por la fuerza de las palabras mediante las cuales los consumidores
acceden a los productos que pretende identificar. Por su parte, la marca opositora es de
tipologia mixta en la cual igualmente predomina el factor nominativo por la relevancia de
las palabras a través de las cuales los consumidores identifican el signo mismo.

De esta manera, al realizar el cotejo entre los signos conformados por las expresiones
YORMA y NORMA, respectivamente, es de indicar que si bien comparten algunas
particulas, partiendo de sus diferencias, al ser transcritas generan un impacto diferente,
lo cual igualmente ocurre una vez son pronunciadas por cuanto generan un sonido dispar.

Por otra parte, con base en las estructuras gramaticales de los signos enfrentados se
evidencia que igualmente se diferencian en su aspecto conceptual por cuanto, de un lado,
la marca solicitada es de caracter fantasioso, carente de significado alguno, mientras, por
otro lado, el signo opositor NORMA goza de nocion propia al referir, entre otros conceptos,
a “regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas, actividades,
etc.”3; también es de indicar que el vocablo analizado alude a un nombre de pila femenino
de origen latino*.

Asimismo, pese a que constituye un elemento secundario dentro de los conjuntos
marcarios enfrentados, se advierte que los signos gozan de un elemento gréafico que los
diferencia entre si como es el caso del configurativo de la marca solicitada, cuyas letras
inicial y final tienen una grafia particular consistente en la desunién de sus trazos, mientras
en el caso de la marca opositora se advierte, ademas de una combinacion de los colores
blanco y azul en sus trazos, la exaltacion de la consonante “N” inicial cuya configuracion
lleva a que su trazo la haga ver de mayor tamafio que el resto de las letras con las cuales
se conjuga, situacion que genera una disimilitud visual entre los signos, ahondando adn
mas en las diferencias existentes.

Asi, al observarse en el presente caso que al no existir similitud del signo solicitado con
la marca notoria NORMA, se concluye que el signo solicitado no consiste en una

13 https://dle.rae.es/norma
1 https://significadosdenombres.net/cual-es-el-significado-de-norma/
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reproduccion, imitacion, traduccion, transliteracion o transcripcion (total o parcial)
susceptible de causar un riesgo de confusion o de asociacién, ni tampoco representa un
aprovechamiento injusto del prestigio de este signo notorio ni la dilucion de su fuerza
distintiva o de su valor comercial o publicitario.

Mencion especial merece la cobertura de los signos, pues a pesar de tratarse de una
marca notoria, el signo NORMA (mixto) esta vinculado a un sector especifico de articulos
escolares tales como cuadernos, colores y Utiles escolares, productos que no comparten
mercado ni resulta para el consumidor 16gico o razonable que se extienda a todo tipo de
prendas de vestir para mujeres. En este sentido, a pesar de la notoriedad, no se entiende
gue exista algun tipo de afectacion o perjuicio para la marca notoria con prendas de vestir
identificadas con la marca mixta YORMA.

Pérdida de Valor Publicitario o de Fuerza Distintiva

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

En este punto es preciso determinar la fuerza distintiva intrinseca del signo notorio, segin
su significado conceptual esté asociado a los productos o servicios identificados como
expresion evocativa 0 se presente como una marca arbitraria o caprichosa frente a los
mismos.

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

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

Partiendo de lo anterior, este Despacho encuentra que el signo solicitado YORMA no
conlleva a la pérdida de la fuerza distintiva o el valor publicitario de la marca notoria
NORMA, en la medida en que ambas marcas son distintas entre si, circunstancia que no
lleva a que el consumidor las asocie un origen empresarial comun, debido a las diferencias
gue presentan. Asi, la marca solicitada no atenta contra la integridad de la marca notoria
en la medida en que la fuerza distintiva de esta ultima, no se ve afectada por el uso de la
primera, ya que cada marca posee sus propias caracteristicas, claramente identificables
en relaciébn con sus origenes totalmente diferentes por lo que es evidente que la
distintividad de la marca notoria no se va a ver afectada.

Conclusion

15 PROCESO 091-1P-2009.
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En consecuencia, el signo objeto de la solicitud no esta comprendido en la causal de
irregistrabilidad del literal h) del articulo 136 de la Decision 486 de 2000 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,

RESUELVE

ARTICULO 1: Extender la notoriedad del signo NORMA (mixto)!® para identificar
“cuadernos, colores, lapices y utiles escolares”, productos de la clase 16 de la
Clasificacion Internacional de Niza, por el periodo comprendido entre el afio 2017 y abril
de 2022.

ARTICULO 2: Declarar infundada la oposicion interpuesta por CARVAJAL
PROPIEDADES E INVERSIONES S.A.

ARTICULO 3: Conceder el registro de la Marca YORMA (Mixta).

YORMA

Para distinguir productos comprendidos en la clase:

25: Blusas [prendas de vestir]; chaquetas en cuanto prendas de vestir; prendas de vestir
de lino; prendas de vestir para mujeres; prendas de vestir para mujeres, hombres y nifos;
shorts en cuanto prendas de vestir; pantalones; pantalones cortos de sefiora; faldas; ropa
de confeccion.

De la Clasificacion Internacional de Niza edicion No. 11.
Titular: Orlando José Marin Benitez

Carrera48# 10 21
CALI VALLE DEL CAUCA

AZUL
16 BLANCO
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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 Orlando José Marin Benitez, solicitante del registro y a
CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A., opositor, el contenido de la presente
resolucién, entregandoles copia de la misma, advirtiéndoles 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 6: En firme esta resolucion archivese el expediente.

Notifiquese y Cumplase.
Dado en Bogota D.C., el 31 de enero de 2023

JUAN PABLO MATEUS BERNAL
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
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