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Por |la cual se niega un registro
LA DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales v,
CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el 5 de Abril de 2013, la sociedad THE PROCTER
& GAMBLE COMPANY, a través de su apoderado ALVARO CORREA ORDONEZ, solicitd
el registro de la marca EXCESS INTENSITY (NOMINATIVA) para distinguir: “jabones de
bafio, cosmeticos, aceites esenciales, preparaciones para la limpieza, cuidado y belleza
de la piel, el cuero cabelludo y el cabello”, productos comprendidos en la clase 3 de la
Clasificacién Internacional de Niza.

SEGUNDO: Que publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 666, no
se presentaron oposiciones por parte de terceros.

TERCEROQ: Que atendiendo las disposiciones establecidas en la Decision 486 de la
Comunidad Andina, encuentra la Direccion que, de conformidad con el articulo 150 de
aquella, es deber de la oficina realizar el estudio de registrabilidad de un signo teniendo
en cuenta todas y cada una de las causales de irregistrabilidad en ella contempladas.
Sobre este particular, ha expuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lo
siguiente:

“...a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar €l examen de registrabilidad,
el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aun en el caso de que no hubiesen sido
presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningun caso
queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el
caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se
pronunciara acerca de ellas asi como acerca de la concesién o de la denegacion del
registro solicitado.

Al respecto, este Tribunal ha manifestado:
“La existencia de oposiciones compromete mdas aun al funcionario
respecto de la realizacion del examen de fondo, pero, la inexistencia de
las mismas no lo libera de la obligacion de praclicarlo; esto, porque el
objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa
obligatoria dentro del proceso de concesion o de denegacion de los
registros marcarios.”

Asimismo, el examen de registrabilidad que, en apego a 1o dispuesto en el articulo 150 de
la misma Decision, debe practicar la oficina correspondiente, comprende el analisis de
todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como
marca, partiendo, desde luego, de los requisitos fijados por el articulo 134 y, tomando en
consideracion las prohibiciones determinadas por los articulos 135 y 136 de la Decision
en estudio”.?

! Proceso 16-IP-2003, sentencia de 12 de marzo de 2003, publicada en la G.O.AC. N° 816, de 2 de abril de 2003.

Marca*CONSTRUIR Y DISENQ", TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
*Proceso 48-P-2012 Interpretacién prejudicial de oficio de los articulos 134 literales a) y b), 136 literales a), d) y h), 150, 172, 224, 225, 228
y 229 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina. Actor: Sociedad ARCOS HERMANOS S.A. Marca: "ARCOS" (mixta).
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Riesgo de confusion con una marca registrada o con un signo previamente solicitado
a registro

1. Norma aplicable

El articulo 136, literal a), de la Decisién 486 de la Comunidad Andina, sefala que no
podran registrarse como marcas aquellos signos que “sean idénticos ¢ 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 confusién o de asociacién”.

1.1. Del riesgo de confusién o asociaciéon

Conforme a la normativa comunitaria andina, no seré registrable un signo cuando resulte
idéntico o similarmente confundible con otro ya que no posee fuerza distintiva; de
accederse a su registro se estaria atentando contra el interés del titular o titulares de
marcas anteriormente solicitadas o registradas, asi como el del publico consumidor. Esta
prohibicion contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con
transparencia y, como efecto de ello, que el consumidor no incurra en error al realizar la
eleccion de los productos o servicios que desea adquirir.

La registrabilidad o no de un signo dependera de la conclusion a que llegue la Oficina
Nacional Competente, luego de observar y establecer si entre ios signos en conflicto
existe identidad o semejanza y determinar si de accederse a su coexistencia se generara
confusion o asociacion entre los consumidores.

Sobre el riesgo de confusion y/o de asociacion, el Tribunal ha manifestado lo siguiente3:
"El rissgo de confusién es fa posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que
estd adquiriendo otro (confusion directa), o que piense que dicho producto tiene un origen
empresarial diferente al que realmente posee {confusién indirecta).

El riesgo de asociacion es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas
en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquiririo piense que el productar de dicho
producto y otra empresa tienen una relacién o vinculacién econémica”. (Proceso 70-IP-2008.
Interpretacién Prejudicial del 2 de julio de 2008, publicada en Gaceta oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 1648 del 21 de agosto de 2008}).

1.2. Conexidad competitiva

La conexion competitiva es la relacion existente entre los productos o servicios que los
signos distinguen y para su determinacion, es fundamental tomar en consideracion la
finalidad o aplicaciones usuales de los mismos. Asi mismo, habran de considerarse los
criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos hay o no conexién
competitiva, siendo éstos, el principio de la intercambiabilidadde los mismos, que tiene
que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas
finalidades, los productos enfrentados, y el segundo, el de complementariedad, que alude
a la circunstancia de gque el uso de un producto pueda suponer el necesario uso de otro, o
que sin un producto no puede utilizarse otro, es decir, que los productos sean
complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente®.

® Tribunal de Justicia de la Comunidad andina, Proceso 105-1P- 2010, Marca SLENDERTONE

* El Tribunal ha acogido como criterios identificadores de la presencia de dicha conexién los siguientes: a} La inclusién de los
productosen una misma clase del nomenclater, b) Canales de comercializacién, ¢) Medios de publicidad idénticos o similares, d) Relacién
o vinculacién entre los productos y servicios, e} Liso conjunto ¢ complementario de los mismos, f) Partes y acceserios, g) Mismo género, h)
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2. Analisis del signo solicitado en registro frente a la causal de irregistrabilidad en estudio
2.1. Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Vistos los registros de la Propiedad Industrial, se encontrd la siguiente informacion
relevante para el presente examen de registrabilidad:

Signo Expresion Titulares Expediente [|Clase(s) |[Tipo ICertiﬁcado "Vigencia _"Estado I
s xcess |(LAUSFRANCE

1} |[MARCAS DE PACO ACTIONS 92 3513893 4| 3 M| 169016 18/10/2014|| Concesién
RABANNE  lls\mPLIFIEE

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado | La marca registrada

EXCESS \)( S

AXCBs S

INTENSITY de

paco rabanne

En el presente caso, nos encontramos frente a marcas denominativas y mixtas, para lo cual
habremos de tener presente que en su comparacion debe determinarse si en la marca mixta
predomina el elemento verbal o el grafico; de ser determinante el elemento denominativo,
debera procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese proposito ha
establecido la doctrina; si por el contrario, en ella predomina el elemento grafico, en
principio, no habria lugar a la confusion entre las marcas, pudiendo éstas coexistir
pacificamente en el ambito comercial.®

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha hecho las siguientes consideraciones

al respecto:
‘La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del
elemento nominativo como el gréfico, 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”. (Proceso 55-1P-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo
de Cartagena N° 821 del 1 de agosto de 2002, disefio industrial: BURBUJA
videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado
a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta
suele ser el méas caracteristico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza
expresiva propia de las palabras, las que por definicion son pronunciables,
lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al
elemento grafico, teniendo en cuenta su tamano, color y colocacion, que en
un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gréfico suele ser de
mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que

Misma finalidad, i} Intercambiabilidad de los mismos. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 82- IP- 2010, Marca BOLCE
EYEWEAR

£ 167-1P-2006 Marca: ALPIKIDS
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cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-1P-98,
Interpretacién prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 410 de 24 de febrero de 1999)” (Proceso N° 129-IP-2004.
Interpretacién Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005.
Marca: “GALLO {mixta)").®

Los signos en estudio apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultanea,
presentan similitudes susceptibles de generar confusién o de inducir a error al publico
consumidor.

En el caso concreto, el signo solicitado es una marca compuesta que incorpora parte del
elemento sobre el cual pesa la distintividad de la marca previamente registrada; la anterior
coincidencia dentro del mercado generaria confusion indirecta, pues sin duda alguna la
presencia del término EXCESS en los signos distintivos comparados, los cuales ocupan
un lugar determinante dentro del conjunto, causa irremediablemente en la mente del
consumidor una idea de asociacidn entre los productos que se distinguen con una y otra
marca, creyendo erréneamente que son prestados por un mismo ente y que quizas la
adicion del término INTENSITY asi como la eliminacién de los elementos nominativos
restantes, son parte de la innovacién hecha a la marca original, es decir, se genera la
denominada confusién indirecta.

De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos
presenten similitudes susceptibles de generar confusién, resulta relevante que la
administracién se pronuncie sobre la eventual relacién que pueda existir entre los
productos que distinguen los signos en conflicto para lo cual deberan tenerse en cuenta
las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexién
competitiva entre los productos y servicios’.

*PROCESO 25-iP-2012Interpretacién prejudicial, de oficio, de los articulos 134 literales a) y b), y 136 literal a), de la Decisién 486 de
14 de sepliembre de 2000, expedida por la Comisién de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulla solicitada por la
Seccién Primera del Consejo de Estado de fa Republica de Colombia. Expediente Interno N° 2010-00138. Actor SUNDARAM-
CLAYTON LIMITED Marca: TVS FLAME {mixta).

! “a} La inclusién de los productos en una misma clase del nomenclador

“Esta regla tiene especial interés cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclator, perdiendo su
valor al producirse el registro para toda la clase. En el case de la limitacion, Ia prueba para demostrar gue entre los productos que constan
en dicha clase no son similares o ne guardan similitud para impedir el registro corresponde a quien alega.

b} Canales de comarcializacion

"Hay lugares de comercializacién 0 expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexion competitiva,
como seria el caso de las grandes cadenas ¢ tiendas ¢ supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa
desapercibide para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daria tal conexién competitiva, en tiendas o
almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusidn se daria en pequefios sitios de expendio dende marcas
similares pueden ser confundidas cuando los praductos guardan también una aparente similitud.

*c) Mismos medios de publicidad
“Los medios de comercializacidn o distribucién tienen relacion con los medios de difusién de los productos. Si los mismos productos se
difunden por la publicidad general {radio, televisién o prensa) presumiblermente se presentarla una conexién competitiva o fos productos

serian competitivamente conexos. Par otro lado, si [a difusién es restringida por medio de revistas especializadas, comunicacién directa,
holetines, mensajes telefénicos, etc., la conexidn competitiva seria menor.

4
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Observese que el signo solicitado pretende distinguir: “jabones de bario, cosméticos,
aceites esenciales, preparaciones para la limpieza, cuidado y belleza de la piel, el cuero
cabelludo y el cabello”, productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificacién
Internacional de Niza.

Por su parte, la marca previamente registrada distingue: “preparaciones para blanquear y
otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar,
jabones; perfumeria, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentifricos”,
productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificacién Internacional de Niza.

De lo anterior, se establece que el signo solicitado pretende identificar productos que no
solo pertenecen a la misma clase que los productos distinguidos por la marca registrada,
sino que también se identifican plenamente con los mismos, pues pertenecen a la
categoria de productos para la limpieza y el aseo personal y comparten por lo tanto objeto
y finalidad. Por lo anterior, los consumidores al encontrar los signos en el mercado
dificiimente podrian identificar los productos de su preferencia (confusion directa) y el
distinto origen empresarial de los mismos {confusién indirecta).

De igual forma existe el riesgo de confusién en los consumidores dado que los canales de
distribucion, divulgacion o comercializacién de estos productos pueden coincidir, situacion

“d) Relacion o vinculacién entre los productos

“Una retacidn entre los productes vendidos puede ¢rear una conexién competitiva, No es lo mismo vender en un lugar helados y muebles
que vender al mismo tiempo cocinas y refrigeradoras, entre las cuales existe una vinculacién.

") Uso conjunto o complementario de productoes

“Los productos que comunmente se puedan ulilizar conjuntamente {puertas y ventanas) pueden dar lugar a confusion respecto al origen
empresarial, ya que el publico consumidor supondria que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los
productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un
producto no puede utilizarse el otro o su utilizacién no seria la de su dGltima finalidad o funcién.

'fy Partes y accesorios

"La confusién en este caso se produciria si entre el producto principal y el accesorio hay una cierta identidad con el preducto final (motores
y valvulas, pero no en caso de tornillos y carburadores).

“g) Mismo género de los productos.

"Pese a que los productos pueden estar en diferentes clases y cumplir diferentes funciones o finalidades, si tienen caracteristicas generales,
existe la posibilidad de la similitud {medias de deporte y medias de vestir).

“h) Misma finalidad,

. ' U .
“Productos pertenecientes a diferentas clases pero que fienen similar naturaleza, uso o idénticas finalidades, pueden inducir a error o
confusidn,

“i} Intercambiabilidad de los productos,

“Si es posible que un producto pueda ser sustituido por oftro, es decir si son intercambiables en cuanto a su finalidad, fa conexién
competitiva es palpable”.
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que podria generar la idea erronea de que se trata de productos que tienen el mismo
origen empresarial 0 de que el signo que se pretende registrar constituye una innovacion
marcaria del signo ya registrado o una nueva linea de productos del empresario titular de
tal signo. . :

Asi, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusion frente a un signo previamente
registrado o solicitado en registro estara incurso en la causal analizada siendo imposible
por tanto accéder a su registro, porque el ordenamiento protege tanto los derechos del
titular. del signo previamente registrado como los derechos de los consumidores a escoger
libremente y sin distorsiones los productos y servicios ofrecidos en el mercado.

- En: cons'e—cuencia' la marca objeto . de la” solicitud esta.comprendida en la causal de
irregistrabilidad establecida en el articulo 136 literal a) de la Decision 486 de la Comisién
de la Comunidad Andlna

En mérito de lo expues,to la Directora de Signos Distintivos,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el registo de la marca EXCESS INTENSITY
(NOMINATIVA), tramitada bajo el expediente de la referencia, para distinguir: “jabones de
bafio, cosmeticos, aceites esenciales, preparaciones para la limpieza, cuidado y belleza
de la piel, el cuero cabelludo y el cabello”, productos comprendidos en la clase 3 de la
Clasificacidn Internacional de Niza, solicitada por la sociedad THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar de esta resolucion ala sociedad THE PROCTER &
GAMBLE COMPANY, en calidad de solicitante del registro marcario 0 a quien haga sus
veces, entregandole copia de la misma y advirtiéndole que contra elia procede el recurso
de apelacion ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, el cual
debera interponerse dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su notrﬂcamon

ARTICULO TERCERO: En firme esta resolucién archivese el expediente.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.
Dado en Bogota D.C., a los 21 NOV 2013

La Directora de Signos Distintivos, '
I:}\‘LIA Josg LAMLS BEC!QRA
Proyetiado por: Alsjandra Martinez Oniz

Ravisado por: Estaban Marln
Aprobado por; Marla José Lamus

Apoderado: ALVARQ CORREA ORDONEZ
Notificacionesbm.Bogota@bakermckenzie.com
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