SUPERINTENDENCIA NUEVO PAIS

PAZ EQUIDAD EDUCACION

f{(‘lndustrla y Comercio ' TODOS PORUN

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

ResolucionN° § 00 81 --=
Ref. Expediente N° 13 - 127230
Por la cual se resuelve un recurso de apelacion

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de las facultades que le confiere el articulo 18 numeral 10° del Decreto
4886 del 23 de Diciembre de 2011,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolucion.N°
de Signos Distintivos nego.el: reg
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
“vehiculos a motor, .y partes de los mis
de la clasifi cacnon m}eyfr‘ﬁafmonal de Niz
|rreg|strab|hdad consagrada en el literal b)
Comision de’ Ia Comu idad Andina.

42857 de 11 de julio de 2014, la Direccion
nomlnatlva 760, solicitada por
SELLSCHAFT para distinguir
roductos comprendldos en la Clase 12
por. estar ‘incursa en. Ia causal de
rtlculo 1 35 di[a Decision 486 de la

el término y con el lieno de
SC HE MOTOREN WERKE
&lacion en contra de |la
con el objetivo de que se

SEGUNIO Que me |ante escrito presentad
los reduasntos legales el solicitanté
AKTIENGESELLSCHAFT mterpuso
Resolucxon mencionada en~el consideran
revoque .con fundamento;en,los,@gulen;gs argumentos
; i

( ) Ten/endo ent enta que existen var/os ant, Qedentes en donde las marcas
estén compuesta or nimeros y han sido: onfé'edidas a distintos titulares, se
puede establecer q e no existe fundamento guno para negar la solicitud de la
marca 760 de . BAYERISCHE MOTOREN ‘WERKE AKT IENGESELLSCHAF, |a
cual al lgual que 0S antecedentes marcatri tad(;“s se compone unicamente de
numeros o cua permite suponer que Si cé% anteriormente concedidas
fueron aceptadas a ser consideraras como \s, no existe argumento alguno
para cgns:derar .queila marca 760 no lo sea. ‘ AN

(.-) Temendo <enzcuenta que el signo ‘760 solrc:tado para“*reglstro por ml
representada no 4 siendo objeto de comparacién o cotejo con una arCa
prewamente«\reglstr da por un tercero resulta;ewdente que no nos encontramos

i

0s demas que se
iSCr se confunde con los
aso se tratan (sic) de “vehiculos a
motor, y partes de los m/smos Asi mismo, tampoco se trata de un nimero o cifra
que deba necesariamente ser usado por los demas competidores del mercado
automotriz, ya que no corresponde al cilindraje de un motor o algtin otro nimero
necesario para la identificacién de vehiculos en el mercado.

(...) En linea con lo anteriormente expuesto, vemos como el consumidor de 760 es
un consumidor especializado, con conocimiento previo y suficiente que le permite
distinguir entre varios productos de la misma especie el vehiculo a motor de lujo
que satisface no solo sus necesidades de movilidad sino expectativas de
desempefio y disefio. Y por ello vale la pena llamar la atencién sobre los productos
que buscan ser protegidos con la marca 760 (...)".

TERCERO: Que para resolver el recurso de apelacion interpuesto, segun el articulo
80 del Cadigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
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es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que
aparezcan con motivo del recurso.

1. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO
1.1. Literal b) del articulo 135 de la Decision 486

“No podran registrarse como marcas los signos que:
b) carezcan de distintividad”.

1.2. La Norma

La distintividad es el elemento diferenciador por naturaleza de un signo. Es aquella
caracteristica que reviste al signo de aptitud para distinguir los productos de uno y
otro empresario _en el mercado. En palabras del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina de Naciones “el caracter distintivo de la marca le permite al
consumidor realizar-la eleccién de los bienes que desea adqumr -pues el signo
marcario le da a la mercaderia su individualidad y pOSIbI/lta que un producto sea
reconocido de entre otros Similares que se ofertan en “el mercado por sus
competidores!” = 4

Asimismo, el Honorable Tribunal ha expuesto que “la marca sirve como medio de
diferenciacion de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo
viable que el consumidor los diferencie e individualice; esto le ayuda a realizar una
adecuada e informada eleccién de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal
eleccion depende de ciertas caracteristicas que se encuentran en producfos o
servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el
consumidor preflera determinada marca y re/tere la eleccién de los bienes
identificados con ella"’”

\'s

\

El Tribunal distingUe tanto “una capacidad distintiva “intrinseca” como una

capacidad distintiva “extrinseca’, la primera se refiere a la aptitud individualizadora

del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros
3:1 ;

S/gnos e

1.3. Naturaleza, descripcion y alcance del signo solicitado
760 A

En este caso, el signo solicitado en registro es una ‘marca de naturaleza
nominativa arbitraria, conformada por la combinacion de numero 760.

2. EL CASO CONCRETO

Esta Delegatura considera que, el signo solicitado a registro ostenta distintividad,
toda vez que la fuerza distintiva intrinseca del mismo hace que sea susceptible de
identificar productos y ser asociado por el consumidor con su respectivo origen
empresarial.

T TJCA, proceso N° 126-1P-2005.
2 Ibidem.
3 TJCA, proceso N° 76-IP-2007.
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Teniendo en cuenta que la solicitud a registro corresponde a una marca
nominativa conformada por una combinacién arbitraria de numeros, es necesario
aclarar que si bien con el registro de la marca nominativa 760 el titular puede
oponerse a que otros competidores utilicen cifras similares o cercanas como
marca, éste no podra impedir que los mismos utilicen la combinacién 760 de forma
aclarativa o informativa en relacion con las calidades o cantidades de los
productos y/o, servnmos ofrecidos por éstos, tales como caballos de fuerza u otras
caracteristicas que” deban y puedan ser informadas a los consumidores,
entendiendo de esta manera, que no podra inferirse la combinacion 760 como
suya, salvo que se trate de un evidente acto de imitacién.

Finalmente este Despacho consider ue-.:eImsigno objeto de estudio goza de la

uentaxtodos sus elementos

al examinar el S|gno sohcn‘ do; € o
n un signo con aptitud distintiva

se observa que po e

comprendlda en Ia causgl de |rreg|stra i
b) de Ia Decnsnon 486 de‘ Ia ComIS|on.

\ I :
Para distingu . “Vehiculos a'r
; comprendidos:
internacional

Titular BAYERISCH
AKTIENGESE
Domicilio : Munich Bayer.;Aemania.
Direccién . Petuelring 130, 80809.
Vigencia : Diez (10) afios contados a partir de la fecha de la

presente resolucion.

ARTICULO TERCERO: Asignar numero de certificado al derecho concedido,
previa inscripcion en los libros de la Propiedad Industrial.
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ARTICULO CUARTO: Notificar a BAYERISCHE MOTOREN WERKE
AKTIENGESELLSCHAFT, parte solicitante el contenido de la presente resolucién,

entregandole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella no procede recurso
alguno.

Notifiquese y Camplase
Dada en Bogota D.C.,alos {4 AGO 2015

SOVt

~ Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial

Proyectado por. ~ CCC
Apoderado(s): CAROLINA MERCEDEZ DAZA MONTALVO

Pagina 4 de 4

Superintendendia de industria y Comercio
Cra 13 No. 27 00 pisos 1, 3,4, 5,6, 7 y 10 PBX: {571) 5870000 MINCOMERCIO
Calt center: (571) 5920400 Linea gratuita nacional: 01800-910165 O INDUSTRIA Y TURISMO

www.sic.gov.co - E-mail: contactenos@sic.gov.co - Bogotd D.C. - Colombia.




