REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolucion N° 1772998 -s=

Ref. Expediente N° 13-168909
Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario
LA DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS

En ejercicio de las facultades que le confiere el articulo 19 del Decreto 4886 de
2011,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Formulario Unico de Registro radicado el 17 de julio de
2013, la sociedad CORPORACION UNIVERSITARIA DE SABANETA, solicito el
registro como marca mixta del signo UNISABANETA, para distinguir productos
comprendidos en la Clase 41 de la Clasificacion Intemacional de Niza'

SEGUNDO: Que una vez publicado el extracto correspondiente a la solicitud de
registro marcario de la referencia, con el lleno de los requisitos legalmente
establecidos, la UNIVERSIDAD DE LA SABANA, presentd oposicion con el fin de
desvirtuar la solicitud de registro marcario de la referencia, con fundamento en la
supuesta confundibilidad del signo con su marca UNISABANA, registrada en la clase
41 internacional con certificado N° 437992. En vista de lo anterior, asevera que el
signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el
literal a) del articulo 136 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina.

TERCERO: Que dentro del término concedido para tal efecto, la sociedad
CORPORACION UNIVERSITARIA DE SABANETA dio respuesta a la oposicién en
los siguientes términos:

CUARTO: 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 atencion a lo previsto en los articulos 146,
148 y 150 de la Decision 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.

1. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO
1.1 Literal a) del articulo 136 de la Decision 486

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

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para
registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para

' Educacién; formacién; actividades deportivas y culturales.
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productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un
riesgo de confusion o de asociacion”.

1.2. La Norma

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

Finalmente, la norma exige que -dicha identidad o semejanza y relacién de los
signos y de los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente
para generar un riesgo de confusién o de asociacién, que se entiende debe recaer
en los destinatarios de los productos o servicios, esto es el publico consumidor.

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

1.2.1. ldentidad o Semejanza de los signos

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

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

La similitud ortografica se presenta por la semejanza de las letras entre los signos
a compararse. La sucesion de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el
namero de silabas, las raices o las terminaciones iguales, pueden mcrementar 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 0 muy
dificil de distinguir.

1.2.2. Criterios de conexidad de los productos o servicios

El Juez Consultante debera analizar, en relaciéon con los productos, la conexidad
competitiva interna existente entre los mismos y el riesgo de confusién que, por la
naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, pueda
desprenderse. A tal efecto, el Tribunal ha recogido los siguientes criterios para
definir el tema para la conexiéon competitiva:

2 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 133-IP-2009, SUM EMERMEDICA, 25 de febrero de 2010.
® Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 133-1P-2009, SUM EMERMEDICA, 25 de febrero de 2010.
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“a) Canales de comercializacién: Hay lugares de comercializaciéon o expendio de
productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexion
competitiva, como seria el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados
en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el
consumidor la similitud de un producto con ofro. En cambio, se daria tal conexion
competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados
bienes. Igual confusion se daria en pequerfios sitios de expendio donde marcas
similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una
aparente similitud.

b) Similares medios de publicidad: Los medios de comercializacién o distribucion
tienen relacion con los medios de difusiéon de los productos. Si los mismos
productos se difunden por la publicidad general- radio televisién y prensa-,
presumiblemente se presentaria una conexién competitiva, o los productos serian
competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusién es restringida por medio de
revistas especializadas, comunicacién directa, boletines, mensajes telefénicos, efc.,
la conexién competitiva seria menor.

¢) Relacién o vinculacion entre productos: Cierta relacién entre los productos
puede crear una conexion competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una
misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en
consecuencia, esa relacion entre los productos comercializados también influye en
la asociaciéon que el consumidor haga del origen empresarial de los productos
relacionados, lo que eventualmente puede llevario a confusién en caso de que esa

similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen
de un mismo productor.

d) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que
comunmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa)
pueden dar lugar a confusién 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 ultima
finalidad o funcion®”

1.2.3. El riesgo de confusién o de asociacion.

El riesgo de confusién es la posibilidad de que el consumidor adquiera un producto
o servicio pensando que esta adquiriendo otro (confusidn directa), 0 que adquiera
un producto o servicio pensando que éste tiene un origen empresarial distinto al
que realmente vincula (confusion indirecta).

Por su parte, el riesgo de asociacién se presenta cuando a pesar de no existir
confusiéon se vincula econdémica o juridicamente a uno y otro oferente de los
productos o servicios identificados por las marcas respectivas®.

1.3 Reglas de cotejo marcario

“Proceso N° 114-IP-2003. Interpretacion prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo
de Cartagena N° 1028, de 14 de enero de 2004.
® En este sentido ver TICA, Proceso N° 164-IP-2007.
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Para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, la
Jurisprudencia ha establecido reglas de comparacién generales aplicables a todo
tipo de signos, y otros especificos para el tipo o naturaleza de los signos en
confrontacién.

En este orden de ideas, los criterios generales son:

“{..)

. La comparacién, debe efectuarse sin descomponer los
elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo
debe analizarse con una vision de conjunto, teniendo en cuenta su
unidad ortografica, auditiva e ideoldgica.

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

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

. Al realizar la comparacioén, es importante tratar de colocarse
en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante
para el examinador, es determinar como el producto o servicio es
captado por el publico consumidor. (...)".

Asi, para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos,
siguiendo las reglas antes mencionadas, deben tenerse en cuenta los aspectos de
orden visual, fonético y conceptual’ mencionados en el numeral 1.2.1., teniendo
en cuenta la naturaleza de los signos a confrontar.

1.4. Naturaleza de los signos a confrontar

1.4 1. El signo solicitado

Unisabaneta

El signo solicitado esta conformado por elementos nominativos y graficos, en que
aparece la expresiéon UNISABANETA en una grafia especial en color negro, sobre
la que se ubica el disefio de la letra U en un disefio especial en color azul, que en
uno de sus extremos presenta un circulo en color verde. Es por tanto una marca
de naturaleza mixta evocativa, al generar en el consumidor la idea de
UNIVERSIDAD. La marca mixta evocativa reune elementos denominativos junto
con elementos graficos o figurativos que poseen la capacidad de transmitir a la

® TJCA, Proceso N° 74-IP-2010.
” En este sentido ver: TJCA, Proceso N°113-IP-2007.
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mente del consumidor una imagen o una idea indirecta sobre el producto
amparado por el distintivo.®

1.4.2. La marca opositora:

UNISABANA
Certificado N° 437992

El signo opositor estd conformado por la expresion UNISABANA. Es por tanto una
marca de naturaleza nominativa evocativa. La marca nominativa evocativa es
aquella que identifica un producto o servicio a través de mas de una letra,
numeros, palabras o combinaciones de ellos y posee la capacidad de transmitir a
la mente del consumidor de modo indirecto una imagen o una idea sobre el
producto o servicio.

1.4.3. Regla jurisprudencial o doctrinaria aplicable a las marcas en comparacion

1.4.3.1. Comparacién entre marcas nominativas y mixtas.

“(...), si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe procederse al
cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propésito ha establecido la
doctrina; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento grafico frente al
denominativo, en principio, no habria lugar a la confusién entre las marcas,

pudiendo éstas coexistir pacificamente en el ambito comercial”.®

1.4.2.1.1 Prevalencia del aspecto nominativo.

Si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro el
grafico, en principio, no habria riesgo de confusién. Si por el contrario, en ambos
casos dicho elemento es el denominativo, el cotejo debera realizarse de
conformidad con las siguientes reglas para la comparacion entre signos
denominativos:”'®

- Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer
su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las
silabas o letras que poseen una funcién diferenciadora en el conjunto,
pues esto ayudaria a entender cdmo el signo es percibido en el
mercado.

- Se debe tener en cuenta la silaba tdnica de los signos a comparar, ya
que si ocupa la misma posicion, es idéntica o muy dificil de distinguir, la
semejanza entre los signos podria ser evidente.

- Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, con lo cual se indica la
sonoridad de la denominacién.

- Se debe determinar el elemento que impacta de una manera mas fuerte
en la mente del consumidor, esto mostraria como es captada la marca
en el mercado."

aAguilar Mariano, et.al: Nueva Enciclopedia Juridica, Tomo XV, Editorial F. SEIX, Barcelona-Espafia, 1981, p. 887.

® Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 38-1P-2008, 10 de abril de 2008.

' Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 52-IP-2011, marca BENZACLIN, 1 de septiembre de 2011.

" Estos criterios han sido tratados por la doctrina sobre la materia. Como ejemplo, Carlos Fernandez Novoa, manifiesta lo
siguiente:
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1.4.3.1.2. Prevalencia del aspecto grafico de la marca mixta.

“Si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro el
grafico, en principio, no habria riesgo de confusién. Si por el contrario, en ambos
signos mixtos el elemento determinante resulta ser el gréafico, el cotejo habra que
hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imagenes de cada uno de ellos, o del
concepto que evoca en cada caso este elemento. (...)""?

1.4.3.2. Comparacién entre marcas evocativas.

Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la
mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un
desarrollo de la imaginacion que conduzca a la configuraciéon en la mente del
consumidor, del producto amparado por el distintivo.

‘Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto
cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o
caracteristicas de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con
aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras
marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o caracteristicas de su
marca”. Cabe ademas recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable,
no asi las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que
expresiones de uso comun o generalizado puedan ser registradas para asignarlas
como denominacion exclusiva de un producto o de un determinado servicio."

2. El caso concreto
2.1. Analisis comparativo de los sighos

Con base en las reglas jurisprudenciales expuestas, esta Direccién encuentra que
el signo solicitado UNISABANETA no es similarmente confundible con el signo
opositor UNISABANA. En el caso concreto, se advierte que el prefijo UNI que
comparten ambas marcas, es evocativo y de uso comun para servicios de
educacion de la clase 41 internacional, al hacer referencia al término
UNIVERSIDAD, por cuanto la disntitividad de los signos recara sobre los
elementos adicionales a dicho término.

Asi, se encuentra que el signo solicitado, frente a la marca registrada difiere en el
aspecto conceptual, en la medida en que el primero hace referencia al municipio

“(...) ha de ser realizada una vision de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin
descomponer su unidad fonética y grafica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio
comparativo la totalidad de las silabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar
aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada
funcién diferenciadora.

(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la silaba ténica de las mismas ocupa la misma
posicién y es idéntica o muy dificil de distinguir.

(...) la sucesién de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la
sucesion de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominacion.

(...) en el anélisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensiéon mas caracteristica de las
denominaciones confrontadas: la dimensién que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y
determina, por lo mismo, la impresion general que la denominacién va a suscitar en los consumidores”.

FERNANDEZ Novoa, Carlos. Ob. Cit. Pags. 199y SS.

2 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 52-1P-2011, marca BENZACLIN, 1 de septiembre de 2011.

'* Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 62-1P-2011, marca TRICLOGREL, 1 de septiembre de 2011.
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colombiano de Sabaneta, ubicado en el departamento de Antioquia, mientras que
el segundo, hace referencia al término sabana. En este sentido, pese a algunas
coincidencias entre los signos confrontados, no existe similitud capaz de generar
error en el consumidor, debido principalmente a que cuentan con elementos
conceptuales que los hacen diferentes y de esta manera descartan cualquier
posibilidad de un riesgo de asociacion.

El criterio conceptual hace que la marca registrada se fije con mas fuerza sin que
se asocie con una denominacidon o espacio geografico dentro del territorio
nacional, como se especifica en la marca solicitada a regigto; luego este elemento
es basico, para eliminar cualquier posibilidad de confusién entre los signos. Por lo
anterior, debe recordarse que el criterio conceptual es un criterio primario de
comparacion de los signos, debido a que el significado de las palabras puede ser un
elemento lo suficientemente diferenciador. Es el caso que nos ocupa, donde se
comparan dos signos con algunas semejanzas ortograficas, pero ambos hacen
referencia a conceptos diferentes, los cuales pueden ser un elemento diferenciador
determinante, alin existiendo alguna semejanza ortografica.

Asi las cosas, las semejanzas existentes entre los signos comparados no son
determinantes de confusién en el publico consumidor.™

2.2. No necesidad de analizar la relacion de productos y servicios.

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

3. Conclusioén.

De acuerdo con las consideraciones antes expuestas, el signo objeto de la solicitud
de registro en estudio no esta incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en
el literal a) del articulo 136 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, toda vez que no es confundible con la marca opositora.

De igual manera, revisada la informacion que reposa en esta entidad se advierte
que no existe impedimento para conceder el registro solicitado.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. Declarar infundada la oposicidon presentada por la sociedad
UNIVERSIDAD DE LA SABANA.

ARTICULO SEGUNDO. Conceder el registro de:

" Superintendencia de industria y Comercio. Direccion de Propiedad Industrial. Resolucién N°30443, 20 de Septiembre de
2002.
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La marca - UNISABANETA (mixta).
Unisabaneta
Reivindica : Verde, azul y negro.
colores
Para distinguir : Educacioén, formacién; actividades deportivas vy

culturales. (Servicios de la Clase 41 de la Clasificacién
Internacional de Niza).

Titular : CORPORACION UNIVERSITARIA DE SABANETA
Domicilio . Sabaneta, Antioquia, Colombia.

Direccién . Calle 74 Sur 34-120

Vigencia . Diez (10) afos contados a partir de la fecha de la

presente resolucién

ARTICULO TERCERO. Asignar nimero de certificado al derecho concedido,
previa inscripcién en los libros de la propiedad industrial.

ARTICULO CUARTO. Notificar a la sociedad solicitante CORPORACION
UNIVERSITARIA DE SABANETA y a la sociedad opositora UNIVERSIDAD DE LA
SABANA, el contenido de la presente resolucién, entregandoles copia de la misma y
advirtiéndoles que contra ella procede el recurso de apelacion ante el
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, el cual debera ser
interpuesto dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la fecha de la
notificacién del presente acto administrativo.

Notifiquese y Camplase S
Dado en Bogota D.C., a los 2 6 MAY 2014

La Directora de Signos Distintivos,

IV?A%IA JOSE AM?S BEC@A
Proyect6: JOMB
Revisé: JMSC
Aprobd: MJLB

Solicitante: CORPORACION UNIVERSITARIA DE SABANETA
Apoderado: Luis Yesid Villarraga Florez

Opositor: Universidad de la Sabana

Apoderado: Mauricio Pinzén Pinzén.
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