Superintendencia de
Industria y Comercio

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO

Resolucion N° 12694

Ref. Expediente N° SD2025/0030384

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 3 de abril de 2025, NEO EXPERIMENTAL S.A.S.,

solicit6 el registro de la Marca NEA STUDIO (Mixta) para distinguir servicios comprendidos
en la Clases 35, 41 y 42 de la Clasificacién Internacional de Nizal.

1 35: Realizacion de estudios de marketing y andlisis de mercado; realizacion de estudios e investigaciones de marketing; servicios de
agencias de marketing; servicios de agencias de publicidad especializadas en estrategias de marketing para promover los negocios;
servicios de analisis de marketing; servicios de anuncios publicitarios, marketing y publicidad; servicios de asesoramiento en marketing;
servicios de marketing en forma de promocion de bienes de terceros por parte de los embajadores de marcas; servicios de marketing
en medios sociales; servicios de marketing en redes sociales; servicios de marketing promocional; servicios de marketing promocional
mediante soportes audiovisuales; servicios de marketing, publicidad y promocién; servicios de promocién y marketing; servicios de
publicidad, marketing y promocion; servicios de publicidad, promocién y marketing; servicios de publicidad y de marketing; servicios
de publicidad y marketing; servicios de publicidad y marketing en linea; servicios de publicidad y marketing prestados a través de los
medios sociales; servicios de publicidad y marketing prestados por medios sociales; servicios de realizacion de estudios de marketing;
servicios de una agencia de marketing; servicios promocionales, de marketing y publicidad; actividades colectivas de publicidad y de
marketing; asesoramiento comercial sobre publicidad; asesoramiento en materia de publicidad; asesoramiento en materia de
publicidad y de negocios; consultoria empresarial sobre publicidad; consultoria en publicidad; consultoria en publicidad y marketing;
preparacion de presentaciones audiovisuales para su uso en publicidad; produccion de publicidad para television; produccion de
publicidad televisiva; promocion [publicidad] de actividades comerciales; promocion [publicidad] de conciertos; publicidad a través de
redes de telefonia movil; publicidad a través de redes de teléfonos celulares; publicidad a través de redes de teléfonos moviles;
publicidad a través de redes de teléfonos portétiles; publicidad a través de todo tipo de medios de comunicacion publicos; publicidad a
través de todos los medios publicos de comunicacion; publicidad comercial, especialmente en el campo de las redes telematicas y
telefénicas; publicidad de marketing directo; promocién de disefios de terceros por medio de la facilitacién de portfolios en linea a
través de un sitio web; promocién de disefios de terceros mediante el suministro de carteras en linea por sitios web; redisefio de
procesos de negocios; servicios de venta mayorista de contenidos grabados; servicios de venta mayorista en relacion con contenidos
grabados; servicios de venta minorista de contenidos grabados; servicios de venta minorista en relacién con contenidos grabados;
servicios de venta minorista y mayorista de contenidos digitales descargables, contenidos multimedia descargables.

41: Educacion en el &mbito de la informatica mediante videoconferencias; educacién en el ambito del arte mediante videoconferencias;
publicacion multimedia de videojuegos; publicacién multimedia en materia de software de videojuegos; servicios de edicién de audio y
video; servicios de edicién [montaje] de audio y video; servicios de montaje de audio y video; suministro de informacién en linea sobre
educacion; suministro de informacién sobre educacién continua por internet; suministro de informacién sobre educacién en linea;
organizacion y direccion de conferencias educacionales; servicios de juegos prestados mediante comunicaciones desde terminales
informaticos o teléfonos moviles; servicios de juegos prestados mediante comunicaciones desde terminales informaticos o teléfonos
portatiles; suministro de formacién en programas informéticos; suministro de informacion en linea en materia de entretenimiento de
juegos informaticos; suministro de informacién en linea sobre juegos informaticos y mejoras informéticas para juegos; suministro de
juegos informaticos en linea; alquiler de equipos e instalaciones audiovisuales y fotograficas; produccién audiovisual; produccién de
peliculas, audiovisuales y programas de television; produccion de peliculas, programas audiovisuales y de television; servicios de
edicion de postproduccion en el &mbito de los programas audiovisuales; servicios de edicion y edicion de postproduccién en el &ambito
de los videos, programas audiovisuales y peliculas; servicios de entretenimiento en cuanto espectaculos audiovisuales en directo;
servicios de grabacion audiovisual.

42: Desarrollo de hardware para videojuegos; desarrollo de juegos informaticos y videojuegos; desarrollo de software de videojuegos;
desarrollo de software para videojuegos; desarrollo de videojuegos; desarrollo de videojuegos y juegos de computadoras; desarrollo
de videojuegos y juegos de ordenador; desarrollo de videojuegos y juegos informaticos; disefio de software de videojuegos; disefio y
desarrollo de software de videojuegos; programacion de videojuegos; servicios de desarrollo de videojuegos; programacion de software
educacional; disefio grafico por computador para video mapping; disefio grafico por computadora; disefio grafico por computadora
para proyecciones de video mapping; disefio grafico por computadora para video mapping; disefio gréafico por ordenador; disefio grafico
por ordenador para proyecciones de video mapping; disefio grafico por ordenador para video mapping; disefio industrial; disefio
industrial artistico; disefio industrial asistido por ordenador; disefio industrial de teléfonos celulares; disefio industrial de teléfonos
moéviles; disefio industrial de teléfonos portatiles; disefio industrial y de artes graficas; disefio, instalacion, actualizacion y mantenimiento
de software informatico; disefio, mantenimiento, alquiler y actualizacion de software; disefio, mantenimiento, alquiler y actualizacion de
software de computador; disefio, mantenimiento, alquiler y actualizacién de software de computadora; disefio, mantenimiento, alquiler
y actualizacion de software de ordenador; disefio, mantenimiento y actualizacién de software; disefio personalizado de hardware;
disefio personalizado de hardware y software; servicios informaticos, a saber, creacion de indices de informacion, sitios web y recursos
basados en redes informaticas; suministro de software informéatico no descargable para uso en la creacion de modelos en el &mbito
de la informatica de alto rendimiento; suministro de uso temporal de programas informaticos no descargables para la creacion de redes;
suministro de uso temporal de programas informaticos no descargables para la creacion de redes sociales; suministro del uso temporal
de software no descargable para su uso en la creacién y publicacién de diarios y blogs en linea; suministro del uso temporal de software
no descargable para uso en la creacion y publicacion de diarios y blogs en linea; actualizacion de programas informaticos; actualizacion
de software en relacion con la seguridad informatica y la prevencion de riesgos informaticos; actualizacion de software relacionado con
la seguridad y la prevenciéon de riesgos informaticos; actualizaciéon y desarrollo de programas informaéticos; actualizacion vy
modernizacién de software informatico; alojamiento de informacion, datos, archivos y aplicaciones informaticos; alojamiento de
plataformas de software informatico para la colaboracién profesional basada en la realidad virtual; alojamiento de sitios informaticos
(sitios web) de terceros; alojamiento de sitios informaticos [sitios web] para la movilidad como servicio; alquiler de aparatos informaticos;
alquiler de equipos informaticos; alquiler de firmware informatico; alquiler de software informético para desarrollar juegos informaticos;
alquiler de software informético para la recopilacion, el andlisis y la organizaciéon de datos en el ambito del aprendizaje profundo;
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Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1063 el 7 de abril de 2025, LA
NEA S.A.S, presentd oposicion en contra de las Clases 35, 41 y 42 solicitadas, con
fundamento en el articulo 136, literal a), de la Decision 486 de la Comunidad Andina.

Lo anterior con fundamento, entre otros, en los siguientes argumentos:
Respecto de la Clase 41 solicitada:

lll.- HECHOS O FUNDAMENTOS DE LA OBSERVACION

3.4.- Mi representada, la sociedad LA NEA S.A.S es titular de la marca mixta “NEA”;
tal como se enuncia anteriormente, para distinguir productos en las Clases No. 14, 18,
25 y servicios de la Clase No. 35 de la Clasificacion Internacional de Niza.

3.5.- La marca mixta solicitada para su registro “NEA STUDIO” por parte de la sociedad
NEO EXPERIMENTAL S.A.S, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad
establecida en el literal a) del articulo 136 de la Comunidad Andina. El cual establece
lo siguiente:

Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el
comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

" a)- Sean idénticas 0 se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro
o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o
servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de
confusion o de asociacion”.

3.6.- A la luz del articulo anterior, la marca “NEA STUDIO” solicitada a registro es
similarmente confundible con la marca mixta “NEA”; de titularidad de mi representada.

En efecto, los signos a comparar son los siguientes:

(.)

3.7.- El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha establecido que la identidad
o similitud entre dos signos puede ser:

Ortogréfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el
punto de vista de su configuracion, esto es tomando en cuenta la secuencia de
vocales, la longitud de la o las palabras, el nimero de silabas, las raices o las
terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor
grado a que el riesgo de confusién sea mas palpable u obvio.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La
determinacion de tal similitud depende entre otros elementos, de la identidad de la
silaba ténica o de la coincidencia en las raices o terminaciones.

alquiler de software informatico y maquinas de procesamiento de datos; alquiler de software operativo para redes y servidores
informaticos; disefio y desarrollo de soportes de sonido e imagenes digitales; disefio y desarrollo de tarjetas de felicitacion electrénicas;
disefio y desarrollo personalizados de software informético; suministro de sistemas informéticos virtuales y entornos informaticos
virtuales para la informatica en la nube; test de sistemas de seguridad; tests de rendimiento de los sistemas operativos informaticos;
trazabilidad de procesos y sistemas de produccién con fines de control de calidad; programacién de software operativo para redes y
servidores informaticos; programacion de software operativo para utilizar redes de computacion en nube y acceder a las mismas;
programacioén de software operativo para utilizar redes informaticas en nube y acceder a las mismas; pruebas de rendimiento de los
sistemas operativos informaticos; puesta a disposicién temporal de software operativo no descargable en linea para utilizar redes
informéticas en nube y acceder a las mismas; servicios de ingenieria en el &mbito de la reduccion de los costes operativos de la
magquinaria industrial; servicios de utilizacion temporal de software operativo no descargable en linea para redes y servidores
informaticos; autenticacion de ilustraciones; autentificacion de ilustraciones; disefio de ilustraciones graficas; servicios de autenticacion
de ilustraciones; servicios de autentificacion de ilustraciones; servicios de disefio de ilustraciones; servicios de disefio de ilustraciones
gréficas.
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Conceptual o ideoldgica: se configura entre signos que evocan una idea o valor
idéntico y/o

Gréfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gréaficos de los signos
en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

3.8.- Al comparar los signos en conflicto claramente se evidencia que el signo mixto
“NEA STUDIO”, tal como se pretende registrar es similarmente confundible en el
aspecto ortografico, fonético, conceptual y GRAFICO con la marca mixta “NEA”
debidamente registrada por mi representada. En virtud de dicha similitud y que el signo
mixto “NEA STUDIQO” pretende ser registrada para identificar servicios confundibles y
conexos la marca mixta “NEA” de titularidad de mi representada, esta se encuentra
incursa en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del articulo 136 de
la Decision 486 del 2000.

3.9.- Similitud grafica y visual: Por el aspecto GRAFICO y VISUAL, el signo mixto “NEA
STUDIO” es similarmente confundible a la marca mixta “NEA” de titularidad de LA
NEAS S.A.S, a saber:

(..

3.10.- En este sentido, el signo solicitado a registro “NEA STUDIO”, es similarmente
confundible, en cuanto a su aspecto grafico y visual a la marca mixta “NEA”, de
titularidad de mi representada. En efecto, ambos signos comparten las siguientes
caracteristicas:

« Ambos signos reivindican los mismos colores: blanco y negro.
e« Ambos signos evocan la misma idea en la mente del consumidor y usuario:
identificacion de ropa de lujo, caracterizada por la elegancia y la sofisticacion.

3.11.-Similitud ortogréfica: Por el aspecto ORTOGRAFICO, podemos apreciar que
tanto el signo debidamente registrado y el signo solicitado, presentan entre si una
fuerte semejanza por cuanto se escribe similar, especialmente porque el signo
solicitado reproduce en una parte preponderante el signo “NEA” de titularidad de mi
representada, tratandolo de enrostrar como “NEA STUDIO”:

(..)

3.12.- Como puede observarse, la marca solicitada “NEA STUDIO” reproduce los
elementos mas distintivos de la marca debidamente registrada “NEA”; en la medida,
en gque la misma reproduce la estructura basica NEA.

En consecuencia, el CONSUMIDOR y USUARIO, al observar la coincidencia entre los
signos, relacionard inmediatamente las marcas en conflicto, sin contar con
herramientas suficientes para identificar las diferencias secundarias de las marcas vy,
por lo tanto, determinar sin lugar a dudas que se trata de marcas diferentes que no
tienen el mismo origen empresarial, ni un origen empresarial relacionado.

3.13.- Similitud fonética: Por el ASPECTO FONETICO, hay entre los signos
mencionados las siguientes similitudes cuando se pronuncia. Por lo tanto, el sonido
gue retendran los usuarios sera el mismo, conforme se evidencia a continuacion:

“NEA”/“NEA STUDIO"/“NEA"/“NEA STUDIO”
“NEA"“NEA STUDIO"/“NEA”/“NEA STUDIO”
“NEA”/“NEA STUDIO"/“NEA"/“"NEA STUDIO”
“NEA”/“NEA STUDIO"/“NEA"/“NEA STUDIO”
“NEA”/“NEA STUDIO"/“NEA"/“NEA STUDIO”

3.14.- De la similitud ortografica existente entre las marcas en conflicto, se deriva una
similitud fonética, toda vez que la marca solicitada “NEA STUDIO” consiste en una
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reproduccion de los elementos mas distintivos de la marca previamente registrada, sin
agregar elementos adicionales realmente distintivos que impliquen un impacto sonoro
lo suficientemente diferenciador.

3.15.- Similitud conceptual: Por el Aspecto CONCEPTUAL, la similitud entre la marca
concedida de mi representada y la marca solicitada por la sociedad NEO
EXPERIMENTAL S.A.S, es evidente, ya que cualquier usuario de servicios de la clase
No. 41, confundira facilmente en su mente el signo mixto: “NEA STUDIO”, con la marca
“NEA” de mi representada, que distingue productos de la Clase No. 14, 18, 25 y
servicios de la Clase No. 35 siendo totalmente confundibles y conexos con los
servicios de la clase No. 41 de la solicitante, por ser conexos y complementarios.

3.16.- Puede concluirse que las marcas enfrentadas son similares desde el punto de
vista ORTOGRAFICO, FONETICO, VISUAL Y CONCEPTUAL, ya que al observarlas
de forma sucesiva y de manera desprevenida como lo hace el usuario, generan la
misma impresion como resultado de la reproduccion total que hace la marca solicitada
“NEA” tramitada en este expediente con la marca debidamente registrada “NEA
STUDIO".

3.17.- Es de anotar, que el impacto aqui es total, pues la marca solicitada en su parte
esencial corresponde a la denominacion (“NEA STUDIQO"), la cual representa ser un
signo sin distintividad alguna y altamente similar a la marca de mi representada “NEA":

3.18.- La Superintendencia de Industria y Comercio debera declarar fundada la
presente oposicion, porque mi representada tienen concedida su marca mixta “NEA”
para distinguir productos de la Clase No. 14,18, 25 y servicios de la Clase No. 35y la
marca “NEA STUDIO” pretende ser registrada para identificar servicios de la Clase
No. 41 de la Calificacion Internacional de Niza. Lo anterior, evidencia claramente una
conexidad competida entre los productos y servicios que se identifican con los signos
en conflicto.

3.19.- En efecto, los servicios que pretenden identificar con la marca solicitada a
registro “NEA STUDIO” son exactamente los mismos para los cuales se encuentra
registrada la marca mixta “NEA” de titularidad de mi representada.

3.20.- Conforme se evidencia la marca solicitada “NEA STUDIO” pretende ser
registrada para identificar Prendas de vestir, calzado, articulos de sombrereria, los
cuales son servicios para los cuales podrian confundirse con la marca mixta registrada
“NEA"; de titularidad de mi representada. De esta manera, existe una clara conexidad
competitiva entre los servicios que pretenden ser identificados con la marca solicitada
a registro y los productos y servicios que identifican con la marca mixta “NEA", de
titularidad de mi representada.

3.21.- Porlo tanto, el ejercicio que debe practicar en el cotejo marcario debera hacerse,
partiendo de que los signos, “NEA” vs “NEA STUDIO", son similarmente confundibles,
pues son muy similares en cuanto su aspecto VISUAL, gréfico, ortografico, fonético,
conceptual y son utilizados para identificar los productos dentro de la Clase No. 14,18
y 25 y servicios de la Clase No. 35 de la Clasificacion Internacional de Niza.

3.22.- La sociedad NEO EXPERIMENTAL S.A.S., en forma reprochable ahora
pretende registrar la marca similarmente confundible “NEA STUDIO” desconociendo
los derechos de propiedad industrial de mi representada otorgado por el registro de la
marca “NEA”, para la identificacién de servicios complementarios.

3.23.- Sobre el tema de la confusion de Marcas ha expresado el Doctor CARLOS
FERNANDEZ-NOVOA, lo siguiente:

"El criterio general mas reiteradamente formulado es que la comparacion de las
marcas debe inspirarse en una sencilla vision o audicion de las denominaciones, o
bien impacto visual inmediato de las mismas."
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3.24.- Asimismo, el doctrinante DAVID ANGEL MEDINA, ha expresado lo siguiente:

" ... Entre los principios a que nos referimos puede citarse a guisa de ilustracion el que
consiste en admitir que una marca difiere suficientemente de otra, cuando ninguna
confusién es posible para quienes ponen en su examen una atencion comun y
ordinaria, y que una marca no difiere suficientemente, cuando puede haber confusion
para aquellos compradores que no tengan las dos marcas ante sus 0jos".

3.25.- El hecho de que la Marca solicitada a registro “NEA STUDIO” tenga las
similitudes anotadas con la marca mixta “NEA” de titularidad de mi representada,
implica un medio o sistema encaminado a crear confusion respecto a los productos y
servicios de mi representada, teniendo en cuenta que son servicios de la Clase No.
41, de la Clasificacion Internacional de Niza, y si es concedido el Registro de la Marca
“NEA STUDIO” se violarian las normas relativas a la protecciéon de la Propiedad
Industrial, que conceden entre otros al titular de un registro de una Marca, el Derecho
exclusivo a usar dicha Marca o conjunto marcario y prohiben el registro de Marcas que
sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad, para
productos y servicios iguales o frente a los cuales existe conexidad competitiva.

3.26.- En otras palabras, una vez registrado la marca, el titular de ella, adquiere un
Derecho sobre la Marca que le legitima para usarla de manera exclusiva, impidiendo
gue los terceros la utilicen con el fin de designar SERVICIOS iguales o semejantes
con estrecha conexidad competitiva, como son los servicios de la clase No. 41 que
pretende identificar la marca de la solicitante y los productos de la Clase No. 14,18, 25
y los servicios de la Clase No. 35 que distingue la marca de mi representada.

3.27.- La coexistencia en el mercado de la Marca solicitada a registro, “NEA STUDIO”
de concederse éste y la Marca de mi representada, produciria confusion en el publico
usuario, y perjudica no solo a mi Cliente, al vulnerarsele derechos legitimamente
adquiridos, sino al publico en general. De acuerdo a todo lo anterior, el posible registro
de la Marca NEA STUDIO tiene como unico fin el obtener un aprovechamiento
economico indebido, dada la calidad y aceptacion de los productos y servicios
producidos y prestados por mi poderdante identificados con la marca mixta “NEA”
generandose con absoluta certeza un dafio econémico, comercial a mi representada.

3.28.- La Clase que pretende Registrar la sociedad NEO EXPERIMENTAL S.A.S. es
la Clase No. 41, y el usuario, llegaria a pensar que se trata de servicios con la marca
de mi representada “NEA” donde asi las cosas, cabe reiterar que los servicios de mi
representada son confundibles con los servicios que se pretenden identificar con la
marca solicitada, desarrollandose por canales de prestacion, publicidad y divulgacion,
iguales por lo que su concurrencia en un @mbito comun habria peligro de confusién y
asociacion.

3.29.-Ademas, los canales de prestacidn de servicios, son similares, y facilmente no
son diferenciables los unos de los otros, por lo que no pueden coexistir pacificamente
en el mercado, cuando los servicios que amparan son exactamente los mismos, lo que
existiria la posibilidad de duda en el publico que los solicite. Los servicios son idénticos,
donde se puede hablar del riesgo de confusion, en virtud de que el &rea comercial es
igual o similar.

3.30.- Siendo evidente que la marca solicitada por la sociedad NEO EXPERIMENTAL
S.AS., en la Clase No 41, se encuentra comprendida esta solicitud dentro de la
prohibicion de registro establecida en el literal a) del Articulo 136 de la Decision 486
de la Comisién de la Comunidad Andina, en atencién a que las marcas en conflicto
SON PRACTICAMENTE IGUALES Y SE DESTINAN A DISTINGUIR SERVICIOS
CONFUNDIBLES Y COMPLEMENTARIOS.

3.31.- De esta manera, se acredito que la marca solicitada a registro “NEA STUDIO”
es similar en su aspecto gréfico, ortogréafico, fonético y conceptual con la marca mixta
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“NEA” de titularidad de mi representada. Asimismo, que pretende ser registrada para
identificar los servicios que se identifican con la marca mixta “NEA” generandose
claramente riesgo de confusién y asociacion en el pablico consumidor y usuario.

3.32.- Por lo tanto, al acreditarse los dos supuestos exigidos para que opere la causal
de irregistrabilidad mencionada, se solicita comedidamente al despacho que se
declare fundada esta oposicion y se NIEGUE el Registro de la Marca “NEA STUDIO”
para distinguir servicios de la Clase No. 41 de la Clasificacién Internacional de Niza.

Respecto de la Clase 35 solicitada:

Ill.- HECHOS O FUNDAMENTOS DE LA OBSERVACION

3.4.- Mi representada, la sociedad LA NEA S.A.S es titular de la marca mixta “NEA”;
tal como se enuncia anteriormente, para distinguir productos en las Clases No. 14, 18,
25 y servicios de la Clase No. 35 de la Clasificacion Internacional de Niza.

3.5.- La marca mixta solicitada para su registro “NEA STUDIO” por parte de la sociedad
NEO EXPERIMENTAL S.A.S, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad
establecida en el literal a) del articulo 136 de la Comunidad Andina. El cual establece
lo siguiente:

Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos
cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de
tercero, en particular cuando:

" a)- Sean idénticas o se asemejen a una marca anteriormente
solicitada para registro o registrada por un tercero, para los
mismos productos o servicios, 0 para productos o servicios
respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un
riesgo de confusion o de asociacion”.

3.6.- A la luz del articulo anterior, la marca “NEA STUDIO” solicitada a registro es
similarmente confundible con la marca mixta “NEA”; de titularidad de mi representada.

En efecto, los signos a comparar son los siguientes:

(.

3.7.- El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha establecido que la identidad
o similitud entre dos signos puede ser:

Ortogréfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el
punto de vista de su configuracion, esto es tomando en cuenta la secuencia de
vocales, la longitud de la o las palabras, el nUmero de silabas, las raices o las
terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor
grado a que el riesgo de confusién sea mas palpable u obvio.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La
determinacion de tal similitud depende entre otros elementos, de la identidad de la
silaba tonica o de la coincidencia en las raices o terminaciones.

Conceptual o ideoldgica: se configura entre signos que evocan una idea o valor
idéntico y/o

Gréfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos graficos de los signos
en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan2

3.8.- Al comparar los signos en conflicto claramente se evidencia que el signo mixto
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“NEA STUDIO", tal como se pretende registrar es similarmente confundible en el
aspecto ortografico, fonético, conceptual y GRAFICO con la marca mixta “NEA”
debidamente registrada por mi representada. En virtud de dicha similitud y que el signo
mixto “NEA STUDIQO” pretende ser registrada para identificar servicios confundibles y
conexos la marca mixta “NEA” de titularidad de mi representada, esta se encuentra
incursa en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del articulo 136 de
la Decision 486 del 2000.

3.9.- Similitud grafica y visual: Por el aspecto GRAFICO y VISUAL, el signo mixto “NEA
STUDIO” es similarmente confundible a la marca mixta “NEA” de titularidad de LA
NEAS S.A.S, a saber:

(..

3.10.- En este sentido, el signo solicitado a registro “NEA STUDIO”, es similarmente
confundible, en cuanto a su aspecto grafico y visual a la marca mixta “NEA”, de
titularidad de mi representada. En efecto, ambos signos comparten las siguientes
caracteristicas:

* Ambos signos reivindican los mismos colores: blanco y negro.
« Ambos signos evocan la misma idea en la mente del consumidor y usuario:
identificacion de ropa de lujo, caracterizada por la elegancia y la sofisticacion.

3.11.-Similitud ortogréfica: Por el aspecto ORTOGRAFICO, podemos apreciar que
tanto el signo debidamente registrado y el signo solicitado, presentan entre si una
fuerte semejanza por cuanto se escribe similar, especialmente porque el signo
solicitado reproduce en una parte preponderante el signo “NEA” de titularidad de mi
representada, tratandolo de enrostrar como “NEA STUDIO™:

(.

3.12.- Como puede observarse, la marca solicitada “NEA STUDIO” reproduce los
elementos mas distintivos de la marca debidamente registrada “NEA”; en la medida,
en gque la misma reproduce la estructura basica NEA.

En consecuencia, el CONSUMIDOR y USUARIO, al observar la coincidencia entre los
signos, relacionard inmediatamente las marcas en conflicto, sin contar con
herramientas suficientes para identificar las diferencias secundarias de las marcas vy,
por lo tanto, determinar sin lugar a dudas que se trata de marcas diferentes que no
tienen el mismo origen empresarial, ni un origen empresarial relacionado.

3.13.- Similitud fonética: Por el ASPECTO FONETICO, hay entre los signos
mencionados las siguientes similitudes cuando se pronuncia. Por lo tanto, el sonido
gue retendran los usuarios sera el mismo, conforme se evidencia a continuacion:

“NEA”/“NEA STUDIO"/“NEA"/“NEA STUDIO”
“NEA"“NEA STUDIO"/“NEA”/“NEA STUDIO”
“NEA”/“NEA STUDIO"/“NEA"/“"NEA STUDIO”
“NEA”/“NEA STUDIO"/“NEA"/“"NEA STUDIO”
“NEA”/“NEA STUDIO"/“NEA"/“NEA STUDIO”

3.14.- De la similitud ortografica existente entre las marcas en conflicto, se deriva una
similitud fonética, toda vez que la marca solicitada “NEA STUDIO” consiste en una
reproduccion de los elementos mas distintivos de la marca previamente registrada, sin
agregar elementos adicionales realmente distintivos que impliqguen un impacto sonoro
lo suficientemente diferenciador.

3.15.- Similitud conceptual: Por el Aspecto CONCEPTUAL, la similitud entre la marca
concedida de mi representada y la marca solicitada por la sociedad NEO
EXPERIMENTAL S.A.S, es evidente, ya que cualquier usuario de servicios de la clase

Péagina 7 de 41

Teléfono en Bogota: 601 592 04 00 - Linea gratuita a nivel nacional: 01 8000 910 165 - fundamental al usar menos
Direccidn: calle 24 #7-43 local 108, Bogotd D.C., Colombia - Teléfono: 601 587 00 00 papel contribuimos con el
www.sic.gov.co — e-mail: contactenos@sic.gov.co - medio ambiente

Sefior ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: Q MNuestro aporte es



Superintendencia de
Industria y Comercio

Resolucién N° 12694
Ref. Expediente N° SD2025/0030384

No. 35, confundira facilmente en su mente el signo mixto: “NEA STUDIO”, con la marca
“NEA” de mi representada, que distingue productos de la Clase No. 14, 18, 25 y
servicios de la Clase No. 35 siendo totalmente confundibles y conexos con los
servicios de la misma clase No. 35 de la solicitante, por ser conexos Yy
complementarios.

3.16.- Puede concluirse que las marcas enfrentadas son similares desde el punto de
vista ORTOGRAFICO, FONETICO, VISUAL Y CONCEPTUAL, ya que al observarlas
de forma sucesiva y de manera desprevenida como lo hace el usuario, generan la
misma impresion como resultado de la reproduccioén total que hace la marca solicitada
“NEA” tramitada en este expediente con la marca debidamente registrada “NEA
STUDIO".

3.17.- Es de anotar, que el impacto aqui es total, pues la marca solicitada en su parte
esencial corresponde a la denominacion (“NEA STUDIQ”), la cual representa ser un
signo sin distintividad alguna y altamente similar a la marca de mi representada “NEA":

3.18. - La Superintendencia de Industria y Comercio debera declarar fundada la
presente oposicidn, porque mi representada tienen concedida su marca mixta “NEA”
para distinguir productos de la Clase No. 14,18, 25 y servicios de la Clase No. 35y la
marca “NEA STUDIO” pretende ser registrada para identificar servicios de la Clase
No. 35 de la Calificacién Internacional de Niza. Lo anterior, evidencia claramente una
conexidad competida entre los productos y servicios que se identifican con los signos
en conflicto.

3.19.- En efecto, los servicios que pretenden identificar con la marca solicitada a
registro “NEA STUDIO” son exactamente los mismos para los cuales se encuentra
registrada la marca mixta “NEA” de titularidad de mi representada.

3.20.- Conforme se evidencia la marca solicitada “NEA STUDIO” pretende ser
registrada para identificar Prendas de vestir, calzado, articulos de sombrereria, los
cuales son servicios para los cuales podrian confundirse con la marca mixta registrada
“NEA”; de titularidad de mi representada. De esta manera, existe una clara conexidad
competitiva entre los servicios que pretenden ser identificados con la marca solicitada
a registro y los productos y servicios que identifican con la marca mixta “NEA", de
titularidad de mi representada.

3.21.- Porlo tanto, el ejercicio que debe practicar en el cotejo marcario debera hacerse,
partiendo de que los signos, “NEA” vs “NEA STUDIO”, son similarmente confundibles,
pues son muy similares en cuanto su aspecto VISUAL, gréfico, ortografico, fonético,
conceptual y son utilizados para identificar los productos dentro de la Clase No. 14,18
y 25 y servicios de la Clase No. 35 de la Clasificacion Internacional de Niza.

3.22.- La sociedad NEO EXPERIMENTAL S.A.S., en forma reprochable ahora
pretende registrar la marca similarmente confundible “NEA STUDIO” desconociendo
los derechos de propiedad industrial de mi representada otorgado por el registro de la
marca “NEA”, para la identificacion de servicios complementarios.

3.23.- Sobre el tema de la confusion de Marcas ha expresado el Doctor CARLOS
FERNANDEZ-NOVOA, lo siguiente:

"El criterio general mas reiteradamente formulado es que la comparacion de las
marcas debe inspirarse en una sencilla vision o audicién de las denominaciones, o
bien impacto visual inmediato de las mismas. 3 "

3.24.- Asimismo, el doctrinante DAVID ANGEL MEDINA, ha expresado lo siguiente:

" ... Entre los principios a que nos referimos puede citarse a guisa de ilustracion el que
consiste en admitir que una marca difiere suficientemente de otra, cuando ninguna
confusién es posible para quienes ponen en su examen una atencion comun y

Péagina 8 de 41

Sefior ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: MNuestro aporte es
Teléfono en Bogota: 601 592 04 00 - Linea gratuita a nivel nacional: 01 8000 910 165 - | fundamental al usar menos
Direccidn: calle 24 #7-43 local 108, Bogotd D.C., Colombia - Teléfono: 601 587 00 00 papel contribuimos con el
www.sic.gov.co — e-mail: contactenos@sic.gov.co — medio ambiente



Superintendencia de
Industria y Comercio

Resolucién N° 12694
Ref. Expediente N° SD2025/0030384

ordinaria, y que una marca no difiere suficientemente, cuando puede haber confusion
para aquellos compradores que no tengan las dos marcas ante sus 0jos"4.

3.25.- El hecho de que la Marca solicitada a registro “NEA STUDIO” tenga las
similitudes anotadas con la marca mixta “NEA” de titularidad de mi representada,
implica un medio o sistema encaminado a crear confusion respecto a los productos y
servicios de mi representada, teniendo en cuenta que son servicios de la Clase No.
35, de la Clasificacidn Internacional de Niza, y si es concedido el Registro de la Marca
“NEA STUDIO” se violarian las normas relativas a la proteccién de la Propiedad
Industrial, que conceden entre otros al titular de un registro de una Marca, el Derecho
exclusivo a usar dicha Marca o conjunto marcario y prohiben el registro de Marcas que
sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad, para
productos y servicios iguales o frente a los cuales existe conexidad competitiva.

3.26.- En otras palabras, una vez registrado la marca, el titular de ella, adquiere un
Derecho sobre la Marca que le legitima para usarla de manera exclusiva, impidiendo
que los terceros la utilicen con el fin de designar SERVICIOS iguales o semejantes
con estrecha conexidad competitiva, como son los servicios de la clase No. 35 que
pretende identificar la marca de la solicitante y los productos de la Clase No. 14,18, 25
y los servicios de la Clase No. 35 que distingue la marca de mi representada.

3.27.- La coexistencia en el mercado de la Marca solicitada a registro, “NEA STUDIO”
de concederse éste y la Marca de mi representada, produciria confusion en el publico
usuario, y perjudica no solo a mi Cliente, al vulnerarsele derechos legitimamente
adquiridos, sino al publico en general. De acuerdo a todo lo anterior, el posible registro
de la Marca NEA STUDIO tiene como unico fin el obtener un aprovechamiento
econémico indebido, dada la calidad y aceptacién de los productos y servicios
producidos y prestados por mi poderdante identificados con la marca mixta “NEA”
generandose con absoluta certeza un dafio econdmico, comercial a mi representada.

3.28.- La Clase que pretende Registrar la sociedad NEO EXPERIMENTAL S.A.S. es
la Clase No. 35, y el usuario, llegaria a pensar que se trata de servicios con la marca
de mi representada “NEA” donde asi las cosas, cabe reiterar que los servicios de mi
representada son confundibles con los servicios que se pretenden identificar con la
marca solicitada, desarrollandose por canales de prestacion, publicidad y divulgacion,
iguales por lo que su concurrencia en un @mbito comun habria peligro de confusién y
asociacion.

3.29.-Ademas, los canales de prestacidén de servicios, son similares, y facilmente no
son diferenciables los unos de los otros, por o que no pueden coexistir pacificamente
en el mercado, cuando los servicios que amparan son exactamente los mismos, lo que
existiria la posibilidad de duda en el puablico que los solicite. Los servicios son idénticos,
donde se puede hablar del riesgo de confusion, en virtud de que el area comercial es
igual o similar.

3.30.- Siendo evidente que la marca solicitada por la sociedad NEO EXPERIMENTAL
S.AS., en la Clase No 35, se encuentra comprendida esta solicitud dentro de la
prohibicion de registro establecida en el literal a) del Articulo 136 de la Decision 486
de la Comision de la Comunidad Andina, en atencién a que las marcas en conflicto
SON PRACTICAMENTE IGUALES Y SE DESTINAN A DISTINGUIR SERVICIOS
CONFUNDIBLES Y COMPLEMENTARIOS.

3.31.- De esta manera, se acredit6 que la marca solicitada a registro “NEA STUDIO”
es similar en su aspecto gréfico, ortografico, fonético y conceptual con la marca mixta
“NEA” de titularidad de mi representada. Asimismo, que pretende ser registrada para
identificar los servicios que se identifican con la marca mixta “NEA” generandose
claramente riesgo de confusion y asociacion en el publico consumidor y usuario.

3.32.- Por lo tanto, al acreditarse los dos supuestos exigidos para que opere la causal
de irregistrabilidad mencionada, se solicita comedidamente al despacho que se
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declare fundada esta oposicion y se NIEGUE el Registro de la Marca “NEA STUDIO”
para distinguir servicios de la Clase No. 35 de la Clasificacién Internacional de Niza.

Respecto de la Clase 42 solicitada:

I.- INTERES LEGITIMO DE LA SOCIEDAD LA NEAS S.A.S, PARA OPONERSE AL
REGISTRO DE LA MARCA “NEA STUDIO” EN LA CLASE 35.

2.1.- La Sociedad LA NEA S.A.S, es titular de los siguientes Derechos de Propiedad
Industrial en Colombia, tal como lo puede verificar el Despacho:

No. Signo Expresién Reproduccion Titular(es) Expediente Clases(s) Certificado
Vigencia

1 Marca NEA LA NEA S.A.S SD2022/0080891 14 y 25 728159 10 feb. 2033

2 Marca NEA LA NEA S.A.S SD2022/0125135 18, 25, 35 733938 30 may. 2033

2.2.- En este sentido, mi representada actualmente es titular de una familia de marcas
con la denominacion “NEA” de titularidad de mi representada. El Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina, define una familia de marcas como “un conjunto de signos
distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo comun,
mediante el cual el publico consumidor y usuario las asocia entre siy las relaciona con
el mismo origen empresariall”.

2.3. De esta manera, mi representada es titular de una familia de marcas con la
denominacién “NEA” pues mi representada es titular de la marca que posee la
expresion “NEA” como signo distintivo comun, lo que hace que el usuario asocie todos
los servicios y identificados con la marca “NEA” con el origen empresarial de mi
representada. Esto genera que dichas marcas ostenten una mayor distintividad en el
mercado y obtengan un mayor nivel de proteccion.

lll.- HECHOS O FUNDAMENTOS DE LA OBSERVACION

3.1.- La sociedad NEO EXPERIMENTAL S.A.S, solicitd el registro de la marca mixta
“NEA STUDIO”, para distinguir servicios de la Clase No. 35, de la Clasificacion
Internacional de Niza, expediente: SD2025/0030384.

3.2. — La delegatura aceptd la solicitud mencionada y ordené la Publicacién del
Extracto correspondiente, en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

3.3.- Dicho Extracto aparecio publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial No.
1063 del 07 de abril de 2025, en la siguiente forma:

MARCA PUBLICADA:

EXPRESION: NEA STUDIO

LOGO:

EXPEDIENTE: SD2025/0030384

CLASE(S):

(35) Realizacion de estudios de marketing y andlisis de mercado; realizacion de
estudios e investigaciones de marketing; servicios de agencias de marketing; servicios
de agencias de publicidad especializadas en estrategias de marketing para promover
los negocios; servicios de analisis de marketing; servicios de anuncios publicitarios,
marketing y publicidad; servicios de asesoramiento en marketing; servicios de
marketing en forma de promocidn de bienes de terceros por parte de los embajadores
de marcas; servicios de marketing en medios sociales; servicios de marketing en redes
sociales; servicios de marketing promocional; servicios de marketing promocional
mediante soportes audiovisuales; servicios de marketing, publicidad y promocion;
servicios de promocion y marketing; servicios de publicidad, marketing y promocion;
servicios de publicidad, promocién y marketing; servicios de publicidad y de marketing;
servicios de publicidad y marketing; servicios de publicidad y marketing en linea;
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servicios de publicidad y marketing prestados a través de los medios sociales;
servicios de publicidad y marketing prestados por medios sociales; servicios de
realizacion de estudios de marketing; servicios de una agencia de marketing; servicios
promocionales, de marketing y publicidad; actividades colectivas de publicidad y de
marketing; asesoramiento comercial sobre publicidad; asesoramiento en materia de
publicidad; asesoramiento en materia de publicidad y de negocios; consultoria
empresarial sobre publicidad; consultoria en publicidad; consultoria en publicidad y
marketing; preparacion de presentaciones audiovisuales para su uso en publicidad;
produccion de publicidad para televisién; produccion de publicidad televisiva,
promocién [publicidad] de actividades comerciales; promocion [publicidad] de
conciertos; publicidad a través de redes de telefonia mévil; publicidad a través de redes
de teléfonos celulares; publicidad a través de redes de teléfonos maviles; publicidad a
través de redes de teléfonos portatiles; publicidad a través de todo tipo de medios de
comunicacion publicos; publicidad a través de todos los medios publicos de
comunicacion; publicidad comercial, especialmente en el campo de las redes
telematicas y telefonicas; publicidad de marketing directo; promocion de disefios de
terceros por medio de la facilitaciéon de portfolios en linea a través de un sitio web;
promocion de disefios de terceros mediante el suministro de carteras en linea por sitios
web; redisefio de procesos de negocios; servicios de venta mayorista de contenidos
grabados; servicios de venta mayorista en relacion con contenidos grabados; servicios
de venta minorista de contenidos grabados; servicios de venta minorista en relacion
con contenidos grabados; servicios de venta minorista y mayorista de contenidos
digitales descargables, contenidos multimedia descargables.

TITULAR: NEO EXPERIMENTAL S.A.S.
DOMICILIO: CALLE 15 # 35- 1 OFICINA 605, EDIFICIO C34 MEDELLIN ANTIOQUIA
(CO)

3.4.- Mi representada, la sociedad LA NEA S.A.S es titular de la marca mixta “NEA”;
tal como se enuncia anteriormente, para distinguir productos en las Clases No. 14, 18,
25 y servicios de la Clase No. 35 de la Clasificacion Internacional de Niza.

3.5.- La marca mixta solicitada para su registro “NEA STUDIO” por parte de la sociedad
NEO EXPERIMENTAL S.A.S, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad
establecida en el literal a) del articulo 136 de la Comunidad Andina. El cual establece
lo siguiente:

Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el
comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

" a)- Sean idénticas 0 se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro
o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o
servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de
confusion o de asociacion”.

3.6.- A la luz del articulo anterior, la marca “NEA STUDIO” solicitada a registro es
similarmente confundible con la marca mixta “NEA”; de titularidad de mi representada.

En efecto, los signos a comparar son los siguientes:

(..

3.7.- El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha establecido que la identidad
o similitud entre dos signos puede ser:

Ortografica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el
punto de vista de su configuracién, esto es tomando en cuenta la secuencia de
vocales, la longitud de la o las palabras, el nimero de silabas, las raices o las
terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor
grado a que el riesgo de confusién sea mas palpable u obvio.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La
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determinacion de tal similitud depende entre otros elementos, de la identidad de la
silaba ténica o de la coincidencia en las raices o terminaciones.

Conceptual o ideoldgica: se configura entre signos que evocan una idea o valor
idéntico y/o

Gréfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos graficos de los signos
en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan2”

3.8.- Al comparar los signos en conflicto claramente se evidencia que el signo mixto
“NEA STUDIO", tal como se pretende registrar es similarmente confundible en el
aspecto ortografico, fonético, conceptual y GRAFICO con la marca mixta “NEA”
debidamente registrada por mi representada. En virtud de dicha similitud y que el signo
mixto “NEA STUDIQO” pretende ser registrada para identificar servicios confundibles y
conexos la marca mixta “NEA” de titularidad de mi representada, esta se encuentra
incursa en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del articulo 136 de
la Decision 486 del 2000.

3.9.- Similitud grafica y visual: Por el aspecto GRAFICO y VISUAL, el signo mixto “NEA
STUDIO” es similarmente confundible a la marca mixta “NEA” de titularidad de LA
NEAS S.A.S, a saber:

(..

3.10.- En este sentido, el signo solicitado a registro “NEA STUDIO”, es similarmente
confundible, en cuanto a su aspecto grafico y visual a la marca mixta “NEA”, de
titularidad de mi representada. En efecto, ambos signos comparten las siguientes
caracteristicas:

* Ambos signos reivindican los mismos colores: blanco y negro.

* Ambos signos evocan la misma idea en la mente del consumidor y usuario:
identificacion de ropa de lujo, caracterizada por la elegancia y la sofisticacion.

3.11.-Similitud ortogréfica: Por el aspecto ORTOGRAFICO, podemos apreciar que
tanto el signo debidamente registrado y el signo solicitado, presentan entre si una
fuerte semejanza por cuanto se escribe similar, especialmente porque el signo
solicitado reproduce en una parte preponderante el signo “NEA” de titularidad de mi
representada, tratandolo de enrostrar como “NEA STUDIO”:

(..)

3.12.- Como puede observarse, la marca solicitada “NEA STUDIO” reproduce los
elementos mas distintivos de la marca debidamente registrada “NEA”; en la medida,
en gque la misma reproduce la estructura basica NEA.

En consecuencia, el CONSUMIDOR y USUARIO, al observar la coincidencia entre los
signos, relacionard inmediatamente las marcas en conflicto, sin contar con
herramientas suficientes para identificar las diferencias secundarias de las marcas vy,
por lo tanto, determinar sin lugar a dudas que se trata de marcas diferentes que no
tienen el mismo origen empresarial, ni un origen empresarial relacionado.

3.13.- Similitud fonética: Por el ASPECTO FONETICO, hay entre los signos
mencionados las siguientes similitudes cuando se pronuncia. Por lo tanto, el sonido
gue retendran los usuarios sera el mismo, conforme se evidencia a continuacion:

“NEA”/“NEA STUDIO"/“NEA"/“NEA STUDIO”
“NEA"“NEA STUDIO"/“NEA”/“NEA STUDIO”
“NEA”/“NEA STUDIO"/“NEA"/“"NEA STUDIO”
“NEA”/“NEA STUDIO"/“NEA"/“NEA STUDIO”
“NEA”/“NEA STUDIO"/“NEA"/“NEA STUDIO”

3.14.- De la similitud ortografica existente entre las marcas en conflicto, se deriva una
similitud fonética, toda vez que la marca solicitada “NEA STUDIO” consiste en una
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reproduccion de los elementos mas distintivos de la marca previamente registrada, sin
agregar elementos adicionales realmente distintivos que impliquen un impacto sonoro
lo suficientemente diferenciador.

3.15.- Similitud conceptual: Por el Aspecto CONCEPTUAL, la similitud entre la marca
concedida de mi representada y la marca solicitada por la sociedad NEO
EXPERIMENTAL S.A.S, es evidente, ya que cualquier usuario de servicios de la clase
No. 35, confundira facilmente en su mente el signo mixto: “NEA STUDIO”, con la marca
“NEA” de mi representada, que distingue productos de la Clase No. 14, 18, 25 y
servicios de la Clase No. 35 siendo totalmente confundibles y conexos con los
servicios de la misma clase No. 35 de la solicitante, por ser conexos Yy
complementarios.

3.16.- Puede concluirse que las marcas enfrentadas son similares desde el punto de
vista ORTOGRAFICO, FONETICO, VISUAL Y CONCEPTUAL, ya que al observarlas
de forma sucesiva y de manera desprevenida como lo hace el usuario, generan la
misma impresion como resultado de la reproduccion total que hace la marca solicitada
“NEA” tramitada en este expediente con la marca debidamente registrada “NEA
STUDIO".

3.17.- Es de anotar, que el impacto aqui es total, pues la marca solicitada en su parte
esencial corresponde a la denominacion (“NEA STUDIQO"), la cual representa ser un
signo sin distintividad alguna y altamente similar a la marca de mi representada “NEA":

(..)

3.18. - La Superintendencia de Industria y Comercio debera declarar fundada la
presente oposicion, porque mi representada tienen concedida su marca mixta “NEA”
para distinguir productos de la Clase No. 14,18, 25 y servicios de la Clase No. 35y la
marca “NEA STUDIO” pretende ser registrada para identificar servicios de la Clase
No. 35 de la Calificacion Internacional de Niza. Lo anterior, evidencia claramente una
conexidad competida entre los productos y servicios que se identifican con los signos
en conflicto.

3.19.- En efecto, los servicios que pretenden identificar con la marca solicitada a
registro “NEA STUDIO” son exactamente los mismos para los cuales se encuentra
registrada la marca mixta “NEA” de titularidad de mi representada.

3.20.- Conforme se evidencia la marca solicitada “NEA STUDIO” pretende ser
registrada para identificar Prendas de vestir, calzado, articulos de sombrereria, los
cuales son servicios para los cuales podrian confundirse con la marca mixta registrada
“NEA"; de titularidad de mi representada. De esta manera, existe una clara conexidad
competitiva entre los servicios que pretenden ser identificados con la marca solicitada
a registro y los productos y servicios que identifican con la marca mixta “NEA”, de
titularidad de mi representada.

3.21.- Porlo tanto, el ejercicio que debe practicar en el cotejo marcario deberé hacerse,
partiendo de que los signos, “NEA” vs “NEA STUDIO", son similarmente confundibles,
pues son muy similares en cuanto su aspecto VISUAL, grafico, ortogréfico, fonético,
conceptual y son utilizados para identificar los productos dentro de la Clase No. 14,18
y 25 y servicios de la Clase No. 35 de la Clasificacion Internacional de Niza.

3.22.- La sociedad NEO EXPERIMENTAL S.A.S., en forma reprochable ahora
pretende registrar la marca similarmente confundible “NEA STUDIO” desconociendo
los derechos de propiedad industrial de mi representada otorgado por el registro de la
marca “NEA”, para la identificacién de servicios complementarios.

3.23.- Sobre el tema de la confusion de Marcas ha expresado el Doctor CARLOS
FERNANDEZ-NOVOA, lo siguiente:
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"El criterio general mas reiteradamente formulado es que la comparacion de las
marcas debe inspirarse en una sencilla vision o audicién de las denominaciones, o
bien impacto visual inmediato de las mismas. 3"

3.24.- Asimismo, el doctrinante DAVID ANGEL MEDINA, ha expresado lo siguiente:

" ... Entre los principios a que nos referimos puede citarse a guisa de ilustracion el que
consiste en admitir que una marca difiere suficientemente de otra, cuando ninguna
confusién es posible para quienes ponen en su examen una atencion comun y
ordinaria, y que una marca no difiere suficientemente, cuando puede haber confusion
para aquellos compradores que no tengan las dos marcas ante sus 0jos"4.

3.25.- El hecho de que la Marca solicitada a registro “NEA STUDIO” tenga las
similitudes anotadas con la marca mixta “NEA” de titularidad de mi representada,
implica un medio o sistema encaminado a crear confusion respecto a los productos y
servicios de mi representada, teniendo en cuenta que son servicios de la Clase No.
35, de la Clasificacién Internacional de Niza, y si es concedido el Registro de la Marca
“NEA STUDIO” se violarian las normas relativas a la protecciéon de la Propiedad
Industrial, que conceden entre otros al titular de un registro de una Marca, el Derecho
exclusivo a usar dicha Marca o conjunto marcario y prohiben el registro de Marcas que
sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad, para
productos y servicios iguales o frente a los cuales existe conexidad competitiva.

3.26.- En otras palabras, una vez registrado la marca, el titular de ella, adquiere un
Derecho sobre la Marca que le legitima para usarla de manera exclusiva, impidiendo
gue los terceros la utilicen con el fin de designar SERVICIOS iguales o semejantes
con estrecha conexidad competitiva, como son los servicios de la clase No. 35 que
pretende identificar la marca de la solicitante y los productos de la Clase No. 14,18, 25
y los servicios de la Clase No. 35 que distingue la marca de mi representada.

3.27.- La coexistencia en el mercado de la Marca solicitada a registro, “NEA STUDIO”
de concederse éste y la Marca de mi representada, produciria confusién en el puablico
usuario, y perjudica no solo a mi Cliente, al vulnerarsele derechos legitimamente
adquiridos, sino al publico en general. De acuerdo a todo lo anterior, el posible registro
de la Marca NEA STUDIO tiene como uUnico fin el obtener un aprovechamiento
economico indebido, dada la calidad y aceptacion de los productos y servicios
producidos y prestados por mi poderdante identificados con la marca mixta “NEA”
generandose con absoluta certeza un dafio econémico, comercial a mi representada.

3.28.- La Clase que pretende Registrar la sociedad NEO EXPERIMENTAL S.A.S. es
la Clase No. 35, y el usuario, llegaria a pensar que se trata de servicios con la marca
de mi representada “NEA” donde asi las cosas, cabe reiterar que los servicios de mi
representada son confundibles con los servicios que se pretenden identificar con la
marca solicitada, desarrollandose por canales de prestacion, publicidad y divulgacion,
iguales por lo que su concurrencia en un @mbito comun habria peligro de confusién y
asociacion.

3.29.-Ademas, los canales de prestacidén de servicios, son similares, y facilmente no
son diferenciables los unos de los otros, por lo que no pueden coexistir pacificamente
en el mercado, cuando los servicios que amparan son exactamente los mismos, lo que
existiria la posibilidad de duda en el publico que los solicite. Los servicios son idénticos,
donde se puede hablar del riesgo de confusion, en virtud de que el &rea comercial es
igual o similar.

3.30.- Siendo evidente que la marca solicitada por la sociedad NEO EXPERIMENTAL
S.A.S., en la Clase No 35, se encuentra comprendida esta solicitud dentro de la
prohibicién de registro establecida en el literal a) del Articulo 136 de la Decision 486
de la Comisién de la Comunidad Andina, en atencién a que las marcas en conflicto
SON PRACTICAMENTE IGUALES Y SE DESTINAN A DISTINGUIR SERVICIOS
CONFUNDIBLES Y COMPLEMENTARIOS.
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3.31.- De esta manera, se acredité que la marca solicitada a registro “NEA STUDIO”
es similar en su aspecto gréfico, ortogréfico, fonético y conceptual con la marca mixta
“NEA” de titularidad de mi representada. Asimismo, que pretende ser registrada para
identificar los servicios que se identifican con la marca mixta “NEA” generandose
claramente riesgo de confusidn y asociacion en el publico consumidor y usuario.

3.32.- Por lo tanto, al acreditarse los dos supuestos exigidos para que opere la causal
de irregistrabilidad mencionada, se solicita comedidamente al despacho que se
declare fundada esta oposicion y se NIEGUE el Registro de la Marca “NEA STUDIO”
para distinguir servicios de la Clase No. 35 de la Clasificacién Internacional de Niza.

(..

Que, dentro del término concedido para tal efecto, NEO EXPERIMENTAL S.A.S., dio
respuesta a la oposicién argumentando:

IIl. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

De conformidad con los articulos 134 a 137 y 136 literal a) de la Decision 486 de la
Comunidad Andina, la registrabilidad de un signo se evalla considerando su
capacidad distintiva, la inexistencia de confusidn con signos previamente registrados
y el principio de especialidad marcaria. Bajo este marco, se desarrolla el andlisis
siguiente:

Existencia de derechos previos en cabeza de NEO EXPERIMENTAL S.A.S.

El registro vigente de la marca mixta “NEA NEO EXPERIMENTAL ART”, otorgado por
la misma autoridad, constituye un precedente directo y un derecho de propiedad
industrial previo y preferente sobre la denominacion “NEA”.

La Resolucion No. 4634 de 2022 establece que el signo solicitado:

“Posee la capacidad distintiva suficiente para identificar los servicios solicitados y no
se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad de los articulos 135 ni 136 de
la Decision 486 de la Comunidad Andina.”

Asimismo, la sociedad NEO EXPERIMENTAL S.A.S. ha venido utilizando de manera
publica, constante y reconocible el signo “NEA” desde el afio 2021, en actividades
relacionadas con la produccion audiovisual, artistica y la formacion en areas creativas,
circunstancia que refuerza su derecho de prioridad en el uso del signo y demuestra la
ausencia total de intencién parasitaria 0 de aprovechamiento indebido respecto de
derechos de terceros

De lo anterior se desprende que la SIC ya analiz6 y reconoci6 la distintividad del signo
“NEA” en cabeza de mi representada, descartando toda posibilidad de confusién con
otras marcas preexistentes, incluidas las del hoy opositor.

Inexistencia de riesgo de confusion o asociacion

Conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cotejo
marcario debe realizarse apreciando el signo en su conjunto y no de manera
fragmentada. En efecto, el Tribunal ha sefialado que:

“La apreciacion del riesgo de confusion debe realizarse considerando el signo en su
conjunto, atendiendo a la impresion de conjunto que produce en el consumidor medio”
(Proceso 180-1P-2006, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina)

En este caso:
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» La marca “NEA STUDIO” incorpora un elemento adicional (“STUDIQO”) que le otorga
una identidad conceptual y visual distinta.

» Los elementos gréaficos y figurativos del signo refuerzan su diferenciacion visual y
fonética.

» La denominacion “STUDIO” evoca un concepto vinculado a actividades artisticas,
creativas y audiovisuales, ajeno al ambito de los productos (clases 14, 18 y 25) y
servicios (clase 35) del opositor.

» Cabe resaltar que, si bien el opositor invoca la existencia de una supuesta “familia
de marcas” con la denominacion “NEA”, no acredita un uso intensivo, continuo ni
reconocido por el publico consumidor que justifique otorgarle una proteccion reforzada.
Por tanto, no puede oponerse validamente al desarrollo natural de la linea marcaria
“NEA” en cabeza de la solicitante, quien ostenta derechos previos y un uso legitimo
en el mercado.

Por tanto, no existe riesgo de confusion directa ni indirecta, ni riesgo de asociacion
respecto del origen empresarial.

Diferencia de clases y ausencia de conexidad competitiva

El signo solicitado “NEA STUDIQ” identifica servicios de la Clase 35,41 y 42 (servicios
de publicidad y gestion de negocios comerciales; educacion, formacion y actividades
culturales; disefio, desarrollo y produccion audiovisual y artistica).

Las marcas del opositor LA NEA S.A.S. distinguen productos en las clases 14, 18 y
25, y servicios en la clase 35, relacionados con la comercializacion de prendas o
accesorios.

De acuerdo con la doctrina del Tribunal Andino (Proceso 70-IP-2008), la conexidad
competitiva requiere coincidencia en canales de comercializacion, finalidad, publico
objetivo y medios de promocion, elementos que en este caso no concurren.

Los servicios de mi representada se desarrollan en el &mbito audiovisual, educativo y
de produccion artistica, totalmente ajeno a la actividad comercial y de moda del
opositor.

Comparacion visual y conceptual de los signos en conflicto

La nueva marca solicitada, “NEA STUDIO”, presenta una composicion mixta
conformada por un logotipo y un isotipo, lo que en conjunto constituye un imagotipo.

* Logotipo: representacion tipogréfica del nombre de la marca.

* Isotipo: elemento grafico o simbolo que identifica visualmente sin necesidad de texto.
* Imagotipo: combinacién articulada de ambos, donde texto e imagen pueden funcionar
de manera conjunta o independiente.

En este caso, el signo “NEA STUDIO” integra una parte denominativa acompafada de
un elemento grafico circular con doble anillo y un simbolo central, configurando un
disefio mixto con identidad propia y estructura visual equilibrada. Por su parte, el signo
“NEA” se limita a la representacion tipografica del término, sin acompafiamiento grafico
adicional. Esta diferencia en la construccién visual y conceptual genera una distincion
clara en la percepcién del consumidor, tanto en su forma como en la composicién y el
impacto comunicativo que proyecta cada signo. En consecuencia, la combinacion de
elementos gréaficos y denominativos en la marca solicitada refuerza su caracter
distintivo y reduce la posibilidad de confusion, al presentar un conjunto visual con
identidad propia dentro de su categoria de servicios.

Marca registrada por NEO EXPERIMENTAL S.A.S. (“NEA NEO EXPERIMENTAL
ART”): de composicion mixta, con estructura artistica, letras estilizadas y
acompafiamiento gréafico que refuerza su caracter distintivo
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Marca solicitada (“NEA STUDIO”): integra el elemento denominativo “NEA” seguido
del término “STUDIO”, que introduce una idea conceptual diferente, relacionada con
la creacion, arte y produccion audiovisual.

Marca opositora (“NEA”): signo simple, compuesto Unicamente por la denominacion
“NEA” en tipografia basica y sin elementos graficos diferenciadores.

Al observarlas de manera sucesiva y global, se evidencia que las tres marcas poseen
rasgos claramente diferenciables en su disefo, estructura y composiciéon visual. El
publico consumidor percibe cada una como proveniente de origenes empresariales
distintos, sin posibilidad de confusién o asociacién.

Ademds, desde el afio 2022, ambas marcas han coexistido pacificamente en el
mercado nacional, sin que se haya generado evidencia alguna de confusién o
asociacion por parte del publico consumidor. Este hecho demuestra que su
convivencia es perfectamente posible, conforme a lo dispuesto en el articulo 136 literal
a) de la Decision 486 de la Comunidad Andina y a la jurisprudencia 144-1P-2020 del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que ha sefalado:

“La coexistencia pacifica y prolongada de signos en el mercado constituye un
elemento relevante para descartar la existencia de riesgo de confusién” (Proceso 144-
IP-2020, TJCA).

Existencia de marca previamente registrada y coherencia en la linea marcaria de NEO
EXPERIMENTAL S.A.S.

Mi representada NEO EXPERIMENTAL S.A.S. es titular de la marca mixta “NEA NEO
EXPERIMENTAL ART”, concedida mediante Resolucién No. 4634 del 8 de febrero de
2022, dentro del expediente SD2021/0061451, para distinguir servicios comprendidos
en las Clases 35 y 42 de la Clasificacion Internacional de Niza.

Dicha marca se encuentra vigente y fue otorgada sin que se presentaran oposiciones,
lo que demuestra que la autoridad ya reconocid la legitimidad, originalidad y
distintividad del signo “NEA” en cabeza de la solicitante.

En consecuencia, el signo actualmente en tramite, “NEA STUDIO", no constituye una
apropiacion indebida ni una imitacién de marcas ajenas, sino una evolucion natural y
coherente del portafolio marcario de la sociedad, dentro de su misma linea creativa y
conceptual, vinculada a la produccién audiovisual, artistica y educativa.

La coincidencia parcial en el elemento denominativo “NEA” no genera riesgo de
confusién, toda vez que se trata de signos pertenecientes al mismo titular y dirigidos a
fortalecer una familia de marcas propias, amparadas bajo un mismo concepto de
identidad creativa.

En virtud del principio de especialidad marcaria, la SIC ha reconocido previamente la
aptitud distintiva del signo “NEA" a favor de NEO EXPERIMENTAL S.A.S., motivo por
el cual debe mantenerse la coherencia administrativa al momento de resolver el
presente expediente.

Precedente administrativo favorable y principio de igualdad

El registro previo concedido a NEO EXPERIMENTAL S.A.S. sobre la marca “NEA NEO
EXPERIMENTAL ART" demuestra que el signo cumple plenamente con los requisitos
de registrabilidad y distintividad establecidos en los articulos 134 a 137 de la Decision
486.

la solicitante ha usado publicamente el signo “NEA” desde 8 de febrero de 2021, en
actividades relacionadas con produccion audiovisual y formacion artistica, lo que
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refuerza su derecho de prioridad y la ausencia de intencion parasitaria.

En virtud del principio de igualdad y seguridad juridica administrativa, la
Superintendencia debe mantener criterio uniforme respecto de signos compuestos por
la misma denominacién en cabeza del mismo titular, especialmente cuando no existe
evidencia de confusion en el mercado.

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 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.

Causales de irregistrabilidad en estudio
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 0 se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, 0 para productos o servicios
respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusion o de
asociacion.

Concepto de lanorma

De acuerdo con la disposicion andina citada, para que el registro de una marca sea negado
se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo
solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero?, esto es, que
sea una reproduccion exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciacion entre los
dos, 0 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 registrada3.

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

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

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

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

3 A tal efecto, el Tribunal ha recogido a través de la interpretacién Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes
criterios que acreditan por si mismos la existencia de relacion, vinculacion o conexion entre productos y/o servicios:

a) El grado de sustitucion (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexion cuando los productos (o

servicios) en cuestion resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podria decidir adquirir uno u otro sin
problema alguno, al ser intercambiables entre si. La sustitucion se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio
de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se
tiene en consideracién el precio de dichos bienes o servicios, sus caracteristicas, su finalidad, los canales de aprovisionamiento
o de distribuciéon o de comercializacion, etc.
La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio)
es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad.
A modo de ejemplo, tratandose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anis, el cedron, la manzanilla, etc., suelen
ser productos sustitutos entre si.
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Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relacion de los signos y de
los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo
de confusién o de asociacion, 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
gue la marca sea registrable.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

El signo solicitado es:

Signo solicitado

(Mixto)

El cual pretende identificar los siguientes servicios de la Clasificacion Internacional de Niza:

(35) Realizacion de estudios de marketing y analisis de mercado; realizacion de estudios e
investigaciones de marketing; servicios de agencias de marketing; servicios de agencias de
publicidad especializadas en estrategias de marketing para promover los negocios; servicios
de analisis de marketing; servicios de anuncios publicitarios, marketing y publicidad;
servicios de asesoramiento en marketing; servicios de marketing en forma de promocion de
bienes de terceros por parte de los embajadores de marcas; servicios de marketing en
medios sociales; servicios de marketing en redes sociales; servicios de marketing
promocional; servicios de marketing promocional mediante soportes audiovisuales; servicios
de marketing, publicidad y promocion; servicios de promocion y marketing; servicios de
publicidad, marketing y promocion; servicios de publicidad, promocion y marketing; servicios
de publicidad y de marketing; servicios de publicidad y marketing; servicios de publicidad y
marketing en linea; servicios de publicidad y marketing prestados a través de los medios
sociales; servicios de publicidad y marketing prestados por medios sociales; servicios de
realizacion de estudios de marketing; servicios de una agencia de marketing; servicios
promocionales, de marketing y publicidad; actividades colectivas de publicidad y de
marketing; asesoramiento comercial sobre publicidad; asesoramiento en materia de
publicidad; asesoramiento en materia de publicidad y de negocios; consultoria empresarial
sobre publicidad; consultoria en publicidad; consultoria en publicidad y marketing;
preparacion de presentaciones audiovisuales para su uso en publicidad; produccion de
publicidad para television; produccion de publicidad televisiva; promocion [publicidad] de

b) Lacomplementariedad entre si de los productos o servicios. Existe conexién cuando el consumo de un producto genera la
necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Asi, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta
complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios.

Asi, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentifrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un
ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de ensefianza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe
conexion cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podria asumir como razonable que los productos o
servicios en cuestion provienen del mismo empresario.

Asi, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.
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actividades comerciales; promocion [publicidad] de conciertos; publicidad a través de redes
de telefonia movil; publicidad a través de redes de teléfonos celulares; publicidad a través
de redes de teléfonos moviles; publicidad a través de redes de teléfonos portatiles; publicidad
a través de todo tipo de medios de comunicacion publicos; publicidad a través de todos los
medios publicos de comunicacion; publicidad comercial, especialmente en el campo de las
redes telematicas y telefénicas; publicidad de marketing directo; promocion de disefios de
terceros por medio de la facilitacion de portfolios en linea a través de un sitio web; promocion
de disefios de terceros mediante el suministro de carteras en linea por sitios web; redisefio
de procesos de negocios; servicios de venta mayorista de contenidos grabados; servicios
de venta mayorista en relacion con contenidos grabados; servicios de venta minorista de
contenidos grabados; servicios de venta minorista en relacion con contenidos grabados;
servicios de venta minorista y mayorista de contenidos digitales descargables, contenidos
multimedia descargables.

(41) Educacion en el ambito de la informatica mediante videoconferencias; educacion en el
ambito del arte mediante videoconferencias; publicacion multimedia de videojuegos;
publicacion multimedia en materia de software de videojuegos; servicios de edicion de audio
y video; servicios de edicion [montaje] de audio y video; servicios de montaje de audio y
video; suministro de informacion en linea sobre educacion; suministro de informacion sobre
educacion continua por internet; suministro de informaciéon sobre educacion en linea;
organizacion y direccion de conferencias educacionales; servicios de juegos prestados
mediante comunicaciones desde terminales informaticos o teléfonos moviles; servicios de
juegos prestados mediante comunicaciones desde terminales informaticos o teléfonos
portatiles; suministro de formacion en programas informéaticos; suministro de informacion en
linea en materia de entretenimiento de juegos informaticos; suministro de informacion en
linea sobre juegos informéticos y mejoras informaticas para juegos; suministro de juegos
informaticos en linea; alquiler de equipos e instalaciones audiovisuales y fotograficas;
produccion audiovisual; produccion de peliculas, audiovisuales y programas de television;
produccion de peliculas, programas audiovisuales y de television; servicios de edicién de
postproduccion en el ambito de los programas audiovisuales; servicios de edicion y ediciéon
de postproduccion en el @mbito de los videos, programas audiovisuales y peliculas; servicios
de entretenimiento en cuanto espectaculos audiovisuales en directo; servicios de grabacion
audiovisual.

(42) Desarrollo de hardware para videojuegos; desarrollo de juegos informaticos y
videojuegos; desarrollo de software de videojuegos; desarrollo de software para
videojuegos; desarrollo de videojuegos; desarrollo de videojuegos y juegos de
computadoras; desarrollo de videojuegos y juegos de ordenador; desarrollo de videojuegos
y juegos informéaticos; disefio de software de videojuegos; disefio y desarrollo de software
de videojuegos; programacion de videojuegos; servicios de desarrollo de videojuegos;
programacion de software educacional; disefio grafico por computador para video mapping;
disefio grafico por computadora; disefio grafico por computadora para proyecciones de video
mapping; disefio grafico por computadora para video mapping; disefio gréafico por ordenador;
disefio grafico por ordenador para proyecciones de video mapping; disefio grafico por
ordenador para video mapping; disefio industrial; disefio industrial artistico; disefio industrial
asistido por ordenador; disefio industrial de teléfonos celulares; disefio industrial de teléfonos
moéviles; disefio industrial de teléfonos portatiles; disefio industrial y de artes gréaficas; disefio,
instalacion, actualizacion y mantenimiento de software informatico; disefio, mantenimiento,
alquiler y actualizacion de software; disefio, mantenimiento, alquiler y actualizacion de
software de computador; disefio, mantenimiento, alquiler y actualizacién de software de
computadora; disefio, mantenimiento, alquiler y actualizacién de software de ordenador;
disefio, mantenimiento y actualizacion de software; disefio personalizado de hardware;
disefio personalizado de hardware y software; servicios informéticos, a saber, creacion de
indices de informacién, sitios web y recursos basados en redes informaticas; suministro de
software informatico no descargable para uso en la creacién de modelos en el ambito de la
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informatica de alto rendimiento; suministro de uso temporal de programas informaticos no
descargables para la creacion de redes; suministro de uso temporal de programas
informaticos no descargables para la creacion de redes sociales; suministro del uso temporal
de software no descargable para su uso en la creacion y publicacion de diarios y blogs en
linea; suministro del uso temporal de software no descargable para uso en la creacion y
publicacion de diarios y blogs en linea; actualizacion de programas informaticos;
actualizacion de software en relacion con la seguridad informatica y la prevencion de riesgos
informaticos; actualizacion de software relacionado con la seguridad y la prevencion de
riesgos informaticos; actualizacion y desarrollo de programas informaticos; actualizacion y
modernizacion de software informatico; alojamiento de informacion, datos, archivos y
aplicaciones informaticos; alojamiento de plataformas de software informatico para la
colaboracién profesional basada en la realidad virtual; alojamiento de sitios informaticos
(sitios web) de terceros; alojamiento de sitios informaticos [sitios web] para la movilidad como
servicio; alquiler de aparatos informaticos; alquiler de equipos informaticos; alquiler de
firmware informatico; alquiler de software informatico para desarrollar juegos informaticos;
alquiler de software informéatico para la recopilacion, el analisis y la organizacion de datos en
el ambito del aprendizaje profundo; alquiler de software informatico y maquinas de
procesamiento de datos; alquiler de software operativo para redes y servidores informaticos;
disefio y desarrollo de soportes de sonido e imagenes digitales; disefio y desarrollo de
tarjetas de felicitacidn electronicas; disefio y desarrollo personalizados de software
informatico; suministro de sistemas informaticos virtuales y entornos informéaticos virtuales
para la informatica en la nube; test de sistemas de seguridad; tests de rendimiento de los
sistemas operativos informaticos; trazabilidad de procesos y sistemas de produccion con
fines de control de calidad; programacion de software operativo para redes y servidores
informaticos; programacion de software operativo para utilizar redes de computacion en
nube y acceder a las mismas; programacion de software operativo para utilizar redes
informéticas en nube y acceder a las mismas; pruebas de rendimiento de los sistemas
operativos informaticos; puesta a disposicion temporal de software operativo no descargable
en linea para utilizar redes informéticas en nube y acceder a las mismas; servicios de
ingenieria en el &mbito de la reduccion de los costes operativos de la maquinaria industrial;
servicios de utilizacién temporal de software operativo no descargable en linea para redes y
servidores informaticos; autenticacion de ilustraciones; autentificacion de ilustraciones;
disefio de ilustraciones graficas; servicios de autenticacion de ilustraciones; servicios de
autentificacion de ilustraciones; servicios de disefio de ilustraciones; servicios de disefio de
ilustraciones gréficas.

Andlisis de la causal de irreqgistrabilidad establecida en el literal a) del articulo 136 de
la Decision 486

Confundibilidad con marcas previamente registradas:

Las marcas opositoras son la siguientes:

Tipo Signo Titular Expediente | Niza | Clase | Tramite | Estado | Vigencia
Mixta NEA LA NEA S.A.S | SD2022/0125135 11 18, 25, Marca Registrada 30 may.
35 2033
Mixta NEA LA NEA S.A'S | SD2022/0080891 | 11 14,25 Marca | Registrada 10 feb.
2033

Familia de marcas

La sociedad opositora LA NEA S.A.S, no ha incluido de forma reiterada el conjunto NEA en
signos distintivos de su titularidad, por lo que no estamos en presencia de una familia de
marcas. Esta se comprende como la estrategia de mercadeo consistente en identificar con
una serie de marcas que comparten un elemento comun en un conjunto de productos y
servicios con finalidades similares o afines. Las marcas escogidas se caracterizan por
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incorporar un elemento comun que genera en el consumidor una relacion inmediata entre
los productos o servicios y la empresa que los produce u ofrece. Se advierte que la familia
de marcas se caracteriza por alcanzar una gran distintividad en el mercado, pues cada vez
gue se introduce una nueva marca existe en la memoria del consumidor el recuerdo de la
anterior.

La proteccion que amerita una familia de marcas debe ser mas rigurosa, por cuanto esta de
por medio el interés del consumidor, quien al estar familiarizado con una serie de marcas
gue comparten un término comuan, y que provienen de un mismo productor, asumira que
cualquier marca con ese mismo vocablo para productos similares o relacionados, tiene el
mismo origen empresarial. De igual forma, la familia de marcas se caracteriza por tener una
calidad especial que le es uniforme a los productos y servicios que identifica, por tanto, la
proteccion de uso exclusivo que le debe corresponder al titular de la familia de marcas, en
relacion con el radical caracteristico, beneficia al consumidor que adquiere el producto por
la calidad que ya conoce.

En este sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado al
respecto, indicando que:

“En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas
gue posean un rasgo distintivo comdn. Si este elemento comudn figura en la
denominacion, sera, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante
comun hara que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresion general
comun, toda vez gue inducira a los consumidores a asociarlas entre si y a pensar que
los productos a que se refieren participan de un origen comun. Dado que el elemento
dominante comun obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de
marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde
figura el citado elemento comin constituye objeto de una marca que pertenece a
determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, en caso de corresponder
a distinto titular, podria inducir a confusion™.

Asi las cosas, es claro que no estamos frente a un caso de familia de marcas y por esta
razén la misma no debe gozar de una proteccién especial, con el fin de proteger al titular de
esta y a los consumidores.

Facultad oficiosa de la Administracion

La Oficina Nacional Competente tiene la obligacién de efectuar el examen de registrabilidad
del signo solicitado en registro frente a todos los antecedentes existentes y frente a todas las
causales de irregistrabilidad previstas en la Decision 486 del 2000.

Conforme lo anterior esta Direccion en cumplimiento de sus deberes legales, encuentra que
el siguiente registro marcario debera ser tenido en cuenta para la adopcién de la decisiéon de
fondo en el caso de la referencia.

Visto el Registro de Propiedad Industrial, se encontré la siguiente informacion relevante para
el presente examen de registrabilidad:

Tipo Sigho Titular Expediente | Niza | Clase | Tramite | Estado | Vigencia
Mixta NEA, ANGELICA SD2023/0033040 11 41 Marca Registrada 04 sept.
PARCHESE CIFUENTES 2034
JARAMILLO

Los signos comparados son los siguientes:

4 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretacion Prejudicial. Proceso 187-IP-2020
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Signo solicitado

(Mixto)

El signo solicitado consiste en una marca mixta, compuesta por un elemento denominativo
y un elemento figurativo. En su parte denominativa, incorpora la expresion “NEA”, ubicada
en la parte superior, y el término “STUDIO”, dispuesto en la parte inferior, ambos en letras
mayusculas y color blanco. En su parte figurativa, el signo presenta un disefio central
conformado por una figura circular compuesta por dos évalos centrados, dentro de los cuales
se ubica un simbolo central de cuatro puntas redondeadas, similar a una estrella.

Sigho opositor

(Mixto)

El primer signo opositor consiste en una marca denominativa estilizada compuesta
Unicamente por la expresion “NEA” en letras mayusculas. Las letras presentan un disefio
tipografico grueso, en color negro. La letra “E”, cuya configuracion grafica se integra
visualmente con la “N” y la “A”, genera un bloque contindo.

Signo opositor

(Mixto)

El segundo signo opositor corresponde a una marca mixta, integrada por un elemento
denominativo y un elemento figurativo de alta carga visual. En su parte figurativa, el signo
presenta la imagen de una calavera en tonos claros, con detalles en negro, que incluye
elementos decorativos como una cadena metalica. La calavera se encuentra sobre un fondo
con manchas de colores, en verde y fucsia. En la parte superior de la calavera aparece la
expresion “NEA”, en letras negras, al interior del disefio grafico.
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Antecedente

nea,

parchese.

(Mixto)

El antecedente hallado de oficio consiste en una marca mixta, integrada por un elemento
denominativo dispuesto sobre fondo de color parpura. La expresion de mayor tamafo es
“PARCHESE.”, escrita en letras mintsculas de color amarillo, con tilde en la letra “4” y punto
final. En la parte superior derecha aparece la expresion “NEA,” también en minusculas,
seguida de coma. Concurre contraste entre el fondo puarpura y la tipografia amarilla.

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparaciéon de marcas

Criterios de conexidad de los productos o servicios

El juez consultante debera analizar, en relacién con los productos, la conexidad competitiva
interna existente entre estos 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 sustanciales para definir el tema para la conexion
competitiva:

a) El grado de sustitucion (intercambiabilidad) entre los productos o
servicios. Existe conexion cuando los productos (o servicios) en cuestién
resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podria
decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre si.
La sustitucion se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio
de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar
la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideracion el precio
de dichos bienes o servicios, sus caracteristicas, su finalidad, los canales de
aprovisionamiento o de distribucidn o de comercializacion, etc.

La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la
perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro
producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro
con relativa facilidad.

b) La complementariedad entre si de los productos o servicios. Existe
conexién cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir
otro, pues este es complementario del primero. Asi, el uso de un producto
supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también
entre productos y servicios.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen
del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexion cuando el consumidor,
considerando la realidad del mercado, podria asumir como razonable que los
productos o servicios en cuestidén provienen del mismo empresario.

5TJCA, Proceso No. 100-IP. 2018
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Asi, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también
expende agua embotellada.

Por si mismos, estos criterios permiten acreditar la existencia de conexidad competitiva
entre productos y servicios, mientras que los criterios de pertenencia a una misma clase,
los canales de aprovisionamiento, distribucién o de comercializacion, asi como los medios
de publicidad empleados en su difusién, la tecnologia empleado, la finalidad o funcién, el
mismo género 0 una misma naturaleza, considerados aisladamente no permiten llegar al
establecimiento de la relacion, sino que habrdn de ser considerados en conjunto con
aquéllos que han sido considerados como intrinsecos.

Andlisis de la conexion competitiva frente a las marcas opositoras y hallada de oficio

Esta Direccidon en primer lugar considera pertinente efectuar la comparacion de los
productos y servicios que cada uno de los signos identifican y, en caso de determinarse
la identidad o relacion entre estos, se procedera a efectuar la comparacion entre el signo
solicitado y la marca fundamento de oposicion, a fin de determinar la existencia de riesgo
de confusion entre los signos, pues, nada obsta para que coexistan dos signos similares
o incluso idénticos, si los servicios por ellos amparados no son susceptibles de causar
riesgo de confusidn o de asociacion.

El signo solicitado pretende distinguir:

(35) Realizacion de estudios de marketing y analisis de mercado; realizacion de estudios e
investigaciones de marketing; servicios de agencias de marketing; servicios de agencias de
publicidad especializadas en estrategias de marketing para promover los negocios; servicios
de analisis de marketing; servicios de anuncios publicitarios, marketing y publicidad;
servicios de asesoramiento en marketing; servicios de marketing en forma de promocion de
bienes de terceros por parte de los embajadores de marcas; servicios de marketing en
medios sociales; servicios de marketing en redes sociales; servicios de marketing
promocional; servicios de marketing promocional mediante soportes audiovisuales; servicios
de marketing, publicidad y promocion; servicios de promocion y marketing; servicios de
publicidad, marketing y promocion; servicios de publicidad, promocion y marketing; servicios
de publicidad y de marketing; servicios de publicidad y marketing; servicios de publicidad y
marketing en linea; servicios de publicidad y marketing prestados a través de los medios
sociales; servicios de publicidad y marketing prestados por medios sociales; servicios de
realizacion de estudios de marketing; servicios de una agencia de marketing; servicios
promocionales, de marketing y publicidad; actividades colectivas de publicidad y de
marketing; asesoramiento comercial sobre publicidad; asesoramiento en materia de
publicidad; asesoramiento en materia de publicidad y de negocios; consultoria empresarial
sobre publicidad; consultoria en publicidad; consultoria en publicidad y marketing;
preparacion de presentaciones audiovisuales para su uso en publicidad; produccion de
publicidad para television; produccion de publicidad televisiva; promocion [publicidad] de
actividades comerciales; promocion [publicidad] de conciertos; publicidad a través de redes
de telefonia mévil; publicidad a través de redes de teléfonos celulares; publicidad a través
de redes de teléfonos moviles; publicidad a través de redes de teléfonos portatiles; publicidad
a través de todo tipo de medios de comunicacion publicos; publicidad a través de todos los
medios publicos de comunicacion; publicidad comercial, especialmente en el campo de las
redes telematicas y telefénicas; publicidad de marketing directo; promocion de disefios de
terceros por medio de la facilitacion de portfolios en linea a través de un sitio web; promocion
de disefios de terceros mediante el suministro de carteras en linea por sitios web; redisefio
de procesos de negocios; servicios de venta mayorista de contenidos grabados; servicios
de venta mayorista en relacion con contenidos grabados; servicios de venta minorista de
contenidos grabados; servicios de venta minorista en relacion con contenidos grabados;
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servicios de venta minorista y mayorista de contenidos digitales descargables, contenidos
multimedia descargables.

(41) Educacioén en el ambito de la informatica mediante videoconferencias; educacion en el
ambito del arte mediante videoconferencias; publicacion multimedia de videojuegos;
publicacion multimedia en materia de software de videojuegos; servicios de edicion de audio
y video; servicios de edicion [montaje] de audio y video; servicios de montaje de audio y
video; suministro de informacion en linea sobre educacion; suministro de informacién sobre
educacion continua por internet; suministro de informacion sobre educacion en linea;
organizacion y direccion de conferencias educacionales; servicios de juegos prestados
mediante comunicaciones desde terminales informaticos o teléfonos moviles; servicios de
juegos prestados mediante comunicaciones desde terminales informaticos o teléfonos
portatiles; suministro de formacion en programas informaticos; suministro de informacion en
linea en materia de entretenimiento de juegos informaticos; suministro de informacién en
linea sobre juegos informaticos y mejoras informaticas para juegos; suministro de juegos
informaticos en linea; alquiler de equipos e instalaciones audiovisuales y fotograficas;
produccion audiovisual; produccion de peliculas, audiovisuales y programas de television;
produccion de peliculas, programas audiovisuales y de television; servicios de edicion de
postproduccion en el ambito de los programas audiovisuales; servicios de edicion y edicion
de postproduccién en el &mbito de los videos, programas audiovisuales y peliculas; servicios
de entretenimiento en cuanto espectaculos audiovisuales en directo; servicios de grabacion
audiovisual.

(42) Desarrollo de hardware para videojuegos; desarrollo de juegos informaticos vy
videojuegos; desarrollo de software de videojuegos; desarrollo de software para
videojuegos; desarrollo de videojuegos; desarrollo de videojuegos y juegos de
computadoras; desarrollo de videojuegos y juegos de ordenador; desarrollo de videojuegos
y juegos informéaticos; disefio de software de videojuegos; disefio y desarrollo de software
de videojuegos; programacion de videojuegos; servicios de desarrollo de videojuegos;
programacion de software educacional; disefio grafico por computador para video mapping;
disefio grafico por computadora; disefio grafico por computadora para proyecciones de video
mapping; disefio grafico por computadora para video mapping; disefio gréafico por ordenador;
disefio grafico por ordenador para proyecciones de video mapping; disefio gréafico por
ordenador para video mapping; disefio industrial; disefio industrial artistico; disefio industrial
asistido por ordenador; disefio industrial de teléfonos celulares; disefio industrial de teléfonos
moviles; disefio industrial de teléfonos portétiles; disefio industrial y de artes graficas; disefio,
instalacion, actualizacion y mantenimiento de software informatico; disefio, mantenimiento,
alquiler y actualizacion de software; disefio, mantenimiento, alquiler y actualizacién de
software de computador; disefio, mantenimiento, alquiler y actualizacién de software de
computadora; disefio, mantenimiento, alquiler y actualizacién de software de ordenador;
disefio, mantenimiento y actualizacion de software; disefio personalizado de hardware;
disefio personalizado de hardware y software; servicios informaticos, a saber, creacion de
indices de informacion, sitios web y recursos basados en redes informaticas; suministro de
software informatico no descargable para uso en la creacion de modelos en el &mbito de la
informética de alto rendimiento; suministro de uso temporal de programas informaticos no
descargables para la creacién de redes; suministro de uso temporal de programas
informéticos no descargables para la creacion de redes sociales; suministro del uso temporal
de software no descargable para su uso en la creacion y publicacion de diarios y blogs en
linea; suministro del uso temporal de software no descargable para uso en la creacion y
publicacion de diarios y blogs en linea; actualizacion de programas informaticos;
actualizacién de software en relaciéon con la seguridad informatica y la prevencion de riesgos
informaticos; actualizacion de software relacionado con la seguridad y la prevencion de
riesgos informaticos; actualizacion y desarrollo de programas informaticos; actualizacion y
modernizacion de software informatico; alojamiento de informacion, datos, archivos y
aplicaciones informéticos; alojamiento de plataformas de software informético para la
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colaboracion profesional basada en la realidad virtual; alojamiento de sitios informaticos
(sitios web) de terceros; alojamiento de sitios informaticos [sitios web] para la movilidad como
servicio; alquiler de aparatos informaticos; alquiler de equipos informaticos; alquiler de
firmware informatico; alquiler de software informatico para desarrollar juegos informaticos;
alquiler de software informatico para la recopilacion, el analisis y la organizacion de datos en
el d&mbito del aprendizaje profundo; alquiler de software informético y maquinas de
procesamiento de datos; alquiler de software operativo para redes y servidores informaticos;
disefio y desarrollo de soportes de sonido e imagenes digitales; disefio y desarrollo de
tarjetas de felicitacion electronicas; disefio y desarrollo personalizados de software
informatico; suministro de sistemas informaticos virtuales y entornos informaticos virtuales
para la informatica en la nube; test de sistemas de seguridad; tests de rendimiento de los
sistemas operativos informaticos; trazabilidad de procesos y sistemas de produccién con
fines de control de calidad; programacion de software operativo para redes y servidores
informaticos; programacion de software operativo para utilizar redes de computacion en
nube y acceder a las mismas; programacion de software operativo para utilizar redes
informaticas en nube y acceder a las mismas; pruebas de rendimiento de los sistemas
operativos informaticos; puesta a disposicion temporal de software operativo no descargable
en linea para utilizar redes informaticas en nube y acceder a las mismas; servicios de
ingenieria en el ambito de la reduccion de los costes operativos de la maquinaria industrial;
servicios de utilizacion temporal de software operativo no descargable en linea para redes y
servidores informaticos; autenticacion de ilustraciones; autentificacion de ilustraciones;
disefio de ilustraciones gréficas; servicios de autenticacion de ilustraciones; servicios de
autentificacion de ilustraciones; servicios de disefio de ilustraciones; servicios de disefio de
ilustraciones graficas.

Los signos antecedentes identifican:
Expedientes Producto y servicios

SD2022/0080891 (14): JOYERIA, BISUTERIA, PIEDRAS PRECIOSAS; RELOJERIA
(ACCESORIOS PARA MASCULINO Y FEMENINO TALES COMO
ANILLOS, PULSERAS, COLLARES, ACCESORIOS PARA EL
CABELLO, ACCESORIOS PARA BRAZOS Y PIERNAS, ENTRE
OTROS).

(25): VESTIDOS, TALES COMO ROPA EXTERIOR FEMENINA
(BLUSAS, CHAQUETERIA, FALDAS, PANALONES, LEGGINGS,
ROPA INTERIOR, VESTIDOS DE BANO, ESTRE OTROS). ROPA
EXTERIOR MASCULINA TALES COMO CAMISAS, CAMISETAS,
PANTALONES, CHAQUETERIA, ROPA INTERIOR Y TRAJES DE
BANO ENTRE OTROS. CALZADO MASCULINO Y FEMENINO
TALES COMO TENNIS, ZAPATILLAS, BOTAS, SNEAKES.
SOMBRERERIA MASCULINA Y FEMENINA

SD2022/0125135 (18): Cuero y cuero de imitacién; paraguas y sombrillas; bastones;
fustas, arneses y articulos de guarnicioneria; collares, correas y ropa
para animales; articulos de equipaje y bolsas de transporte;
billeteras; bolsas; bolsas de campamento; bolsas de deporte; bolsas
de gimnasia; bolsas de herramientas vacias; bolsas de malla; bolsas
de lona para la compra; bolsas de playa; bolsas de recreo; bolsas de
transporte; bolsas de viaje; bolsas multiusos con asas; bolsas
multiusos con ruedas; bolsas, maletas y billeteras de cuero; bolsas
para cosméticos, vacias; bolsas para la ropa; bolsas para libros;
bolsas para maquillaje; bolsas pequefias de cuero; bolsas rifioneras;
bolsillos para caballeros; bolsos blandos; bolsos con ruedas; bolsos
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de avion; bolsos de cuero; bolsos de cuero sintético; bolsos de fin de
semana; bolsos de deporte multiusos; bolsos de mano; bolsos de
mano de cuero; bolsos de noche; bolsos de punto; bolsos militares;
bolsos para hombres; carteras de cuero para tarjetas; carteras de
metales preciosos; carteras para tarjetas [articulos de
marroquineria]; equipajes; equipaje de mano; equipaje de viaje;
estuches para documentos; estuches para llaves; fundas para
camisas; fundas de paraguas; fundas para sombrillas; fundas para
vestidos; maletas; maletas con estantes incorporados; maletas de
cuero; maletas de cuero sintético; maletas de cuero de imitacion;
maletas de fin de semana; maletas de mano; maletas de ruedas;
maletas de transporte; maletas de viaje; maletines de cuero;
maletines de maquillaje, vacios; mochilas; mochilas con ruedas;
mochilas de deporte; mochilas de montafiismo; mochilas de paseo;
mochilas de senderismo; mochilas escolares; monederos;
monederos de metales preciosos; morrales; morrales comederos;
morrales de caza, rifioneras; tarjeteros [carteras]; tarjeteros de cuero
de imitacion; tarjeteros en cuanto carteras.

(25): Vestuario, calzado y sombrereria; abrigos; abrigos acolchados;
abrigos de algodon; abrigos de caballero; abrigos de cola; abrigos de
invierno; abrigos de plumas; abrigos de sefiora; antifaces para
dormir; articulos de sombrereria para bebés; articulos de sombrereria
para nifios; articulos de sombrereria para ocio; baberos con mangas
gue no sean de papel; baberos de silicona para bebés; baberos de
tela; babuchas; babuchas de cuero; bailarinas [zapatos planos];
bafiadores de dos piezas; bafiadores ajustados que tienen copas de
sujetador; bandanas de ciclismo; bandas abdominales para
embarazadas [prendas de vestir]; batas para estar en casa;
bermudas; bermudas [prendas de vestir]; biquinis; blazers; blazers
[ropa de negocios]; blusas; blusas camiseras; blusas de manga corta;
blusas de manga larga; blusones; bodis; bodis para adultos; bodis
para nifios; bodys para bebés; boinas; bombachos; botas; botas de
agua para niflos; botas de caballero; botas de caucho; botas de
deporte; botas de fatbol; botas de goma; botas de invierno; botas de
lluvia; botas de media cafia; botas de montar; botas de nifio; botas
de pesca; botas de polo; botas de rugby; botas de trabajo; botas de
soldado; botas para el desierto; botas para la nieve; botas para nifios;
botas y botines de sefiora; botas y zapatos; botines; béxer slips;
bragas; bragas para bebés; bragas short; bufandas en cuanto
cubrecuellos; bufandas de seda; burkas; calcetines; calzado; calzado
de lluvia; calzado de montafna; calzado de escalada; calzado de
béisbol; calzado de boxeo; calzado de ciclismo; calzado de baile;
calzado para bebés; calzado para caballeros; calzado para nifios;
calzado para sefiora; calzoncillos béxer; camisas de caza; camisas;
camisas-chaquetas; camisas de hombre; camisas de sport; camisas
de vestir; camisas para adultos; camisas para nifios; camisas para
sefiora; camisas para trajes; camisetas con dibujos; camisetas con
logotipos de disefio; camisolas; capas para la lluvia; capuchas;
chalecos; chales; chancletas; chaquetas; chaquetas acolchadas;
chaquetas cortaviento; chaquetas de algoddén; chaquetas de lluvia;
chaquetas de lana; chaquetas de manga corta; chaquetas de manga
larga; chaquetas de motociclista; chaquetas de plumas; chaquetas
deportivas; chaquetas de seda; chaquetas de traje; chaquetas de
sport; chaquetas largas; chaquetas ligeras; chaquetas reversibles;
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chaquetas reflectantes; cinturones de cuero [prendas de vestir];
cinturones de cuero para prendas de vestir; cinturones de cuero o
piel; combinaciones [ropa interior]; conjuntos de jersey y chaqueta;
conjuntos de tenis; conjuntos de short y camiseta; corbatas;
cubrecuellos; cuellos; cuellos para vestidos; deportivas [calzado];
deportivas [zapatillas]; esmoéquines; faldas; faldas de deporte; faldas
short; gabanes; gorras; gorras con visera; gorras de béisbol; gorras
de carnaval; gorras de ciclismo; gorras de deporte; gorras de fieltro;
gorras de golf; gorras de lana; gorras de punto; gorros; gorros con
nudo para bebés; gorros de bafio; guantes de cuero; guantes de
conducir; guantes de piel; guantes [prendas de vestir]; impermeables
cruzados; jerséis cortaviento; jerséis de algoddn; jerséis de cuello
alto; jerséis sin mangas; jerseys [prendas de vestir]; kimonos;
ligueros; medias; mitones; mocasines; pantalones; pantalones
bermudas; pantalones bombachos; pantalones cortos; pantalones
cortos de sefora; pantalones cortos para adultos; pantalones de
jogging; pantalones para nifios; pantis; pantuflas; pijamas; polos;
prendas de vestir; prendas de vestir para mujeres, hombres y nifios;
prendas para jogging; ropa de bebé; ropa de atletismo; ropa de
deporte; ropa de dormir de sefora; ropa de dormir de caballero; ropa
de dormir de bebé; ropa de nifia; ropa de nifio; ropa de ocio; ropa
informal; sandalias; sandalias de bafio; shorts; sombreros; suéteres;
tacones; uniformes; zapatillas.

(35): Comercializacion y venta en puntos presenciales;
comercializacién y venta por medios virtuales y redes sociales de
cuero y cuero de imitacion, paraguas y sombrillas, bastones, fustas,
arneses y articulos de guarnicioneria, collares, correas y ropa para
animales, articulos de equipaje y bolsas de transporte, billeteras,
bolsas, bolsas de campamento, bolsas de deporte, bolsas de
gimnasia, bolsas de herramientas vacias, bolsas de malla, bolsas de
lona para la compra, bolsas de playa, bolsas de recreo, bolsas de
transporte, bolsas de viaje, bolsas multiusos con asas, bolsas
multiusos con ruedas, bolsas, maletas y billeteras de cuero, bolsas
para cosmeéticos vacias, bolsas para la ropa, bolsas para libros,
bolsas para maquillaje, bolsas pequefias de cuero, bolsas rifiloneras,
bolsillos para caballeros, bolsos blandos, bolsos con ruedas, bolsos
de avidn, bolsos de cuero, bolsos de cuero sintético, bolsos de fin de
semana, bolsos de deporte multiusos, bolsos de mano, bolsos de
mano de cuero, bolsos de noche, bolsos de punto, bolsos militares,
bolsos para hombres, carteras de cuero para tarjetas, carteras de
metales preciosos, carteras para tarjetas [articulos de
marroquineria], equipajes, equipaje de mano, equipaje de viaje,
estuches para documentos, estuches para llaves, fundas para
camisas, fundas de paraguas, fundas para sombrillas, fundas para
vestidos, maletas, maletas con estantes incorporados, maletas de
cuero, maletas de cuero sintético, maletas de cuero de imitacion,
maletas de fin de semana, maletas de mano, maletas de ruedas,
maletas de transporte, maletas de viaje, maletines de cuero,
maletines de maquillaje vacios, mochilas, mochilas con ruedas,
mochilas de deporte, mochilas de montafiismo, mochilas de paseo,
mochilas de senderismo, mochilas escolares, monederos,
monederos de metales preciosos, morrales, morrales comederos,
morrales de caza, rifioneras, tarjeteros [carteras], tarjeteros de cuero
de imitacién, tarjeteros en cuanto carteras, abrigos, abrigos
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acolchados, abrigos de algodon, abrigos de caballero, abrigos de
cola, abrigos de invierno, abrigos de plumas, abrigos de sefiora,
antifaces para dormir, articulos de sombrereria para bebés, articulos
de sombrereria para nifios, articulos de sombrereria para ocio,
baberos con mangas que no sean de papel, baberos de silicona para
bebés, baberos de tela, babuchas, babuchas de cuero, bailarinas
[zapatos planos], bafiadores de dos piezas, bafiadores ajustados que
tienen copas de sujetador, bandanas de ciclismo, bandas
abdominales para embarazadas [prendas de vestir], batas para estar
en casa, bermudas, bermudas [prendas de vestir], biquinis, blazers,
blazers [ropa de negocios], blusas, blusas camiseras, blusas de
manga corta, blusas de manga larga, blusones, bodis, bodis para
adultos, bodis para nifios, bodys para bebés, boinas, bombachos,
botas, botas de agua para niflos, botas de caballero, botas de
caucho, botas de deporte, botas de futbol, botas de goma, botas de
invierno, botas de lluvia, botas de media cafa, botas de montar, botas
de nifio, botas de pesca, botas de polo, botas de rugby, botas de
trabajo, botas de soldado, botas para el desierto, botas para la nieve,
botas para nifios, botas y botines de sefiora, botas y zapatos, botines,
boxer slips, bragas, bragas para bebés, bragas short, bufandas en
cuanto cubrecuellos, bufandas de seda, burkas, calcetines, calzado,
calzado de lluvia, calzado de montafia, calzado de escalada, calzado
de béisbol, calzado de boxeo, calzado de ciclismo, calzado de baile,
calzado para bebés, calzado para caballeros, calzado para nifios,
calzado para sefiora, calzoncillos boxer, camisas de caza, camisas,
camisas-chaquetas, camisas de hombre, camisas de sport, camisas
de vestir, camisas para adultos, camisas para nifios, camisas para
sefiora, camisas para trajes, camisetas con dibujos, camisetas con
logotipos de disefio, camisolas, capas para la lluvia, capuchas,
chalecos, chales, chancletas, chaquetas, chaguetas acolchadas,
chaquetas cortaviento, chaquetas de algodén, chaquetas de lluvia,
chaqguetas de lana, chaquetas de manga corta, chaquetas de manga
larga, chaquetas de motociclista, chaquetas de plumas, chaquetas
deportivas, chaquetas de seda, chaquetas de traje, chaquetas de
sport, chaquetas largas, chaquetas ligeras, chaquetas reversibles,
chaquetas reflectantes, cinturones de cuero [prendas de vestir],
cinturones de cuero para prendas de vestir, cinturones de cuero o
piel, combinaciones [ropa interior], conjuntos de jersey y chaqueta,
conjuntos de tenis, conjuntos de short y camiseta, corbatas,
cubrecuellos, cuellos, cuellos para vestidos, deportivas [calzado],
deportivas [zapatillas], esméquines, faldas, faldas de deporte, faldas
short, gabanes, gorras, gorras con visera, gorras de béisbol, gorras
de carnaval, gorras de ciclismo, gorras de deporte, gorras de fieltro,
gorras de golf, gorras de lana, gorras de punto, gorros, gorros con
nudo para bebés, gorros de bafio, guantes de cuero, guantes de
conducir, guantes de piel, guantes [prendas de vestir], impermeables
cruzados, jerséis cortaviento, jerséis de algodoén, jerséis de cuello
alto, jerséis sin mangas, jerseys [prendas de vestir], kimonos,
ligueros, medias, mitones, mocasines, pantalones, pantalones
bermudas, pantalones bombachos, pantalones cortos, pantalones
cortos de sefora, pantalones cortos para adultos, pantalones de
jogging, pantalones para nifios, pantis, pantuflas, pijamas, polos,
prendas de vestir, prendas de vestir para mujeres, hombres y nifios,
prendas para jogging, ropa de bebé, ropa de atletismo, ropa de
deporte, ropa de dormir de sefiora, ropa de dormir de caballero, ropa
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de dormir de bebé, ropa de nifia, ropa de nifio, ropa de ocio, ropa
informal o formal, sandalias, sandalias de bafio, shorts, sombreros,
Suéteres, tacones, uniformes, zapatillas.

SD2023/0033040 (41): Publicacion multimedia; entretenimiento; entretenimiento
interactivo; entretenimiento en linea.

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-
100 de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Direccion observa que
en el presente caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para concluir que hay
relacion o conexidad entre los productos y/o servicios que identifican los signos objeto de
comparacion, como se procede a explicar.

Razonabilidad

En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, uno de los criterios principales
de conexidad competitiva, que acreditan por si mismos la existencia de relacion, vinculacion
0 conexion entre productos y/o servicios, es la razonabilidad definida como “La posibilidad
de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad).
Existe conexion cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podria asumir
como razonable que los productos o servicios en cuestion provienen del mismo empresario.

(.)°

En este punto es importante traer a colacion la Teoria de la Interdependencia, al respecto
manifesto el Tribunal Andino de Justicia en el Proceso 135-1P-2004:

“la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o0 muy semejantes,
mayor debera ser la diferenciacion exigible entre los productos o servicios a los
gue se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean
idénticos 0 muy similares, mayor deber& ser la diferenciacion exigible entre los
signos enfrentados (STJCE, de 22 de junio de 1999... Caso Lloyd)”
(BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A.,
Navarra - Espafia, 2003, p. 475).”

Anadlisis de conexidad competitiva de oficio de la Clase 41 solicitada frente a la
Clase 41 opositora

Conforme al andlisis efectuado, procede examinar la conexidad competitiva existente entre
los servicios comprendidos en la clase 41 solicitada y aquellos amparados por el
antecedente hallado de oficio, el cual distingue “publicacion multimedia; entretenimiento;
entretenimiento interactivo; entretenimiento en linea”.

En primer lugar, respecto de los servicios consistentes en educacion en el ambito del arte
mediante videoconferencias, asi como los servicios de edicion de audio y video, edicion
[montaje] de audio y video y servicios de montaje de audio y video, se insertan
razonablemente dentro del mismo sector econdémico y creativo en el que se desarrollan las
actividades de entretenimiento audiovisual. En efecto, la edicién, montaje y produccion de
contenidos audiovisuales forman parte de la cadena de valor propia de la industria del
entretenimiento, en tanto permiten la creacion y difusion de obras destinadas al consumo
cultural o recreativo. Por consiguiente, frente a estos servicios se configura conexidad
competitiva bajo el criterio de razonabilidad econémica respecto del género “entretenimiento”
protegido por el antecedente.

6 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 20-1P-2022.
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En segundo lugar, en relacion con los servicios de publicacion multimedia de videojuegos y
publicacion multimedia en materia de software de videojuegos, se advierte una relacion mas
estrecha, pues el antecedente ampara el género amplio “publicacion multimedia”, mientras
que el signo solicitado delimita una modalidad especifica dentro de dicho género. En tal
sentido, la publicacion multimedia de videojuegos constituye una especie comprendida
dentro del género protegido por el antecedente, configurandose una relacién género-especie
gue da lugar a conexidad competitiva directa.

De igual forma, los servicios consistentes en suministro de juegos informaticos en linea;
alquiler de equipos e instalaciones audiovisuales y fotograficas; produccion audiovisual;
produccion de peliculas, audiovisuales y programas de television; servicios de edicion de
postproduccion en el ambito de los programas audiovisuales; servicios de edicion y ediciéon
de postproduccién en el &mbito de los videos, programas audiovisuales y peliculas; servicios
de entretenimiento en cuanto espectaculos audiovisuales en directo; y servicios de
grabacion audiovisual, se encuentran estrechamente vinculados al género “entretenimiento”
protegido por el antecedente. Entonces, respecto de este conjunto de servicios se configura
una relacion género-especie frente al término “entretenimiento” del antecedente, lo que
determina la existencia de conexidad competitiva.

Finalmente, frente a los servicios de organizacién y direccion de conferencias educacionales;
servicios de juegos prestados mediante comunicaciones desde terminales informaticos o
teléfonos mdviles o portatiles; suministro de formacion en programas informaticos; suministro
de informacion en linea en materia de entretenimiento de juegos informaticos; y suministro
de informacion en linea sobre juegos informéticos y mejoras informaticas para juegos,
aunque algunos poseen naturaleza educativa o informativa, guardan una proximidad
econOmica razonable con el sector del entretenimiento digital, especialmente en el ambito
de los videojuegos. En particular, los servicios de juegos por dispositivos méviles constituyen
formas de entretenimiento interactivo, y el suministro de informacion sobre juegos se integra
dentro del ecosistema propio del entretenimiento en linea. Por lo anterior, respecto de estos
servicios también se configura conexidad competitiva bajo el criterio de razonabilidad
econdmica frente al servicios “entretenimiento” protegido por el antecedente hallado de
oficio.

En sintesis, entre la clase 41 solicitada y la clase 41 del antecedente se configura conexidad
competitiva relevante, ya sea por relacion género-especie o por razonabilidad econémica,
en la medida en que los servicios analizados se insertan dentro del mismo sector del
entretenimiento y la publicacion multimedia.

Andlisis de conexidad competitiva de la Clase 35 solicitada frente a la Clase 14
opositora

Entre tales productos y servicios no existe identidad ni relacion género-especie, toda vez
gue se trata de categorias distintas: por un lado, servicios empresariales intangibles; por
el otro, bienes corporales destinados al consumo final. Tampoco se configura
complementariedad necesaria, pues los servicios de marketing no son inherentes ni
indispensables para la existencia de joyas o relojes, sino actividades accesorias que
pueden ser prestadas a cualquier tipo de industria.

No existe intercambiabilidad, dado que el consumidor no sustituye un servicio de
marketing por un anillo o un reloj. Los canales de comercializacion y el publico objetivo
difieren sustancialmente: la clase 35 esté dirigida a empresarios o titulares de negocios
gue contratan servicios estratégicos; la clase 14 se dirige al consumidor final de bienes
de lujo 0 accesorios personales. Por lo tanto, no se configura conexidad competitiva entre
la clase 35 solicitada y la clase 14 opositora.
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Andlisis de conexidad competitiva de la Clase 35 solicitada frente a la Clase 25
opositora

Nuevamente, se trata de productos materiales destinados al consumidor final, mientras
gue la clase 35 solicitada corresponde a servicios empresariales de marketing y
publicidad. No existe identidad ni relacion género-especie. No existe complementariedad
directa, ya que la prestacion de servicios publicitarios no presupone ni depende
exclusivamente de la industria de la moda.

No existe intercambiabilidad funcional. Los canales de comercializacion difieren: tiendas
fisicas, e-commerce de ropa vs. prestacion profesional de servicios empresariales. El
publico relevante tampoco coincide. Por ende, no hay conexidad competitiva entre la clase
35 solicitada y las clases 25 opositoras.

Andlisis de conexidad competitiva de la Clase 35 solicitada frente a la Clase 18
opositora

La clase 18 del opositor distingue articulos de cuero, equipaje, bolsos y marroquineria. La
naturaleza de tales bienes es completamente distinta a la de los servicios de marketing.
No existe identidad, género-especie, ni intercambiabilidad.

Tampoco existe complementariedad necesaria, pues los servicios publicitarios pueden
prestarse a cualquier sector economico. Los canales de comercializacion y el publico
objetivo son claramente diferenciados. En derivacién, no existe conexidad competitiva
entre la clase 35 solicitada y la clase 18 opositora.

Andlisis de conexidad competitiva de la Clase 35 solicitada frente a la Clase 35
opositora

Aunque ambas se ubican en la clase 35, la determinacién de conexidad no depende
Unicamente del ndmero de clase sino de la naturaleza concreta de los servicios. El
opositor protege servicios de comercializacion y venta de productos de moda y
marroquineria. El signo solicitado protege servicios de marketing, publicidad estratégica,
analisis de mercado y produccion promocional.

Se trata de actividades econdmicas distintas: uno actia como comerciante de bienes; el
otro como agencia o consultor en marketing. No existe identidad funcional. No existe
relacion género-especie. No existe complementariedad estructural ni necesaria. El publico
relevante es distinto: consumidores finales vs. empresas que contratan servicios
estratégicos. De manera que, no se configura conexidad competitiva.

Analisis de conexidad competitiva de la Clase 41 solicitada frente a la Clase 14
opositora

La clase 41 solicitada comprende educacion, produccién audiovisual, edicion de audio y
video, videojuegos y entretenimiento. La clase 14 distingue joyeria y relojeria. No existe
identidad, género-especie, ni complementariedad necesaria. Los canales y publico son
completamente distintos. No hay posibilidad razonable de asociacién empresarial. Asi las
cosas, no existe conexidad competitiva.

Andlisis de conexidad competitiva de la Clase 41 solicitada frente a la Clase 25
opositora
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Servicios educativos y audiovisuales frente a prendas de vestir. No existe identidad ni
intercambiabilidad. No existe complementariedad estructural. Los canales y finalidades
econdmicas son distintas. Entonces, no hay conexidad competitiva.

Andlisis de conexidad competitiva de la Clase 41 solicitada frente a la Clase 18
opositora

Produccion audiovisual y videojuegos frente a articulos de cuero y equipaje. No existe
relacion funcional ni econdémica directa. No existe publico coincidente relevante. Por tanto,
no se configura conexidad competitiva.

Analisis de conexidad competitiva de la Clase 41 solicitada frente a la Clase 35
opositora

Servicios educativos y audiovisuales frente a comercializacion de productos de moda. No
existe identidad ni relacion género-especie. No existe complementariedad necesaria. El
publico objetivo y finalidad econdmica son distintos. En consecuencia, no hay conexidad
competitiva.

Analisis de conexidad competitiva de la Clase 42 solicitada frente a la Clase 14
opositora

La clase 42 solicitada comprende desarrollo de software, videojuegos, disefio grafico,
programacion y servicios tecnoldgicos. La clase 14 protege joyeria y relojeria. No existe
identidad, complementariedad ni intercambiabilidad. Los sectores econOmicos son
completamente diferentes. Por tanto, no existe conexidad competitiva.

Analisis de conexidad competitiva de la Clase 42 solicitada frente a la Clase 25
opositora

Servicios tecnologicos frente a vestuario y calzado. No existe identidad funcional. No
existe género-especie. No existe complementariedad estructural. No hay coincidencia de
publico ni canales. En consecuencia, no hay conexidad competitiva.

Andlisis de conexidad competitiva de la Clase 42 solicitada frente a la Clase 18
opositora

Servicios de software y disefio frente a articulos de cuero. No existe relacion econémica
directa. No existe complementariedad necesaria. No hay intercambiabilidad ni
coincidencia relevante de publico. Por tanto, no se configura conexidad competitiva.

Analisis de conexidad competitiva de la Clase 42 solicitada frente a la Clase 35
opositora

Servicios tecnologicos y de desarrollo de software frente a comercializacién de productos
de moda. Se trata de actividades econdémicas independientes. No existe identidad ni
relacion género-especie. No existe complementariedad estructural. Los publicos y
finalidades difieren sustancialmente. En consecuencia, no existe conexidad competitiva.

Reglas jurisprudenciales y doctrinales aplicables a la comparacién de marcas

Comparacion entre signos mixtos

En cuanto a la comparacion de signos mixtos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina ha reiterado que debe ser tenido en cuenta el elemento predominante en cada
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signo, bien sea el grafico o el denominativo.

Si en ambas marcas predomina el elemento denominativo, el cotejo se debe analizar de
acuerdo con las reglas de comparacién para signos nominativos, a ser:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Por su parte, si el elemento predominante es el grafico, el cotejo obedecera las siguientes
reglas para el cotejo de signos puramente figurativos o graficos:

“(i) Se debe realizar una comparacién gréfica y conceptual, ya que la posibilidad de
confusion puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o
similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite
en la mente de quien la observe,

(i) Entre los dos elementos de la marca gréfica figurativa, el trazado y el concepto, la
parte conceptual o ideoldgica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan
existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o
concepto e incurrir en el riesgo de confusion,

" Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretacion Prejudicial. Proceso 78-1P-2019.
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(i) Si el signo solicitado reivindica colores especificos como parte del componente
gréfico, al efectuar el respectivo analisis de registrabilidad debera tenerse en cuenta
la combinacién de colores y el grafico que la contiene, puesto que este elemento
podria generar capacidad de diferenciaciéon del signo solicitado a registro”.®

Finalmente, si al realizar la comparaciéon se determina que en uno de los signos mixtos
predomina el elemento gréfico frente al denominativo, no habria lugar a la confusion entre
los signos, a no ser que puedan suscitar una misma idea o0 concepto en cuyo caso podrian
incurrir en riesgo de confusion.

Comparacion entre signos nominativos y mixtos

En el presente asunto debemos comparar signos denominativos y mixtos, para lo cual
debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina:®

e Se debera establecer cual es el elemento predominante en el signo mixto.

e Si el elemento gréfico es el preponderante, en principio no habria riesgo de
confusién, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o
concepto.

e Si el elemento denominativo en el signo mixto es preponderante, el cotejo debera
realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos.

La regla general nos indica que el elemento dominante de una marca mixta es el
denominativo, lo anterior, en tanto la practica comercial demuestra que un consumidor
demanda un producto o servicio empleando su denominacion y no guiandose por la
presencia de elementos decorativos; sin embargo esta pauta deja de aplicarse cuando
existen razones para dar una mayor relevancia al componente grafico.

El tratadista Carlos Fernandez-No6voa en su obra Tratado de Derecho de Marcas, ha
expuesto algunas hipétesis que permiten desplazar el componente grafico a un primer
plano:

“La pauta del predominio del elemento denominativo de una marca mixta deja
de aplicarse cuando concurren ciertos factores que imprimen caracter
dominante al componente figurativo de la correspondiente marca mixta. Entre
los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una
marca mixta deben diferenciarse dos grupos. A saber: un primer grupo que
comprende factores que inciden negativamente en el componente
denominativo de una marca mixta; y un segundo grupo que engloba factores
gue repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su
presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta.

i) Los factores que afectan negativamente el componente denominativo de la marca
grafica son aquellos que merman el caracter distintivo de este componente. Entre los
mismos cabe citar, en primer término, la naturaleza descriptiva del componente
denominativo y la circunstancia de que el mismo forma parte de un elevado niumero
de marcas pertenecientes a terceros (...).

Sobre el elemento denominativo integrado en una marca mixta puede influir
negativamente, en segundo término, la circunstancia de que en el conjunto de la marca
el componente denominativo ocupa un puesto secundario.

8 Ibidem

9 TICA, Proceso N° 224-IP-2015
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i) Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo de una
marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la originalidad
intrinseca del correspondiente componente figurativo (...)"°

En consecuencia, al caso en estudio deberan aplicarse las siguientes reglas!! para el
cotejo entre los mismos:

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente analisis que en la marca previamente registrada
predomina el elemento nominativo, deberan tenerse en cuenta las siguientes reglas:

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

b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo
lexema (...)

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

d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la
sonoridad de la denominacion.

e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera mas fuerte
en la mente del consumidor, pues esto mostraria cOmo es captada la marca
en el mercado.

f) Se debe determinar si existe un elemento comun preponderante o
relevante en ambos signos.”1?

Comparacion entre signos denominativos

En el andlisis o confrontacién entre signos denominativos, como los antes citados, su
comparacion debera atender las siguientes reglas, adoptadas por el Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina®s:

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

2. Se establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una
palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la
base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista
léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se
encuentra en el diccionario.'* Como ejemplo tenemos el lexema deport en deport-
e, deport-ivo, deport-istas, deport-6logo, deport-e, deport-ivo, deport-istas.

10 FERNANDEZ-NOVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edicién, 2001, pag. 256

11 “Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en multiples providencias, entre las cuales se
destacan: Interpretacion Prejudicial del 15 de Agosto de 2007 en el proceso 84-IP-2007 y la Interpretacion Prejudicial del 29 de mayo
de 2014 en el proceso 26-IP-2014".

12 TJCA, Proceso N° 127-1P-2016

13 Consultar sentencias dictadas en los procesos N° 27-IP-2016, 156-1P-2005 y 200-IP-2013, entre otras.

4 RAE: Unidad minima con significado Iéxico que no presenta morfemas gramaticales; p.ej. sol. O que poseyéndolos prescinde de
ellos por un proceso de segmentacion, p.ej.: terr en enterrais
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Los segundos, son fragmentos minimos capaces de expresar un significado y
gue unido a un lexema modifica su definicion.®

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raiz 1éxica, se debe tener en
cuenta lo siguiente:

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

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

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

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

4. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la
sonoridad de la denominacion.

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

6. Se debe determinar si existe un elemento preponderante o relevante en

ambos signos (...)".1
Analisis comparativo frente a la marca hallada de oficio

Habiéndose establecido la naturaleza de los signos en cotejo, esta Direccidén debe precisar
gue, si bien los signos forman una conjuncion de elementos que no es susceptible de ser
dividida en sus partes y que debe ser analizada en su conjunto, ello no obsta para que,
dentro del conjunto marcario, se analicen aquellos componentes que ostentan una mayor o
menor carga distintiva frente a la percepcién del consumidor, pues dicho andlisis es
necesario para determinar si los signos son susceptibles de generar riesgo de confusién o
asociacion.

Al analizar los signos confrontados, se observa que es el elemento nominativo el
preponderante en sus conjuntos, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto
en el consumidor por ser aquellas que usaria para pedir los productos y servicios
reivindicados con estos signos y debido a la fuerza natural y recordacion que tienen las
palabras en la mente de los consumidores.

Aunado a esto, usualmente es por medio de las palabras que el consumidor recuerda, busca,
solicita o adquiere los productos o servicios identificados con una marca, por lo que no

15 RAE:

1. m. Gram. Unidad minima aislable en el andlisis morfoldgico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y -es.

2. m. Gram. Por oposicién a lexema, morfema gramatical; p. €j., de, no, yo, €l, -ar, -s, -ero.

3. m. Gram. Unidad minima de significado. La terminacién verbal -mos contiene dos morfemas: persona, primera, y nimero,
plural.

16 TICA Proceso N° 27-IP-2016
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resulta extrafio que en la mayoria de los casos sea este elemento el que sobresale en los
conjuntos.

De otra parte, esta Direccion, luego de efectuar el analisis comparativo entre el signo
solicitado “NEA STUDIO” (mixto) y el antecedente hallado de oficio “NEA, PARCHESE.”
(mixto), constata que concurren coincidencias relevantes. En efecto, ambos signos
comparten la particula denominativa “NEA/NEA”, la cual se ubica en posicion inicial en las
dos composiciones marcarias. Conforme a las reglas de percepcién marcaria reiteradas por
la jurisprudencia andina, el elemento que ocupa la primera posicion dentro del signo es el
gue mayor recordacion genera en el consumidor medio, razén por la cual la coincidencia en
dicho segmento adquiere especial trascendencia en el analisis de confundibilidad.

En el plano ortografico, se advierte que ambos signos reproducen integramente la expresion
“NEA”, variando Unicamente en la incorporacion del término adicional “STUDIO” en el signo
solicitado y de la expresion “PARCHESE.” en el antecedente. No obstante, la coincidencia
plena en la primera palabra —ubicada ademas en posicién preponderante— genera una
proximidad estructural significativa, maxime cuando el término “STUDIO” en la clase 41
resulta descriptivo 0 al menos evocativo de servicios vinculados a produccion audiovisual,
edicion y actividades creativas, por lo que su capacidad distintiva se ve atenuada y, en
consecuencia, su incidencia en el cotejo comparativo es limitada.

Desde el campo fonético, la similitud se acentla, en la medida en que ambos signos inician
con la expresion “NEA”, la cual constituye el primer impacto auditivo que recibe el
consumidor. Al ser el elemento inicial y coincidente, el sonido predominante de los signos
resulta sustancialmente similar, circunstancia que no se neutraliza con la adicion posterior
de los términos “STUDIO” o “PARCHESE.”, especialmente cuando el consumidor medio
tiende a abreviar o identificar las marcas por su primera palabra.

En el plano conceptual, si bien se trata de expresiones que pueden considerarse de fantasia,
la coincidencia en la particula “NEA” refuerza la proximidad ideoldgica entre los signos. Aun
cuando el antecedente incorpora la expresion “PARCHESE.”, ello no elimina la posibilidad
de que el publico perciba “NEA” como el elemento identificador comun y dominante,
susceptible de generar la idea de una misma linea marcaria 0 de un mismo origen
empresarial.

Adicionalmente, desde la perspectiva de la teoria de la interdependencia, la proximidad
existente entre los servicios que ambos signos distinguen en la clase 41 intensifica el riesgo
derivado de la similitud marcaria. En efecto, al tratarse de servicios vinculados al &mbito del
entretenimiento, la publicacion multimedia y actividades audiovisuales, la coincidencia en el
elemento inicial “NEA” incrementa la probabilidad de que el consumidor atribuya un origen
empresarial comun o vinculado a los servicios ofrecidos bajo los signos confrontados.

Asi, no puede descartarse que el publico considere que “NEA STUDIO” constituye una
nueva linea de servicios, una extension empresarial o una unidad especializada derivada de
la marca “nea, parchese.”, o que entre ambas exista algun tipo de vinculo econémico o
juridico. En consecuencia, se configura un riesgo de confusion indirecta y de asociacion, en
la medida en que el consumidor podria suponer que los servicios provienen de la misma
empresa 0 de empresas vinculadas.

En dltimas, evidenciada la similitud relevante en los planos ortografico y fonético,
particularmente en el elemento inicial que constituye el eje distintivo de los signos, y
atendiendo a la cercania de los servicios identificados en la clase 41, esta Direccion concluye
gue la coexistencia de los signos en el mercado resulta susceptible de generar riesgo de
confusion indirecta y de asociacion en el publico consumidor.
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Conclusion

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud estd comprendido en la causal de
irregistrabilidad establecida en el articulo 136, literal a), de la Decision 486 de la Comision
de la Comunidad Andina.

No obstante lo anterior, la decision de concesion del signo solicitado con relacion a la
clases 35y 42 deberan ser suspendidas hasta tanto quede en firme la decision de la clase
41, tal como lo dispone el numeral 1.2.5.7.2 del capitulo primero de la Circular Unica, el
cual prescribe lo siguiente:

“Cuando la Superintendencia encuentre que el registro de la marca debe ser negado
para uno o varios productos o servicios incluidos en la solicitud, pero concedido para
los restantes, solo se pronunciara respecto de la negacién.

La decisién de concesion se suspendera, profiriéndose la resolucién de concesion
para los restantes productos o servicios, una vez quede en firme la decision respecto
de los productos o servicios para los cuales se profirié resolucién de negacion (...)"

En mérito de lo expuesto esta Direccion,
RESUELVE

ARTICULO 1: Declarar infundada la oposicién interpuesta por LA NEA S.A.S., respecto
de la Clase 35 solicitada.

ARTICULO 2: Declarar infundada la oposicion interpuesta por LA NEA S.A.S., respecto
de la Clase 41 solicitada.

ARTICULO 3: Declarar infundada la oposicién interpuesta por LA NEA S.A.S., respecto
de la Clase 42 solicitada.

ARTICULO 4: Negar el registro de la Marca NEA STUDIO (Mixta) para distinguir servicios
comprendidos en la Clase 41 la Clasificacion Internacional de Nizal’, solicitada por NEO
EXPERIMENTAL S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente
resolucion.

ARTICULO 5: Notificar a NEO EXPERIMENTAL S.A.S., solicitante del registro, y a LA
NEA S.A.S, opositora, el contenido de la presente resolucion, entregandole copia de la
misma, advirtiéndole que contra dicha resolucion procede el recurso de apelacién ante la
Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10)
dias habiles siguientes a la fecha de notificacion.

ARTICULO 6: En firme esta resolucion, decidanse las clases suspendidas.

17 41: Educacién en el ambito de la informatica mediante videoconferencias; educacion en el ambito del arte mediante
videoconferencias; publicacion multimedia de videojuegos; publicacién multimedia en materia de software de videojuegos; servicios
de edicion de audio y video; servicios de edicién [montaje] de audio y video; servicios de montaje de audio y video; suministro de
informacion en linea sobre educacion; suministro de informacién sobre educacion continua por internet; suministro de informacion
sobre educacion en linea; organizacién y direcciéon de conferencias educacionales; servicios de juegos prestados mediante
comunicaciones desde terminales informaticos o teléfonos mdviles; servicios de juegos prestados mediante comunicaciones desde
terminales informaticos o teléfonos portatiles; suministro de formacién en programas informaticos; suministro de informacién en linea
en materia de entretenimiento de juegos informaticos; suministro de informacién en linea sobre juegos informaticos y mejoras
informaticas para juegos; suministro de juegos informaticos en linea; alquiler de equipos e instalaciones audiovisuales y fotogréaficas;
produccion audiovisual; produccion de peliculas, audiovisuales y programas de television; produccion de peliculas, programas
audiovisuales y de television; servicios de edicién de postproduccién en el ambito de los programas audiovisuales; servicios de edicién
y edicion de postproduccién en el ambito de los videos, programas audiovisuales y peliculas; servicios de entretenimiento en cuanto
espectaculos audiovisuales en directo; servicios de grabacion audiovisual.
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Notifiguese y Cumplase.

Dado en Bogota D.C., el 24 de febrero de 2026
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DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
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