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discos de alta definicion, todo con informacién rehglosa sobre los principios de la
denominacién de los testigos de Jehovs; software descargable en cuanto aplicaciones
moéviles para el acceso, visualizacién y descarga de grabaciones de audio y video, masica,
publicaciones impresas digitales, publicaciones en linea, documentos, formularios,
contenido de audio y digital, y paginas web, todo con informacisn religiosa sobre los
principios de la denominacién de los testigos de Jehova.
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(16} Material impresoc en el dmbito de la- educacién religiosa, a saber, libros, revistas,
folletos, cartillas (cuadernillos), panfletos, calendarios, fichas informativas, y letreros de
papel, todo con informacién religiosa sobre los principios de la denominacién de los
testigos de Jehova.
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Vigencia hasta: 16 de enero de 2011
Fecha de prioridad: N/A

Titular: JOHN WILEY & SONS, INC
Direccion del titular: SIN ESTABLECER
Domicilio del titular NEW YORK NEWYORK - ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA
Productos/servicios: Productos/Servicios comprendidos en la(s) clase(s) 16 de la Edicién
Nimero 9 de la Ciasificacién Internacional de Niza.
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Marca: JW MARRIOT
Expediente No.: 06049455
Fecha de solicitud o registro: 24 SEPTIEMBRE de 2008

Vigencia hasta: 30 de enero de 2016

Fecha de prioridad: N/A

Titular: MARRIOTT WORLDWIDE CORPORATICN

Direccién del titular: 10400 FERNWOOD ROAD BETHESDA, MARYLAND 20817 ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA

Domicilio del titular BETHESDA MARYLAND ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
Productos/servicios: ProductosISerwcms -comprendldos en la{s) clase(s) 41 de la Edicidn
Namero 9 de la Clasificacion I%? %

B

Marca: WJ
Expediente No.:
Fecha de solicitud
Vigencia hastai 28
Fecha de pri

gistro: 17-diciembre de 19

NIDOS DE COLOMBIA
en la(s) clase(s) 9 de la Edicién

Direccion del t
Domicilio del ti
Productosiservicios:

Ndamero 9 de la Clas%?

uctos/Servicios compr Edicién
6n Internacional de N

Marca: WJ
Expediente No.: 96033263
Fecha de solicifud o registro; 26-septiembre de 1994
Vigencia hasta: 28 de octubre de 2007

Fecha de prioridad: N/A :

Titular: JOHN WILEY & SONS, INC

Direccion del tifular: SIN ESTABLECER

Domicilio del titular NEW YORK NEW YORK - ESTADOQOS UNIDOS DE COLOMBIA
Productos/servicios: Productos/Servicios comprendidos en la{s) clase(s) 9 de la Edicion
Nuamero 2 de la Clasificacion Internacional de Niza.
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lll. Disposiciones fundamentales correspondientes de la legislacion aplicable:
Decisién 486 de la Comunidad Andina articulo 136 literal a)
IX. Plazo para presentar recurso o solicitar la revision del rechazo de proteccién provisional

por conducto de un mandataric con domicilio en Colombia de conformidad a la regla 17
numeral 2) VIL.

16 DE DICIEMBRE DE 2016

X. Autoridad ante la qu
Superintendencia

y que solic

i

4y Comercio:

y

2016 confé)
Circular Un

zid de Industria y
Numeral 1.2.1.1

Comercio deberan ser redactados en espariol (Regla
de! Capitulo Primero del Titulo X de la Circular Unlca),
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Resolucion N° 75521

Ref. Expediente N° 16016943

Ref. Reg. Internacional N° 1284180
Por la cual se niega un registrb

LA DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS
en gjercicio de sus facultades legales v,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado ante la Oficina Internacional el dia 2 de
noviembre de 2015 y radicada ante la Superintendencia de Industria y Comercio el
dia 26 de enero de 2016, Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania,
solicité el registro de la Marca Comercial JW.ORG (Mixta) para distinguir productos
y/o servicios comprendidos en las clases 9, 16 y 41 de la Clasificacion Internacional
de Niza'.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industr[al No. 753, no se
presentaron oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que atendiendo las disposiciones establecidas en la Decisién 486 de la
Comunidad Andina, encuentra la Direccién que de conformidad con el articulo 150 de
aquella, es deber de la oficina realizar el esfudio de registrabilidad de un signo
teniendo en cuenta todas y cada una de las causales de irregistrabilidad
determinadas por los articulos 135 y 136 de la Decision. Sobre este particular, ha
expuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lo siguiente:

“...a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de

registrabilidad, el que es obligatforio y debe llevarse a cabo adn en el caso
de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la
Autoridad Competente en ningin caso queda eximida de realizar el
examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que
sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se
pronunciara acerca de ellas asi como acerca de la concesion o de la
denegacion del registro solicitado.”

1 9: Sopories digitales en el dmbito de la educacion religiosa, a saber, videodiscos grabados, discos versatiles digitales,
grabaciones descargables de audio y video, DVD, y discos de alta definicion, todo con informacién religiosa sobre los principios
de la denominacion de los testiges de Jehova; software descargable en cuanto -aplicaciones méviles para el acceso,
visualizacién y descarga de grabaciones de audio y video, muisica, publicaciones impresas digitales, publicaciones en iinea,
documentos, formularios, contenido de audio y digital, y paginas web, fode con informacidn religiosa sobre los principios de la
denominacion de los testigos de Jehova.

16: Material impreso en el ambito de la educacion religiosa. a saber. libros. revistas. folletos. cartillas {cuademillos). panfletos




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 identicos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o
servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de
confusién o de asociacion.

Concepto de la norma

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, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar.
El segundo supuesto de hecho es la identidad o relacion existente entre los
productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente
solicitada o registrada.

Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y 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 que la marca sea registrable.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado
Confundibilidad con marcas previamente registradas

Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se enconfré la siguiente
informacién relevante para el presente examen de registrabilidad:

Tramite Signo Titular Expediente | Niza | Clase | Tipo Estado
Mixta W JoggNVg!ﬁE\é_[&] - 96067074 |7 16 Marca . | Registrada

Nominativa | | AR:i;\I,OTT Cvgic%%%ﬁv%%hl 06049455 | 8 41 ggf‘;}‘::m " Registrada
Mixta W Jognggf LEn 96067073 | 7 9 sarea o | Registrada
Mixta IW JOSgNngLIE\éF&] 94033262 | 7 16 Harca i | Registrada
Mixta W JOQONN‘Q’ELIE\(;_[&]‘ 94033263 | 7 9 Hare i | Registrada
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Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado Las marcas registradas

JW

JW MARRIOTT

Jurisprudencia

En el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia, ha preceptuado que:
‘Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan
expresiones acusticas o foneticas, formadas por una o varias letras, palabras o
nameros, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un
todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos
denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o mas
palabras. En una marca denominativa compuesta habrd de examinarse
especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de ella,
resaltando, necesariamente, el elemento mas caracterizado del conjunto marcario y
gue le otorga una distintividad propia al signo por registrarse. Las marcas mixtas se
componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento
grafico {(una o varias imagenes). Al comparar una marca denominativa y una mixta se
determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de
los signos aplicando las reglas que para ese propésito ha establecido la doctrina; vy, si
por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento grafico frente al
denominativo, no habria, en principio, lugar a la confusién entre las marcas, pudiendo
éstas coexistir pacificamente en el ambito comercial. En la comparacion entre marcas
mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario sera el denominativo,
como norma general; aunque en algunos casos pueda ser mas importante el
elemento grafico; en todo caso, en la comparaciéon entre los signos mixtos debera
examinarse todo el conjunto, tanto el elemento grafico como el elemento
denominativo, vista su relevancia para que el publico consumidor identifique la marca
y distinga el producto”.

Analisis comparativo

Esta Direccion observa que es el elemento nominativo de cada signo es el




Teniendo en cuenta lo anterior, es posible ver qgue el elemento nominativo
sobresaliente en el signo solicitado, esto es las iniciales “JW’ hace parte de los
signos antecedentes, configurandose asi una reproduccién parcial, no siendo los
demas elementos que hacen parte del signo solicitado suficientes para que el
consumidor pueda diferenciar los signos en el mercado.

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

Conexion competitiva
El signo solicitado pretende distinguir:

9: Soportes digitales en el ambito de la educacién religiosa, a saber, videodiscos
grabados, discos versatiles digitales, grabaciones descargables de audio y video,
DVD, y discos de alta definicion, todo con informacion religiosa sobre los principios
de la denominacion de los testigos de Jehova; software descargable en cuanto
aplicaciones moviles para el acceso, visualizacién y descarga de grabaciones de
audio y video, musica, publicaciones impresas digitales, publicaciones en linea,
documentos, formularios, contenido de audio y digital, y paginas web, todo con
informacién religiosa sobre los principios de la denominacién de los testigos de
Jehova.

16: Material impreso en el ambito de la educacion religiosa, a saber, libros, revistas,
folletos, cartillas (cuadernillos), panfletos, calendarios, fichas informativas, y letreros
de papel, todo con informacién religiosa sobre los principios de la denominacion de
los testigos de Jehova.

41: Servicios educativos, a saber, servicios de formacién religiosa en relacion con los
principios de la denominacién de los testigos de Jehova: suministro de informacién
educativa desde sitios web en el ambito de la educacion religiosa, a saber,
grabaciones de audio y video, musica, publicaciones impresas digitales,
publicaciones en linea, documentos, formularios, contenido de audio y digital, y
paginas web, todo con informacion religiosa sobre los principios de Ia denominacion
de los testigos de Jehova.

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente 96067074, clase (16): Libros, enciclopedias, periddicos, folletos y
publicaciones.

Expediente 06049455, clase (41): Servicios de club de salud; a saber suministro de
instruccion y consulta en el campo dei ejercicio fisico; suministro de equipo para
ejercicios; suministro de instalaciones para ejercicio y conservacion de la aptitud
fisica; club de golf y servicios de instruccion en el deporte del golf. '
Expediente 96067073, clase (9): Material audiovisual consistente en tiras de peliculas
con sonido, programas de computador y productos en CD ROM.
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Expediente 94033262, clase (16): Papel, cartén y articuios de estas materias no
comprendidos en otras clases; productos de imprenta; articulos de encuadernacién;
fotografias; papeleria; adhesivos (pegamentos) para la papeleria o la casa; material
para artistas; pinceles; maquinas de escribir y articulos de oficina (excepto muebles);
material de instruccion o de ensefianza (excepto aparatos); materias plasticas para
~ embalaje (ho comprendidas en ofras clases); caracteres de imprenta; clichés.

Expediente 94033263, clase (9): Aparatos e instrumentos cientificos, nauticos,
geodésicos, fotograficos, cinematograficos, Opticos, de pesar, de medida, de
sefializacion, de control (inspeccion), de socorro (salvamento) y de ensefianza;
aparatos para ia conduccion, distribucion, transformacion, acumulacion, regulacién o
control de la electricidad; aparatos para el registro, transmision, reproduccion del
sonido o imagenes; soportes de registroc magnéticos, discos acUsticos; distribuidores
automaticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras,
maquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la informacién y ordenadores;
extintores. -

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o
servicios y que, en una misma clases se pueden encontrar productos que estan alli
principalmente por criterios de abstracta finalidad, mas que de la comunidad de otros
factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial. No obstante, no hay
duda de la relacion entre los signos confrontados toda vez que se trata del mismo
tipo de elementos en relacion género — especie, ubicados en las misma clases del
nomenclador internacional. En el caso que nos ocupa, resulta evidente que el signo
solicitado en registro pretende identificar productos y servicios que se encuentran
amparados por las marcas registradas.

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

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.

En mérito de lo expuesto esta Direccién,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca Comercial JW.ORG (Mixta)

para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificacion Internacional
de Niza?, solicitada por Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, por las

T - EQUIDAD EDUCACIAR




razones expuestas en la parte motiva de la presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca Comercial JW.ORG (Mixta)
para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificacion
Internacional de Niza’, solicitada por Watch Tower Bible and Tract Society of
Pennsylvania, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente
resolucion.

ARTICULO TERCERO: Negar el registro de la Marca Comercial JW.ORG (Mixta)
para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificacion Internacional
de Niza*, solicitada por Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, por las
razones expuestas en la parte motiva de la:presente resolucion.

ARTICULO CUARTO: Notificar de esta resolucién a Watch Tower Bible and Tract
Society of Pennsylvania, solicitante del registro marcario, entregandole copia de la
misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelacion ante el
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, el cual debera interponerse
dentro de los diez {(10) dias habiles siguientes a su notificacion.

ARTICULO QUINTO: En firme esta resolucién archivese el expediente.

Notifiquese y Camplase.
Dado en Bogota D.C., a los 31 de octubre de 2016

MARIA JOSE LAMUS BECERRA
DIRECTOR (A) DE SIGNOS DISTINTIVOS

Proyectado por: MCBM

Notificado: Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

3 16: Material impreso en el ambito de la educacion religiosa, a saber, libros, revistas, folletos, cartillas (cuademillos), panfietos,
calendarios, fichas informativas, y letreros de papel, todo con informacién religiosa sobre los principios de la denominacion de
los testigos de Jehova.

4 41: Servicios educativos, a saber, servicios de formacidn religiosa en relacion con los principios de 1a deneminacion de los
testigos de Jehova; suministro de informacién educativa desde sitios web en el ambito de la educacion religiosa, a saber,
grabacicnes de audio y video, misica, publicacicnes impresas digitales, publicaciones en linea, documentos, formularios,
contenido de audio v digital, v paginas web, todo con informacidn religiosa sobre los principios de la denominacién de los
testigos de Jehova.
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