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JUZGADO QUINTO CIVIL. DEL ClRCUITO DE ORAL!bAD
Medellin, quince de diciembre de dos mil veinte

Proceso Verbal

Demandante Gastroinnova S.A.S.

Demandado Dyval S.A.

Radicado ' No. 05001 31 03 005 2019 60399 00
Asunto - Auto de tramite

La presente demanda de reconvencidn relne a cabalidad las exigencias de
los articulos 82 y ss. y 371 del C.G.P., por.lo que el Juzgado,

RESUELVE:

Admitir la presente demanda verbal de reconvencion adelantada pc;r
Gastroinnova S.A.S. —reconvenido- en contra de Dyval S.A. - reconviniente.

Notifiquese este auto a la demandante reconvenida mediante el sistema de
estado, y corrasele traslado de la demanda por el término de veinte (20) dias,
que se surtira en la forma dispuesta en el articulo 91 lbidem (371).

Para efectos de decretar las medidas solicitadas con el anterior escrito, la
accionante —reconviniente- prestara caucion por la suma de $120'000.000.00,
conforme al articulo 590 Ibidem, la que se otorgara en un término de diez
(10) dias contados a partir de la notificacion de la presente providencia por
estado, haciéndole la advertencia que si no se presta oportunamente, se
resolvera sobre los efectos de la renuncia como establece el inciso 2° del
articulo 603 Ib. N

Tiene personeria el Dr. Julio José Seneor L., abogado en ejercicio, para
representar a la demandada reconviniente, en los termlnos del poder
conferrdo

NOTIFIQUESE

L AN ONIO MATOS RODELO
JUEZ

G. Hemrera

Firmado Por:



RAFAEL ANTONIO MATOS RODELO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 005 CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN

Este documento fue generado con firma electr(')nica y cuenta con plena
validez juridica, conforme a lo dispuesto en |la Ley 527/99 y el decreto
reglamentario 2364/12

Cédigo de verificacion:
1 c373cea959cbae72361 588f827e3c6335afaSDbe54fd828ce7b41 db985df8
-2f
Documento generado en 16/12/2020 11:50:54 a.m.

Valide éste documento electrénico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica
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/ REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PI'JBLICO

Medellin-Antioquia
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COPIA DEL ACUERDO DE TRANSACCION
SUSCRITO ENTRE GASTROINNOVA S.AS.Y
DYVAL S.A. EL DIA 21 DE JUNIO DE 2018.

Prueba No. 1




)

CONSENTIMIENTO USO:DE MARCA — ACUERDO COMERCIAL
ACUERDO DE TRANSACCION

EL PRESENTE ACUERDC DE TRANSACCION (en adelante “Acuerdo") en"rrcuréf &n vigor
desde el momento de suscripcion {en adelante “Fecha de Suscripeidn”) por
GASTROINNOVA  SAS idenfificada con NIT 9008946918-5, sociedad colombiana
legalmente constituida {En adelante GASTROINNOVA), v DYVAL SA iden’rificodc;"_con
NIT 811009359-1 sociedad colombiana legalmente constituida (en adelante DYVAL)

quienes en conjunto se idenfificardn como “Las Partes.”

CONSIDERANDO -

1. Que DYVAL SA es titular de los registros de las marcas DEL — K —:.TESES, DELI
REPOSTERIA, DELt (ORGANIZACION) y DEL, entre oiras, en i ¢Iose internacional 30,

2. Que GASTROINNOVA SAS tuvo interés en solicitar el registro de la rhc:rcc DELUZ en las
clases 30 y 43 denfro de los expedientes SD 201770082293 y SD2017/0082294 v fueron
negodos en ‘primera instancia mediante as Resolucnones 33245 y 33246 de 16 de
mayo de 2018 y actualmente estd vigente el penodo poro presentar apelacion sobre

el registro de la marca.

conifusién y de asociacién con las mismas.

4, en el marco de la conciliacién no hubo danimo conciliatorio

acuerdo.




]

‘JI‘* cm‘es que evite el inicio o lo continuacidn de cualquier tipo de procesos

@@mnmsfrohvos o judiciales o contingencias para alguna de Ias partes, han decidido

CLAUSULAS

. GASTROINNOVA podrd usar ef signo distintive DELIZ en sus eschIecifnienios de
comercio hasta el 31 de diciembre de 2018, A partir de ia firma de este acuerdo y
hasta la fecha moxnmo aqui descrita hard todos los esfuerzos por ir disminuyendo e)
uso de la marca DELIZ. De cualquier forma GASTROINNOVA no podrd hacer uso de g
marca DELIZ a partir del 1 de enero de 2019 en ninguno de sus establecimientos de
- | comercio, puntos de venta abiertos al pUblico, asi como en ninguna pieza publicitaria

y €n general de ninguna formay por ningon medio.

. 2. GASTRO&NNOVA se compromete o realizar el cambio del nombre comerciai DELIZ

osngnodo a sus establecimientos de comerc:lo a mas %c:rdor el 31 de diciembre de
2018.

3. DYVAL s& compromete a desisiir o @ no iniciar nmguno accidén administrativa, /

JUdICICl| de infraccidn marcaria, nulidad, requenmienio privado o previo, solicitud de

delsigno distintivo o el nombre comercial DELIZ antes del 31 de dlClembre de
cumpllrmen‘ro de este acuerdo comercial Yy no podrd iniciar ung d_ i5
posterlondod a esta fecha por el uso que se reqlizé de Ic expresién DE 4
-G,ASTROINNOVA hasta del 31 de diciembre de 201 8.

4. GASTROINNOVA se compromete a no presentar apelacion o ocrﬁlon de nuhdod :7'
sobre las Resoluciones 33245 y 33246 de 16 de mayo de 2018 snempre y cuondo l@

firma de este acverdo se realice antes del 25 de junio de 2018.

v
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/" Io fiima de este acuerdo o con posterioridad a ello pretenda registrar

gt EASTROINNOVA siempre vy cuandoe no sea igual o similar a la marca DELL

que se asemejen o sean confundibles con el disefic que ha hecho DYVAL de su signo

| distintive en cualguiera de sus solicitudes de registro.
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otro signo distintivo de naturaleza mixia, figurativa o nominativa que al momenito de

b anlh

L
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% GASTRO!NNOVA se compromete a abstenerse de usar disefios de la marca DEL

7. GASTROINNOVA declara que actualmente ha solicitado a la Superintendencia de
Industria y Comercio, en el marce del trdmite de registro de la marca "D.LZ
Deliciosamente Feliz" y que siguiendo los ineamientos de las cldusulas 5 y 6 de este
acverdo tendrd la precaucién de evifér registrar marcas’ iguales © similares a las

marcas registradas por DYVAL en especffico para identificar Ibs 'producfos contenidos
en lo clase 30. '

8. Las Paries se comprometen a no presentar rec!amociohes de_b_‘['J‘ipgyno naturalezaq,
incluyendo, oposiciones, acciones 'de cancelacion, acciones ‘dé nllidad, acciones
_por infraccion marcaria y/o competencia desleal, presé}n’rqcién de demandas ©
denuncias, por el uso de las Marcas por las Partes, si dic_:r;o Uso se ha hecho en los

términos del presente Acuerdo.




Marcas y los productos identificados con las mismas.

-~

11.El presente Acuerdo rige Unicamente para el teriforio de Colombia.

YE IR

12", Este Acuerdo constituye la totalidad del acuerdo entre Las Partes respecto de Las
- ..Morcas. Este Acuerdo no puede ser corregido, ol’rerodo', modificado o cambiado en

‘ningun aspecto salvo por pacto escrito firmado por ambas partes. E

»

13. Este Acuerdo serd vinculanie para las Partes y sus agentes, representantes,

abogados, accionistas, funcionarios, directores, empieados, matrices, subsidiarias,

cfiiados, predecesores, sucesores, cesionarios y licenciatarios, vy todas las demds

personas en concurso o participacién con elios,

14. Las partes celebran este acuerdo libre Y volumoridmer]"’re bajo el asesoramiento
de abogados. Las partes aprecian y enlienden los férminos.confenidos en este

Acuerdo y estdn plenamente so’nsfechos con el ocuerdo es?dblemdo en este
documento ' ' "

15, Las partes declaran que este acuerdo se suscribe sin lugar a contraprestacion,
indemnizacién  de ninguna indole: o compensaciéon econdmica,  salve

incumplimiento del presente acuerdo.

16 La invalidez de cualquier clcusula de este Acuerdo no ofecicro I
ninguna otfra cidusula. En caso que cuolqmer cldusula de esfe Acuerdo se

invalida, Las Paries ocuerdon que las cldusulas restantes permanecer f.__ S
vigory efecto.

X



mismo, las partes se comprometen a no iniciar ninguna accion, demanda, guejg,

-Querella, o proceso por infraccidn de marea, competencia desleal o cualquier otro

-de "cardcter civil, administrative o penal o dado el case, renunciar o desistic o

Jcualquiera de ellos en caso que se haya previamente iniciado.

e

19, En caso que cualquiera de las partes no cumpla lo seﬁglodo en el presente
acuerdo, se compromete a pagar a titulo de cldusula penal la suma de SEISCIENTOS
MILLONES DE PESOS ($600'000.000), suma que se podrd cobrar por la via ejecutiva, ya
que las partes acuerdan que es clara, expresa y exigible, presentando simplemen"’fe el
presente documento, sin perivicic de lo sefialado en Ic:#clc’uusuio 17, incluyendo la

posibilidad de iniciar cualquier accién por indemnizacién de perjuicios.

El presente acuerdo se firma a los 21 dias del mes de junio de 2018 en dos ejemplares

O B,

tenticados, asi:

GASTROI NO\/\AJSAS DYVAL SA

| NIT9008969%8:5 - | NIT 811009359-1
RAFAEL HERNANDEZ AR WANCIER RODE ,
CE 384801 CC 79.905.589
Representante legal . ‘Represemdn’rellegol

58
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IMAGENES TOMADAS EL 8,9Y 10 DE
MARZO DE 2020 DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE GASTROINNOVA S.A.S.
UBICADO EN LA CARRERA 7 NO. 27- 54.

Prueba No. 2
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MATRICULA MERCANTIL DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
PROPIEDAD DE GASTROINNOVA S.A.S.
UBICADO EN LA CARRERA 7 NO. 27- 54

Prueba No. 3
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: A20214183F72ES
10 DE MARZO DE 2020 HORA 17:19:15

AR20214183 PAGINA:; 1 DE 2

**‘k***********‘k*******

*****************'k'.ir******'k*‘k*************'k****************************

LA MATRICULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS
NEGOCIOS. RENUEVE SU MATRICULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO Y
EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V.
*-k'k*******************************************************************
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO
DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE
60 DIAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
*************-k******************-k*************************************
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U
OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
PARA  SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
CERTIFICADO SIN COSTC ALGUNO DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN
WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS

*****‘k****************************************************************

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE
DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E
INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:
NOMBRE : DYVAL S A
DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:
MATRICULA NO: 00816851 DEL 29 DE AGOSTO DE 1997

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :2 DE ABRIL DE 2019
ULTIMO ANQ RENOVADO : 2019

CERTIFICA:
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CL 63 C NO. 28 A - 46
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : SEBASTIAN.BARRETOGDELI.COM.CO
DIRECCION COMERCIAL : CL 63 C NO. 28 A - 46
MUNICIPIO : BOGOTA D.cC.
EMAIL COMERCIAL : SEBASTIAN,BARRETCRDELI.COM.CO

CERTIFICA:
CONSTITUCION CASA PRINCIPAL: QUE POR E.P. NO. 344 NQTARIA 17 DE
MEDELLIN, DEL 03 DE MARZO DE 1997, INSCRITA EL 29 DE AGOSTO DE
1997, BAJO EL NO. 78.277 DEL LIBRO VI, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD
DENOMINADA: DYVAL S.A.

CERTIFICA: ‘
APERTURA DE LA SUCURSAL: QUE POR ACTA NO. 0000005 DE JUNTA DIRECTIVA
DEL 28 DE JULIO DE 1997, INSCRITA EL 29 DE AGOSTO DE 1997 BAJO EL
NUMERO 00078274 DEL LIBRO VI, SE AUTORIZO LA APERTURA DE LA SUCURSAL



DENOMINADA DYVAL S A.

CERTIFICA:
REFORMAS :
DOCUMENTO NO. FECHA CRIGEN FECHA NO.INSC.
0001156 1997/07/10 NOTARIA 17 1997/08/29 00078279

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:
1081 (ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA)
CERTIFICA:
** NOMBRAMIENTOQS **
QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 31 DE

MARZO DE 2016, INSCRITA EL 22 DE ABRIL DE 2016 BAJO EL NUMERO 00256887
DEL LIBRO VI, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMRRE IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL
WANCIER RODE ARI C.C. 000000079905589
CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTOC
ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE
2005, 1LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN
EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE IA
CORRESPONDIENTE ANOTACION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS

SABADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DIAS HABILES PARA LA CAMARA DE
COMERCIO DE BOGOTA.

* % EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * k%
*ox FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * ok

SENOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERICRES A 30.000
SMIMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED
TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE
75% EN EL PRIMER ANO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL
SEGUNDO ANO Y DE 25% EN EL TERCER ANO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525
DE 2009,

RECUERDE INGRESAR A WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO PARA VERIFICAR SI SU
EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

**********************************************************************
* o ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA * ¥
*x SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **

**********************************************************************

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : $ 6,100

**********************************************************************

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE
COMERCIO DE BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIQO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

**********************************************************************
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
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CAMARA DE COMERCID DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL

cODIGO VERIFICACION: A20214183F72ES

10 DE MARZO DE 2020 HORA 17:19:15

AA20214183 PAGINA: 2 DE 2

**********************

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
*********************f************************************************
FIRMA MECANICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y La
AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.
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CAPTURAS DE PANTALLA DE LA PAGINA DE
- GASTROINNOVA S.A.S EN INTERNET.

Prueba No. 4
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Nombre e
Correo
" iwna casama Mensaje

-, Ajiaco
; Santaferefio

Sepus i5tes pore o Chrmvine:
oD Havateeha

E, racet ~rpt e 400 .

m n@resmumntﬁsc_ﬂi :
& @restaurantesdiz

* Una emgrest def Grupo Gobrolnnovg SAS

DELICIOSAMENTE FELIZ

i
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INFORME TECNICO REALIZADO POR
CONNECTA SOBRE LA SIMILITUD DE LAS
MARCAS “DLiZ” Y “DELI".

Prueba No. 5




Propuesta de Valor

connecta

2019 |







® ®
connecta ..

¢ Qué tiene Connecta para ofrecer? _
‘D N 2 2 19 ‘
Una filosofia de Variedad de soiuciones Una caja de
empresa acor.de con las metodoldgicas para herramientas
expec.:tatlvas y responder a sus tecnolégicas, logisticas
necesidades de necesidades y de analisis
nuestros clientes

.b N .a ' \

Un equipo de i

auip Un alto nivel de

consultores con alto )

perfil y amplia compromiso con la

L, satisfaccion de sus

experiencia para ]
N clientes

acompafarlos







connecta . .

®

Una filosofia de empresa acorde con las
expectativas y necesidades de nuestros
clientes
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Una filosofia de empresa acorde con las expectativas y necesidades de nuestros cli

Alguimista de la informacion

Informacion

Transformada a
través de

Transforma elementos basicos en sustancias valiosas

Conocimiento
Experiencia

Parte de lo conocido para lograr comprender lo desconocido.
Profundiza lo mas posible para entender y dar direccidn.
Trabaja con conviccion, con incansable paciencia y dedicacion

connecta ..
N

r

Soluciones que ofrecen
herramientas a
nuestros clientes para
hacer crecer sus marcas

N




connecta .

L
Variedad de soluciones metodoldgicas para
responder a sus necesidades

2%
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Variedad de soluciones metodoldgicas para responder a sus necesidades

connecta -.

La experiencia de Connecta le permite dar respuesta a nuestros clientes en
distintas areas:

Soluciones Metodolégicas

Marca

Evaluacion de Concepto
Prueba de Producto

Evaluacion de Empaque

TOT: Total Offer Test

Bl Pre test publicitario ConnTV 2.0

Post Lanzamiento

Ad - Hoc

i
|
-
J

‘ III

{ Metodologias implementadas con altos estandares de calidad

WE



connecta I
H

Una caja de herramientas tecnoldgicas,
logisticas y de analisis



o
ad




connecta ..
|

Las herramientas permiten recolectar, procesar y analizar adecuadamente la
informacidn. Facilita la ejecucién de la tarea pero no reemplaza la capacidad ‘
analitica de los consultores. : |

p—u—-—-nr-r.- —-—r g =y

Herramlentas cualltatwas J
l Herramaentas estadlstlcas ~§

DE ANALISIS [ Neuromarketing |
CIENTIFICAS  § ; Encuestas dlgltales

P ~Chat bot L
A Foros dlgltales o

TECNOLOGICAS

| Localizacién mévil. |

LOGISTICAS







ompanarlo

el TR ARG AL

Formac16n° Profesuonal en Mercadeo y Publicidad Polltécmco Gran Colomblano, Posgrado en
Marketing relacional y CRM de la Universidad de Belgrano BS.AS
Expenenma Més de 10 anos en 1nvest|gac10n y consultoria en agencnas de investigacion de mercados

Formacuén' Profesmnal en Psicologia de la Unwersndad Santo Tomas
Expenencua Mas de 10 afos en investigacion y consultoria en agencnas d mvestlgacnén de mercados

SIS

P

AP AN S

R TN e SV L S

Formacion: Profes:onai en Admmlstracaén de Empresas de la Umversndad Javeriana
Experlencua Més de 7 affos en mvestugacnén y consultor:a en agencias de mvestlgacusn de mercados
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«  Formacién: Profeswnal en Psmologla de la Umversudad laveriana
. Expenencna Mé&s de 20 aﬁos de experiencia en estudlos cualutatlvos

I M
PR

Formacion: Profesional en Pswologia dela Umver5|dad de Ios Andes, especualnzacuﬁn en mercadeo
Experiencia: Mas de 25 afios de experiencia en estudios cualitativos

Formacidn: Profesional en Psicologia de la Universidad de la Sabana
Expenencaa Més de 10 afios de experiencia en estudios cualltatlvos

%.--c:i,. ;’w- ;‘5&1"‘"‘

Fide T

&%

§ Formaclén Profesuonal en Admmlstracnén de Empresas de Ia Umversadad Nacnonal especial zac:én en mercadeo
é Experiencia: Més de 13 aﬁos de expenenc:a en.estudios cualltatwos y cuantltatlvos ’ ’
‘ AR . R R
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Un alto nivel de compromiso con la
satisfaccion de sus clientes
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Un alto nivel de compromiso con la satisfaccidn de sus clientes

connecta -.
|

En connecta medimos el éxito comercial por la
profundidad de las relaciones que se establecen
con los clientes.

En los 9 afios, los 10 clientes mas grandes de
Connecta generaron relaciones profundas,
duraderas y estratégicas medidas a través de varios
indicadores:

Tipos de proyectos que se realizan
Cantidad de proyectos
Calificacion otorgada

Comentarios recibidos

Las calificaciones obtenidas en las evaluaciones de satisfaccion son:

- . iy . Informe final: . . . .
Disefiode la Ejecuciondelos  Tiempos de Claridadenla Relacion costo Calificacion

. L, Andlisis, L. .,
propuesta proyectos ejecucion . presentacion beneficio general
conclusiones

fPromeclio
)Moda




x i A 7
) ‘L
4 N - : i . . e
PR
- .
- . - N .
- 1 i * Te * L3 .
: . . . - " .
= : S - -
|
o
¥ - ,
" - .
; ’
. . E ¥ : i
Lo : :
.
-~ + :
< ) - -
gt
. P Y
. A .,
e O
t . .
e, .
! .
# e LT
[ = #
v oe




connecta |

Connecta realizé estudios para 36 clientes diferentes en 2018, entre los
que se encuentran:
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-PROYECTO DELI-
Similitud entre las
marcas Deli y Dliz

Presentado a:

j, }repoﬂoﬂol N
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GRUPO OBIJETIVO

Hombres y mujeres
mayores de 18 afios

De Niveles de estrato 2

al 6

COBERTURA

El estudio se realizd
en

+ Bogotd
Medellin

connecta

ALCANCE

d Se realizaron un total de

400 encuestas:

Bogota: 200 encuestas |
Medellin: 200
encuestas distribuidas
como se especifica a

&b
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connecta

Género
Ciudad _ |
75‘0% 50% - \ /
MEDELLIN | BOGOTA 50% 50%

Entre 18 y 25 afos

Entre 26 a 35 ahos D 29%

Entre 36 a 45 afios D 19%

Entre 46 a 55 aftos u 10%

Maés de 55 anos p 9%
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Delet_reo de marcas

Al pedirle a los encuestados que escriban las letras que componen los logos de las
Deletreo de marcas - .. . ]

tres marcas, el 89% percibe que la marca Dliz tiene una i, lo que hace evidente la

similitud en la pronunciacién de los nombres. Adicionalmente el 0% percibe que la

marca Dliz tiene un apostrofe

Pregunta: (¢Digame qué letras tienen estds
_ palabras?
IIW!I.

delis

D-e-l-i 3,8 D-e-l-i-s 95
A %
oz B
D-e-i-i i% 5 i D-e-l-is:%s
' | L D-ebizf |
D-d-lz I
| D-e-i-z fx i
B D-I-’-z 0%
Base: 400 .

717
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Conocimiento espontaneo

Conocimiento
espontaneo

Base: 400

Deli lidera e! indicador de conocimiento de la categoria de productos de
reposteria, tortas y postres; mientras que nadie menciona espontdneamente
Dliz como marca de la categoria, a pesar que en dicho lugar se venden postres

Pregunta: ¢Qué marcas de productos de reposteria, tortas y postres

conoce usted?
Deli
Nicolukas
Tortas El Gordo
Tortas y Tortas Medellin
Ramo
Bimbo
Exito
Toledo
Juan Valdez
Tostao
Carulla
Jumbo
La Migueria
Los Horn_itos
Starbucks
Reposteria El portal

Otros menores a 1%

Porcentaje
o1
Bl 14%
B 3%
W 3%
B o
B 5%

i 5%

I 3%

| 2%

| 2%

I 2%

I 2%

| 1%

_! 1%

| 1%

| 1%

B 1%

o
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Conocimiento espontaneo + ayudado

Total conocimiento Deli es una de las tres marcas de mayor conocimiento espontaneo+ayudado de
R CLELl la categoria de reposteria, tortas y postres, dejando claro el alto nivel de
‘ conocimiento de dicha marca

Prequnta: ¢Qué marcas de productos de reposteria, tortas y postres

Exito NN 6%
Juan Vaidez IENEENE 7%
deli NN 5%
© Tostao NN 61%
Jumbo N 0%
Carulla N 58%
PanPa’'ya N 43%
Tortas El Gordo I 42%
Oma NN 2%
Nicolukas NG 41%
Starbucks NN 37%
Los Hornitos I 31%

Toledo R 25%
American B 19%
cheesecake pum 1ay

Cascabel g 159
La Migueria gy 135

Otros menores a

Base: 400

%b






COPIA DEL ESCRITO DE OPOSICION
PRESENTADO POR EL ABOGADO GABRIEL
IBARRA A TITULO PERSONAL CONTRA LA

MARCA “GRUPO DELI” SOLICITADA A
REGISTRO POR DYVAL S.A.

Prueba No. 6
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ABOGADOS

L CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD

Causal absoluta de irregistrabilidad, consistente en la falta de distintividad
intrinseca del signo solicitado, de conformidad con lo dispuesto en los literales b),
e) y g) del Artfculo 135 de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina
{en adelante, “la Decisién 486").

II. OPORTUNIDAD

De conformidad con lo dispuesto en el artfculo 146! de la Decisién 486, las
oposiciones pueden formularse dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha
de publicacién de los signos distintivos.

La solicitud de registro de la marca grupo deli (Mixta), para identificar productos
y servicios de las clases 30 y 43, fue publicada e! 30 de septiembre en la Gaceta
Oficial de la Propiedad Industrial No. 873, segln se aprecia a continuacién:
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Asi las cosas, la oposicién se presenta dentro de forma oportuna, conforme al
término establecido por la Ley.

IIl. FUNDAMENTOS DE LA OPOSICION

El articulo 134 de la Decisién 486 establece los requisitos que deben cumplir los
signos para ser aptos para registro, en los siguientes términos:

! "Dentro del plazo de treintn dins sigulentes a ln fecha de la publicncidn, quitn tenga legftimo interés, podrd presentar, por nnn sola vez,
opasicitn fundamentada que preedo desmirtuar el registro de lo maraz. {...)".
Calle 98 No. 9 A 41, Oficina. 309
Edificio AB Proyectos
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' ABOGADOS
“A efectos de este régimen constituird marca cualquicr signo que sea apto para
distinguir productos o servicios en el mercado. Podrin registrarse como marcas los

signos susceptibles de representacion grdfica. La naturaleza del producto o servicio al
cual se ha de aplicar una marca en ningvin caso serd obstdculo para su registro.”

De acuerdo con o anterior, para ser registrables, los signos deben cumplir con los
requisitos de (i) distintividad, relativa a la aptitud para distinguir productos y/o
servicios en ¢l mercado, y (ii) perceptibilidad, consistente en la posibilidad de ser
representado graficamente,

Enlo que respecta al primero, éste tiene dos 4mbitos: la distintividad intrinseca yla
extrinseca. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en
adelante, “el TJCA”) ha dispuesto que “la primera se refiere a Ia aptitud
individualizadora del signo, mientras que In segunda se refiere a su no confundibilidad con
otros signos. En el caso de los signos tdctiles o de textura, la exigencia de distintividad
intrinseca comporta el principal obstdculo para su registro como marcas.”?

En linea con lo anterior, el articulo 135 de la Decision 486 consagra como causales
absolutas de irregistrabilidad, entre otras, las siguientes:

“No podrin registrarse como marcas los signos que:
{...)

b) carezcan de distintividad;
{(..J

) consistan exclusivamente en un signo o indicacién que pueda servir en el
comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia
geogrifica, la época de produccion u otros datos, caracteristicas o informaciones
de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signg o
indicacién, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o
servicios;”

(.)

g)_consistan_exclusivamente o_se hubieran convertido en una desionacion

conuin o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente
o en la usanza del pais; (Subrayado y negrilla fuera de texto)

Respecto a la ausencia de distintividad intrinseca, el TJCA ha sefialado lo siguiente:

“El registro de un signo comto marea se encuentra expresamente condicionado
al kecho de que éste sea distintivo y susceptible de representacion grafica. De
conformidad con el articulo 135 literal b) de la Decisién 486, la aptitud
distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para

s registro, segrin el cual no podrdn ser registrados como marcas los signos
que ‘carezean de distintividad’.

Al respecta, y a manera de ilustracion, se transcriben criterios del Tritunal de Justicia
Europeo: 'En la furisprudencia europea se destaca que el cardcter distintivo de una
marca ha de apreciarse, por una parte, en relacién con los productos o

servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relacion con la

percepcitn del piiblico al que va dirigida, y que estd formado por el consumidor de

2 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. [nterpretacién Prejudicial del 24 de agosto de 2015. Proceso 242-1P-2015.
Calle 98 No. 9 A 41, Oficina. 309
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ABOGADOS
dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el priblico
al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio,
transmitiéndole una indicacion concreta de su identidad’, pues ‘Ia funcién esencial de
la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario diltimo el origen del
producto o del servicio designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de
las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00) (Subrayado y
negrilla fuera de texto.)

Como se pasa a explicar, la solicitud de registro de la marca grupo deli {mixta)
carece de distintividad intrinseca, por consistir en términos descriptivos de las
caracteristicas de los productos y servicios de las clases 30 y 43, que ademas son de
uso comun, por lo que no es apta para ser registrada.

Enefecto, el 11 de septiembre de 2019 la sociedad DYVALS.A. solicit6 el registro de
la marca grupe deli (mixta) para identificar productos y servicios de las clases 30 y
43, de conformidad con el siguiente grafico:

Al respecto, nétese que la solicitud de registro presentada ne reivindica color
alguno, segtin da cuenta el formulario de presentacién de la solicitud, disponible en
la plataforma SIP], asi:

De esta manera, la solicitud presentada consiste en una marca de tipo mixto con un
elemento gréfico insustancial, a falta de (i) fuertes elementos figurativos, (i} una
tipografia distintiva o (iii) reivindicacién de colores. Por lo tanto, el elemento
nominativo resulta preponderante en el signo bajo estudio.

En relacién con ese elemento, es imperativo poner de presente al Despacho que
aquel se compone de una palabra genérica que es de uso comtn - “grupo” - y un
término que es descriptivo de las caracteristicas de los alimentos y servicios
alimenticios contemplados en las clases 30 y 43, por representar la condicién de tales
de ser deliciosos o tener buen sabor. Razones por las cuales el signo solicitado no
cuenta con la aptitud necesaria para identificar los productos y servicios
pretendidos.

Calle 98 No. 9 A 41, Oficina. 309
Edificio AB Proyectos
Bogota D.C. - Colombia
(+571} 236 0880 PBX
www.ibarra.legal
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ABGEADOY

Respecto al término “deli”, sea esta la oportunidad de sefialar que existen més de
doscientas (200) marcas registradas en clases 30 y 43 que incluyen tal palabra, segiin
dan cuenta los reportes de busquedas de la plataforma SIPI, que se aportan como
pruebas, y que la Superintendencia de Industria y Comercio ha declarado
expresamente que se trata de una expresién de uso comin en el mercado de
alimentos, descriptiva de la condicién de ser agradable o delicioso. En términos de
la Autoridad:

“Ante la composicion del signo en estudio, la Direccién debe sefialar que “DELI” es
ung expresién usual en el mercado colombiano, especialmente para los
productos alimenticios,

Con ella, log empresarios de este mercado buscan inmprimir la idea en la mente
de los consumidores de un producto agradable al paladar o delicioso.

Es asi como, la Direccidn encuentra que el signo solicitado no es similarmente
confundible con la marca opositora, como se explicard a continuacién.”? (Subrayado
y negrillas fuera de texto.)

Visto lo anterior, corresponde ahora establecer si el signo solicitado se encuentra
incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal ) del articulo 135 de la
Decisién 486, por resultar descriptivo de las caracterfsticas de los productos y/o
servicios a identificar. Para este fin, se realizara el test propuesto por la reiterada
Jurisprudencia del TJCA. Véase:

“El Tribunal con base en la doctring, ha sostenido que uno de los métodos para
determinar s un signo es descriptivo, o estd formado por expresiones descriptivns, es

Jormularse la pregunta ";cémo_es?" el producto o servicio que se pretende
registrar, "(..) de tal manera que si la respuesta espontdineamente

suministrada _-por ejeinplo por un consumidor medio-_es igual a la de la
designaciéon de ese producto, habrd lugar a establecer la naturaleza

descriptiva de la denominacién™4

Asi, al realizar el mismo ejercicio con la marca solicitada a registro y preguntar
£c6mo es la marca deli?, la respuesta inmediata es que es una un producto delicioso
0 de buen sabor, por lo que se concluye que se trata de un signo eminentemente
descriptivo de las caracteristicas de los alimentos y servicios relacionados y con esto,
irregistrable.

Asi mismo, para evaluar si el signo solicitado est& incurso en la causal prevista en el
literal g) del articulo 135 de la Decisién 486, el TICA prevé lo siguiente:

“La norma trascrita prohibe el registro de signos conformados exclusivamente por
designaciones comunes o usunles. Existen expresiones que el piblico consumidor
normalmente usa para referirsz a un producto o servicio y, en consecuencia, cualquiera
haria inmediatamentie Ia relacién designacion - producto / servicio, En este sentido,

ningtin_competidor en el mercado podria_aduefidrsela, ya que se estaria

generando una posicion de ventajn injusta frente a los otros.

Parag determinar si una expresicn es de uso comiin, se debe tener en cuenta los
prodictos o servicios que se quiere amparar. Una palabra puede ser de uso
conttin en una clase y no en otfra; esto_quiere decir que el anglisis del juez
consultante_debe ser relativo a los productos o _servicios respectivos.”s
(Subrayado y negrilla fuera de texto.)

? Paginas 6 y 7 de Ia Resoludion No. 50409 de 2017. Expediente SD2017 /0015455
4 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 336.1P-2015, Interpretacién Prejudicial del 7 de diciembre de 2017,
% Tribunal de Justicia de la Comunidad Anctina, Proceso 31-1P-2010. Interpretacion Prejudicial del 9 de abril de 2010.
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Como se anticip6, no solo existen cientos de registros marcarios en las clases 30 y 43
que incluyen el término “deli”, sino que aquel ha sido expresamente declarado como
de uso comin por la Autoridad. Por lo tanto, se configura la causal de
irregistrabilidad contemplada en el literal g) del articulo 135 de la Decisi6én 486 y en
cualquier caso, no es posible otorgar derechos exclusivos sobre tal expresion.

ABOGADOS

A manera de conclusion, la marca grupo deli (Mixta) carece de distintividad
intrinseca para identificar productos y servicios de las clases 30 y 43, por consistir en
términos eminentemente descriptivos de las caracteristicas de tales productos y
servicios, y que ademas, han sido declarados como de uso comitin.

Por lo tanto, en el caso bajo estudio se configuran las causales absolutas de
irregistrabilidad contempladas en los literales b), €) y g) del articulo 135 de la
Decisi6n 486 y por lo tanto, cotresponde al Despacho negar su registro.

Sin perjuicio de lo anterior, de considerarse que la marca solicitada si retine los
requisitos necesarios para ser registrada, se solicita a la Superintendencia de
Industria y Comercio que expresamente declare que no se otorgan derechos
exclusivos sobre los términos “grupo” y “deli”, en raz6n a la imposibilidad de su
apropiacién exclusiva, por ser términos necesarios y frecuentemente usados por
todos los participantes en el mercado de alimentos.

IV. PETICION

Principales:

1. Declarar que la marca grupo deli (Mixta), solicitada a registro por la sociedad
DYVAL S.A., carece de distintividad intrinseca por ser descriptiva de las
caracteristicas de Jos productos y servicios de las clases 30 y 43, y en
consecuencia,

2. Declarar que la marca grupe deli (Mixta) se encuentra incursa en las causales
absolutas de irregistrabilidad contempladas en los literales b}, €) y g) del articulo
135 de la Decisi6n 486.

3. Declarar fundada la presente oposicién formulada por GABRIEL IBARRA
PARDO.

4. Negar el registro de la marca grupo deli (Mixta), solicitada a registro por la
sociedad DYVAL S.A,, para identificar productos y servicios de las clases 30 y
43.

Subsidiarias:

En el evento que la Autoridad considere que la marca grupo deli (Mixta) cumple
con los requisitos de distintividad intrinseca para ser registrada, se solicita:

1. Declarar que la marca grupo deli (Mixta) consiste en una marca débil
compuesta por términos descriptivos y de uso comdn, y en consecuencia,

2. Declarar que no se otorgan derechos exclusivos sobre los términos “grupo” o
“deli”.

Calle 98 No. 9 A 41, Oficina. 309
Edificie AB Proyectos
Bogotd D.C. - Colombia
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V. PRUEBAS
A. DOCUMENTALES

En atencién a lo previsto en los articulos 243, 244, 245, 246, 247, y 251 siguientes del
Cédigo General del Proceso, solicito que se tengan como pruebas decumentales las
que a continuacién se citan.

1. Reporte de resultados de busqueda en la base de datos de la Superintendencia
de Industria y Comercio de marcas registradas en las clases 30 y 43, que
incluyen el término “DELI”,

VL. ANEXOS

Me permito anexar a la presente oposicién los siguientes documentos:

1. Las pruebas documentales mencionadas en el acapite anterior,

VII. NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en mi oficina de abogado en la Calle 98 No. 9A - 41 Oficina
309, Edificio AB Proyectos, de la ciudad de Bogota D.C. Teléfono 236 0880. Correo
electrénico meastiblanco@ibarra.legal o en la Secretaria del Despacho.

Calte 98 No. 9 A 41, Oficina. 309
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COPIA DEL OFICIO NO. 12479 DEL 22 DE
NOVIEMBRE DE 2019, POR MEDIO DE LA
CUAL SE LE CORRIO TRASLADO A DYVAL
S.A. DE LA OPOSICION PRESENTADA POR
EL ABOGADO GABRIEL IBARRA CONTRA LA
MARCA “GRUPO DELI” CLASE 30 Y 43

Prueba No. 7
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REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 12479 22 de noviembre de 2019
Ref. Expediente N° SD2019/0096663
Sefiores

DYVAL S.A,

Con fundamento en lo previsto por el articulo 148 de la Decisién 486 de la Comisién de la
Comunidad Andina, se le comunica que la oposicion presentada por GABRIEL IBARRA
PARDO; propuesta para las clases 30y 43 de la Clasificacién Internacional de Niza a la
solicitud de Marca del signo de la referencia, redne los requisitos formales exigidos por la
ley al momento de su presentacion.

En cumplimiento de lo dispuesto en la citada norma, se le concede el término de treinta
(30) dias habiles siguientes a la fecha de notificacion del presente oficio, para que
responda la oposicion, haga valer sus argumentaciones y presente pruebas.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 8.2, literal d}, de!
capitulo sexto del titulo primero de la Circular Unica.

MARCELA ROJAS ROJAS
Coordinadora
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CAPTURAS DE PANTALLA DE LA RED
SOCIAL FACEBOOK DE DLIiZ EN INTERNET:
URL
HTTPS://IWWW.FACEBOOK.COM/RESTAURA
NTESDLZ/ EN LAS QUE SE APRECIA EL USO
DE SIGNOS SIMILARES A LOS DE DYVAL
S.A. POR GASTROINNOVA S.A.S.

Prueba No. 8
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COPIA DEL AUTO NO. 104803 “POR EL CUAL
SE RESUELVE UN RECURSO DE
REPOSICION” EXPEDIDA EL 10 DE OCTUBRE
DE 2019 POR LA SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO

Prueba No. 10
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AL
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES

Bogota D.C., ! SR

AUTO NUMERO
“Por el cual se resuelve un recurso de reposicién”

Proceso por Infraccion a Derechos de Propiedad Industrial
Radicacién: 19-036882

Demandante: DYVAL S.A.

Demandada: GASTROINNOVA S.A.S.

Procede el Despacho a resolver el recurso de reposicion en subsidio apelecién presentado

por la parte demandada contra el Auto No. 26873 del 19 de marzo de 2019, por medio del cual
se resolvio la solicitud de medidas cautelares.

FUNDAMENTOS

Manifesto la recurrente que “el Aufo No. 26873 de 2019 adolece de graves yerros en cuanifo

a los supuestos facticos del caso, asi como en la comparacién marcaria realizada
preliminarmente por el Despacho {...] Esto, en la medida que en el presente proceso no se
encuentran probados los requisitos inexorables para el decreto de una medida cautelar, como
son el ‘fumus boni juris’, el ‘periculum in mora’ y la necesidad, efectividad y proporcionalidad
de la medida” (fl. 126 cdno 1)

Sobre las imprecisiones facticas, indicé que la accionada utiliza el signo “DI'z" y no “DLiZ"
como o afirmo6 la demandante (fl. 127 cdno 2), tal como se evidencia en la solicitud del registro
de marca “DL'Z" (fl. 128 cdno 2) y “DL’Z Deliciosamente feliz” (fl. 127 cdno 1), la pagina de
Facebook “DLZ COLOMBIA" y los establecimientos de comercio identificados como “DL"Z" (fl.
128 cdno 2). Por lo tanto, manifestd que la solicitud presentada con hechos contrarios a la
realidad, indujo en error a este Despacho sobre las marcas que utiliza la accionada en el
mercado lo cual derivé en un anéhms incorrecto de los signos distintivos confrontados (fl. 135
cdno 1).

Indicd a su vez, que de conformidad con el articulo 274 de la Decisién 486 de 2000, el decreto
de una medida cautelar requiere el cumplimiento de 3 requisitos, a saber, i) acreditar la
legitimacion para actuar, i} acreditar la existencia del derecho infringido y iii) presentar pruebas
que permitan presumir razonablemente la comisién de la infraccién o su inminencia. Estas
exigencias, sefiald, constituyen el denominado “fumus bonis iuris” o apariencia del buen

derecho.

A pesar de lo anterior, adujo QUe en el caso objeto de analisis “no se cumple la apariencia del
buen derecho por la sencilla razén que no existe la infraccién reclamada” (fi. 130 cdno 1)..

Sefialé ademas, que el Despacho desconoci¢ las reglas de comparacion marcaria dispuestas
por el Tribunal de Justicia de [a Comunidad Andina en refacion con los términos débiles y de
uso comun, la ausencia de-exclusividad de la sociedad demandante sobre el término DELLI (fl.

135 cdno 1), asi como los antecedentes de esta misma Superintendencia sobre la inexistencia

de exclusividad del término DELI, quien ha manifestado que esta expresién es “de uso comun
en el mercado” (fl. 136 cdno 1) y compartir este términe “no es suficiente para consfderar que
dos marcas son similarmente confundibles” (fl. 137 cdno 1). Prueba de ello, sefiald, es que
existen actualmente mas de 200 marcas registradas en las clases 30 y 43 que incluyen esta
denominacion.

Indicé, que ademas de los requisitos antes sefialados, el decreto de medidas cautelares en
procesos declarativos debe cumplir dos requisitos adicionales. Por un lado, el periculum in
mora, esto es, “el peligro de dafio por la demora del proceso o de los mecanismos normales
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de proteccion” (fl. 129 cdno Ny por'btro, cumplir los principios de necesidad, efectividad y
proporcionalidad de Ia medida en ios términos del articulo 580 del C.G:P.

En relacién con el primero, sefalé que “en fa solicitud de medidas caulelares [...] no se
evidencia ninguna prueba que soporte que, de no decretarse la medida cautelar solicitada, se
causard algun tipo de perjuicio a la parte demandante. Ergo, no estd acreditada fa inminencia
de algun tipo de riesgo que la medida sea adoptada de forma cautelar y no al culminar el
presente proceso” (fl. 138 cdno 1), esto es, el periculurn in mora.

Sobre el segundo requisito, adujo que no se “demostré por qué inscribir la demanda en el
registro mercantil de GASTROINNOVA S.A.S. y de sus establecimientos de comercio es la
medida necesaria que debe adoptarse y/o que serd una medida efectiva” (fl. 138 cdno 1). En
ese sentido, indicd que la medida carece de necesidad, efectividad y proporcionalidad de

conformidad con el articulo 590 det C.G.P.

Por lo anterior, solicité revocar integramente el Auto No. 26873 dei 19 de marzo de 2019 por
medio del cual se resolvié la solicitud de medidas cautelares presentada por la sociedad

DYVAL SA.
CONSIDERACIONES

Previo a realizar un pronunciamiento sobre los reparos del recurrente y en atencion al
memorial presentado por la parte demandante obrante a folios 148 a 179 del cuaderno 1 que
descorrio el trasiado del recurso de reposicion presentado contra el Auto No. 26873 del 19 de
marzo de 2019, este Despacho advierte que la demandada interpuso un Gnico recurso de
reposicién. Sobre el particular, conviene sefialar que si bien la parte demandada se notifico de
la demanda el dia 27 de marzo del 2019, lo cierto es que no lo hizo respecto de la medida

cautelar. . |

Asi, ‘en atencion a la solicitud de la demandada presentada el dia 11 de abrilde 2019 (fl. 97 a
99 cdno 1), este Despacho, mediante Auto No. 43078 del 3 de mayo, ordend a la Secretaria
permitit el acceso de la demandada a la totalidad del expediente y la requirié para que indicara
si la solicitud correspondia a un recurso de reposicion contra el Auto que resolvio la medida
cautelar. Una vez conocido el contenido de! Auto No. 26873 del 19 de marzo de 2019 que
resolvié la medida cautelar, el dia 9 de mayo de 2019 la demandada indicd que la solicitud no
correspondia a un recurso de reposicion y presenté entonces el recurso que hoy se analiza,
fecha en la cual este Despacho entendié surtida la notificacion de la medida cautelar por
conducta concluyente, tal como lo manifesto mediante Auto No. 54902 del 29 de mayo de

2019.

Por lo tanto, no le asiste razén a la demandante cuando afirma que se presentaron dos
recursos de reposicion, toda vez que el primer escrito denominado “solicitud de denegacién
de las medidas cautelares formuladas por DYVAL S.A” no correspondio técnicamente a un
recursc de reposicion, y es que el resultado no podia ser otro, pues a la fecha de presentacion

del primer memorial allegado el dia 11 de abril de 2019, la demandada desconocia el .

contenido de la solicitud de medidas cautelares asi como del Auto No. 26873 del 19 de marzo
de 2019.

Por lo tanto, este Despacho, en virtud del deber consagrado en el numeral 2° del articulo 42
del C.G.P, no pudo tener en cuenta el primer memorial allegado como un recurso de
reposicién, desconociendo la igualdad entre las partes en el proceso y el derecho de defensa
que le asiste a la parte demandada. Admitir lo contrario, supondria tomar como definitivos
unos reparos contra una decisién cuyo contenido desconocia la demandada. '

Ahora bien, tampoco le asiste razén a la demandante cuando afirma que el recurso fue
extemporaneo. Sobre el particular, el articuio 318 C.G.P determina ‘que el recurso de
reposicion “deberd interponerse por escrito dentro de los tres (3) dias siguientes al de la
notificacion del auto.” Asi, teniendo en cuenta que la notificacién de la medida cautelar se
surtié por conducta concluyente el dia 9 de mayo del 2019, este Despacho observa que el
recurso fue presentado en tiempo y, que si en gracia de discusion, se tuviera por notificado el

2
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dia 6 de mayo, fecha en la cual la demandada tuvo acceso y conocimiento del Auto No. 26873
del 19 de marzo de 2019, lo cierto es que la presentacion del recurso de reposicién el dia 9
de mayo, cumple con el término de 3 dias de que trata el articulo 318 sefalado.

Aclarado lo anterior, procede el Despacho a resolver el recurso de reposicion en los siguiehtes
términos: '

1. Frente a las imprecisiones facticas

Frente a las imprecisiones facticas, esto es, que la accionada utiliza el signo “DI'z" y no "DLIZ"
como afirmé la demandante, observa el Despacho que, si bien el recurrente afirma que la i’
se trata en realidad de un apostrofe [’], lo cierto es que, al ser una tipografia cursiva, la
extension de la letra *i” termina en una lectura del signo como “DLIZ" y no con el “apostrofe”
que menciona el demandado, tal como se observa a continuacion:

Sobre el particular, ha sefialado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que “la marca
puede cumplir sus funciones en beneficio o interés no sélo de su titular, sino también del ptiblico
consumidor, el cual podra tener la informacién necesaria para la seleccion y adquisicion de
estos bienes en el mercado.”(Subraya y negrita del Despacho). De ahi que lo que se proteja en
este caso sea la impresion visual del publico sobre el signo presuntamente infractor, mas alla de

lo que afirme su titular.

Asi las cosas, la solicitud ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la marca mixta
“DL°Z" (fi. 127 cdno 1), la cuenta de Facebook DLZ COLOMBIA (fi. 128 cdno 1), asi como la
lista de establecimientos de comercio DL'Z sefialados en el Certificado de Existencia y
Representacién Legal (fl. 128 cdno 1), resulta secundaria frente a la configuracion grafica e
impresion. del signo “DLIZ" que percibe el consumidor. En consecuencia, el Despacho
determiné que es la expresion “DLIZ” la que penetra en la mente del consumidor y con base
en ello, realizo el cotejo con el fin de determinar el riesgo de confusion existente entre el signo
del demandante y el signo presuntamente infractor de la demandada.

Ahora bien, sobre la comparacion realizada por el Despacho -producto de la expresion “DLiZ"
" alegada por la demandante- que, a juicio del recurrente, no tuvo en cuenta el nimero de
silabas, la naturaleza mixta de los signos objeto de andlisis ni el elemento conceptual o
ideclégico de las marcas confrontadas (fl. 135 cdno 1), este Despacho manifiesta lo siguiente:

1.4. Si bien el recurrente afirma que entre las marcas confrontadas no coincide el nimero de
silabas ni las letras D-L-1, (fl. 132 y 133 cdno 1) teniendo en cuenta que la expresion no es
“DLIZ" sino “DL'Z” (fi. 135 cdno 1), para el Despacho es claro que el nimero de silabas y letras
obedece a la configuracién del signo grafico “D-L-I-Z” tal como se explicd anteriormente.

Partiendo de ese analisis, este Despacho concluyé “que entre los signos analizados existe
similitud ortografica, derivada de la longitud de las palabras, el numero de sllabas y la
coincidencia de las letras D-L-I, en las que difiere Gnicamente la letra E de la expresion DEL/
y la Z de la denominacién DLIZ” (fl. 91 anverso cdno1), de tal suerte que en esta efapa
preliminar de la actuacion, la configuracién grafica del signo “DLIZ", asi como la confusion
visual y fonética entre los signos analizados no se encuentra desvirtuada con la afirmacion de

la parte sobre las letras que configuran el signo presuntamente infractor.

1 PROCESO N° 31-IP-98

i
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Téngase en cuenta, ademas, que mediante Resolucién No. 18606 del 31 de mayo de 2019 la
Direccién de Signos Distintivos sefialé en el mismo sentido que “la disposicion gréfica de la
combinacién "di’z” hace que visualmente se genera la impresién que la consonante cursiva "
que se .extiende al costado derecho con el apdéstrofe, es una vocal i” mindscula. En
consecuencia, aunque existen diferencias en el elemento nominativo de los signos,
emréneamente el consumidor de los productos y servicios que se identifican, el cual es
' desprevenfdo, pueda pensar que no es “dl’z” sino “dliz”" (fl. 158 cdno 1).

1:1.2. Asi mismo, afirma el recurrente que el Despacho no tuvo en cuenta la naturaleza mixta’
“de los signos al realizar el cotejo marcario (fl. 135 cdno 1). A este respecto, vale recordar que
de acuerdo con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el cotejo de signos mixtos
lo primero que se debe determinar es el elemento que predomina en cada uno de los signos?.

Sobre el particular, ha senalado que “se debe determinar qué elemento -sea denominativo o
gréfico- penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Asi, la autoridad
competente deberé determinar en ef caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto
es el mas caracteristico, o si lo es el elemento gréfico, 0 ambos, feniendo en cuenta, la
capacidad expresiva de las palabras y el tamario, color y colocacion de los elementos gréficos,

y también, si estos Gltimos son susceptibles de evocar conceptos 0 si se lrata de elementos
abstractos™. Asi mismo, ha reiterado que “en general, el elemento denominativo de la marca
mixta suele ser el mas caracteristico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva
propia de las palabras, las que por definicién son pronunciables, lo que no obsta para que en
algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gréfico, teniendo en cuenta su tamario,
color y colocacion, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento grafico suele
ser de mayor importancia cuando es figuralivo o evocador de conceptos, que cuando consiste
simplemente en un dibujo abstracto™.

En ese orden, lndlca el Tribunai que, si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo
entre signos debera realizarse de conformidad con las reglas para la comparacion entre signos
denominativos y, por el contrario, si el elemento caracteristico del signo mixto es el grafico, en
principio, no existe riesgo de confusion entre las marcas y los signos, pudiendo coexistir estas
pacificamente en el mercado.

Siguiendo las reglas del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el analisis de signos
mixtos®, este Despacho observd que - si bien se trata de signos mixtos como afirma el
recurrente, el elemento de mayor preponderancia era la expresion DLIZ en el signo del
demandado y DELI en el demandante “por ser el que genera mayor impacto y recordacion en
la mente del consumidor, asf como por el evidente protagonismo que tiene en los signos a
confrontar, esto teniendo en cuenta la ubicacion de las palabras y su tamafio.” (fl. 91 anverso
cdno1), tal como se observa a continuacion:

Signos del solicitante Signo presuntamente infractor

Asi, a pesar de que el Tribunal reconoce que en algunos: casos el elemento grafico es el que.
prevalece, encuentra el Despacha que en esle caso no le asiste razon al demandado, toda

2 Proceso 17 1P de 2013

3 Proceso N® 218-1P-2018

4 Proceso 58-1P-2013

% En el anélisis de signos mixtos, ha sefalado el Tribunat que
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vez que no observa que los colores, la tipografia o el estilo de trazo, superen la fuerza distintiva
que por regla general tienen las palabras.

1.1.3. En el mismo sentido, indicé el demandado que no se evalud el elemento conceptual o
ideolégico de las marcas confrontadas (fl. 135 cdno 1). Sobre el particular, el Tribunal ha
sefalado que “fa simifitud ideoldgica se produce entre signos.que evocan la misma o similar
idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por lo tanto, cuando
los signos representan o evocan una misma cosa, caracleristica o idea, se estaria impidiendo
al consumidor distinguir una de otra.™ :

En este sentido, este Despacho analizé el elemento conceptual y considerd que existia un
riesgo de “confusién en relacion con los productos, toda vez que fa accionada hace uso del
signo “DLIZ” para identificar los establecimientos de comercio en donde ofrece productos de
pasteleria y servicios de restauracién, incluidos en las clases 30 y 43 de la Clasificacién
Internacional de Niza.” (fl. 92 anverso cdno1).

~ Por lo tanto, no es de recibo el argumento segun el cual, la demandante indujo en error al
Despacho sobre la expresién denominativa del demandado que terminé con un cotejo
marcario errado, cuando de la configuracion grafica del signo se tiene que la expresion que
usa el demandado para identificar sus productos en el mercado es “DLIZ", y con base en esta
consideracion se realizd el cotejio marcario de conformidad con las reglas establecidas por el
Tribunal para este tipo de signos.

Adicionaimente, se pone de presente que, de acuerdo con los documentos aportados, el
demandado hace uso, no solo de la expresion DLIZ sino de la expresion DELIZ para identificar
sus productos en el mercado, en los siguientes términos: -

Facturas de venta
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Asi entonces, se observa que la expresién con Ia cual se distinguen algunos de los productos
de pasteleria ofrecldos por el demandado es D-E-L-I-Z y no, D-L-"-Z como lo sugiere el
recurrente

% Proceso 240-1P-2013

R
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2. Frente a los requisitos para el decreto de medidas cautelares: fumus bonis'iun's,
penculum inmoray necesidad, efectividad y proporclonahdad de la medida .

2. 1 El recurrente afirma que “en ef presente caso no se cumple el requisito de fa apariencia .
de buen derecho_ por la sencilla razon de que no existe la infraccion reclamada’” (fi. 128 cdno

1)

Sobre el particular, cumple recordar gue la institucion de las medidas cautelares se erige como.
un instrumento a través del cual la parte afectada con la infraccién realizada, obtiene un
remedio que, aungue temporal, le otorga solucion a la situacion de desequilibrio mientras se
promueve el proceso y se profiere la decision definitiva; es, en ese sentido, “una forma de
tutela juridica de cardcter instrumental y preventiva que el legislador autoriza para ciertos
casos; por fuera del proceso, antes o en curso def mismo, cuando quien las solicita muestra
unas precisas circunstancias, como es la apariencia del derecho por cuyo reclamo- aboga
(fumus bonis iuris)".

Asl, la apariencia de buen derecho como primer requisito o condlmon esencial para el decreto
de la medida cautelar, consiste en la demostracion por parte del solicitante de que su solicitud
goza de apariencia de buen derecho. Dicho de otro modo, el demandante debe aportar un
principio de prueba de que su pretensién se encuentra fundada, al menos en apariencia.

Ahora bten para sustentar la falta de apariencia de buen derecho el recurrente manifesto que
aln “si en grac:a de discusion se considerara que la marca de mi representada es “DLIZ” y
que se pronuncia “DELIZ" [...] ni si quiera en ese escenario podra predicarse que existe riesgo
de confusién, por la sencilla razén de que la palabra DELI, para identificar alimentos y
servicios complementarios, es un término descriptivo de las caracteristicas de tales

" productos y servicios, y ademas es un término de uso comin en el mercado” (negrita
del demandado) (fl. 136 cdnot).

Asi, indicd que la sociedad DYVAL no tiene exclusividad sobre el término DELI y, por lo tanto,
no puede |mped|r que terceros o utilicen en el comercio. Como sustento de esta afirmacion
sefialé que “actualmente existen mas de. 200 marcas reglstradas en las clases 30 y 43,
distintas a las de la sociedad DYVAL S.A.,” que mcluyen la expresion DEL! {fl. 102 a 120 ¥
137 cdno1).

Adicionalmente, manifesté que “fa Superintendencia de industria y Comercio ha desestimado
las pretensiones de la sociedad DYVAL S.A. cuando ha tratado de impedir el registro de
marcas que incluyen la expresion DELI” (fi. 134 cdno1). Frente al particular, mediante Auto
74588 del 23 de julio del 2019, este Despacho ordend oficiar a la Direccion de Signos
Distintivos de la entidad para que se allegaran al expediente las Resoluciones alli sefialadas.
Analizados los documentos enviados, observa el Despacho que mediante Resolucion No.
50409 del 22 de agosto del 2017 la Direccion de Signos Distintivos de la Superintendencia de
Industria y Comercio determiné que “DEL! es una expresién usual en el mercado colombiano,
especia!mente para los productos alimenticios. Con ella los empresarios de este merado
buscan imprimir la idea en la mente de los consumidores de un producto agradable al paladar
o delicioso’“(fls. 184 anverso y 185 cdno1).

Ahora bien, en el momento del anéI|S|s de la solicitud cautelar, y con base en Ios elementos
probatorios allegados en ese punto de la actuacion, el Despacho analizé la infraccién sobre la
marca mixta “DELLI". Asi, siguiendo las reglas del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
para el analisis de.signos mixtos, determind que para esta etapa preliminar, “queda en
evidencia con un-grado de conviccion suficiente [...] que el signo ulilizado por la accionada es
semejante a los signos del accionante y que su uso, puede causar un riesgo de confusion
respecto del titular de dichos registros, lo cual materializa la infraccién al derecho descrito en
el literal d) del articulo 155 de la Decisién Andina 486 de 2000.” (fls. 92 cdno1).

Sin embargo, en el momento de hacer el analisis el Despacho no contaba con los elementos
probatorios allegados por el recurrente como la Resolucion No. 50409 del 22 de agosto del

7 Tribunal Superior de Bogota. Auto de noviembre 4 de 2003. M.P. José Alfonso Isaza Davila.
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2017 (fl. 182 a 188 cdno 1) en la que se indica que la expresion “DELI” con la cual este
Despacho basé el analisis comparativo respecto del presunto signo infractor, es considerada
una expresion usual en el mercado colombiano para distinguir productos alimenticios,
comprendidos en la clase 30 de la Clasificacion Internacional de Niza:

Por lo tanto, las pruebas aportadas en esta etapa cautelar, generan una duda en este juzgador
sobre la apariencia de buen derecho de cara a la alegada infraccion de unos derechos de
propiedad industrial, la cual es un presupuesto indispensable para el decreto de las medidas
cautelares.

Sobre este punto, hay que tener en cuenta que la titular de la marca que contiene expresiones
de uso comun “no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no estd facultado
por ley para impedir que ferceros dicha expresion en combinacion de otros elementos {(...)".
En tal sentido, “al realizar el examen comparalivo de marcas que se encuentran conformadas
por elementos de uso comin, éstos no deben se considerados a efectos de determinar si
existe confusion, siendo ésta una circunstancia de excepcion a la regla de que el cotejo de ias
marcas debe realizarse atendiendo a una simple visién de conjunto de los s;gnos que se
enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes™ :

Bajo ese entendido, si se Atiene en cuenta que el cotejo marcario se realizé a partir de la
expresion “DELI", sobre la cual se advierte que podria tratarse de una expresién de uso
comun, dicha circunstancia implicaria una perdida de distintividad del signo y por tanto podria
llevar a concluir que estamos frente a un signo marcariamente débil. De esta manera, la
apariencia de buen derecho sobre la presunta infraccién se diluye y por tanto la medida
cautelar ahora carece de mérito de prosperidad. Vale aclarar que con ello no se esta afirmando
que la marca sea débil, sino que dados los nuevos elementos de prueba con los que se cuenta,
existen ciertas dudas que reducen, en esta etapa preliminar, la verosimilitud sobre una posible
infraccion y, por lo tanto, la apariencia de buen derecho como requisito para el decreto de las
medidas cautelares.

Teniendo en cuenta que la falta de apariencia de buen derecho es suficiente para revocar el
auto, por sustraccion de materia, no se analizaran los demas argumentos relacionados con el
periculum in mora y la necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida cautelar.

Por lo expuesto, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de
Industria y Comercio,

RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la decision contenida en el Auto No. 26873 del 19 de marzo de 2019,
por medio del cual se resolvié la solicitud de medidas cautelares presentada DYVAL S.A. en
contra de la sociedad GASTROINNOVA S.A.S.

SEGUNDO: En consecuencia, DESESTIMAR [a solicitud de medidas cautelares presentada
por DYVAL S.A. contra GASTROINNOVA S.A.S.

NOTIFIQUESE,

- La Abogada del Grupo de Trabajo de bpmpetencia Deslea) yﬁ’PrOpiedad Industrial.
' . 5

REA MEDIN#GQMEZ

Auto para el cuademo 4

8 Tribunat de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 72 — IPf;e 201 2.
9 Ibidem.

7




" Indusiria y Comercio

TUMERIMTENDENCLA
Despacho del Superintendente de Industria y Comercio
Grupo de Trabajo de Campetencia
; Dasle‘-;al"v_PJjopJed,ad.l_n_dust,r" .
R R DR e J

De conformidad can lo establecido en el art. 295 de| C.G.P,

i

el presente auto se potifice por Estado No.
A R Y LY 2
De Fecha; G GG LT

GERN%XLWS RAMINEZ

Secretario Ad Hoc




COPIA DE LA RESOLUCION NO. 18606 POR
MEDIO DE LA CUAL SE NEGO EL REGISTRO
DE LA MARCA “DLIZ DELICIOSAMENTE
FELIZ” EXPEDIDA EL 31 DE MAYO DE 2019
POR LA DIRECTORA DE SIGNOS
DISTINTIVOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA'Y COMERCIO.
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Industria y Comercio
SUPERINTENDENGIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolucion N° 18606

Ref. Expediente N° SD2018/0077722

Por la cual se decide una solicitud de registro

LA DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS (E)
En ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentade el dia 26 de septiembre de 2018,
GASTROINNOVA S.A.S., solicitd el registro de la Marca dI'z deliciosamente feliz {Mixta)

para distinguir productos y servicios comprendidos en |as clases 30 y 43 de la Clasificacion
Internacional de Niza!.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 844, DYVAL S.A.
presenté oposicion con fundamento en las causales de irregistrabilidad contenidas en los
articulos 135 literal b) y 136 literales a) y b} de la Decision 486 de la Comisién de la
Comunidad Andina.

Le anterior con fundamento, entre otros, en los siguientes argumentos:

Oposicién frente a clase 30

“Con el fin de engafiar y confundir al consumidor, limitando su derecho & la libre
eleccion, Ia sociedad GASTROINNOVA S.A.S,, sostiene que presenta la marca es
‘DL'Z DELICIOSAMENTE FELIZ’, pero af ver ef logo de ia marca, Ia primera palabra
de la marca, realmente es DLIZ, toda vez que unia linea vertical con un punto arriba
es una ", ya que ninguna letra "L" tiene un punto (o tilde} como la que aparece en ef
logo. En otras palabras, sin lugar a dudas, al ver el logo de la marca solicitada
se observa después de la letra “L” (en el diiz) también la letra i

(...}

(...) La segunda palabra de /a marca solicitada es DELI (...)

La cual es justamente la parte principal y la que caracleriza la familia de marcas DELI.

Por tanto, cuando las personas observen la marca ‘diiz” leeran “defiz”, lo que evoca
cosas deli, esfo es, que se trata de alimentos y bebidas DELICIOSAS {...)

Sin pensario dos veces, lo primero que se le vendré a la mente es que todos estos
productos alimenticios que estan preparados a base de harinas y cereales con
salsas y especies son Deli o Dliz deli -ciosa-mente-feliz, por lo que la parte
nominativa de las marcas en conflicto evocan exactamente la misma idea.

(...}
a) Todas las marcas inician con la misma letra D
b) Todas fas marcas al ser pronunciadas tienen como primera silaba la “de”

c) Todas /as marcas tienen en la segunda silaba Ia letra " acompafiada de la letra i
"0 una imitacién de una letra i (para ef caso de diiz)

' 30; Pan, productos de pasteleria y confiteria; harinas y preparaciones a base de cereales,
43: Servicios de cafeterias y restaurantes; servicios de comidas y bebldas prestados en restauranies; servicio de comidas y bebidas
para dlientes de restaurantes.
| Setor cladaitarc, para aces sagumissss & Su stllche ta sstidad (s dfrecs Los Sgaing 0916
“winislclgavics >~ Teléforio en Bogotk: 59204007 « Linas gratilis 2 nivel haclonal: 018000010168
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Industria 'y Comercio
SUPERINTENDENCIA

Resolucién N° 18606

Ref. Expediente N° SD2018/0077722

d) Todas las marcas tienen la expresion DEL!
(..)

e} La marca solicitada y una de las marcas en contienda terminan en “z” 0 en “s” las
cuales tienen el mismo sonido

f) La marca solicitada y una de las marcas registradas tienen un apostrofe, antes de
la letra (’s) o (') lo que significa en el idioma inglés y que es conocido ampliamente
por la mayorfa de personas, que significa pertenecer o ser relativo a DELI, justamente
fa marca de mi paderdante,

Por lo que cualquier persona va a entender que la marca "dliz deli-civsa-mente-feliz”,
“de: deli deli's” o "deli” le pertenece a DEL/, engaflando asf al pablico consumidor,

{...) fos productos y los servicios de las marcas en contienda son los mismos ¥ por
ende se configura perfectamente fa causal de iregistrabilidad mencionada.

(...} teniendo en cuenta la existencia de la FAMILIA DE MARCAS, le corresponde a
la Superintendencia, dar la proteccién que legaimente le corresponde y por ende la
marca Dliz deli-ciona-mente-feliz, debe ser negada.

{..)

Debe ser negada pues: es similar fonética, gramatical y conceptualmente hablando,
genera un riesgo de asociacion y confusién hasta al punto que se confundio ef mismo
abogado que la solicitd; pretende proteger los mismos bienes o servicios, quiere
engafar a la Superintendencia que ya le habfa negado una marca practicamente
tdéntica y hasta al publico consumidor que no va a poder elegir libremente la marca
de st preferencia.”

Oposicion frente a clase 43

“Con el fin de engafar y confundir al consumidor, limitando su derecho a la fibre
eleccidn, la sociedad GASTROINNOVA S.A.S., sostiene gue presenta la marca es
‘DU'Z DELICIOSAMENTE FELIZ", pero al ver el logo de fa marca, la primera palabra
de la marca, realmente es DLIZ, toda vez que una linea vertical con un punto arriba
es una ", ya que ninguna letra “L” tiene un punto (o tilde) como ia que aparece en el
logo. En otras palabras, sin lugar a dudas, al ver el logo de la marca solicitada
se observa después de Ja letra “L" (en el dliz) también Ia letra i {..)

El signo solicitado se encuentra incurso en esta causal de irregistrabifidad, toda vez,
que:

a) Es casi idéntica y por o tanto innegablemente confundible con marcas previamente
registradas por mi representada,

b) La marca copis, extrae y se apropia ilegitimamente dos partes de mi marca
debidamente concedida y vigente, estas son, las expresiones “DELJ" y ‘DELI'S”

) Esta destinada a proteger exactamentes, los mismos productos o servicios que
protege la marca de mi cliente y productos o servicios relacionados y conexos.

{..)

a) Todas las marcas inician con fa misma letra D

b) Todas las marcas al ser pronunciadas tienen como primera sifaba la “de”

¢) Todas las marcas tienen en la segunda sitaba la letra *I” acompariada de Ia letra i

o0 una jmitacién de una letra i (para el caso de diiz)
Pagina 2 de 16
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SUPERINTENDENCIA
Resolucion N° 18606

Ref. Expediente N° SD2018/0077722

d) Todas las marcas tienen la expresién DELI
(...)

e) La marca solicitada y una de las marcas en contienda terminan en "z" o en "s” las
cuales tienen ef mismo sonido

f) La marca solicitada y una de las marcas registradas tienen un apostrofe, anfes de
ia letra ('s) o ('z) lo que significa en el idioma inglés y que es conocido ampliamente
por la mayorfa de personas, que significa pertenecer o ser relativo a DELI, justamente
la marca de mi poderdante.

Por lo que cualquier persona va a entender que la marca “dliz deli-ciosa-mente-feliz”,
“de: deli deli's” o “dali” le pertenece a DELI, engafiando asf al pablico consumidor.

Por todo lo anterior, se concluye sin vacilacion que las marcas en contienda son
similares conceptual, ortogréfica y fonéficamente hablando.

(...} en este caso, los servicios de las marcas en contienda son los mismos y por
ende se configura perfectamente la causal de irregistrabilidad mencionada.

(...) al tratarse del mismo tipo de restaurantes, donde se comercializar fos mismos
alimentos o alimentos muy simiares comparten publicidad, y puntos de
comercializacion, es decir, supermercados, tiendas, restaurantes, plazoletas de
comidas en centros comerciales entre otros; el consumidor encontrard en una misma
estanteria productos etiquetados con los signos Deli, de: deli deli’s y dliz y en las
plazoletas de comidas, locales en los cuales se venden productos Deli, de: deli deli’s
y Dliz deli-ciosa-mente-feliz, sin que tenga la posibitidad de diferenciar
procedencias empresariales o que se trata de dos signos diferentes.

(...) teniendo en cuenta la existencia de ta FAMILIA DE MARCAS, le corresponde a
la Superintendencia, dar la proteccién que legalmente le corresponde ¥ por ende la
marca Dliz deli-ciona-mente-feliz, debe ser negada.”

TERCERQ: Que dentro del término concedido para tal efecto, GASTROINNOVA S.A.S.,
dio respuesta a las oposiciones por medio de dos escritos idénticos argumentando:

'(...) La compafila DYVAL S.A interpuso, escrifo de oposicién sobre el registro de fa
marca DL'Z DELICIOSAMENTE FELIZ (mixta) para los productos que se pretenden
registrar en la clase 30 y 43 por considerar que se esta vuinerando la normatividad
establecida en ef articufo 136, literal A la de Ia Decision 486, violando abiertamente
el acuerdo respecto de la obligacién de "no hacer’, & cargo de DYVAL de abstenerse
de objetar el interés de registro de marcas que no sean igual o simifar a DELI.

(...) el contrato de transaccion mentado habilité ef derecho de mi cliente de utilizar el
término genérico "DELICIOSQ” siempre y cuando estuviera acompafiado de otros
elementos distintivos que fo diferenciaron de la marca débil “DELI", tal y como lo hace
a proposito def

presente tramite como se explica a continuacién.

{...)

- Ninguna de las marcas confiene visualmente elementos ldénticos ¢ similares
(tipografia, colores, disefio, estructura).
- Cada marca tiene efementos determinantes diferentes asf:

0 Eil color de la marca deli es café y rosado.
o DL°Z Deliciosamente feliz:

Pagina 3 de 16
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SUPERINTENDENCIA
Resolucién N° 18606

Ref. Expediente N° SD2018/0077722

= Tiene un disefio que si se mira més all4 de la composicién fonética
es una cara feliz 0 sonrisa con el objetivo claro de hacer referencia a
un prodicto y servicio deliciosamente feliz —el esplrity de la marca-,

* Su tipografia y colores son disefados para el concepto de negocio
que se tiene,

*  Elcolor es reivindicado como caracleristica de fa marca solicitada es
un PANTONE 293CP completamente diferente ¥ visualmente, no
tiene ninguna similitud

* Los elementos gréficos adicionales a las palabras que [os
acompaftari son suficientes para ser diferenciados por el consumidor,
el circulo que estén dentro la denominacion DL'Z Y su texto adicional
DELI-CIOSA MENTE FELIZ.

(-.)

Cada uno de los signos distintivos aqul expuestos tienen un conceplo y cobertura
complelamente diferente que se puede analizar asf:

- DL'Z DELICIOSAMENTE FELIZ: es una marca que pretende identificar los
productos de manera fimitada destritos en la clase 30 tal ¥ como se puede ver en
la solfcitud pero ademés de ello los servicios contemplados en ia clase 43
especificamente servicios de restaurante, por lo que si se analfiza en conjunto el
alcance y cobertura de esle signo es la venta dentro de un establecimiento de
comercio de productos alimenticios que nada tienen que ver con el producto
especifico que se identifica con la marca opositora: productos de pasteleria

- DELI es una marca registrada para identificar productos en la clase 30" como la
pasteleria y ¢f servicio de pastelerfa como lo prueba el opositor en la pagina web
de fa empresa y el diseflo y arquitectura del establecimiento de comercio y fas
fotos que adjunta como prueba que solo se trata de panaderia y pastelerfa.

(...) el Estado si debe velar por la aplicacion del principio constitucional de igualdad,
en fa cual y de acuerdo a la dimension material, se debe garantizar fa paridad de
oportunidades entre individuos, por lo que no seria constitucional negar el registro de
la marca solicitada "DL°Z Deliciosamente Feliz”, si ya existen marcas olorgadas que
contienen la expresién "DELI" en Ia clase 30 como en la 43.

{.--) el termino “DELI" es un término genérico de apropiacién coman gue por sf mismo
no genera identidad salvo cuando se uliliza de forma idéntica y sin combinacién o
mencién adicional.

Por el contrario, la expresion DL'Z DELICIOSAMENTE FELIZ evoca, como ya se
menciono al inicio de este escnito, el espiritu y el servicio v la union de dos palabras
que si bien son genericas DELICIOSO-FELIZ y Ia mencidn de “deliciosamente feliz”
hacen de este signo tinico con una combinacién de palabras, que lo acompartan con
una gréfica y un color reivindicado, siendo asl un signo sugestive diferenciable. Por
ello, la comparacién de las marcas debe hacerse y analizarse con una visidn en
comjunto (...)”

CUARTO: Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia,
esta Oficina procederd a realizar el examen de registrabitidad 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 Decisién
486 de la Comisién 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.
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Causales de irregistrabilidad en estudio

En primer lugar, esta Direccion observa que el opositor alegb como causal de
irregistrabilidad la correspondiente al Literal b) del Articulo 135 de la Decisién 486, es
decir, carencia de distintividad, Sin embargo, sus argumentaciones facticas corresponden
a la eventual confundibilidad del signo solicitado con una marca previamente registrada,
lo cual no corresponde a la precitada causal, pues se trata de objeciones que encajan
dentro de los presupuestos del Literal a) del Articulo 136 ibidem, razdn por la cual al existir
una norma especial que contempla literalmente ios argumentos del opositor, esta
Direccién procedera a efectuar el analisis de la causal correcta que también fue alegada
por el observante.

Literal a) del articulo 136 de la Decisién 486

_No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para 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 reproduccién exacta de éste y no permita ninguna clase de
diferenciacién entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El
segundo supuesto de hecho es la identidad o relacién existente entre los productos o
servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o
registrada’.

?1La comparacion, debs efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe
anallzarse con una visién de conjunto, tenlendo en cuenta su unidad ortografica, auditiva e ideoldgica.

*En la comparacién, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es declr, se debe analizar un slgno y después el otro. No es
procedente reslizar un analisis simulténeo, ya que el cansumidor na observa al mismo tiempo las marcas, sino gue o hace en diferentes
momentos.

-Se debe enfatizar en las semejanzas y na en las diferencias, ya que en estas Gitimas es donde se percibe el rlesgo de confusién o de
asociacion.

-Al realizar l]a comparacién, es impartante tratar de colocarse en ef lugar def presunto comprador, pues un slamanto importante para
el examinador, es determinar comuo el producto o servicio es captado por el publico consumidor. {...)".

3 A tal efecto, el Tribunal ha recogids los siguientes criterios para definir el tema para la conexidn competitiva:

a) Canales de comerciallzaclén: Hay lugares de comerciaiizacion o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda
producirse su conexién competitiva, como seria el casa de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye
toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un products can ofro. En cambio, sa daria tal conexi_ﬁn
competitiva, en tiendas o almacenes especializados en [a venta de determinados bienes. lgual confusién se daria en pequefios sitios
da expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productes guardan también una aparente similitud.

b} Similares medios de publicidad: Los megios de comercializacion o distribucidn tisnen relacion con los medios de difusion de los
productos. Si los mismnas productos se difunden por la publicidad general- radio television y prensa-, presumiblen'!en_ta se prasen_taria
una conexién competitiva, a los productes serian competitivamente conexos, Por otre lado, 3i la difusidn es restringida por medio de

‘revistas especializadas, comunicacion directa, boletines, mensajes telefdnicos, etc., la canexion competitiva seria menor.

c) Relacién o vinculaclén entre productos: Cierta relacién entre los productos puede crear una conexidn compatitiva. En el’a_cto, ne
es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa
relacién entre los productes comercializados también influye en la asociacidn que ¢l consumidor haga del origen empresarial de los
productos relacionados, lo que eventualmente puede llavarlo a confusidn en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio
de dichos productaes asuma que provienen de un misme preductor,
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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 pablico consumidor.

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

Literal b) del articulo 136 de la Decisién 486

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

b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, aun
rétulo o ensefia, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo
de confusién o de asociacién;”, ‘

Concepto de la norma

En aras de la aplicacion de la referida causal, es necesario definir el concepto de nombre
comercial, su proteccion y aplicacién.

Nombre comercial protegido:

El articulo 190 de la Decisi6n 486 consagra la definicion de nombre comercial:

“Se entenderé por nombre comercial cualquier signo que identifigue a una actividad
econdmica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil,

Una empresa o establecimiento podrd tener més de un nombre comercial. Puede
constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su
denominacién social, razén social u otra designacion inscrita en un registro de personas
o0 sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales
de las personas juridicas, pudiendo ambas coexistir’,

Por su parte, el articulo 191 de la misma norma supranacional determina el momento a
partir del cual se adquiere e! derecho sobre un nombre comercial y cesa el mismo:

"El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el
comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa
o del establecimiento que lo usa”.

A su vez, el articulo 193 de la misma nomatividad otorga a la Oficina Nacional
Competente de cada pais la facultad de elegir entre el sistema de registro o depdsito del
nombre comercial, asi;

“Conforme a la legisfacién intema de cada Pais Miembro, el titular de un nombre comercial
padra registrario o depositatio ante la oficina nacional competente. El registro o depésito

d) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que cominmente sa pusdan utilizar conjuntamente {por ejemplo:
puerta y chapa) pueden dar lugar a confusion respecto al origen empresarial, ya que el pablico consumider supondria que Ios dos
productos son del mismo empresario, La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el
use de un producto puede suponer el usa necesario del otro, @ que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilizacién no saria
la de su Gltima finalidad o funcién.
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tendr;é caracler decfaralivo. El derecho & su uso exclusivo solamente se adquiriré en los
terminos previstos en el articufo 191"

Asi, en concordancia con las disposiciones citadas, el Cdédigo de Comercio colombiano
adopta el sistema de dep6sito de nombres comerciales, de acuerdo a lo expresado en su
articulo 603, de la siguiente manera:

‘Los derechos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer uso sin necesidad
de registro. No obstante, puede solicitarse su depdsito. Sila solicitud reane los requisitos
de forma establecidos para el registro de las marcas, se ordenara fa concesion del
certificado de depésito y se publicara”.

Debido a ello, el artlculo 805 de nuestro Cédigo de Comercio se refiere al efecto juridico
del depésito de un nombre comercial, en el sentido de elevario a presuncién legal de la
fecha del primer uso del signo en el comercio y de su conocimiento por parte de terceros.
En efecto, el articulo 605 C. Co. expresa que:

“El depésito o ia mencién de depésito anterior no constituyen derechos sobre el nombre.

Se presume que el depositante empez6 a usar el nombre desde ef dia de la solicitud y
que los lerceros conocen tal uso desde la fecha de la publicacion”.

Asi, jurisprudencialmente se ha establecido que el uso del nombre comercial debe ser
personal, es decir que su utilizacion y el ejercicio de la actividad que distingue debe ser
efectuada por parte de su propietario; pablico, es decir, cuando se ha exteriorizado y salido
de |a orbita interna; ostensible, cuando puede ser advertido por cualquier participante en
el mercado; y continuo, cuando se usa de manera ininterrumpida, ya que el derecho sobre
el nombre se adquiere por el uso y se pierde por el no uso, que deben ser definitivos ¥y no
ocasionales.

Por lo tanto, quien alegue derechos sobre una ensefia o un nombre comercial determinada
debera acreditar su utilizacion real y efectiva en el comercio para identificarse a sl mismo
0 a su actividad mercantil, no siendo el depésito del nombre o de la ensefia comercial
justificacién para relevarse de la exigencia de probar el uso respectivo del mismo, pues la
sola presuncién no es suficiente para evidenciar el uso cualificado del signo. Es decir, el
depdsito no prueba un uso continuo, publico y ostensible.

Riesgo de confusién con un nombre comercial

Una vez establecida la existencia del nombre comercial, previa a la solicitud de registro
de marca, el estudio recae sobre ta existencia o no de un riesgo de asocciacién entre este
y el signo solicitado a registro.

De acuerdo con la disposicion andina citada, para que el registro de una marca sea
negado por confundibilidad, se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho.
En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico al nombre comercial previamente
usado en el comercio por un tercerc?, esto es, que sea una reproduccién exacta de éste

“ sLa comparacion, debe efectuarse sin descomponer fos elementos que canforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe
analizarse con una visitn de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortografica, audiliva e ideoldgica.

*En la comparacitén, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, s decir, se debe analizar un signo y después el atro. No es
procedenta realizar un analisis simulténeo, ya que i consumidor no observa al mismo tismpe las marcas, sino que lo hace en diferentes
momentos.

*Se debe enfatizar en las samajanzas y no en las difarencias, ya que en estas Uttimas es donde se parcibe el riesgo de confusién o de
asociacion.
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y no permita ninguna clase de diferenciacién 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
€l nombre comercial previamente usado en el comercio por un terceroS.

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 asociacién, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los
productos o servicios, esto es el publico consumidor.

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

Acervo probatorio
Al expediente fueron allegadas las siguientes pruebas:

. Paor el solicitante

1} Acuerdo de transaccién de fecha 21 de junio de 2018 en cinco folios,

Por el opositor
1) Resoluciones 33245 y 33246 del 16 de mayo de 2018,

2) Acuerdo de coexistencia entre DYVAL S.A. y GASTROINNOVA S.A.S.
(Relacionado entre el listado de pruebas, pero no aportado al expediente).

3} Que por Secretaria se certifique la existencia de 11 registro a favor de la sociedad
DYVAL S.A.

4) Paginas de internet:

- www.deli.com.co

«Al realizar la comparacién, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento Importante para
el examinador, es determinar cémo ef producto o servicio es captado por &l pablice consumidor. (...)",

. % A fal efecto, el Tribunal ha recogido los siguientes criterios para definir el terna para la conexién compaetitiva;

a) Canales de comercializacién: Hay lugares de comercializacién o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda
producirse su conexion competltiva, como seria el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye
toda clase de bienes y pasa desapercibido para e| consumidor la similitud de un producto con ofro. En cambio, se daria tal conexidn
competitiva, en tlendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusitn se daria en pequefios sitios
de expandio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.

b) Simllares medios de publicidad: Los medios de comercializacion o distribucién tienen relacién con los medios de difusion de los
productos. Si los mismos productoes se difunden por la publicidad general- radie television ¥ prensa-, presumiblomente se presentaria
una conexion competitiva, o los productos serfan competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusién es restringida por medio de
revistas especializadas, comunicacion directa, boletines, mensajes telefonicos, ete., la conexidn competitiva seria menor.

€] Relacién o vinculacién entre productos: Cierta relacién entre los productos puede crear una comexion competitiva. En efecto, no
s |o mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra heladas ¥ muebles; en oonsecuepr.ia. esa
relacion entre los productos comercializados también influye en la asociacion que el consumidor haga del origen ampresapal de Iqs
productos relacionados, lo que eventualmente puede llevario a confusién en caso do que esa similitud sea tal que el consumidor medio
de dichos productos asuma que provienen de un misma productor.

d) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comdnmente se puedan utilizar opnjuntamente (por ejemplo:
puerta y chapa) pueden dar lugar a confusién respecto al origen empresarial, ya que el piblica consumidar ;upondtia que los dos
productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe antenderse en forma dlrecta: es decir, que ?l
uso de un producto puede suponer el uso necesario del otrg, o que sin un producio no puede utilizarse el oiro o su wtilizacién no seria
la de su (itima finakdad o funcion.
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- https:llwww.civico.comllugarlreposteria-deli-chico-bogotaifotos

- https:ﬂwww.colombia.com/gastronomia!noticias/sdil47634freposteria-deli-
presenta-su-nueva-imagen

- ht\tps:,'hfwww.ci\.ric:o.corm'lugan‘reposteria-deeli-exito-c:aIle-170-bc:got.'aur
- http:/Awww.studiosur.net/proyectos/pastelerias-deli/
- http:llwww.indisoluble.colzo17/03!22!deli-bogota-y-medellin!

5) Auto No.26873 de fecha 19 de marzo de 2019, proferido por la Delegatura Para
Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio
(expresiones DLIZ y DELI son iguales o similarmente confundibles).

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marcas previamente registradas

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo Signo Titular Expadiente | Niza | Clase | Tramite Estado

Mixta de: deli deli’s DYVAL S.A. SD2018/0004713 | 11 30, 43 Marca Registrada

Mixta defi DYVAL S.A, 11139887 9 30 Marca Registrada
reposteria

Mixta DELI DYVAL S.A. 97001067 7 30 Marca Registrada

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado Signhos opositores

DELI~
CIOSA-
MENTE
FELIZ %
DELI
dl'z deliciosamente feliz d e:
.
deli
delis
de: deli deli's
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Valoracién del acervo probatorio

- Frente a la solicitud de emitir certificado de titularidad y vigencia de las marcas cuya
titularidad radican en la Sociedad DYVAL S.A., es impartante sefalar que al momento de
determinar la legitimacién para la oposicién formulada y los argumentos esbozados, este
Despacho verifica el estado, vigencia v titularidad de las marcas referidas en |a oposicion.
En consecuencia, la expedicion de una nueva certificacién de los signos opositores
registrados, se considera innecesario en el sentido de que dichos documentos son de
naturaleza publica, los cuales pueden ser consultados y descargados a través del Sistema
de Gestién de la Propiedad Industrial- SIPI ingresando al expediente del signa respectivo.

- En cuanto al Acuerdo de Transaccién de fecha 21 de junio de 2018, se evidencia que el
mismo no tiene recibo en la presente solicitud de registro, toda vez que, en la Clausula

numero 5 se indica que ser4 aplicable “siempre y cuando no sea igual o similar a la marca
DELt"

- Frente a las Resoluciones 33245 y 33246 del 16 de mayo de 2018 y el Auto No.26873
de fecha 19 de marzo de 2019, referidos por el opositor, se pone de presente que los
mismo fueron analizados y tenidos en cuenta: Sin embargo, se recuerda que esta
Direccién cuenta con independencia en sus actuaciones y el criterio esgrimido en otros
casos, no compromete u obliga a Ia oficina para pronunciarse en el mismo sentido, sin
que esto signifique inseguridad juridica, existiendo la posibilidad de tomar una posicion
diferente en aras de interpretaciones mas acordes con las normas aplicables.

Naturaleza de los signos confrontados

El signo solicitade es de naturaleza mixta compuesto por las expresiones “dl'z
deliciosamente feliz” en un tipo caligrafico especial; el fragmento grafico separa la frase
“deliciosamente feliz” en 4. renglones y otorga un tamafio preponderante a la particula
“dlI’z” que, por una parte, se ubica sobre una linea curva y dentro de una circunferencia, y
por la otra, hace una extensién de la consonante cursiva 'I' hacia el lado derecho y sobre
esta ubica un apostrofe que visualmente genera el impacto de ser una vocal /' en
mindscula,

Por otra parte, las marcas opositoras son de la misma naturaleza conformadas por los
vocablos “deli reposteria”, “DELI” y “de: deli deli's"; las dos primeras se ubican sobre un
rectangulo cada una y la tltima descompone su elemento denominativo en 3 renglones.

Teniendo en cuenta la naturaleza de los signos se deberan atender los criterios doctrinales
y jurisprudenciales establecidos para la comparacién de este tipo de signos.

Comparacion entre marcas mixtas

“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha sclicitado el registro del elemento
nominativo como el grafico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta
se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-1P-2002,
publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 821 del 1 de agosto de 2002,
disefio industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La
doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la
marca mixta suele ser el mas caracteristico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza
expresiva propia de las palabras, las que por definicion son pronunciables; lo anterior
ocbedece al hecho de que el publico no tiene tendencia a analizar los signos y suele
referirse a los mismos por su elemento verbal; lo que no obsta para que en algunos casos
se le reconozca prioridad al elemento grafico, teniendo en cuenta su tamafio, color y

colocacidn, que en un momento dade pueden ser definitivos. El elemento grafico suele
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ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando
consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-1P-98, Interpretacion
prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 410 de 24 de febrero
de 1999)". (Proceso N° 129-|P-2004. Interpretacion Prejudicial de 17 de noviembre de

2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de
2005).

Familia de marcas

Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se verifica que la Sociedad DYVAL
S.A. incluye de forma reiterada la misma expresién DELI en buena parte de sus marcas,
lo que nos hace conciuir que estamos en presencia de una familia de marcas entendida
esta como la estrategia de mercadeo consistente en identificar ¢on una serie de marcas
que comparten un elemente comun un conjunto de productos, con finalidades similares o
afines. Las marcas escogidas se caracterizan por incorporar un elemento coman que
genera en el consumidor una relacién inmediata entre los productos o servicios v 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 que se introduce una
nueva marca existe en la memoria de! 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 que comparten un prefijo comun, y que provienen de un mismo productor, asumira
que cualguier marca con ese mismo prefijo para producios 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 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,

Asi las cosas, es claro que estamos frente a un caso de familia de marcas y por esta razén
la misma debe gozar de una proteccion especial, con el fin de proteger al titular de la
misma y a los consumidores. '

Anélisis comparativo

Esta Direccidén encuentra que los sighos analizados “dl’z deliciosamente feliz” vs. “deli
reposteria” / “DELI" / "de: deli deli's” son simitarmente confundibles. En efecto, al
apreciarlos en conjunto se observa que visualmente son similares, comoquiera que el
signo solicitado “dl’z deliciosamente feliz” reproduce la parte relevante “DELI" de los
signos opositores “deli reposteria” / "DELI” / “de: deli deli's”, sin que los elementos
adicionales que incorpora en su conjunto le otorguen un grado de distintividad loable.

Si bien dentro la solicitud de registro se identifica la denominacién “dl'z deliciosamente
feliz”, de una impresion en conjunto se evidencia que, por una parte, el vocablo
“deliciosamente” se descompone de tal forma que la particula “DELI” queda sola, y por la
otra, la disposicioén grafica de la combinacion “dl’z” hace que visualmente se genere la
impresién que la consonante cursiva “I" que se extiende al costado derecho con el
apostrofe, es una vocal “i" minlscula. En consecuencia, aungue existen diferencias en el
elemento nominativo de los signos, erréneamente el consumidor de los productos y
servicios que se identifican, el cual es desprevenido, pueda pensar que no es "dl'z" sino
“dliz".
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Aunado a lo anterior, se tiene que el suprimir la vocal E no genera un efecto disimil, ya
que al pronunciarse la consonante D o la combinacion de letras DE desde el punto de
vista fonético generan un impacto sonoro similar.

Se pone de presente que son las palabras o particulas iniciales de una marca las que
causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas que usaria para pedir los
productos y servicios protegidos con las marcas, de esta manera, el sigho solicitado
resulta confundible con el signo antecedente.

Finalmente, se evidencia que los signos comparados estan conformados par particulas
evocativas, y por ende débiles en relacion con los productos y servicios que identifican o
pretenden identificar. No obstante lo anterior, se observa que los elementos nominativos
yfo gréficos que forman al signo solicitado en registro no son suficientes para diferenciarle
del signos antecedente, por lo que es evidente el riesgo de confusion.

Asi las cosas, es posible ver que el elemento nominativo sobresaliente en el signo
solicitado hace parte de los signos opositores, configurandose asi una reproduccion
parcial, no siendo los demas elementos que hacen parte del signo solicitado suficientes
para que el consumidor pueda diferenciar los signos en el mercado.

Teniendo en cuenta io anterior, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los
signos confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos
exigidos por la causal de Irregistrabilidad en estudio.

Conexién competitiva

El signo sclicitado pretende distinguir:

30: Pan, productos de pasteleria y confiteria; harinas y preparaciones a base de cereales.

43. Servicios de cafeterias y restaurantes: servicios de comidas y bebidas prestados en
restaurantes; servicio de comidas y bebidas para clientes de restaurantes.

Los signos confrontados identifican:
Expedientes Productos y servicios

SD2018/0004713 (30): Café; café sin tostar, café tostado; café molido, café
descafeinado; sucedaneos del café; bebidas a base de café; aromatizantes de café;
chocolate; chocolate con leche; bebidas a base de chocolate: cacao: bebidas a base de
cacao, chocolatinas; productos a base de chocolate; fondue de chocolate, bombones de
chocolate; té; té helado; bebidas a base de 1é; pan; panecillos; levadura en polvo; polvos
de hornear, bicarbonato de soda para uso culinario; cebada molida; vinagres; salsas,
especias, galletas; galletas saladas, galletas dulces; productos de galleteria; productos de
pasteleria, tortas, bizcochos, panaderia y de confiteria; masa para productos de pasteleria
¥ reposterfa; pasteles: azicar; azicar candi para uso alimenticio; alcaparras; caramelos;
caramelos blandos; caramelos duros; preparaciones a base de cereales; palomitas de
maiz; harina de maiz; maiz molido; harina de cebada: hielo; hielo natura! o artificial:
helados; helados cremosos, todo tipo de paletas; yogur helado [helado cremoso];
espesantes para helados; polvos para helados; sorbetes [helados]; crema inglesa;
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ac_!erezos para ensalada; pastas alimenticias; alimentos a base de harina: harinas
al!menticias; omitas [productos de confiterial; pan_de especias: jalea real para la
alimentacién humana que no sea de uso medico; fermento [levadura]; reqaliz [productos
de confiterial; macarrones [pastas alimenticias]; alimentos a base de avena; creps [filloas];
empanadas; pizzas; budines; arroz; ravioles; fideos: tapioca; harina de tapioca; sagu:
espaguetis; almidén para uso alimenticio; sushi; tacos [alimentos]; tartas; tortiflas de
harina o maiz; vainilla [aromatizante]; barquillos; deditos de harina.

. (43): Restaurantes, servicios de bebidas y comidas preparadas,
servicios de bar, bares de_comidas rapidas (snack bars); cafés y cafeterias, catering,
servicio _de restaurante de comida para llevar, restaurante con servicio de reparto a

domicilio, restaurante de comidas selectas, restaurante bar v cocteleria, panaderia,
pasteleria.

11139887 (30): Cafe, té, cacao, azucar, arroz, tapioca, sagy, sucedaneos del
café; harinas v preparaciones hechas de cereales, pan, pasteleria. y confiteria, helados
comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza:
vinagre, salsas (condimentos); especias hielo.

97001067 (30): Café, té, cacao, azlicar, arroz, tapioca, sagl, sucedaneos del
café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pasteleria, y confiterfa, helados
comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza;
vinagre, salsas (condimentos); especias hielo.

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o
servicios y que, en una misma clase 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 relacién entre los signos confrontados toda vez que se trata del mismo tipo de
elementos en relacion género — especie, ubicados en la misma clase 30 y 43 del
nomeclador internacional.

Dado el tipo de establecimientos en |0s que se pone a disposicién los productos y servicios
de las clases 30 y servicios de |a 43 confrontadas, asi como la forma en la que los mismos
se ponen al alcance del consumidor, es claro que existe una relacién entre los mismos
puesto que en ambos casos es posible acceder a uno u otro a través de los mismos
canales, asumiendo equivocadamente que en ambos casos se cuenta con un Unico origen
empresarial.

Existe la posibilidad gue el consumidor vincule una serie de productos v servicios como
los comparados, cuando los mismos se publicitan y promocionan a través de los mismos
canales, no solamente en medios de difusién masiva, sinc en campafias o promociones
que vinculan los productos para su adquisicién o usc conjunto, estrechando asi la
posibilidad de confundir uno u atro signo.

Un signo susceptible de acarrear riesgoe de confusién frente a un signo previamente
registrado 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 servicios ofrecidos en el mercado.
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Confundibilidad con nombre o ensefia comercial

El opositor alega un mejor derecho sobre los siguientes signos:

Signo Titular Actividades
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEDICADOS A LA
ELABORACION, PRODUCCION, COMERCIALIZACION Y
VENTA DE ARTICULOS TALES COMO CARNE, PESCADO,
AVES Y CAZA; EXTRACTOS DE CARNE; FRUTAS Y
LEGUMBRES EN CONSERVA, SECAS Y COCIDAS;

//‘

OFGANIZACION JALEAS, MERMELADAS; HUEVQS, LECHE Y PRODUCTOS
YAIAT AL '/ c/ DYVAL S.A, LACTEOS, ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES, CAFE, TE,
/ // / ¢ / / CACAD, AZUCAR, ARROZ, TAPIOCA, SAGU

b2l Sa Fat L SUCEDANEQS DEL CAFE, HARINAS Y PREPARACIONES

DEL HECHAS DE CEREALES, PAN, PASTELERIA Y
(Ensefia Comercial) CONFITERIA, HELADOS COMESTIBLES, MIEL, JARABE
DE MELAZA LEVADURAS, POLVO PARA ESPONJAR; SAL,
MOSTAZA; VINAGRE, ESPECIAS HIELO,
ESTE NOMBRE COMERCIAL SE USA PARA DISTINGUIR
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEDICADQS A LA
ELABORACION, PRODUCCION, COMERCIALIZACION Y
VENTA DE ARTICULOS TALES COMO CARNE, PESCADO,
AVES Y CAZA; EXTRACTOS DE CARNE; FRUTAS Y
LEGUMBRES EN CONSERVA, SECAS Y COCIDAS;
JALEAS, MERMELADAS; HUEVOS, LECHE Y PRODUCTOS
LACTEQS, ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES, CAFE, TE,
CACAQ, AZUCAR, ARROZ, TAPIOCA, SAGU
SUCEDANEOS DEL CAFE, HARINAS Y PREPARACIONES
HECHAS DE CEREALES, PAN, PASTELERIA Y
CONFITERIA, HELADOS COMESTIBLES, MIEL, JARABE
DE MELAZA LEVADURAS, POLVO PARA ESPONJAR; SAL,
MOSTAZA; VINAGRE, ESPECIAS HIELO.

DELI

(Nombre Comercial} DYVAL S.A,

Andlisis comparativo

Después de valorado el acervo probatorio, esta Direccion concluye que, si bien existe el
depdsito de los signos antes referidos, se verifica la existencia de una familia de marcas
registradas y se allegan los seis (6) links relacionados en el acapite de pruebas, las
anteriores piezas probatorias no son suficientes para demostrar de manera fehaciente un
uso publico, ostensible y continuc anterior a la fecha de la presente solicitud de registro.

Por lo anterior, se considera que el signo solicitado no se encuentra incurso en la causal
relativa de irregistrabilidad contemplada en el articulo 138 literal b) de la Decision 486.

Consideracidn finai

Finalmente y respecto a los argumentos por medio de los cuales se traen a colacién casos
que, a su juicio, se encuadran en circunstancias similares relacionadas con la concesion
de registros anteriores, es pertinente aclararle que la Administracién toma sus decisiones
de forma particular e independiente, de acuerdo con las circunstancias especiales de cada
asunto y en cumplimiento de la normatividad vigente, hecho por el cual no es preciso
remitimos a tramites diferentes decididos con anterioridad para circunstancias,
posiblemente, no analogas.

En efecto, el criterio esgrimido en un caso, no compromete u obliga a la oficina para
pronunciarse siempre en ef mismo sentido, sin que esto signifique inseguridad juridica,
existiendo la posibilidad de tomar una posicién diferente en aras de interpretaciones mas
acordes con las normas aplicables.

Al respecto el Tribunal de Justicia ha sostenido lo siguiente: "No es regla de aceptacién
marcaria que en base a signos ya registrados se pretenda objetar en algiin momento, el
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poder discrecional pero no arbitrario de la administracion, para aceptar o negar un nuevo
signo como marca.

Circunstancias distintas y diversas, originadas en los propios hechos, pueden influir o no
para que la Oficina Nacional Competente, en un caso determinado, acepte la
registrabilidad y en otro la rechace.

Conclusién

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud esta comprendido en la causal de

irregistrabilidad establecida en e! articulo 136 literal a) de la Decisién 486 de la Comision
de la Comunidad Andina.

En merito de lo expuesto esta Direccion,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Declarar fundada la oposicion interpuesta por DYVAL S.A. frente
a la causal de irregistrabilidad establecida en el articulo 136 literal a) de ia Decisién 486
de la Comision de la Comunidad Andina,

ARTICULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca dlI'z deliciosamente feliz (Mixta)
para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 30 y 43 de la Clasificacién
Internacional de Niza®, solicitada por GASTROINNOVA S.A.S., por las razones expuestas
en la parte motiva de la presente resolucién,

ARTICULO TERCERO: Notificar a GASTROINNOVA §.A.5., solicitante del registro y a
DYVAL S.A. opositor, el contenide de la presente resolucion, entregandoles copia de la
misma, advirtiéndoles que contra dicha resolucion procede el recurso de apelacién ante
el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez
(10) dias habiles siguientes a |a fecha de notificacion.

ARTICULO CUARTO: En firme esta resolucidn archivese el expediente,

Notifiquese y-Camplase.
Dado en Bogota D.C., el 31 de mayo de 2019

MARIA DEL PILAR SERNA ROMERO
DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS (E)

¢ 30: Pan, productos de pasteleria y confiteria; harinas y preparaciones a base de cereales. ) . .
43: Servicios de cafeterias y vestaurantes; servicios de comidas y bebidas prestados en restaurantes; servicio de comidas y bebidas
para clientes de restaurantes,
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COPIA DEL AUTO NO. 26873 “POR EL CUAL
SE DECIDEN UNAS MEDIDAS CAUTELARES”
EXPEDIDA EL 19 DE MARZO DE 2019 POR LA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO.

Prueba No. 12
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MINi‘&:sTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DLEL‘EGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES

Bogota D.C., 19 MAR 2013

- 2 AUTO NUMERO Flew26 87 3

&
a4

“Por &I cual se resuelve una solicitud de medidas cautelares”

Medidas Cautelares por infraceién a Derechos de Propledad industrial
Radicaclén: 19-036882

Demandante: DYVAL S.A.
Demandada: GASTROINNOVA S.A.S.

Se decide Ia solicitud de'medidas cautelares interpuesta por DYVAL S.A. (en adelante DYVAL)
corjtra GASTROINNOVA 8.A.S. (en adelante GASTROINNOVA).

ANTECEDENTES

La accionante manifesté ser titular de los siguientes signos distintivos registrados ante la
Superintendencia de Industria y Comercio:

Marca

Tipo Clase Certificado No.
DELI MIXTA 30 371561
DELI - MIXTA 43 602496
DE: DEL! DELI'S MIXTA 30, 43 607835
ORGANIZACION DELUI . MIXTA 30 270649
DELI -, Nomggaitﬁ%sgcw_ 30 8198
DELI ENSERA COMERCIAL MIXTA| 35 7013
(ORGA?f;CION) MIXTA 35 136344
DEL|I REPOSTERIA MIXTA 30 444371
DELITORTAS MIXTA 30 398426
DELI-K-TESES NOMINATIVA 30 397631

- . Con base en lo anterior, el accionante solicité el decreto la siguiente medida cautelar:

Expres6 que la accionada, usa una expresién similar para identificar sus establecimientos de
comercio con la denominacién DLIZ y promocionar servicios de venta de comida. Agrego que
la sociedad GASTROINNOVA utiliza ia expresién DLIZ en los establecimientos de comercio,
relacionados en los folios 79 a 81 del cuaderno 1. ‘

Asi mismo, sefialé que por medio de las Resoluciones No. 33245 y 33246 del 18 de mayo de
2018, la Superintendencia de Industria y Comercio en un proceso diferente, pero entre las
mismas partes, “determiné que las expresiones DELI y DELIZ, (similar a DLIZ} son iguales o
similarmente confundibles”, (fol. 82 cdno. 1).

“Inscribir la presente demanda en el registro mercantil de la sociedad GASTROINNOVA
y de sus establecimientos de comercio, previamente identificados” .

[{RLR







~ -. I L
AUTO 'NL’IMEROm; 26 87 3 obe 2019 Hoja No. 2

Lo anterior, “con el fin de evitar que los establecimientos de comercio, donde se realiza la
conducta infractora sean distraldos o pasen a manos de terceros, evitando que las érdenes,
condenas o instrucciones emitidas durante el mismo o como consecuencia del mismo puedan
surtirse, en especial las medidas conternpladas en el literal f) def articulo 240 de la Decisién
486 de la Comunidad Andina, que tienen como fin evitar la continuacion; la repeticién, de la

infraccion, la destruccién de elementos o el cierme temporal o definitivo del establecimiento de
comercio® (fol. 82 Cdno. 1). ' ‘

i

- CONSIDERACIONES

_Segt'm _los articulos 245 a 249 de la Decisién 486 de 2000, el titular de un defecho de propiedad
md_ustnal cuenta con la posibilidad de solicitar la practica de medidas cautelares para impedir
la infraccidn de sus derechos, evitar sus consecuencias,} obtener o conservar pruebas, y/o
asegurar la efectividad de la accién y el resarcimiento de los dafios. y perjuicios. Dichas

medidas pueden ser solicitadas de manera previa, concomitante o posterior a la
cormespondiente accion, : , N

Con tal propésito el titular debe acreditar los siguientes presupuestos: (i} la existencia de!
derecho de propiedad industrial, que se traduce en un privilegio exclusivo de explotacién sobre
un bien inmaterial; (ii) la legitimacién en la causa por activa, que estd dada por la calidad de
titular del derecho de propiedad industrial cuya infraccién se alega, aspecto que debera ser
acreditado teniendo en cuenta la naturaleza de dicho derecho, y (iif) que el interesado presente
pruebas que permitan presumir razonablemente la comisién de la infraccidn o su inminencia,
carga procesal que debera ser asumida por quien solicita la medida en su favor.

() y (i). La existencia dei derecho de propiedad industrial y la legitimacién en la causa por
activa se encuentran demostrados a través de las certificaciones allegadas con la solicitud
cautelar, correspondientes a los signos distintivos concedidos a la accionante para I4
identificacion de productos de las clases 30 y 43 de la Clasificacién Internacional de Niza (fis.
39 a 50, cdno 1). Las marcas referidas son las siguientes:

MARCA TIPO CLASE CERTLF;CADO VIGENCIA
DEU MIXTA 30 371561 | 30/01/2029
DEL MIXTA 43 602496 11/09/2018

DE: DELI DELI'S MIXTA 30, 43 607835 14/11/2028
ORGABIEIE{/:\CION MIXTA ag .-:-270649 16/07/2023
DELI A 24/01/2027

DELI REPOSTERIA | MIXTA 30 1444371 | 21/03/2022
DELITORTAS | MIXTA 30 398426 26/03/2020
DELI-K-TESES | NOMINATIVA| 30 397631 9/03/2020

Se advierte sin embargo, que respecto def nombre comercial nominativo y la ensefia comercial
DELI, no se acreditd que la accionante fuera titular de tales signos distintivos toda vez que la
demandante no alleg6 pruebas del uso continuo, requisito indispensable para acreditar su

titularidad!. Por lo tanto, no se hard analisis respecto de la posible infraccion marcaria -

relacionada con los dos signos mencionados.

1 Tribunal Andine de Justicia de la Comunidad Andins, Proceso 05-P-2013.
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A pesar de lo anterior, es claro para este Despacho la existencia de los derechos de propiedad

industrial de la acciohante y su legitimacion para actuar en la presente causa, pues, al ser
titular de los registros marcarios®* mencionados, a saber, los No. 371561, 602496, 80783,
138344, 270649, 444371, 388426 y 397631, esta legitimada para solicitar las medidas
cautelares para dichob signos. :

(Hlj). Analizados los dos primeros requisitos, se debe determinar si a partir de las pruebas
aportadas es posible determinar razonablemente la comisién de la infraccién o su inminencia.

De acuerdo con las pruebas documentales allegadas es posible establecer, preliminarmente
que GASTROINNOVA usa e! signé DLIZ para promocionar la venta de alimentos y prestacion
de’ servicios de restauracién comprendidos en las clases 30 y 43 de la Clasificacién
Internacional de Niza. A esta conclusién se llega por la valoracién de los elementos de juicio
aportados con la solicitud cautelar, concretamente, el Certificado de Existencia y
Representacion de la accionada (fis. 20 a 29, cdno 1), las facturas de venta emitidas por el
accionado (fls. 30 a 33, 81y 82, cdno 1) y las publicaciones de la demandada en la red sociat
Facebook (fis. 34 a 38 cdno 1), tal como se muestra a continuacion: :

Facturas de venta ~ Publicaciones en Facebook
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Dicha documentaci6n acredita de manera pre'liminar que GASTROINNOVA, es propietaria de: _
los 25 establecimientos de comercio relacionados a folios ' 23-a28 del Cuaderno 1, en los cuales -.|
presta el servicio de “elaboracion de prodisctos alimenticios con destino a mercado nacional y

de exportacién”, tal como se evidencia en el certificado d

la demandada (fls. 20 a 29 del Cdrio 1).

Este Despacho advierte ademss, que ‘enlas facturas de venta de fechas 02/01/2018, |

03/01/2019, 11/01/2019 y 12/01/2019 (fis. 30 a 33, 8
productos comercializados por la demandada-tales com
cacao avéllanas, croissant homeado, croissant integral,

e existencia y representacién legal de

1y 82, ¢dno 1) se acreditan: i) los
o “croissant deliz gratinado, croissant
capuccino grande, picada deliz", ii) el

NIT 900.896.918-5 que identifica a la sociedad GASTROINNOVA y 1il) el nombre de los
establecimientos de comercio DLIZ 9-69; DLIZ 13-94, DLIZ 7-27, DLIZ 7-64 y DLIZ Caracas,




T




AN -

Y

19 bak-20i6
Bl-=-26873? °

AUTO NUMERO ‘DE 2019 Hoja No. 5

datos que corresponden a aquellos registrados en el certificado de existencia y representacién
legal de la demandada (fls. 23 a 28 cdno 1).

A su vez, las imé&genes aportadas (fls. 34 a 38 cdno 1) evidencian que por medio del perfil DLZ
COLOMBIA registrado en la red social Facebook, se promocionan los servicios de restauracién
asi: “si te mueves por el sur de la ciudad, te invitamos a conocer nuastro nuevo local en El
Restrepo. Estamos en la Cl. 18 Sur # 17 - 16. Te osperamos #dlzcolombia
#restaurantesbogota #comida #desayuno #almuerzo #antojos #deliciosamentefeliz” {fol. 36,
cdno 1). Vale indicar que el establecimiento sefialado aparece relacionado en la C4mara de
Comercio de la demandada (fol. 27, cdno 1) y que los *hashtag” (#) reiteran los servicios de
restauracién ofrecidos por fa demandada (fol, 28, cdno 1).

Aclarado lo anterior, se procedera a estudiar si nos encontramos frente a una eventual
infraccién de derechos de propiedad industrial por parte de GASTROINNOVA, para lo cual
serd necesario analizar si existe identidad o semejanza entre el signo usado por la accionada
y los signos de titularidad de DYVAL. Para tal efecto, se analizara un solo signo de la
demandante (e! cual abarca las clases 30 y 43 de la Clasificacidn internacional de Niza), por

cuanto ello es suficiente para proferir una decision provisional encaminada a salvaguardar sus
derechos,

Para tal fin, se confronfarén los siguientes signos a la luz de las reglas desarrolladas por el
Tribunal de Justicia de la Comuni@ad Andina. ‘

Signos del solicitante — Signo presuntamente 'infractdr

Para realizar e! analisis se aplicaran las reglas de cotejo de signos mixtos establecidas por el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina?, quien ha sefialado que tratandose de este: tipo
de signos se debe determinar cuél es el elemento predominante, esto es, el denominativo o
figurativo.

Para determinar lo anterior, el tjespacho hara usc de lo manifestado por el‘mencionado
Tribunal, segin el cual *(...) en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser
el més caracterlstico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las
palabras, las que por definiciébn son pronunciables, io que no obsla para que en algunos casos
se le reconozca prioridad al elemerito gréfico, teniendo en cuenta su tamafio, color y
colocacién, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gréfico suele ser de
mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceplos, que cuqndo consiste
simplemente en un dibujo abstracto'.

2 Tribunal de Justicla da la Comunided Andina. Proceso B4-1P-2015,
3 Tribunal de Justicta de la Comunidad Anding. Proceso 12-1P-2014.
! .
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Con base en lo expuesto, evidencia el Despacho que en los signos en conflicto el elemento
preponderante es el denominativo, por ser el que genera mayor impacto y recordacion en la
mente del consumidor, asi como por el evidente protagonismo que tiene en los signos a
confrontar, esto teniando en cuenta la ubicacién de las palabras y su tamafio. En este caso el
elemento denominativo corresponde a la expresién "DELI” contenida en los signos de la
accionante y “OLIZ", utilizada por la accionada.

En este sentido, aplicando ias reglas acogidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina para el cotejo de signos distintivos4, esto es, analizando los signos en conjunto, de
forma sucesiva, con énfasis en las semejanzas y desde el punto de vista del consumidor medio,
se concluye que entre los signos analizados existe similitud ortografica, derivada de la
longitud de las palabras, el nimero de silabas y la coincidencia de las letras D-L-I, en las que
difiere unicamente |a letra E de la expresién DELI y la Z de la denominaci6n DLIZ,

Respecto de la similitud fonética, para este Despacho es claro que la pronunciacién de estos ,
signos tiene un sonido similar, independientemente del nimero de palabras y consonantes de
los signos en estudio. En efecto, la ausencia de la “E” en el caso de DLIZ no afecta la sonoridad
de la denominacién toda vez que se pronuncia: D-E-L--Z.

Sobre el particular, vale la pena recordar el pronunciamiento de la Direccion de Signos Distintivos
de esta Superintendencia, quien sefial6 mediante las Resoluciones No. 33245 y No. 33246 de
18 de mayo de 2018 que “[ilos signos_analizados -DELI / DELIZ son similarmente
confundibles. En efecfo, al apreciarios en conjunto se observa que son ortografica y
fonéticamente similares, comoquiera que el signo solicitado reproduce Ia parte relevante del
signo antecedente, sin que contenga elementos adicionales que le otorguen distintividad”-(fol.
59 cdno 1) (Subraya y negrita fuera del texto). '

Desde el punto de vista fonético sefiald la Direccidn que “fiJos signos analizados son
similarmente confundibles, dado que al ser pronunciados generan un impacto sonoro similar,
en razén a la disposicion de los fonemas utilizados™ (fol. 59 cdno 1). Asi mismo, indico que en
el aspecto ortografico "pJresentan claras semejanzas, apreciéndose sucesién de sflabas,:la
extension de los signos y las coincidencias en las ralces o terminaciones™. En el mismo
sentido, esta Entidad manifesté que el elemento grafico adicional no resulta suficiente para
que el consumidor pueda diferenciar los signos en el mercado y por el contrario, es el elemento
nominativo DELI de cada signo el preponderante en sus conjuntos,

De conformidad con lo anterior, se tiene por demostrado sumariamente que la accionada_l u.ti_liza
en el comercio un signo semejante a la marca mixta de la accionante y que existe similitud
fonética y ortografica entre ellas.

Ahora, respecto de los productos y servicios que identifica la accionada con el signo “DLIZ", se
encuentran productos de pasteleria y servicios de restauracién, comprendidos en los signos
“DELI" de la accionante. En efecto, la clase 30 de la Clasificacién Internacional de Niza para la
cual fue registrado el signo de la demandante ampara entre otros productos “cornidas
preparadas a base de harinas, cereales, salsas y especias, preparaciones a base de cereales;
pan, productos de pasteleria y confiterfa; helados; azucar, miel jarabe de melaza; levadura,
polvos de homear sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”, y la clase 43
comprende la “prestacion de servicios propios de un restaurante, comedor, servicios de bebidas
y alimentos preparados {...)".

4 Tribuna! de Justicia da In Comunidad Anding. Procass 1781P-2015, ]

5 Superintendencia ds Industria y Comercio. Direction de Signos Distintivos. Resolucién 33245 da 16 de maye de 2018
6 Ibid.
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-siguiendo la jurisprudencia del Tribunal, es posible afirmar.que el riesgo de confusién depende

_ productos y servicios distinguidos por eflos.
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Resuelto lo anterior, se pFocederé a analizar si entre los signos registrados de titularidad de la
accionante y el signo utilizado por la accionada, se puede generar confusién o riesgo de
asociacion, con el fin de determinar si se materializa o no una conducta infractora del derecho
previsto en el literal d) del articulo 1 55 de la Decisién Andiné 486 de 2000. A este respecto, e!
Tribunal de Justicia de la-Comunidad Andina ha sefialado que %..la confusién puede
manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que
esta habituado, o cuando, si bien encuentra cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree,
por su similitud, que provienen del mismo productor ¢ fabricante™ '

ko gy

. « 0L
De esta forma, el Tribunal ha sostenido que “/a identidad © semejanza entre los signos puede
dar lugar a dos tipos de confusion, fa directa, caracterizada porque el vinculo de identiclad o
semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la
creencia de que est4 comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo
también entre los productos o servicios, y la indirecta, caracterizada porque el citado vinculo
hace que el consumidor alnibuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o
servicios que se le ofrecen, un origen empresarial comun’™.

Adicional a lo anterior, el mismo Tribunal ha manifestado que existen cuatro escenarios que dan
lugar al riesgo de confusién (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre
los productos o servicios distinguidos por eflos; (i)) o identidad entre los signos y semejanza
entre los productos o servicios; (i) 0 semejanza entre los signos e identidad entre los productos
y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos.” ® En suma,

principalmente de dos factores, ta identidad o semejanza entre los signos en disputa y entre los

En el presente asunto, éstamos frente al tercer escenario de los mencionados anteriormente,
es decir, semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios.

Asi las cosas, este Despacho evidencia que en el caso objeto de analisis existe un riesgo de
confusion por varias razones: i) Confusién visual'® derivada de la coincidencia entre las letras
D-L-|, la longitud de las palabras “"DELI"y “DLIZ" asl como el nimero de sflabas, ii) Conqunbn '
auditiva* producto de la pronunciacién de la letra “D* como “D-E” que no afecta Ia sonoridad
de la denominacién demandada y en todo caso se pronuncia: D-E-L-I-Z vy iii) Confusion en
relacion con los productos, toda vez que la accionada hace uso del signo “DLIZ" para |dpptmcar
los establecimientos de comercio en donde ofrece productos de pasteleria y servicios de
restauracién, incluidos en las clases 30 y 43 de la Clasificacion Intemacional de Niza.

e

o

Lo anterior; permite concluir que el consumidor podria entender erréneamente que los productos
de la accionada tienen como origen empresarial a la accionante.>

Adicionalmente, en’ relacién-con la conexidad  competitiva entre |a§ clases de los signos
registrados por la accionante y el usado en el comercio por. la accionada,.este Despacho
advierte que los productos y servicios ofrecidos con los signos confrontados presentan una
relacién género-especie y una conexion estrecha y directa, toda vez que dentro de los servicios
de la clase 43 se ofrecen productos de la clase 30.

i ' acion | brantes hasta el momento
Asi entonces, a partir de la valoracion de los elementos de p_rue_aba obral _
en el expediente, queda en evidencia con un grado de conyuccubn ,suﬁclgnte y para egta et?pa
preliminar, que el signo 'utilizado por la accionada es semejante a los signos del accionante y

? Tibunal Andino de Justicia de la Comunidad Anding, Process 85-1P-2004,
* Tribunai Andino de Justicla de la Comunided Andina, Process 109-1P-2002,
* Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 423-P-2015.
10 Tribunal de Justicia de ts Comunided Andina. Proceso 226-1P-2015

11 Ibid - .
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que su uso, puede causar un riesgo de confusién respecto del titular de dichos registros, lo cual

materializa la infraccion al derecho descrito en e! literal d) del articulo 155 de la Decisién Andina
486 de 2000. i

Con fundamento en lo expuesto y en tanto que la solicitud cautelar es viable, se decretara Ia

siguiente medida cautelar, una vez la accionante preste la caucién que se fijard en la pérte
resolutiva de esta providencia: :

» INSCRIBIR la demanda en el registro mercantil de la sociedad GASTROINNOVA
S.A.S., y de sus establecimientos de comercio, los cuales se relacionan a

continuacion:
Nro. matricula Fecha

‘02883480 23-0ct-2017
02883482 | 23-0ct-2017
02930998 9-mar-2018
02931012 8-mar-2018
02933972 15-mar-2018
‘02941148 3-abr-2018
02941151 3-abr-2018
02965165 28-may-2018
02980413 4-jul-2018
02980632 4-jul-2018
03001337 21-ago-2018
03002965 24-ago-2018
03022941 9-0ct-2018
03022950 9-0ct-2018
03025222 12-oct-2018
03025230 12-0ct-2018
03025235 12-0ct-2018
03037919 16-nov-2018
03037923 16-nov-2018
03041482 28-nov-2018
03043826 6-dic-2018
03043938 6-dic-2018
03044150 7-dic-2018
03044933 12-dic-2018
03048045 " 4-ene-2019

Con el objetivo de precaver la eventual causacion de perjuicios a - la sociedad
GASTROINNOVA S.A.S., con ocasion de la préactica de la medida cautelar, se ordenara a la

solicitante, con fundamento en el articulo 247 de la Decisién 486 de 2000 Yy en concordancia -

con lo previsto en el articulo 590 del Cédigo General det Proceso, que preste caucion por la

suma de CIENTO VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.
($ 122.750.000).

Para dar cumplimiento a este requerimiento, se concede a la parte solicitante un término de
diez (10) dias contados a partir del dia siguiente a la notificacién de esta providencia.

Por fo expuesto en precedencia, Ia Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la
Superintendencia de Industria y Comercio,
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RESUELVE

ORDENAR a la sociedad DYVAL S.A., que dentro de los diez (10) dias siguientes a la
notificacién del presente proveldo proceda a prestar caucion por la suma de CIENTO
VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($ 122.750.000) a
favor de GASTROINNOVA S.A.S. Constituida y aprobada la caucion se proceder4 al decreto
de la medida cautelar sefialada en esta providencia.

NOTIFIQUESE, : | D
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CERTIFICADO DE REGISTRO NO. 444371 DE
LA MARCA “DELI REPOSTERIA” DE
TITULARIDAD DE DYVAL S.A.

Prueba No. 13
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DATOS DEL SIGNO

Marca Mixta
Descripcién

Etiqueta

Clasificacion

Titular

Domicilio

Resolucién Concesién

Expediente No 11 139887
CERTIFICADO DE REGISTRO
No. 444371

deli reposteria
LA EXPRESION REPOSTERIA IRA COMO PARTE EXPLICATIVA

Productos/Servicios comprendidos en la(s) clase(s) 30 de la Edicién
Numero 9 de fa Clasificacién Internacional de Niza.

(30) CAFE, TE, CACAO, AZUCAR, ARROZ, TAPIOCA, SAGU,
SUCEDANEOS DEL CAFE; HARINAS Y PREPARACIONES HECHAS DE
CEREALES, PAN, PASTELERIA, Y CONFITERIA, HELADOS
COMESTIBLES; MIEL, JARABE DE MELAZA; LEVADURAS, POLVOS
PARA  ESPONJAR; SAL, MOSTAZA; VINAGRE, SALSAS
{CONDIMENTOS); ESPECIAS HIELO.

DYVAL S.A.
MEDELLIN ANTIOQUIA
COLONMBIA
CALLE 17 NO. 43F-265

No 15181 de 21-Marzo-2012

SECRETARIA GENERAL AD HOC

Ei presente documento corresponde a la informacién sobre asignacion de namero de certificado
del signo respectivo. Por lo anterior, a efectos de establecer su titularidad y vigencia, debera
estarse a lo dispuesto en los actos administrativos que hayan concedido el derecho, notificados
de conformidad con la ley, asi como a las certificaciones expedidas por la Superintendencia de

industria y Comercio

Pagina 1 de 2
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Vigencia Actual

Expediente No 11 139887
CERTIFICADO DE REGISTRO
No. 444371

21-Marzo-2022

LA SECRETARIA GENERAL AD-HOC

JUEVES 29 DE MARZO DE 2012
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COPIA DE LA ACCION DE CANCELACION

INTERPUESTA POR GASTROINNOVA S.A.S.

EN CONTRA DE LA MARCA “DEL]I
REPOSTERIA”.

Prueba No. 14







1E]
1L\
g ABOGADOS. ‘

Sefiores
Direccién de Signos Distintivos
Delegatura para’la Propiedad Industrial
Superintendencia de Industria y Comercio
ESD.

GABRIEL IBARRA'PARDO, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadania
No. 3.181.441 de Suba, abogado titulado y en ejercicio, portador. de la- tarjeta
profesional No. :‘36‘.691]:del}C__o‘ns'e_jd:_Sﬁpe'x‘ipi'"dé;fla Judicatura, actuando en 'calidad
de dpodefado de la sdciedad: GASTROINNOVA - S.A.S., persona juridica,
debidamente constituida, con domi¢ilio social principal en Bogots, D.C., N.LT. No.
900.896.918-5; representada legalmente por el doctor ELPIDIO R%&FAEL
HERNANDEZ MUJICA, mayor y vecinode Bogots, DC., identificado con 14 cédula

e UL DY I BV T R I, Y. B . P 3 . 1 .
de -extranjerfa - nierc” 384801, como consta en el certificado de E)_ClStE;nCm y:
representacioii legal- y:el poder, §iié'se‘anexan con este documento, por medio del

presente escrito me permitd INTERPONER ACCION DE CANCELACION POR

NO USO en contra dél ‘Registro' No. 444371, correspondienite a 14 marda Deli

reposteria (mixtd), de titularidad de la sociedad DYVAL S.A., con-el fin;de{ que el

mismo-sea cancelado parcialmente.

1. . PROCEDENCIA DE LA ACCION |
El artfculo 165 de la Decisi6n 486 de la Comisién de la Comunidad Andina de

Naciones (en adelante; “la Decisi6n-486") consagra lo siguiente eh cuanto a la

procedencia.de la accién de cancelacién no uso:

Articulo 165.- La oficina nacional competerite cancelard el registro de una
marca a solicitud de persona interesadd, cuando sin motivo justificado la |
marca no se hubiese utilizado en.al menos uno de los Patses Miembros, por
su_titular, por un licenciatario o. por otra persona autorizada para ello
durante los tres afios consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la
accién.de cancelacion: La cancelacion de-un registro por falta de uso de In marca ]
tainbién podrd_ solicitarse conio defensa en un procedimiento de oposicion |
interpuestos con base en In marca no'usada. ;

No obstante lo previsto en el phrrafo anterior, no podrd iniciarse la.accién
de cancelacién antes de transcurridos tres aitos.contados a partir de la fecha '
de notificacién de la resoluiciéri.que agote el procedimiento de registro de la. |

marca respectiva én la vig adiministrativa. {...)" (Subrayado y negrilla-fuera

de tex'tb.')'

De conformidad con lo anterior, una marca registrada es susceptible dé ser
demandada en canicélacion, citando hayan transcurrido tres (3) arios ,des_de-'la.fécha
en que seé notifiqie la resolucion final gue concedi6 su registro, }

En el caso que nos ocupa, ¢l registro-de la marca Deli reposterfa (mixta), Registro
No. 444371, de titularidad de la sociedad DYVAL S.A., fue concedido por mriedib de
la Resolucién No. 15181 del 21 ‘de marzo de 2012, la cual fue notificada-el 29 de
marzo de 2012, segtn ‘da cuenta la ;pl?tafonna‘ SIPI, cuyo soporte de rco,h,sultja, se
aporta como prueba. Es decir que a la fecha de radicacién de esta accién; han
trascurrido m4s de tres (3)-afios desde que se notificé la concesion del registro b su
titular.

Por consiguiente la presente accion de cancelacion por no uso es procedente.
Calle 98 No. 9 A 21, Oficina. 309
Edificio AB Proyectos
Bogotd D.C. - Colombia
{(+571) 236 0880 PBX
www.ibarra.legal
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ABOGADOS

I. FUNDAMENTOS

21.  Acci6n de cancelaci6n por.no uso

Como ya se advirti6, el articulo 165 de la Decisién 486 consagfa que la oficina
nacional competente, en este caso, la Superintendencia de Industria y Comercio (en
adelante, la “SIC” o la “ Autoridad”) debera acceder a cancelar el registroi de una
marca que no haya sido usada en los ditimos tres (3) afios, para identificar los
productos que. ampara su registro. ' '

En cuarito-al concepto de uso de la marca, el articulo 166 del mismo estatuto

normativo dispone lo siguiente:

“Se_éntenderd que una marca se_encuentra en. uso cuando los productos io
servicios que ella distingue han sido piestos en el comercio o se encuentrdn
disporiibles eni el mercado bajo esa:tharca, en la cantidad y del inodo gire
normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productés
sery las modalidades bajo las ciiales se efectiia su comercializacion
en-el niercado. ' ‘ ' |

También se considerard usada una maréd, cuando distiniga exclusivimente ;irodi:gtf{s“
que son exportados desde cunlquiera de los Paises Mienibiros, segiin lo establecido.ep
el pdrrafo dnterior.

El uso-de tina marca en modo tal que difiera de I formn en que Jue registrada sélo en-
cuanto a detallés o elementos que rio alteren su cardcter distintivo, no wokivard In
ciancelacion-del registro por falta de uso; ni disminuird lg proleccion que. correspondn:
ala marca.” (Subrayado y negrilla fiiera de texto:) '

Sobre este punto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de NaC'iOl;léS ha
considerado lo siguiente:

“El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la-marca; medido en
téninos de suforma, su.intensidad, su temporalidady la persona.a través de
la cual se ejercita su uso. Al veferirse a la forma ha interpretado que el.uso de
la marca deberd ser real y efectivo, de manera gue no basta con la merd
intencién de usarla, para que aquel sea real y no simplemente formal o
simbolico. En el régimen andino se considérn que dada In finnlidad identificadora de,
ln marca, su uso deberd materializnrse mediante la prucba de la venta o de In
disposicion de los bienes o servicios a titulo oneroso, como verdaderos -actos de|
comercio. Por ello (...) establéce Ia presuncién de que "una marca se encuentra én uso
cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos eit el comercio o
se encuentran disponibles en el mercado"? (Subrayado y negrilla fuera de texto.)

De acuerdo con lo anterior, para demostrar que una marca est4 en uso y con esto,
que su registro no debe ser cancelado, deber4 acreditarse un uso‘real'y ‘efectiv"o en
€l mercado, para identificar los-produictos y/o servicios que distingue el registro.
Este uso debe ser apreciado-en el contexto del tipo de los productos y/ o servicios
identificados, pues debers evaluarse la intensidad y forma de comercializacion
habitual de cada bien o servicio. ‘I

Finalmente, es preciso poner de presente que, de conformidad con el-articulo 1672
de la Decision 486, corresponde al titular de ]a marca - y no a-quien in'terponie la
accion de cancelaci6n - acreditar.su uso.

 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretacion Prejudicial del 28 dé abiil de 2005. Proceso 22-1P-2005.,

1 “Articulo 167.- La carga de la prueba dél uso de la marca corresponderd al titular del registro: El uso de la marca podra
demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditora que demuestren la
regularidad y la cantidad de la comercializacion de las mercancias identificadas con la marca, entre otros.”

Calle 98 No. 9 A 41, Oficina. 309 : -
Edificio AB Proyectos t
Bogota 1.C. - Colombia
(+571) 236 0880 PBX
wwiv.ibarra.legal
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ABOGADOS | o
22.  El Registro No. 444371 de la marca Deli reposteria (mixta) debe ser’

cancelado - |

i

En el caso-bajo éstudio, corresponde.a ia Autoridad cancelar el Registro No.{444371,

correspondiente-a la marca Deli feposterfa (mixta), de-titularidad de la. sociedad
DYVAL S.A, toda vez que no se ‘evidencia que tal signo distintivo. haya sido
utilizado de forma real y efectiva-en los ultimos tres (3)afios para identificar todos
los productos que ampara su registro. Lo

et e

En efecto, como ya ,,se=menci‘c';h6,a1'a Superintendencia de Industfia’y ._Cdméi‘jif:‘ib,- por.
medio de la-Resohicion No. 15181 del. 21.de. marzo de 2013, «concedio el registro de

la marca Deli reposterfa (mixta) a favor.de la socied:

, eli'ref )1 afavordela sociedadD.YV'AL SA, para
identificar los siguientes productos de la clase 30 internacional: |

3
-nf
:

“Café, t¢; -cacao, ‘aziicar, arroz, tapioca, sagil, suceddreos de café; harin

preparaciones hechas de cereles, pan, pasteletia y confiterin, heladds
~comestibles, miel, jarabe de melnza, levaduras, polvos para esponjar, sal
mostaza; vinagre; salsas (condimentos); especias, hielo.”

Pese aloantetior; y auncuando la carga de la prueba recae exclusivamente encabeza

de su titular; se’ destaca qué no se acredita que la sociedad DYVAL S.A! haya

utilizado el-disefio-especial para identificar la totalidad - de los _-.p‘rqédhctbs
que ampara el registo. En concreto; no se ‘encuentran soportes «de. uso -p?ra los
siguientes. productos: 1

o~ e . . . . - o , |
“Café, 1€, cacao, azicar, arroz; fapiocs, sagi, sucediineos de café, confiteria,
helados comnestibles, miel; jarabe de:melnza, levaduras, polvos para esponjar; sal

mostaza, vinagre, salsas-(condimentos); especias, hi¢lo.”
Nétese, que en ningiin aparte de la mencionada pégina web? se aprecia la utilizacion
de la marca mixta deli. reposteria (mixta) :para identificar los productos. antes

mencionados:

i

*Disponiblé en Ja pagina web https: / Fivrww diliiconico/ - Constltada el 16 de julio de.2019.
' C Calle 98/ Ko.9 A 44, Oficiiin 309
Edificio AB Proyectos |
Bogota DO~ Colombia
(+571} 236 D880 PEX
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Asi mismo, en las redes soc1a1es de DYVAL S A exnsten fotograﬁas alus:ve}s a sus
establecimientos de.comercio y a 10s-empaques de sus productos, en las cuales

tampoco se aprecia la utlllzac_xon del signo distintivo para los referidos - pr_oduc_tos_.
Véased:

a [ rcpr““ rld

[ SN

‘Dmponihle en las
h . . i s 3 P . N X oy =

el16 de jutio de 2019,
Calle 98 No. 9 A 41, Oficina. 309
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Asi las cosas; a falta de’ prueba de un uso redl y efectivo de la.matca mixta sobre fa
que versa la-presente solicitud en los ltimos tres (3) afios, en relacién con ”%‘aj% te,
cacao; aziicar, arroz; tapioca, sagy, sucedriecs de. café;. confitéria, helados comiestibles, miel,
]ambe de melaza; levaditras; polvos para-esponjar, sal mostaza, vinagre, silsas. (cond:men 105);:
especias,; hielo”, cgrresponde a 1a:SIC cancelar. parcialmente su régistro.

L PETICION i

De.conformidad con'lo expuesto en los acapites précedentes, se solicita: *

1. Cancelar parcialmernite el Registro. No. 444371, ¢orresporidieiite a: fa 1 gnarca-'
Deli reposterfa (mixta) y con esto, limitar su -cobertura a los 31gu1entes
productos: “Harinas y preparaciones hechas de:cereales; pan, pasteleria.”” g

s

V. PRUEBAS E
A. DOCUMENTALES

H
b

En atenci6n alo previsto.en los articulos 243, 244, 245, 246, 247, y 251 s:guzentes del
Codigo General del Proceso, solicito que se tengan como pruebas dacumentales las
que a. contmuacnén se-citan. i

1. Resolucién No. 15181 del 21 de marzo de 2012, ,s
2, Soporte de consulta de plataforma SIPI, respecto a la fecha de nohflcacxén de
la Resolucion No. 15181 del 21 de marzo de 2012.

3. Actade testlmoruo especial dela-consulta de la pagina web de DYVAL S A

https ficomico/, la cuenta de Facebook dé DYVAL S A

wivw facebook:comy ReposteriaDeli/ phiotos/a, 2815367018’70057/ 22
/] ‘Wne—S&theg,_tggLy la cuenta de Facebook de DYVAL S.A.:

https:/ / wivw faceBook: .comy Repostenaﬁ)eh/ photos / a. 281 536701870057/ 24

54913724532333/ type=3&theater.”

f‘

e
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ABOGADOS

V.  ANEXOS

Me permito anexar a la presente contestacién de la demanda los siguientes
documentos: ;

1. Certificado de existencia y representacion legal de GASTROINNOVA SAS

2. Poder otorgado por GASTROINNOVA S.A S.
3. Los documentos listados en el acapite de pruebas.

g < pagera s @ i’

VL. NOTIFICACIONES

El suscrito y mi mandante las recibiremos en mi oficina de abogado en la Calle 98

No. 9A - 41 Oficina 309, Edificio AB Proyectos, de 1a ciudad de Bogota D.C. Teléfono
236 0880. Correo electrénico

Despacho.

mcastiblanco@ibarralegal o en la Secreta%;‘ia del

1
H
3.

%

Calle 98 No. 9 A 43, Oficina 309
LEdificio A8 Proyectos
Bogotd D.C. - Colombia
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COPIA DEL OFICIO NO. 6597 DEL 22 DE
JULIO DE 2019, POR MEDIO DE LA CUAL SE
LE CORRIO TRASLADO A DYVAL S.A. DE LA

ACCION DE CANCELACION PRESENTADA
CONTRA LA MARCA “DELI REPOSTERIA”
CLASE 30.

Prueba No. 15
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Industris niercio
SUPERINTENDENGIA.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 6597 22 de julio de 2019
Ref. Expediente N° SD2019/0060401
Sefiores

DYVAL S.A.

Con fundamento en lo previsto en el articulo 170 de la Decisién 486 de la Comision de la
Comunidad Andina, se le informa que el 17 de julio de 2019, GASTROINNOVA SAS
presentd solicitud de cancelacion por No Uso contra el certificado de registro No. 444371,
correspondiente a la Marca DELI REPOSTERIA (Mixta) que identifica productos de |la
clase 30 de la Clasificacién Internacional de Niza.

Una vez verificados los requisitos formales exigidos por la ley, se le comunica que la
solicitud de cancelacién presentada se admite y se traslada, conforme al articulo
anteriormente citado.

En cumplimiento de lo anterior, se le concede el término de sesenta (60) dias habiles
siguientes a la fecha de notificacién del presente oficio, para que haga valer sus
argumentaciones y presente pruebas tendientes a desvirtuar las pretensiones del
solicitante de la cancelacién.

El uso de Marca DELI REPOSTERIA (Mixta), debera ser demostrado durante los dltimos
tres afios consecutivos, es decir entre el 17 de julio de 2016 y el 17 de julio de 2019, en
relacion con todos y cada uno de los productos para los que se pretende la cancelacion
0, de lo contrario, procedera la cancelacién de aquellos respecto de los que no se pruebe
el uso,”

Notifique_se conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capitulo Sexto del Titulo | de la
Circular Unica.

MARCELA ROJAS ROJAS
Coordinadora

.. Pagina 1.de 1
ad 16 ofréiios siguientes cannlen
ultd'a Aivel haclanst 18000810165
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CERTIFICADO DE REGISTRO NO. 138344
DE LA MARCA “DELI (ORGANIZACION)” DE
TITULARIDAD DE DYVAL S.A. CON SU
RESPECTIVO CERTIFICADO DE
RENOVACION

Prueba No. 16
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(X Industriay Comercio £ vovossonon ,
B SUPERINTENDENCIA 5. NUEVO PAIS
CERTiFICACIC')N DE RENOVACION DE UN SIGNO DISTINTIVO
DATOS DEL SIGNO
Marca Comercial (Mixta): DELI (ORGANIZACION)
Clase (s): 35
Namero de certificado: 138344
. Vigencia: 24 de enero de 2027
Expediente No: 9230941335
Caso No. 8D2016/0053659
Fecha de inscripcion: 13 de diciembre de 2016

TITULAR (ES) DEL SIGNO DISTINTIVO
DYVAL S.A.

Apoderado del Signo Distintivo

Nombre JULIO JOSE SENEOR LOVNSTAMM
Direccion CALLE 110 No. 15-18 OFC 103
Ciudad BOGOTA D.C.

. COLOMBIA

Pagina 1 de 2
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Superingend

Ray Vargas Polania

& ndustrin y Camercio

NUEVO PAIS

MARIA DEL PILAR SERNA ROMERO
LA SECRETARIA GENERAL AD-HOC
13 de diciembre de 2016

Pagina 2 de 2

43 RGBS R NEiOn




\\(ibﬁ’f

[
COPIA DE LA ACCION DE CANCELACION
INTERPUESTA POR GASTROINNOVA S.A.S.
| EN CONTRA DE LA MARCA “DELI
d (ORGANIZACION)”. |

Prueba No 17
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Sefiores
Direcci6én de Signos Distintivos
Delegatura para la Propiedad Industrial

Superintendencia de Industria y Comercio
ES.D.

GABRIEL IBARRA PARDO, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadania
No. 3.181.441 de Suba, abogado titulade y en ejercicio, portador de la tarjeta
profesional No. 36.691 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad
de apoderado de la sociedad GASTROINNOVA S.A.S., persona | juridica,
debidamente constituida, con domicilio social principal en Bogota, D.C., N.LT. No.
900.896.918-5, representada legalmente por el doctor ELPIDIO RAFAEL
HERNANDEZ MUJICA, mayor y vecino de Bogota, D.C., identificado con:la cédula
de extranjerfa nimero 384801, como consta en el certificado de existencia y
representacion legal y el poder, que se anexan con este documento, por medio del
presente escrito me permito INTERPONER ACCION DE CANCELACION POR
NO USO en contra del Registro No. 138344, correspondiente a la marca DELI
(ORGANIZACION) (mixta), de titularidad de la sociedad DYVAL S.A., con el fin
de que el mismo sea cancelado totalmente. 7

L PROCEDENCIA DE LA ACCION

El artfculo 165 de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad A?ndina de
Naciones (en adelante, “la Decisi6n 486”) consagra lo siguiente en cuanto a la
procedencia de la accién de cancelacién no uso: :

Articulo 165.- La oficina nacional competente cancelard el registro de. uha

marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la
marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Paises Miembros, por
su_titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello
durante los tres afios consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la
accion de cancelacion. La cancelacion de un registro por falta de uso de la marca
también podrd solicitarse como defensa en un procedimiento de oposicién
interpuestos con base en la marca no usada. E

No obstante lo previsto en el pdrrafo anterior, no podrd iniciarse la accién
de cancelacién antes de transcurridos tres afios contados a partir de la fecha
de notificacién de la resolucién que agote el procedimiento de registro de?la
marea respectiva en la via administrativa. (...)” (Subrayado y negrilla fuera
de texto.) :

De conformidad con lo anterior, una marca registrada es susceptib]g de ser
demandada en cancelacion, cuando hayan transcurrido tres (3) afios desde la fecha
en que se notifique fa resolucion final que concedi6 su registro.

En el caso que nos ocupa, el registro de la marca DELI (ORGANIZACION) (mixta),
Registro No. 138344, de titularidad de la sociedad DYVAL S.A., fue concedido por
medio de la Resolucién No. 010140 del 21 de abril de 1997 y fue notificada por medio
de edicto fijado el 14 de mayo de 1997. Es decir que a la fecha de radicacién de esta
accién, han trascurrido mas de tres (3) afios desde la fecha de notificacion de la
decisi6n concedi6 el registro a su titular. |

Por consiguiente la presente accién de cancelacion por no uso es procedente.
Calle 98 No. 9 A 41, Oficina. 309
Edificio AB Proyectos
Bogots [3.C. ~ Colombia
{+571) 236 0880 PBX
www.ibarra.tegal
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IL. FUNDAMENTOS

21.  Accibn de cancelacién por no uso

Como ya se advirtio, el articulo 165 de la Decisién 486 corisagra que la ‘oficina
nacional competente, en este caso, la Superintendencia de Industria y Comermo (en
adelanite, 1a “SIC” o la “Autoridad”) debera acceder a cancelar el regxstro de una

marca-que no haya sido usada en los ultinos tres (3) afios, para identificar los
productos que ampara su registro.

En cuanto al concepto de uso de la marca, el artfculo 166 del -mismo'- estatuto
normativo dispone lo siguiente:

“Se entenderd que una marca sé-éncuentra en uso cuando los productos i)
servicios que ella dtstmgye han sido puestos en el comercio o se encuentran
disponibles en el .mercado bajo ésa marca, en la_cantidad y del piodo que
nofmalmenteé- corre_sgande tenienido én cuetita la naturaleza de los produétos

.0 servicios y_ las_ modaltdades ba;o las cuales se efectﬁa su comercmhzactdn
en el mercado,

i
También se considerard usada una marea, cuando distinga exclusivamente producios

que son exportados desde cualguiera de los Paises Miembros, segiinlo cstablec:do en
el pidrrafo anterior.

El uso de una tarcaen modo tal Gue:difiern de la forma en que fiée fegistrada. san en
cuanto a detalles. o elemientos que no alteren su cardcter distintivo, no mohmm la
cnncelaaon del registro por faltn de uso, ni disminyird la proteccion que correspanda
a la marca.” (Subrayado-y negrilla fuera de texto:)

Sobre este putito, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Nacxones ha
considerado lo sxgmente I

“El Tribunal ha dado alcance al concepto. de. uso de la marca, medj_dﬁ- en
términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a tmvés de
la cual se ejercita su uso. Al refevirsea la farma ha interpretado que el uso de
la marca déberd ser real y efectivo, de manera que no basta con la_mera
intencién de usarla, para_gite aquél sea real y no- simiplemente.formal o
simbblico: En el régimen andino se considera:que dada la finalidad iden hﬁcadom de
la niarca, s$u siso deberi materializarse niediante la. prueba -dé la ventn o de la
disposicion de los bienes o servicios a titulo oneroso, como verdaderos actas de
.comercio. Por ello (...} establece la presuncion de que "una marca se encuentra en uso
cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos-en el comercro 0.
se encuentiiin disponibles en el mérciido"? (Subrayado y’ ‘negrilla fuera de texto )

De acuerdo con lo anterior, para demostrar que una marca est4 en uso y con esto,
que su registro no debe ser cancelado, debera acreditarse un uso real y efechvo en
el mercado, para identificar los productos y/o servicios que distingue el jregistro.
Este uso.debe ser apreciade en el contexto-del tipo dé los productos-y/o servicios
identificados, pues debera evaluarse 1a intensidad y forma de comerc1ahzac16n
habitual de cada bien o servicio.

f
Finalmente, es preciso poner de presente que, de conformidad conel a‘rtiéulo 1672
de la Detisiéri 486, cofresponde al titular de la marca - y no‘a uien mterpone la

accion dé cancelacién - acreditar st uso. {
§

! Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretacion Prejudicial dé1 28 de abril de 2005. Proceso. 22-P-3003,
2 “Aticula 167.- La carga d¢ la pruebd del uso de la'marca corresponders‘al titular deél registro. El uso de Ja. marca podrd
demostrarse mediante Jfacturas comerdiales, documentos .contables o dertificaciones de auditoria que demueslren I
regularidad y 1a cafitidad de la comercializacién dé las mercancias identificadas oo la niarca, entre otros.” !
Callc 98 No. 9 Adl, ()Ftcun 309 f
Edificic AB Provectos
Bogotd D.C. ~ Colombia
{(+571) 236 0880 PBX
www.ibarra.legal
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marca DELI (ORGANIZACION) (inixta) VPAAR/IE '
'DYVALS.A,, para identificat. los siguientes servicios de 1a clase 35 intérnacional:

de la marca mixta'DELI (ORGANIZACION) IAAKMA

deli -

AB Q'G.A po's
2.2.  El Registro No. 138344 de la marca DELI (ORGANIZACION) (mixta) debe
ser cancelado )

bt e e e = =

En el caso bajo'estudio, corresponde ala Autoridad cancelar-el Registro N of. 138344,
correspondiente a la marca DELI (ORGANIZACION) (mixta), de-titularidad. de la
sociedad DYVAL S.A,, toda vez:qué no se evideéncia que tal si_gnq_-:d‘isﬁtinti?o haya

sido utilizado-en los altimos tres (3) afios para identificar los servicios.que. ampara

su registro. '

En efecto, como ya se mencioné, la: Superintendencia de Industria ¥y Com_'c;ir’cio, por

medio de la Resolucién No. 010140 del 21 de abril de 1997, concedié-el fegi;s;tro dela
r

¥ a favor de la !ébciefia:a

“Publicidad y negocios. Servicios comprendidos en la clase 35-de Ia clasé 35 de!
decreto 755 de 1972,

Pese aloanterior, y.aun cuando la carga de la prueba recae exclusivariente én.cabeza.

de su titular, a manera ilustfativa, se destaca gué la -sociedad DA‘TI;i S.A., en

.

desarrollo.de su actividad.comercial no ha utilizado el disefic especial VAR R

que ampara-el registro demandado, paraidentificar los servicios antes'meﬁf:idnados,,
segun da-cuenta la informacién disponible en la pagina web de la referida:sociedad;

Y que-se aporta como prueba.

%o Medellin 232 11 11 © 315 550 41 10 % Bogots 307 11 11 & 317 510 86 Sucursales Medellin | Sucursales
62 Bogota

Entrega Inmediets  Tortns Postes  Indviduxies -Panes Regaks Celebrosn  Tertss Personaliadas’ Vemulnsﬂmm.les‘

\1:’}};;‘“*'@'13 gy_a-"sgfduﬂifﬂigg .
ACACIC €
UELUBXT - I’J“-

* Disponiblé én Ia pagina web https:/ /vww.deli.comico/. Consultada el 16 de julio de 2019,
© Calle 98 No. 9 A 41, Oficina. 309
Edificio AB Proyectos
Bogota D.C. - Colombia
{(+571) 236 0880 PBX
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Asf mismo, en las redes soc1aies de DYVAL S.A. existen fotografias: alueras a sus.

establecimientos de tomercio y & los empaques ‘de sus producias, en ias cuales
3 Oﬁcu\lrfcwu _‘

}

Disponible en las: ‘paginas; web
http'; £ fwwi; f @k.com/ RermtenaDcll/ plidtos/a; 28153670‘18?0057/2296950966995221 type=3&theitsr E

; s t 17245@3, [ 2types&theater. gCunSuItadas
el'l6dcjuho de2019. ) R ) ' ' t
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ABOGADOSS ' :

Asf las cosas, a falta de pmeba de un uso real y efectivo de la- marca mlxta sobre la
que versa la presente. sohmtud en 1os tltimos tres (3) afios, corresponde ala SIC’
cancelar suregistro.

[ SN

II. PETICION
De conformidad con lo.expuesto en'los acépites precedentes, se soli¢ita:

1. Cancelar totalmente el Registro No. 138344, correspondiente a la marca DELI
(ORGAN IZACION) (mixta).

IV. PRUEBAS
A. DOCUMENTALES

[En atenci6n a lo previsto en los articulos 243, 244, 245, 246, 247, y 251 mgu:entes del’
Co6digo General dél Proceso, solicito que se tengan como ptuebas documentales las
que a continuacién se citan. :

1. Resolucion No. 010140 del 21 de abril de 1997. :

2. Acta:de testirhonio espec;al de la consulta de.la pagina web de: DYVAL S.A.
https:7/www.delicom.co/, la cuenta de Fncebook de DYVAL S.AL
https://www facebook.com/Re osterxa{)eh photos/a. 281536701870057/ 22
96950966995277/ 2type=3&theater, y la cuenta de Facebook de DYVAL S.A.:
https:/ / www facebook.com/ ReposteriaDeli/ photos/a. 281536701870057/ 24
54913724532333/ "tVDe—-3&theater

V.  ANEXOS

[N

Me permito anexar a la presente contestacion de la demanda los siguientes
~documentos: g
1. Certificado de existencia y representacion legal de GASTROINNOVA S AS.

Calle 98 No. 9 A 41, Oficina. 309
BEdificio AB Provectos
Bogotd 0.C. - Colombia
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2. Poder otorgado por GASTROINNOVA S.ASS.
3. Los documentos listados en el acépite.de pruebas.

236 0880. Correo ‘electrénico .

Déspacho.

T.P. 3669

VI,  NOTIFICACIONES,

AtEntame Ite; SR S

441 deSuba
1.del C.S. dela].

Calfe 98'No. ¥ A 41, Oficina. 309
Edificiv AB Proyectes
Bogots D.C. - Columbia
(#571}:236 OBSD PRX
www.ibarra:egal
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El suscrito’y mi-mandante las recibiremos ‘en mi oficina-de abogado en'la Calle 98
No. 9A - 41 Oficina 309; Edificio AB Proyectos, de la ciudad de Bogota D;Cag?iéléfor_\"o;
méastiblanco@ibarrailégal o en la Secretaria .del
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'COPIA DEL OFICIO NO. 6592 DEL 22 DE
JULIO DE 2019, POR MEDIO DE LA CUAL
SE LE CORRIO TRASLADO A DYVAL S.A.
DE LA ACCION DE CANCELACION
PRESENTADA CONTRA LA MARCA “DEL]I
(ORGANIZACION)” CLASE 35.

Prueba No. 18
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REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 6592 22 de julio de 2019
Ref. Expediente N° SD2019/0060287
Sefiores

DYVAL S.A,

Con fundamento en lo previsto en el articulo 170 de la Decision 486 de la Comisién de la
Comunidad Andina, se le informa que el 17 de julio de 2019, GASTROINNOVA SAS
presentod solicitud de cancelacién por No Uso contra el certificado de registro No. 138344,
correspondiente a la Marca DELI {ORGANIZACION) {Mixta) que identifica servicios de la
clase 35 de la Clasificacion Internacional de Niza.

Una vez verificados los requisitos formales exigidos por la ley, se le comunica que la
solicitud de cancelacién presentada se admite y se traslada, conforme al articulo
anteriormente citado,

En cumplimiento de lo anterior, se le concede el término de sesenta (60} dias habiles
siguientes a la fecha de notificacion del presente oficio, para que haga valer sus
argumentaciones y presente pruebas tendientes a desvirtuar las pretensiones del
solicitante de la cancelacion,

El uso de Marca DELI (ORGANIZACION) (Mixta), debers ser demostrado durante los
ultimos tres afios consecutivos, es decir entre el 17 de julio de 2016 y el 17 de julio de
2019, en relacidn con todos y cada uno de los servicios para los que se pretende la
cancelacion o, de lo contrario, procedera la cancelacion de aquellos respecto de los que
no se pruebe el uso.”

Notifiquese conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capitulo Sexto del Titulo | de la
Circular Unica.

MARCELA ROJAS ROJAS
Coordinadora

Pagina 1 de 1
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CERTIFICADO DE REGISTRO NO. 397631 DE
LA MARCA “DELI-K-TESES” DE
TITULARIDAD DE DYVAL S.A. CON SU
RESPECTIVO CERTIFICADO DE
RENOVACION

Prueba No. 19
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DATOS DEL SIGNO

Marca Nominativa
Clasificacion

Titular

Domicilio

Resolucion Concesion

Expediente No 09 053676
CERTIFICADO DE REGISTRO
No. 397631

DELI-K-TESES

Productos/Servicios comprendidos en la(s) clase(s) 30 de la Edicién
Nuamere 9 de la Clasificacién Internacional de Niza.

{30) CAFE, TE, CACAO, AZUCAR, ARROZ, TAPIOCA, SAGU,
SUCEDANEOS DEL CAFE; HARINAS Y PREPARACIONES HECHAS DE
CEREALES, PAN, PASTELERIA Y CONFITERIA, HELADOS
COMESTIBLES; MIEL, JARABE DE MELAZA; LEVADURAS, POLVOS
PARA ESPONJAR, SAL, MOSTAZA VINAGRE, SALSAS
(CONDIMENTOS); ESPECIAS, HIELO.

DYVAL S.A.
MEDELLIN ANTIOQUIA
COLOMBIA
CALLE 17 NO. 43F-265

No 13126 de 09-Marzo-2010

SECRETARIA GENERAL AD HOC

El presente documento corresponde a la informacién sobre asignacién de nimero de certificado
del signo respectivo. Por lo anterior, a efectos de establecer su titularidad y vigencia, debera
estarse a lo dispuesto en los actos administratives que hayan concedido el derecho, notificados
de conformidad con la ley, asi como a las certificaciones expedidas por la Superintendencia de

Industria y Comercio

Vigencia Actual

09-Marzo-2020

LA'SECRETARIA GENERAL AD-HOC

JUEVES 25 DE MARZO DE 2010

Pagina 1 de 1



Industria y-Comercio
SUPERINTEN ‘DIE NCIA

CERTIFICACION DE RENOVACION DE UN SIGNO DISTINTIVO

DATOS DEL SIGNO

Marca (Nominativa): DELI-K-TESES

Clase (s): 30

Numero de certificado: 397631

Vigencia: 9 de marzo de 2030
Expediente No: 09053676

Caso No. SD2019/0106182
Fecha de inscripcién: 17 de diciembre de 2019

 TITULAR (ES) DEL SIGNO DISTINTIVO
Nombre: DYVAL S.A.
Apoderado del Signo Distintivo

JULIO JOSE SENEOR LOVNSTAMM
Calie 117 A No. 9B - 08
BOGOTAD.C.
COLOMBIA

Pagina 1 de 4
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LA SECRETARIA GENERAL AD-HOC
17 de diciembre de 2019
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COPIA DE LA ACCION DE CANCELACION
INTERPUESTA POR GASTROINNOVA S.A.S.
EN CONTRA DE LA MARCA “DELI-K-TESES”

Prueba No. 20
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ABOGADOS

Dirécci6n de:Signos Distintivos
Delegatura para la Propiedad Industrial
Superintendencia de Industria y Comercio
ES.D.

[N

GABRIEL IBARRAPARDO, mayor de edad, identificado con cédula dé citidadana

No. 3181.441 de Suba, abogado titulado y en ejercicio, portador .de !a tarjeta
profesional No. 36.691 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad

de apoderado de la sociedad GASTROINNOVA S.A.S, persona Ijuridu:a,-

debidamente constituida, cofi. domicilié social principal en Bogoté D.C., N.LT. No.

900.896.918-5, representada legalmente por ¢l doctor ELPIDIO RAFAEL

HERNANDEZ MUJICA, mayor y vecino-de Bogots, D.C., identificado con +!ia cédula
de -extranjerfa nimero 384801, como consta en el certificado de exlsitenma y
representacién legal y el poder, que se anexan con este documento, por medio del
presente esctito me permito INTERPONER ACCION DE CANCELACION POR
NO USO en conitra del Registro No. 397631, correspondiente a la marca [DELI-K-
TESES, de titularidad de la sotiedad DYVAL S.A., con el fin de que el mismo sea
cancelado totalmente..

L PROCEDENCIA DE LA ACCION

El articulo 165 de la Decisi6n 486 de la Comision de la Comunidad Arj'ndma de
Naciones (en adelante, “la Decision 486”) consagra lo siguiente en cuanto a la
procedencia de la acci6n de cancelacién no uso:

.Artfculo 165.- La_ oficina nacicial comipetente cancelard ¢l registro-de una
midrca a solicitud de persona interésada, cuando sin motivo justificado 1a
marca no se hubiese utilizado en al mencs urio de los Paises Miembros, pbr
su_titular,_ por un licenciatario’ o_por otra persona. autorizada para ello
durante los tres asios consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie Ia
accién de cancelacién. La cancelacion de un registro por falta de uso de la marfa
también podrd solicitarse. como defensa en un procedimiento de ‘oposicion
interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el pdriafo anterior, no podrd iniciarse la accidn
de cancelacion antes de transcurridos tres afios contados a partir de la feclha
de notificacior de lavesolucion que agote el procedimiento deregistro de Ia_
marca respectiva en lavia: admzmstratwa. (.-.)" (Subrayado y negrilla fuera
de texto. ) : )

De conformidad con lo anterior, una marca registrada es susceptlble de ser
demandada en cancelacién, cuando hayan transcurrido tres (3) afios desdefla fecha
en que se-notifique la resolucion final que concedi6 su registro.. !

En el caso que nds ocupa, el. registro de la marca DELI-K-TESES, Registro No.
397631, de titularidad de la sociedad DYVAL S.A,, fue concedido por medio de la
Resolucion No. 13126 del 9 de marzo de 2010, la cual fue notificada el 16 de marzo
de 2010, segiin da cuenta la plataforma SIPI, cuyo soporte de consulta sé aporta
como prueba. Es-decir que a la fecha de radicacién de esta acci6n, han tragcurrldo
mas de tres (3) afios desde que se notific6 la-concesion del registro a su tltular

Por consiguiente la presente acci6n de cancelacién por no uso es procedenh
Calle 98 No. 9 A 41, Oficina, 309
Edificio AB Proyccios
Bogotd 12.C. - Columbia
(+571) 236 0880 PBX
www.ibarra.legal
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ABOGADOS
I. FUNDAMENTOS
2.1.  Accién de cancelacién por no uso

Como ya se advirti6, el articulo 165 de la Decision 486 consagra que la oficina
nacional competente, en este caso, la:Superintendencia de Industria y Comercm (en

adelante; la “SIC” o la “ Autoridad”) deber4 acceder a cancelar el reg15tro de una
marca que no haya sido usada en los dltimos tres (3) afios, para 1dent1f1car los

productos que aripara su registro.

En cuanto al concepto de uso de la marca, €l articulo 166 del mismoléstatuto

normativo dispane lo siguiente:
“Se_entenderd que una marca se encuentra_en uso cuando los productos ¢
servicios 'queAella distingue hdﬂ-sido_g‘ uestos en el coimercio o se .'enc:_le‘nt'rar‘:
disponibles ien .el mercado bajo.esiu marca, en la cantidad y del modo que
norma!mente correszmnde, temendo en cuenta la naturaleza de Iosyroductos

uuuuu

en el mercado.

También se considerard usadn una inarca, cunndo distiniga exclusivamente produ Htos

que son exportadas desde cunlquiera de los Paises Miemnbros, segiin lo establécido en
el piirrafo anterior.

El uso de unn marca en modo.tal que difierade la forma.en que fué registrada s6lo én
curinto a détalles o elementos que no alteren su cardcter distintivo, no motwar}r: In
cancelnc:on del registro pof falta de uso, ni disminuird la proteccién que corresponda
a la marca.” (Subrayado y negrilla fuera de texto.)

Sobre este punto, el Tribunal de Justi¢ia de la Comunidad Andina de Nac1ones ha
considerado lo'siguiente:

“El Tribunal ka dado al¢ance al concepto de uso de la inarca, medido en
ténninos dé su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a. través de
la cial se ejercita su uso. Al referirse a la forma ha interpretado que el uso dé
la.mavea deberd ser real y_efectivo, de mianera que no basta_con la_merii
intencién_de ‘usarla a, pard que aquel sea real y. no simpleémente tormal '
sinibélico. En el iégimen andiiio sé tonsidera guedddn la finatidad 1denhﬁcadom de
la iarca, su uso deberd materializarse mediante la prueba de la venta o d:i Ia
disposicion de los bienes o servicios a titulo oneroso, como verdaderos actos de
comercio. Por ello (...) establece la presuncidn de que "una miarea se encuentra en uso
cuando los productos o servicios que elln distingue han sido puestos en el comercio o
se etcuentran disporiiblés en el imercado”? (Subrayado y-negrilla fuera de textd. )

De acuerdo con lo anterior, para demostrar que una marca est4 en 1so y ¢on esto,
que su régistro no debe ser cancelado, debera acreditarse un uso real y efeictwo en
el mercado, para identificar los productos y/o servicios que distingue el regxstro
Este uso debe ser apreciado en el contexto del tipo de los productos y/o: Servicios

identificados, pues deberad evaluarse la intensidad y forma de comercializacion
habitual de cada bien o servicio.

Finalmente, es preciso poner de présente que, de conformidad con el articilo 1672
de la Decision 486, corresponde al titular de la marca - y-noa quien mterpone la
acci6n de cancelacion - acreditar su uso.

i

¥

+ Tribunal de Justicia de ]a Gomfunidad Andina. Interpretacién Prejudicial del 28 déabril de 2005, Proceso 22-1P 1!009

? "Asticnlo 167.- La carga de ia prueba del uso de la marca corresponderd al titular del registro. El tiso de la inarca podra
demostrarse mediante facturas comerdales, documentos contables o certificaciones de auditorfa que demuestren la
regularidad y la cantidad de 1a comercializacién de las mercancias identificadds con la marca, ctre otros.”
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ABDGADOS
2.2.  ElRegistroNo. 397631 de lamarca DELI-K-TESES debe ser cancelhﬂo

Encel caso bajo estudio, corresponde a la Autoridad cancelar el Registro- No 397631,

‘correspondietite a’la marca DELI: K-TESES, de titularidad de la sociedad| DYVAL

S.A., toda vez. que no se evidencia que tal signo distintivo hayasido uhhzado en los
tltimos. tres (3) afos para idenitificar 1os productos ¢ que armpara su reglstro

En efecto, como.ya se menciond, la Superintendencia de Industria y: Comerc:lo, por
medio'de la Resolucion No: 13126 del 9 de marzode 2010, concedio ¢l registro della
marca DELI-K-TESES a favor de la sociedad DYVAL S.A., . para :dennflcar los
siguientes productos de la clase 30internacional: %

“Café, t¢, cacno, aziicar; arroz, tapioca, sagi, suceddneos de-café, harinds y
preparaciones- hechas de cereales, pan, pastelerid y conﬁten’a helados‘
comestibles, viiel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para. esponjar, sal
mostaza, vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo.”

P ———"

Pesealoanterior, y aun cuandolaicarga de la:prueba recae exclusivamenite ¢ en cabeza
de su titulaf, a manera. lustrativa, s¢ déstaca que la sociedad DYVAL|S:A
desatrollo de su actividad-cometcial no'ha utilizadola tatea hominativa reglstrada
para identificar los productos antes mencionados, segtin da cuenta lainformacién
disponible en la pégina web de la referida sociedad, y que se aporta.como prueba

Notese, que enninglin aparte dela mencionada pagina web? se apreciala ut;hzacmn
de la marca DELI-K TESES

T — ©3556041 10 4 Bugma 307 11 11 B 375006 . Sucorsales Medeliin.  Sticursales

S

1 Disponible e 12 pagina web hitg

www.deli.com.co/ Consultada el 16 dejistio de. 2019, 5
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Asf mismo, en [as redes soc1ales de DYVAL S. A existen fotograffas alusx%!as a sus
establecimientos de comercio y-a los empaques de sus productos, en Ias ¢uales
tampoco se aprec1a_ Ia uhhzacnén del 51gno dlstmtwo Véase4

Disponible las ] .. .paginas ) web
hitps: // W, EacghmkmmfRenostvnaDelifnholos/mml 36 0057 £ 22969508669 ‘ftypes3&theater y
H ter. Consultadas
ellﬁde;uho de2019.
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‘De conformidad con 1o expuesto en los:acapites precedentes, se solicita:

Asf’ ias €0sas, a faIta de prueba de un uso real y efectivo de la marca sob:e Ta: que-

versa la presente solicitud enios dltimos tres (3) afios, corresponde ala. SiC‘ cancelar
su registro. 3

3

NL  PETICION
1. Cancelartotalmente-el Registro'No. 397631, correspondiente ala. marca DELIL-
K-TESES.

IV:  PRUEBAS
A. DOCUMENTALES

En atencion a lo previsto en los:articulos 243, 244, 245, 246, 247, y 251 sxgulentes del

‘Codigo Gereral del Procéso, solicito que se tengan cotmio priebas documef'\tales lag

que a continuacion se citan.

1. Resolucion No. 13126 dél 9 de'marzo.de 2010.
2. Soporte déconsulta de plataforina SIPI, respecto ala fecha de’ niotificacion de
1a Resolucion No. 13126 del 9 de marzo de 2010. k
3. Acta detestimonio especial dela consulta de la pagina webide DYVAL S.A.:
hittps:/ WWW. deh,com 0/, la cuenta de Facebook de DYVAL SA:
itp ebook.con RepostenaDeh/ photos/ A 281 5367018?0@57/ 22;

SR

4

k)
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V. ANEXOS

Me permito anexar -a; la presente. contestacién de-la. -deinanda los si
documentos:

1. Certificado-de existencia y representac:én legal de: GASTROINNOVA
2.. Poder otorgadopor:GAST R@INNOVA S.AS.
3. Losdocuinetitos listados en-el acéplte de pruebas

VI.. NOTIFICACIONES

gu'iént‘és

SAS

El suscrito ¥ mi'mandante las. recibiremos en mi:oficina de abogado'en: la Galle 98

No. 9A - 41 Oflcma 309, Edificio AB Proyectos dela c:1udad de Bogoté D.C

236 0880. Correo electrénico. mcastlblanco@1barra legal 0 en la Secre'

Despacho.
CC3181:441 de Suba 4
T.P. 36691delCSdela]

Calle 98:No. 9:A 41, Oficina. 309
Edificio AB: Proyectos
Bogolé D - Colombija:
(+571) 236 0880 PBX
Eié‘%\?_\_&f,.iib_nrraile_ga.l

{Teléfono
taria del
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COPIA DEL OFICIO NO. 6595 DEL 22 DE
JULIO DE 2019, POR MEDIO DE LA CUAL SE
LE CORRIO TRASLADO A DYVAL S.A. DE LA

ACCION DE CANCELACION PRESENTADA
CONTRA LA MARCA “DELI-K-TESES” CLASE
30.

Prueba No. 21
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REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 6595 22 de julio de 2019
Ref. Expediente N° SD2019/0060345
Sefiores

DYVAL S.A.

Con fundamento en lo previsto en el articulo 170 de la Decisién 486 de la Comisién de la
Comunidad Andina, se le informa que el 17 de julio de 2019, GASTROINNOVA SAS
presentd solicitud de cancelacion por No Uso contra el certificado de registro No. 397631,
correspondiente a la Marca DELI-K-TESES (Nominativa) que identifica productos de la
clase 30 de fa Clasificacion Internacional de Niza.

Una vez verificados los requisitos formales exigidos por la ley, se le comunica que la
solicitud de cancelacién presentada se admite y se traslada, conforme al articulo
anteriormente citado.

En cumplimiento de lo anterior, se le concede el término de sesenta (60) dias habiles
siguientes a la fecha de notificacién del presente oficio, para que haga wvaler sus
argumentaciones y presente pruebas tendientes a desvirtuar las pretensiones del
solicitante de la cancelacién.

El uso de Marca DELI-K-TESES (Nominativa), debera ser demostrado durante los dltimos
tres afios consecutivos, es decir entre el 17 de julio de 2016 y el 17 de julio de 2019, en
relacion con todos y cada uno de los productos para los que se pretende la cancelacién

0, de lo contrario, procedera la cancelacion de aquellos respecto de los que no se pruebe
el uso.”

Notifiquese conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capitulo Sexto del Titulo | de Ia
Circular Unica.

MARCELA ROJAS ROJAS
Coordinadora

. Pagina1de1
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CERTIFICADO DE REGISTRO NO.398426 DE
LA MARCA “DELITORTAS” DE TITULARIDAD
DE DYVAL S.A. CON SU RESPECTIVO
CERTIFICADO DE RENOVACION

.Prueba No. 22
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DATOS DEL SIGNO
Marca Mixta

Etiqueta

Clasificacién

Titular

Domicilio

Resolucién Concesion

Expediente No 09 102369
CERTIFICADO DE REGISTRO
No. 398426

DELITORTAS

Productos/Servicios comprendidos en la(s) clase(s) 30 de ia Edicién
Numero 9 de 1a Clasificacion Internacional de Niza,

(30) CAFE, TE, CACAO, AZUCAR, ARROZ, TAPIOCA, SAGU,
SUCEDANEOS DEL CAFE; HARINAS Y PREPARACIONES HECHAS DE
CEREALES, PAN, PASTELERIA Y CONFITERIA, HELADOS
COMESTIBLES; MIEL, JARABE DE MELAZA; LEVADURAS, POLVOS
PARA ESPONJAR; SAL, MOSTAZA; VINAGRE, SALSAS
{CONDIMENTOS); ESPECIAS, HIELO.

DYVAL S.A.
MEDELLIN ANTIOQUIA
COLOMBIA
CALLE 17 NO. 43F-265

No 17118 de 26-Marzo-2010

SECRETARIA GENERAL AD HOC

El presente documento corresponde a la informacién sobre asignacién de niimero de certificado
del signo respectivo. Por lo anterior, a efectos de establecer su titularidad y vigencia, debera
estarse a lo dispuesto en los actos administrativos que hayan concedido el derecho, notificados
de conformidad con la ley, asi como a las certificaciones expedidas por la Superintendencia de

Industria y Comercio

Pagina1de2



Vigencia Actual

Expediente No 09 102369
CERTIFICADO DE REGISTRO
No. 398426

26-Marzo-2020

LA SECRETARIA GENERAL AD-HOC

LUNES 12 DE ABRIL DE 2010

Pagina 2 de 2



Indiistria'y'Comercio
SUPE .R‘ji-‘,Ntf,T EN DENCILA

CERTIFICACION DE RENOVACION DE UN SIGNO DISTINTIVO

DATOS DEL SIGNO

Marca (Mixta): DELITORTAS

Clase (s): 30

Nimero de certificado: 398426

Vigencia: 26 de marzo de 2030
Expediente No: 09102369

Caso No. §D2019/0106186
Fecha de inscripcion: 17 de diciembre de 2019

TITULAR (ES) DEL SIGNO DISTINTIVO
Nombre: DYVAL S.A,
Apoderado del Signo Distintivo

JULIO JOSE SENEOR LOVNSTAMM
Calle 117 A No. 9B - 08
BOGOTA D.C.
COLOMBIA

Pagina 1 de 4
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COPIA DE LA ACCION DE CANCELACION
INTERPUESTA POR GASTROINNOVA S.A.S.
EN CONTRA DE LA MARCA “DELITORTAS”

Prueba No. 23
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ABOGADOS

Sefiores

Direccién de Signos Distintivos
Delegatura para la Propiedad Industrial
Superintendencia de Industria y Comercio
ES.D.

GABRIEL IBARRA PARDO, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadania.

No. 3.181.441 de Suba, abogado. titulade y en. ejercicio, portador de la tarjeta
profesional No. 36.691 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad

de- apoderado de la sociedad GASTROINNOVA S.A. S., persona ;uridlca
-debidariente constituida, con domicilio social principalen Bogots, D.C., N: 1.T. No..

900.896.918-5, representada legalmente. por €l doctor "ELPIDIO. RAFAEL
HERNANDEZ MUJICA, mayor y vecino de Bogot4, D.C., identificado con lajcédula
de extranjerfa ntmero 384801, como .consta en el certificado de existencia y
representacion legal y el poder, que se anexan con este documento, por, mecho del

presente, escrito' fne-permito IN‘I’ERPONER ACCION DE CANCELACION POR
NO USO en contra -del Registro No. 398426, _correspondiente a la {marca
DELITORTAS { (mixta), de titularidad de la sociedad DYVAL S:A., con el fin

de que
el mismo sea cancelado totalmente.

L PROCEDENCIA DE LA ACCION

El attfculo 165 de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andma de
Naciones (en adelante, “la Decisién 486") consagra lo siguiente en cuanto ala
procedenicia de la-accién de cancelacién no uso:

Articulo. 165.- La oficina nacional competéiite. caricelird el registro de una |
marca a solicitud de persona interesada;. .cuando sin snotivo justificado da |-
marca no se hubiese utilizado én al menos sirio de 1o Pafses Miembros, por
su_titular, por un licenciata¥io o por otra persona_autorizada para ello
durante los tres afios consecutivos precedentes a la fécha en que se inicie la
accién.de cavicélacion. La cancelacion de iin registro por falta de uso-de la marca |
también -podri solicitarse. como defensa en un procedimiento de oposicidn |
inlterpiigstos-con’'base en ln marca no usada.

No obstarite lo previsto en el pdrrafo anterior, no podrd inicidrse la accion

de cancelaci6n antes de transcurridos tres afios contados a garhr de la fecha :

de notificacién de la resolucion que agote el proc

‘marca réspectiva‘en la via ddministrativa. (...)” (Subrayado y riegrilla fuera -
de texto.)

De. conformidad con lo anterior, una marca registrada es susceptible de ser
demandada en cancelaci6n, cuando hayan transcurrido tres (3) afios-desde la fecha
en que se notifique la resolucion final que concedi6 su registro.

En el 'caso que nos ocupa, €l registro de la.marca DELITORTAS (mixta), Registro

No.398426, de titularidad dé la sociedad DYVAL S A, fue con¢edido pormédio de

1a Resolucién No. 17118 del 26 de: ‘MAarzo de 2010, la cual fue notificada el 12 delabril

de 2010, segin da cuenta la plataforma SIPI, cuyo soporte de consulta se aporta
como prueba. Es decir que a la fecha de radicacién de esta.accion, han trascutrido
mas de tres (3) afios desde que $e notific6 la concesi6n del registro a su titular.

Por consiguiente la presente accién de cancelacion por no 1so es procedente.
Calle 98 No. 9 A-41, Oficina. 309
Edificio AB Proyectos
Bogota D.C. - Colombia
(+571) 236 0880 PBX
wwiv.ibarra.legal
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! Tribinal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaciéh Prejudicial del 28 de abril de 2005, Pr‘ocesO'ZZ—H’-st; }

ABOGADOS

II.  FUNDAMENTOS
21.  Acci6n de cancelacion por no uso

Como ya se advirti6, el articulo 165 de la Decisi6n 486 consagra que lajoficina

nacional competente, en este caso, la Superintendencia de Industria y Comercio (en

adelante, la “SIC” o la "’Autor_ida'cll”_’) deberé acceder a cancelar el registroide una
marca que o haya sido usada en los ‘Gltimos tres (3) afios, para: identif ¢car 1os
productos.que ampara'su registro. ' '

En cuanto al concepto de uso de la marca, el articulo 166 del mismo estatuto
normative dispone lo siguierte:
“Se entenderd que una marca se encuentra en uso. cuando. los: productos 0
servicios que ella distingue lian sido puestos én el .comeréio o se eviciientvayi
disponibles en el ercado. bajo_esa marca; en la_cantidad iy del wiodo_gie
normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos
o servicios y las modalidades bajo las cuales se eféctiia su comercializacidn
en el mercado. ' o

También se:considerard usadn una marea, cuando distin g exclusivamente:productos
que son exportados desde cudlquiera de los Paises Miernbros, segiin-lo establecido en
el pirrafo anterior. S '

El-uso de una marca en modo tal que difiera de la forma-en que fue registradn sélo en
cuanto a detalles o elemeiitos que .no alteren su cariicter distintivo, no motivard ln.
cancelacidn del registro por fiilta.de uso, rii disminuirdla proteccion que corréspondn
ala-marca.” (Subtayado y negrilla fuera de texto.) '

Sobre este punto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciohes ha
considerado lo siguiente:

“El Tribunal ha dado.dlcance al coticepto de uso de la mdrca, inedido en-
términos de'su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través d
~ lacual se ¢jercita su uso. Al referirsé:a la forma ha interpretado que el uso dk
la_mavea deberd sei real - efectivo; dé inanera que.no basta con la rierd
intencién de usarla, para que-aquel sea real y no. simplemente formal &
simbolico. En el régirien andino se considera que dada Ia firialidad identificadora do.
la.marca, su.uso deberd- materializarse mediante la prueba de la venla o de zé;
disposicion de los. biénés. o servicios: a titulo oneroso, -coiio verdaderos actos de
comercio. Porello {...) establéce la presunéion de.que "1tha marca se encuentra en sg
cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comerciod

‘se encuentran disponibles en el mercado"i (Subrayado y negrilla fuera detexto.)

11e-)

De acuerdo con lo anterior, para demiostrar que una.marca esta en uso y cOr}\esto,
que su registro no debe ser cancelado, deber4 acreditarse:un uso real. y efectivo en
el mercado, para identificar 105 productos ¥/ o servicios que distingue el registro.
Este uso debe ser apreciado en el contextodel tipo de los productos y/o serVicios
identificados, pues debera evaluarse la intensidad y forma de comercializacion
habitual de cada bien o setvicio.

Finalmente; es-preciso poner de preserite que, de-conforiidad con el arﬁ;c‘ul'é) 1672
de la Decision 486, corresponde-al titular de la marca -y no a-quien interpone la

:accion de cancelacion - acreditar su uso.

1
2™ Articuto 167+ La carga de la prueba-del uso-de la marca corresponders al titular del mgistmEl uso de la .‘man%a podréa
demostfarse mediante- factirds comerciales, documenitos contablés o certificacionés de ‘auditorfa que demudstren la
regularidad y 1a cantidad de 1a comerciatizacién de las mereancias identificadas con la marca, entre-otros.”
Calle 98 Na. 9 A 41, Oficina. 309
Edificio AB Proyectos
Bogotd D.C. - Colombia
(+571) 2360880 PBX
www.ibarea.legal
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ABOGADOS

22. El Registro No. 398426 de la marca DELITORTAS (mixta) debe ser
‘cancelado. z

Enel casobajo estudio, corresponde a la Autoridad cancelar el Registro No.. 398426

correspondiente a la marca DELITORTAS. {mixta), ‘de titularidad de la so%:ledad

DYVAL S.A,, toda vez que no se¢ evidencia que tal signo distintivo haya sido

utilizado en los Gltimos tres (3) arios para identificar los productos que ampara su
registro.

I
i

En.efecto, como ya.se:menciond, la Superintenidencia-de Industria y Comeror‘" ), POr
medio de la Resolucxon No. 17118 del 26 de marzo de 2010, concedié el z'eglstro de

la marca DELITORTAS (mixta) ] TORTAS 5 favor de la sociedad: DYVALS.A,
para identificar los siguientes productos de la clase 30 internacional:

“Café, té, cacao, aziicar, arroz, tapioca, sagli, sucedineos de café; harinas y
preparaciones hechas de cereales, pan, pasteleria y confiteria, helado‘;;,
‘comestibles, miel, jarabe de-melaza, levaduras, polvos para esponjar, sdl
mostaza, vmagre, salsas (condimentos); espeaas hielo.” :

Pesealoanterior; yauncuandola carga delapruebarecae exclusivamente en cabeza;
de su tltular, ‘a ‘manera 11ustrabva, se destaca que ia soaedad DYVAL S*A., efi
desarrollo de ‘su -actividad comiercial no ha utilizado el disefio espemal

m‘ronms ‘que-ampara el registro demandado; para identificar los productos

antés mencionados, segun da cuenta la informacién disponible en la pagina Web de
la referida sociedad, y que se aporta como prueba.

Notese, que én ninginaparte dela tnencionada pagina web® sé apréciala utilizacion

E

de lamarca mixta DELITORTAS - Lol TORTAS 1

* Disporiible erila pagina web hitps: // wwiv.deli com.co/. Consultada el 16.de julio de 2019.
Calle 95 No. 9.A 44, Oficing. 309
Bdificia AR P royectos
Bogotd NLC. - Colombia
(571} 2360880 PBX
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Asi mismo, en Ias redes socxales de DYVAL S A éxisten fetografias aluswias a sus
establecimientos de comercio y a los empaques de sus productos, en las cuales

‘Dis‘po:‘ﬁ‘l‘ale‘ R en las . paginas - b oweb
hitps: i i [ Nypemi&theator

2 J Y
https:/ 7 www.fneebook.com/ Revosteri Qgh { photos/ a 281 53670] 870007/ 245491 3?24532333/ 7rvnc=3&the'|ler Con. ultadas
¢l 16 de julio de 2019,

Calle 98 No. 9 A 41, Oficina. 309
Edificio AB Proyectos
Bogotd D.C. - Colombia
(+571) 236 DRRD PRX
www.jbarealegal
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‘Codigo General:del. Proceso, solicito que se tengan como priebas: documen

}que vérs la presente sohcxtud en los ﬁltn‘nos tres (3) afios, . corresponde
‘cancelar su’ regxstto

II. PETICION -

tDe-.confbrmidad:cen 10:exp'ue;éto‘-éﬁéi"cé;acép’ites‘- precedentes, se solicita:

’ i
1. Ca _ceiar totalinente el Regzstro No. 398426, correspondlente a lagmarcaL
DELITORTAS (mixta);

Enatencién a lo previsto en;los articulos"243_ 244, 245, 246, 247,y 251 mgmen €3 ¢

queé a ¢ontinuacién e citan.

1 Resoluaén N_ ‘17118 del 26 de marzo de 2010

web de DY "AL A

3, : Acta ‘d' ] testxmomo espemal de la consulta de la pégma

Calle 98 No. 8 A41, Oficina. 300
Edificio” Ais Proyectos
Bogmé e - Lolombia
{*5;1} ?3(3 U880 IBX
rwwibarra: étzmi
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ABOGADOS i
V.  ANEXOS 2
Me permito anexar a la presente contestacion de la demanda los ‘siéguientes
documentos: i

1. Certificado de existencia y representacion legal de GASTROINNOVA SAS
2. Poder otorgado por GASTROINNOVA S.A S. ;

3. Los documentos listados en el acapite de pruebas.

VI NOTIFICACIONES :
El suscrito y mi mandante las recibiremos en mi oficina de abogado en Ia.éalle 98-
No. 9A - 41 Oficinia 309, Edificio AB Proyectos, de la ciudad de Bogota D.C. Teléfono
236 0880. Correo electrénico mcasﬁblanco@ibar;a;’iegal o en la Secretarfa del
Despacho. i
| i
Atenta B
!
GABRIEL TBARRA PARDO ;
C.C.3.181.441 de Suba
TP.36.691del C.S.dela]. :
|

o 1 e 1 T

Calle 98 No. 9 A 43, Oficing, 309 :
Edificio AB Provectos "
Bogotd .0 - Colombia
{(+571) 236 OSSO I'BX ;
www.ibarralegal
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COPIA DEL OFICIO NO. 6596 DEL 22 DE
JULIO DE 2019, POR MEDIO DE LA CUAL SE
LE CORRIO TRASLADO A DYVAL S.A. DE LA

ACCION DE CANCELACION PRESENTADA
CONTRA LA MARCA “DELITORTAS” CLASE
30.

Prueba No. 24







SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 6596 22 de julio de 2019
Ref. Expediente N° SD2019/0060369
Sefiores

DYVAL S.A,

Con fundamento en lo previsto en el articulo 170 de la Decision 486 de la Comisién de la
Comunidad Andina, se le informa que el 17 de julio de 2019, GASTROINNOVA SAS
presento solicitud de cancelacién por No Uso contra el certificado de registro No. 398426,
correspondiente a la Marca DELITORTAS (Mixta) que identifica productos de la clase 30
de ia Clasificacién Internacional de Niza,

Una vez verificados los requisitos formales exigidos por la ley, se le comunica que ia

solicitud de cancelacién presentada se admite y se traslada, conforme al articulo
anteriormente citado.

En cumplimiento de lo anterior, se le concede el términc de sesenta (60) dias habiles
siguientes a la fecha de nofificacion del presente oficio, para que haga valer sus
argumentaciones y presente pruebas tendientes a desvirtuar las pretensiones dei
solicitante de la cancelacion.

El uso de Marca DELITORTAS (Mixta), debera ser demostrado durante los (ltimos tres
afios consecutivos, es decir entre el 17 de julio de 2016 y el 17 de julio de 2019, en relacién
con todos y cada uno de los productos para los que se pretende la cancelacidn o, de lo
contrario, procedera la cancelacién de aquellos respecto de fos que no se pruebe el uso."

Notifique:«:.e conforme a lo dispuesto en el numeral 8.2 del Capitulo Sexto det Titulo | de Ia
Circular Unica.

MARCELA ROJAS ROJAS
Coordinadora
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CERTIFICADO DE REGISTRO NO. 371561 DE
LA MARCA “DELI” DE TITULARIDAD DE
DYVAL S.A. CON SU RESPECTIVO
CERTIFICADO DE RENOVACION

Prueba No. 25




DATOS DEL SIGNO
Marca Mixta

Etiqueta

Clasificacion

Titutar

Domicilio

Resoluciéon Concesién

- aP_ -

Expediente No 97 001067

CERTIFICADO DE REGISTRO
No. 371561

DELI

Productos/Servicios comprendidos en la(s) clase(s) 30 de la Edicién
Nimero 7 de la Clasificacién Internacional de Niza.

(30} CAFE, TE, CACAO, AZUCAR, ARROZ, TAPIOCA, SAGU,
SUCEDANEOS DE CAFE, HARINAS Y PREPARACIONES HECHAS DE
CEREALES, PAN, PASTERLERIA Y CONFITERIA, HELADOS
COMESTIBLES, MIEL, JARABE DE MELAZA, LEVADURAS, POLVOS
PARA ESPONJAR, SAL MOSTAZA, VINAGRE, SALSAS
(CONDIMENTOS); ESPECIAS, HIELO.

ORGANIZACION DEL) LTDA.
BOGOTA D.C.

COLOMBIA

SIN ESTABLECER

No 3896 de 30-Enero-2009

El presente documento corresponde a la informacion sobre asignacion de numero de certificado
del signo respectivo. Por lo anterior, a efectos de establecer su titularidad y vigencia, debera
estarse a lo dispuesto en los actos administrativos que hayan concedido el derecho, notificados
de conformidad con la ley, asi como a las certificaciones expedidas por la Superintendencia de

Industria y Comercio.

Pagina 1de 2
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Vigencia Actual

Expediente No 97 001067
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COPIA DE LA ACCION DE CANCELACION
INTERPUESTA POR GASTROINNOVA S.A.S.
EN CONTRA DE LA MARCA “DELI".

Prueba No. 26
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Sefiores

Direccién de Signos Distintivos
Delegatura ‘parala Propxedad Industrial
Superintendencia de Industria ¥ Comercio
ES.D.

!
‘GABRIELIBARRA PARDO, mayor. de edad, identificado con cédula-de c1udadania

No: 3.181.441 de Suba, abogado titulado y en ejercicio, portador de la tarjeta-
profesional No. 36.691 del Consejo Superlor de la Judicatura, actuando en calidad.

de. dpoderado de la sociédad GASTROINNOVA S:A.S., persona ]uridlca,
debidamente constituida; con domicilio social principal en Bogots, D.C., N I'T. No.
900.896.918-5, representada legalmente. por el doctor ELPIDIO RAFAEL
HERNANDEZ MUJICA, mayor y-vecino de Bogota, D:C., identificadocon la cédula
de extranjerfa ntimero 384801, comio consta en el certificado de EXlStenCla Y
representacion legal. y el poder, que se anexan con este documento, por medlo del
presente escrito me-permito INTERPONER ACCION DE CANCELACION POR
NO USO en.contra del Registro No. 371561, correspondiente a la marca DELI

(mlxta), de: htulandad de la sociedad DYVAL S.A., con el fin de -que el mlsmo sea

cancelado totalrnente

PR et

1. PROCEDENCIA DE LA ACCION

El artfculo.165 de.la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andma de
Naciones' (en adelante, “la Decisién 486") consagra. 1o siguiente en cuanto ala
procedencia de la accién de cancelacién no uso: _ :

Articulo 165-- La ofmmz nac:onal comnetente cancelurd el remstro dc una

marca no.se hubrese uhhzado en al menos uno de !os Paises Miembros, por
su.titular, por un licenciatario o por otra persond autorizada para ellp
durante los tres afios consecutivos precedentes a-la fecha.en gue se inicie la
accion de cancelacién. La cancelacion de un registro por falta de uso de la marca
también podrd solicitarse conio. defensa én un procedimiento de oposrczon
interpuestos-con base en la-marca no usada.

4

.No obstarite lo previsto en-el phriafo anteﬂor, no podid iniciarse la- accaén
de cancelacién antes de transcurridos- tres afios contados a partir de la fecha

de'notificaciéii de la resolucibii gue agote el procedimiento de registro de la

marca respectiva en la vig ddininistrativa. (...)” (Subrayado y negrilla fuera
de texto.)

De conformidad con lo anterior, una marca registrada s susceptible: {de . 'ser
demandada en cancelaci6n; cuando hayah transcurrido tres (3) afios desde la fecha
en que:se notifique la resolucion final que concedi6 su registro.

En el caso que nos octipa, el registro de l1a marca DELI {mixta), Registro No. 371561
de titularidad de la sociedad DYVAL S.A. fue concedido por medio, de la
Resolucion No. 03896 del 30 de enero de 2009, 1a cual.fue notificada.¢l 9 de. febrero
de 2009, segin .da cuenta la plataforma-SIPl, cuyo soporte de consulta se faporta
como prueba. Es.decir. que a la fecha de radicacién de esta accién, han.trascurrido
més. de tres (3) afios desde que se notifics la concesion del registro a su titular.

Por consigtiiente la-presente accién de cancelacién por no uso es procedente.
Calle 93 No.9 A 41, Oficina. 309
Edificio AB Proyectos
Bogotd D.C. - Colombia
(+571) 236 0880 PBX
www.ibarra.legal
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21.  Accién de cancelacion por no uso

Como ya se advirti6, el articiilo 165 de la Decisién 486 ‘consagra que- la oficina

nacional competente, én este caso, la Superintendencia de Industria y Comercio (en

adelante, la.“SIC” o la “Autoridad”) deber4 acceder a cancelar el ,re'gistr;‘)'dé una

marca que no haya sido usada-en los ltimos tres (3) afios, para =identifjcar los -

productos,-gue.ampara' su registro.

En cuanto al concepto de uso de la marca; el articulo 166 del mi'smo:iestatuto
normativo dispone lo siguiente:

“Se enteriderd que. dbta_thdrca. Se. encueritia én uso cuando los prodiictos o
servicios que.ella distingue han sido puestos en el coméréio o se encuentrari
disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo_jue
nofmalmente corresporide, téniéndo evi cienta la naturaleza de los prodiictos
0 serpicios y las modalidades bajo las cudles se efectiia su comercializacion
en el mercado. f

Tarbién se considerard usadn una marca;cuando distinga exclusivamente proq‘m!ftos
que son exportados desde cualqiiiéra de-1os Paises Mienibros, segiin lo establecido en
el pirfafo anterior. !

El uso de.unn marca en modo tal quie difiera de I forma en que fue registrada-soid en
ctiarito a detalles o elementos gue no alteren su cardcter distintivo, no "r_notimr’t‘i Ia
cancelgcidn del registro por filta de uso, ni disminuird la proteccion que corfesponda
ala marca.” (Subrayado y negrilla fuera.de texto.) '

Sobre este punto, el Triburial de Justicia de la Comunidad Andina ,de.Nac‘i:ones ha
considerado 16 siguiente: '

“EL Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, ‘medidolen
términos de su forma; su intensidad, su temporalidad-y la persona a través'de
la cisal se ejercita’su uso. Alreéférirse d la forma ha interpretado que el uso'de
la_marca deberd_ser real y efectivo, dé marierd que no _basta con’ la_méra
intencidn de usarla; } que aquel sed real y no_simplemente formal o
simbélico. En el réginen andino se:considera-que-dada ln finalidad identificadord de
la marca, su uso deberd materializarse mediante la prueba de la venta o deila
disposicién de los bienes o servicios a titulo onergso, como verdaderos actos de
comercio. Porello (...) establece la-presuncion’ de que "una marca se encuentra én iiso
cudndo los proditos o servicios que ella.distingue han sido puestos.en.el comercio o
se encuentran disponibles en el mercado™1.(Subrayado y negrilla fuera de textol)

De acuerdo con lo.anterior, para demostrar que una marca.estd en uso-y con esto,
que su registro no-debe ser cancelado; debera acreditarse-un uso real y efectivo en
el mercado, para identificar los prodiictos y/o servicios que distingue el registro.
Este uso débe ser apreciada-en el contexto del tipo de los productos y/o sérvicios
identificados;. pues deberé evaluarse la intensidad y forma de comercializacién.
habitual de cada bien o servicio.

Finalmente, es preciso poner de presente que, de confotrnidad: coit‘el articilo 1672

de la Decision 486, corresponde al titular. de la marca - y no a quien interpone la
accion de cancelaci6n - acréditar su uso. '

? Tribunal de Justicia de la Comuridad Andina. Interpretacion Prejudicial dél 25 de abil de2005. Proceso, 22:1P-2005.
2 Antfenlo 167.: La carga de la.prueba del uso de la rharca correspondera al titular del regisiro. El uso de la tarca podra
demostrarse ‘mediante facturas- comerciales, documentos-.contables o cértificaciones de auditorfa. que dentuestren la
regularidad y la cantidad dc 1a comercializacion de las mercancias idéntificadas con la marca, entre atros.” I
Calle 98 No. 9 A 41, Oficina. 309
Edificia AB Proyectos
Bogotd D.C. - Colombia
(+571) 236 0880 PBX :
www.i barra.legal !

9%



IBARRA

ABOGADOS
2.2.  El Registro No. 371561 de la marca DEL] (mixta)} debe ser cancelado

En el caso bajo estudio, corresponde a la Autoridad cancelar el Registro No. 371561,
correspondiente a la marca DELI (mixta), de titularidad de la sociedad DYVAL S.A,
toda vez que no se evidencia que tal signo distintivo haya sido utilizado en los
tltimos tres (3) afios para identificar los productos que ampara su registro.

En efecto, como ya se mencioné, la Superintendencia de Industria y Comercio, por
medio de la Resolucion No. 03896 del 30 de enero de 2009, concedis el registro de la
E £

marca DELI (mixta) a favor de la sociedad DYVAL S.A., para
identificar los siguientes productos de la clase 30 internacional:

“Café, té, cacao, aziicar, arroz, tapioca, sagu, suceddneos de café, harinas y
preparaciones hechas de cereales, pan, pasteleria y confiterin, helados
comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal
mostaza, vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo.”

Pese a lo anterior, y aun cuando la carga de la prueba recae exclusivamente encabeza
de su titular, a manera ilustrativa, se destaca que la sociedad DYVAL S.A,, en
desarrollo de su actividad comercial no ha utilizado el disefio ‘especial

iy

=" que ampara el registro demandado, para identificar los productos

antes mencionados, segtin da cuenta la informacién disponible en la pagina web de
la referida sociedad, y que se aporta como prueba.

Nétese, que en ningtin aparte de la mencionada pégina web? se aprecia la utilizacién

de la marca mixta DELI ﬁn;-—-'-"m-’

* Disponible enla pagina web https:/ / www.deli com.co/. Consultada el 16 de julio de 2019.
Calle 98 No. Y A 41, Oficina, 309
Edificio AB Provectos
Bogotda D.C. - Colombia
{+571} 236 0880 PBX
www.ibarra Jegal
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Asf mismo, enlas redes sociales.de DYVAL S.A. existen fotografias alusn’;ras a sus
establecimientos: de comercio y a los empaques de ‘'sus. productos, en ias cuales.

:;I;)..ELL Véa'

sed:
e

tampoco se aprecm la utlhzacmn del 51gno distintivo

web

‘ ad 2 J ¥
3 ) Kcomif, steriaDeli/ photos/. } B&tht'aler Ccnsultadas
el16 de;uhode 2019, o

Calle 95 No. 9 A 41, Oficina. 309 -
Edificio AB Proyectos :
Bogots D.C. - Colombia
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Asf las cosas, a falta de prueba de un uso real y efectivo de la marca mixta sobre la

que versa la presente solicitud en los altimos tres (3) afios, corresponde a la SIC

cancelar su registro.

Ill. PETICION
De conformidad con lo expuesto en los acdpites precedentes, se solicita:

1. Cancelar totalmente el Registro No. 371561, correspondiente a la marca DELI
(mixta). -

IV.  PRUEBAS
A. DOCUMENTALES

En atencion a lo previsto en los articulos 243, 244, 245, 246, 247, y 251 siguientes del
Cédigo General del Proceso, solicito que se tengan como pruebas documentales las
que a continuacion se citan.

1. Resolucion No. 03896 del 30 de enero de 2009.

2. Soporte de consulta de plataforma SIPI, respecto a la fecha de notlflcaaén de
la Resolucion No. 03896 del 30 de enero de 2009.

3. Acta de testimonio especial de la consulta de la pagina web de DYVALS.A.:
https://www.delicom.co/, la cuenta de Facebook de DYVAL S.A.
https:/ /www.facebook.com/ ReposteriaDeli/ photos/ a.281536701870057 / 22
96950966995277 / 2type=3&theater, v la cuenta de Facebook de DYVAL S.A -
https:/ / www.facebook.com/ReposteriaDeli/ photos/ a. 281536701870057/24
54913724532333/ 2type=3&theater.

Calle 98 No. 9 A 41, Oficina, 304
Edificio AT Provectos
Bogotd 0.C. -~ Colombia
{(+571) 236 0880 PBX
www.ibarra.legal
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V. ANEXOS

Me permito anexar a la presente contestacion de la demanda los siguientes
documenitos: '

1. Certificado de existencia y representacion legal de GASTROINNOVA S.AS.
2. Poder otorgado por GASTROINNOVA S.A S,
3. Los documentos listados en el acapite de pruebas.

VI. NOTIFICACIONES

El suscrito y mi mandante las recibiremos en mi oficina de abogado en la Calle 98
No. 9A 41 Oficina 309, Edificio AB Proyectos, dela ciudad de Bogot4 D.C. Teléfono
236 0880. Correo electronico meastiblanco@ibarralegal o en la Secretaria del
Despacho, - -

’ >
GABRIEL IBARRA PARDO
C.C. 3.181.441 de Suba
T.P.36:691 del C.S. de la].

Calle 98 No. 9 A 41, Oficina 309
Edificio AB Provectos
Bogotd D.C. - Colombia
{(+571) 236 OB80 PBX
www.ibarra fegal
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COPIA DEL OFICIO NO. 6594 DEL 22 DE
JULIO DE 2019, POR MEDIO DE LA CUAL SE
LE CORRIO TRASLADO A DYVAL S.A. DE LA

ACCION DE CANCELACION PRESENTADA

CONTRA LA MARCA “DELI” CLASE 30.

Prueba .No. 27




Industria’y Comercio
SUPERINTENDENGIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 6594 22 de julio de 2019
Ref. Expediente N° SD2019/0060333
Sefiores

DYVAL S.A,

Con fundamento en lo previsto en el articulo 170 de la Decisién 486 de la Comisién dela
Comunidad Andina, se le informa que el 17 de julio de 2019, GASTROINNOVA SAS
presentd solicitud de cancelacién por No Uso contra el certificado de registro No. 371561,
correspondiente a la Marca DEL| (Mixta) que identifica productos de la clase 30 de la
Clasificacidn Internacional de Niza.

Una vez verificados los requisitos formales exigidos por la ley, se le comunica que la
solicitud de cancelacién presentada se admite y se traslada, conforme al articulo
anteriormente citado.

En cumplimiento de lo anterior, se le concede el término de sesenta (60} dias habiles
siguientes a la fecha de nofificacién del presente oficio, para que haga valer sus
argumentaciones y presente pruebas tendientes a desvirtuar las pretensiones del
solicitante de la cancelacién.

El uso de Marca DELI (Mixta), debera ser demostrado durante los (litimos tres afios
consecutivos, es decir entre el 17 de julio de 2016 y el 17 de julio de 2019, en relacién con
todos y cada uno de los productos para los que se pretende la cancelacion o, de lo
contrario, procederd la cancelacion de aquellos respecto de fos que no se pruebe el uso.”

Notifiqguese conforme a Jo dispuesto en el numeral 6.2 del Capitulo Sexto del Titulo | de la
Circular Unica.

MARCELA ROJAS ROJAS
Coordinadora
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CERTIFICADO DE REGISTRO NO. 270649 DE
LA MARCA “ORGANIZACION DELI” DE
TITULARIDAD DE DYVAL S.A.

Prueba No. 28







DATOS DEL SIGNO
Marca Mixta

Etiqueta

Clasificacion

Titular

Domicilio

Resolucién Concesién

Expediente No 97 001071
CERTIFICADO DE REGISTRO
No. 270649

ORGANIZACION DELI

Productos/Servicios comprendidos en la(s) clase{s) 30 de la Edicién
Numere 7 de la Clasificacién Internacional de Niza.

(30) CAFE, TE, CACAO, AZUCAR, ARROZ, TAPIOCA, SAGU,
SUCEDANEOS DEL CAFE; HARINAS Y PREPARACIONES HECHAS DE
CEREALES, PAN, PASTELERIA Y CONFITERIA, HELADOS
COMESTIBLES; MIEL, JARABE DE MELAZA; LEVADURAS, POLVOS
PARA ESPONJAR; SAL, MOSTAZA; VINAGRE, SALSAS
(CONDIMENTOS); ESPECIAS: HIELO.

ORGANIZACION DELI LTDA.
BOGOTA D.C.

COLOMBIA

SIN ESTABLECER

No 14846 de 29-Mayo-2003

El presente documento corresponde a la informacién sobre asignacién de niimero de certificado
del signo respectiva. Por lo anterior, a efectos de establecer su titularidad y vigencia, debera
estarse a lo dispuesto en los actos administrativos que hayan concedido el derecho, notificados
de conformidad con la ley, asi como a las certificaciones expedidas por la Superintendencia de

Industria y Comercio.
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Expediente No 97 001071
CERTIFICADO DE REGISTRO
No. 270649

16-Julio-2013

LA SECRETARIA GENERAL AD-HOC

JUEVES 31 DE JULIO DE 2003
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- CERTIFICACION DE RENOVACION DE UN SIGNO DISTINTIVO

DATOS DEL SIGNO

Marca (Mixta): DELI
Clase (s):

Ndmero de certificado:

Vigencia:

. Expediente No:

o~

* Caso No.

Fecha de inscripcion:

30

371561

30 de enero de 2029
97001067
SD2018/0081836

97de octubre de 2018

TITULAR (ES) DEL SIGNC DISTINTIVO

Nombre:
Apoderado del Signo Distintivo

JULIO JOSE SENEOR LOVNSTAMM

DYVAL S.A.

CALLE 110 No. 15-18 OFC 103

BOGOTAD.C.
COLOMBIA

LA SECRETARIA GENERAL AD-HOC
9 de octubre de 2018
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COPIA DE LA ACCION DE CANCELACION
INTERPUESTA POR GASTROINNOVA S.A.S.
EN CONTRA DE LA MARCA “ORGANIZACION
DELI”.

Prueba No. 29
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Sefiores |
Direccion de Signos Distintivos

Delegatura para la Propiedad Industrial

Superintendencia de Industria y Comercio

ES.D.

GABRIEL IBARRA PARDO, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadania
No. 3.181.441 de Suba, abogado titulado y en ejercicio, portador de la tarjeta
profesional No. 36.691 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad
de apoderado de la sociedad GASTROINNOVA S.AS. persona juridica,
debidamente constituida, con domicilio social principal en Bogota, D.C., N.L.T. No.
900.896.918-5, representada legalmente por el doctor ELPIDIO RAFAEL
HERNANDEZ MUJICA, mayor y vecino de Bogota, D.C,, identificado con la cédula
de extranjerfa niimero 384801, como consta en el certificado de existencia y
representacion legal y el poder, que se anexan con este documento, por medio del
presente escrito me permito INTERPONER ACCION DE CANCELACIQN POR
NO USO en contra del Registro No. 270649, correspondiente a la marca
ORGANIZACION DELI (mixta), de titularidad de la sociedad DYVAL S.A., con
el fin de que el mismo sea cancelado totalmente.

L PROCEDENCIA DE LA ACCION

El articulo 165 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina de
Naciones (en adelante, “la Decision 486") consagra lo siguiente en cuanto a la
procedencia de la accion de cancelacién no uso:

Articulo 165.- La oficina nacional competente cancelard el registro de una
marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la
marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Paises Miembros, por
su_titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello
durante los tres afios consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la
accién de cancelacién. La cancelacién de un registro por falta de uso de la marca
también podrd solicitarse como defensa en un procedimiento de oposicion
interpuestos con base en la marca no usnda. :

No obstante lo previsto en el parrafo anterior, no podrd iniciarse la accion
de cancelacion antes de transcurridos tres afios contados a partir de Ia fecha
de notificacién de la resolucién que agote el procedimiento de registro de la

marca respective en la via administrativa, (...)" (Subrayado y negrilla fuera,
de texto.)

De conformidad con lo anterior, una marca registrada es susceptible de ser
demandada en cancelacién, cuando hayan transcurrido tres (3) afios desde la fecha
en que se notifique la resolucion final que concedi6 su registro.

En el caso que nos ocupa, el registro de la marca ORGANIZACION DELI (mixta),
Registro No. 270649, de titularidad de la sociedad DYVAL S.A., fue concedido por
medio de la Resolucién No. 14846 del 29 de mayo de 2003, la cual fue notificada el
8 de julio de 2003, segfin da cuenta la plataforma SIP], cuyo soporte de consulta se
aporta como prueba. Es decir que a la fecha de radicacién de esta accion, han

trascurrido més de tres (3) afios desde que se notific la concesion del registro a su
titular. .

Por consiguiente la presente accién de cancelacién por no uso es procedente.
Catle 98 No, 9 A 41, Oficina. 30¢
Edificio AB Provectos
Bogotd D.C, - Colombia
{+571) 236 0880 PBX
www.ibarra Jegal
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I. FUNDAMENTOS

5
21.  Accién de cancelacién por no uso %
A
Como ya se advirtio, el articulo 165 de Ia Decisién 486 consagra que la oficina
nacional competente, en este caso, la Superintendencia de Industria y Comercxo (en
adelante, la “SIC” o la “Autoridad”) debera acceder a cancelar el reg:stro de una

marca que no haya sido usada.en los dltimos tres (3) afios, para xdennfxcar los
productos que ampara su registro. ;3-
En cuanto al concepto de uso de la marca, ¢l articulo 166 del mlsmoiestatuto
normativo dispone lo siguiente: i

“Se_entenderd que una marca se encuentra_en uso cuando los productos o
servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran
disponibles en el mercado bajo esa marca, ¢n la cantidad y _del modo que
normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos
o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectiia su comercmhzac:én
en el mercado. i

H
?

También se considerard usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos

que son exportados desde cualquiera de los Paises Miembros, segiin lo estableado en
el pirrafo anterior.

El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sdlo’en
cuanto a detalles o elementos que no alteren su cardcter distintivo, no motlvam Ia
cancelaczan del registro por falta de uso, ni disminuird la proteccién que corresponda
a la marca.” (Subrayado y negrilla fuera de texto.) !

«
J

Sobre este punto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Nac1ones ha
considerado lo siguiente:

“El Tribunal ha dado _alcance al concepto de uso de la_marca,_medido en
ténminos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de
la cual se gjercita su uso. Al referirse a la forma ha interpretado que el uso de
la marca deberd ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera
intencion de usarla, para que aquel sea real y no_simplemente formal o
simbolico. En el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadorn de
la marca, su uso deberi materializarse mediante la prueba de la venta o de la
disposicidn de los bienes ¢ servicios a titulo oneroso, como verdaderos actos de
comercio. Por ello (...) establece la presuncién de que "una marca se encuentra en uso
cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o
se encuentran disponibles en el mercado™ (Subrayado y negrilla fuera de texto. )

De acuerdo con lo anterior, para demostrar que una marca est4 en uso y con esto,
que su registro no debe ser cancelado, deber4 acreditarse un uso real y efectwo en
el mercado, para identificar los productos y/o servicios que distingue el reglstro
Este uso debe sér apreciado en el contexto del tipo de los productos y/o servicios

identificados, pues deber4 evaluarse la intensidad y forma de comercializacion
habitual de cada bien o servicio.

Finalmente, es preciso poner de presente que, de conformidad con el artfculo 1672

de la Decision 486, corresponde al titular de la marca - y no a quien mterpone la

accion de cancelacién - acreditar su uso. f-

;
|

! Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretacion Prejudicial del 28 de abril de 2005, Proceso 22-1P-2005

? " Articulo 167, La carga de la prucba del uso de la marca corresponderd al titular del registro. El uso de la maréa poxdrd
demostrarse mediante facturas comerciales, documientos contables o certificaciones de auditoria que- demuestren la

regularidad y Ia cantidad de la comercializacién de las mercancias identificadas con la marca, entre otros.”
Calle 98 No. 9 A 41, Oficina. 309
Edificio AR Proyectos
Bogota D.C, — Colombia
[+571) 236 (880 PRX
www.ibarra.tegal
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ABO:GADONS - i
22. Bl Registro No. 270649 de la marca ORGANIZACION DELI (m,xia) debe
ser. cancelado

I

Enel caso bajo estudio, corresponde.ala Autoridad cancelar el Registro Not 270649,
correspondiente a la marca ORGANIZACION DELL (mixta), de htulandad de la
sociedad. DYVAL S.A,, toda vez que'no se evidentia que tal signo d1stmtxvo ‘haya

sido utilizado ¢n los ltimos tres (3) afios para identificar los productos: que ampata
S reg‘lstro. 3

En efecto, comd ya se menciono, la Supérintendencia de Industria y. Cemérczo, por
medio de:la Resolucién No. 14846 del 29 de mayo de 2093 .concedi6 el regxst;ro dela

marca ORGANIZACION DELI (rmxta) BADREROBY . favor de la sociedad
DYVALS. A., paraidentificar los siguientes productos de la clase 30 mtema}c:ona]

“Café, 1, cucao, aziicar, arroz, tapzoca, sagi, suceddneos-de café, harinas y
‘preparaciones - hechas de. ceredles, pan, pasteleria 'y conﬁtena, helados
comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para_esponjar, sal
mostaza; vinagre, salsas (condimentos); ‘especins, Hhielo.” ;

Pese aloanterior, y auncuandola carga dela prueba recaeexclusivamente ep cabeza
de su. tstular,. a manera 1lustrat1va, se destaca que Ia so<:1edad DYVAL, A en

que ampara el registro demandado; para identificar los productos
antes menczonados, segin da cuenta la:informacion disponible enla pagma web de
la referida sociedad, y que se. -aporta ( omo prueba; |

Notese, que en ningfin aparte de la mencionada pagina wéb? se.aprecia lautilizacion

de la marca mixta ORGANIZACION DELI &

£ wevew deli com.co : Consultada el'16 de julio de'2019. L
Caile 98 No. 9 A.41, Ofn:m& 309 L
Edificie AR Proyectos
Bogota DL, - Cglombia ;
(+571) 236 0880 PRX ‘
wwwiibarra fegal

* Disponible en la pagina wéb hi
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Asf mismo, en las redes soc1ales de DYVAL S.A. existen fotografias 2 alu31\§as a sus
establecimientos de comercio ¥ 4 los. empaques: de susiproductos, én las cuales

Dmpm-dble . las

web

el 16 de lulio de 2019.
Calile 98 No. 9 A 41, Oficina. 309
Edificio AB Ptoyectos
Bogold D.C. -~ Colombia
(+571) 236 0880 PBX

¥
;lsul_lac_las

www.ibarra.legal



it

e e

AN SRR

e

Rt R S A s

S

-

i

-t

o iy o g, moeiim Tt w3

que versa; 1a presente sohc:tud en. los ultxmos tres (3) anos, corresponde
cancelar su registro..

UL  PETICION

De conformidad con: lo expuestoen los.acépités:precedentes, se solicita:

1. .Cancelat totalmente el Regls!:ro ‘No: 270649, correspondlente a lé
G)RGANIZACION DELI (miixta). ¥

IV. PRUEBAS b

A. DOCUMENTALES B

‘Enatencidén a lo prevxsto en los:articulos:243, 244, 245, 246, 247,y . 251 mgmeites deI:-
*Cédlgo General del Proceso, solicito que se)*tengan como pruebas: documentales ias

quea contmuaaén se-citan.

1. Resolucmn No.:14846 del 29 de: Mayo de 2003

3. Acta de estunomo especzal de':-:la consulta e Ia pégma web de DY; AL A
https. Wi /. : /

; -:231536701870 57

e st sl el " e Flas i S S

Calle 1)8 Ng. oA, 41, Oficiha- 309

Jidificio-AB Proyecios
B();,Uh 5] Ctﬂmnbia
{+571) 2360880 PBX
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ANEXOS

Me permito anexar a la presente contestacién de la demanda los siguientes
documentos:

1. Certificado de existencia y representacion legal de GASTROINNOVA SAS
2. Poder otorgado por GASTROINNOVA S.AS. ?
3. Los documentos listados en el acépite de pruebas.

:

VI  NOTIFICACIONES

El suscrito y mi mandante las recibiremos en mi oficina de abogado en-la%iCalle 98
No. 9A -41 Oficina 309, Edificio AB Proyectos, de la ciudad de Bogota D.C. Teléfono

236 0880. Correo electronico mcastiblanco@ibarralegal o en la Secret_laria del
Despacho.

Atentamente;

' i
GABRIEL IBARRA PARDO :
C.C.3.181.441 de Suba
T.P.36.691delC.S.dela].

Calle 98 No. 9 A 41, Oficina, 309
Edificio AB Proyectos
Bogota D.C. ~ Colombia
{(+571) 236 0880 PRX
www.ibarra.legal
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COPIA DEL OFICIO NO. 6593 DEL 22 DE
JULIO DE 2019, POR MEDIO DE LA CUAL SE
LE CORRIO TRASLADO A DYVAL S.A. DE LA
ACCION DE CANCELACION PRESENTADA
CONTRA LA MARCA “ORGANIZACION DELI”
CLASE 30.

Prueba No. 30







Industria y Comercio
SUPERINTENDENCTA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO |

Oficio N° 6593 22 de julio de 2019
Ref. Expediente N° SD2019/0060318
Sefiores

DYVAL S A

Con fundamento en lo previsto en el articulo 170 de Ia Decisién 486 de la Comisién dela
Comunidad Andina, se le informa que el 17 de julio de 2019, GASTROINNOVA SAS
presenté solicitud de cancelacion por No Uso contra el certificado de registro No. 270649,
correspondiente a la Marca ORGANIZACION DELI (Mixta) que identifica productes de la
clase 30 de la Clasificacion Internacional de Niza.

Una vez verificados los requisitos formales exigidos por la ley, se le comunica que la
solicitud de cancelacidn presentada se admite y se traslada, conforme al articulo
anteriormente citado.

En cumplimiento de lo anterior, se le concede el término de sesenta (60} dias habiles
siguientes a la fecha de notificacion del presente oficio, para que haga valer sus
argumentaciones y presente pruebas tendientes a desvirtuar las pretensiones del
solicitante de la cancelacion.

El uso de Marca ORGANIZACION DELI (Mixta), debers ser demostrado durante los
Gitimos tres afos consecutivos, es decir entre el 17 de julio de 2016 y el 17 de julio de
2019, en relacién con todos y cada uno de los productos para los que se pretende la
cancelacion o, de lo contrario, proceders la cancelacion de aquellos respecto de los que
ne se pruebe el uso.”

Notifiquese conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capitulo Sexto del Titulo | de la
Circular Unica.

MARCELA ROJAS ROJAS
Coordinadora

. Pagina 1 de 1
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COPIA DEL ESCRITO DE OPOSICION
PRESENTADO POR EL ABOGADO GABRIEL
IBARRA CONTRA LA MARCA “DELI'S”
SOLICITADA A REGISTRO POR DYVAL S.A.

Prueba No. 31







ABbOEAaDOS

Iidustria v Coimercio
SUPERINTENDENCIA

Espacio reservado para el adhesivo de

radicaci6n

DIRECCION DE SIGNOS DISTINTIVOS
PRESENTACION DE OPOSICIONES

1. Datos del Signo

11.  Identificacién de la marca: deli’s (mixta)
1.2, Namero de expediente: SD2019/0077768
1.3.  Clase de productos y/o servicios: 30 y 43

=)

Q)

Mérquese este recuadro si estan afectadas con la oposicién todas las clases
de productos y/o servicios relacionados en la solicitud de registro.

Marguese este recuadro si solo algunas clases de productos y/o servicios
relacionados con la solicitud estdn afectados con la oposicién, e indique en
anexo adjunto los productos y/o servicios contra los cuales se interpone.

delis

2. Datos del opositer

@ Persona Natural @ Persona Juridica

GABRIEL IBARRA PARDO

Nombre o denominacién/ Nombre Social completo

Nombre del representante legal

Tipo de empresa @ Micro @ Pequeiia @ Mediana

Documento de identificacion: {8 C.C. [OjCE. BNITTlOro Namero C.C. 3181441

@Otra—

Nacionalidad /Pafs . de|Direccién del titular
constitucion
Colombiana Calle 98 No. 9A-41 Oficina 309
Direccién electrénica . | No. Fax Nuamero telefénico
mcastiblanco@ibarra.legal 2360880
——
3. Datos del apoderado:
Apellidos y Nombre Documento de Tarjeta profesional

Identificacién

Calle 98 No. 9 A 41, Oficina. 309
Edificio AB Proyectos
Bogotd 1D.C. - Colombia
(+571) 236 0380 PBX
www.ibarra.legal
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|Nacionalidad/Pafs &e.cans_tit_ucio'n Direccién del titular

Direqciéhelecbénita_ No. Fax - |Numero teleft?nlco.

Numero de Radicacién o Protocolo de poder general:

4. Datos de la oposicién:

Causales que se invoca(n) como justifica(s) de la oposicién:

' Literales Articulo 135 de 1a Decisi6n 486 de Ia Comisi6n de Ia Comunidad
Andipa, - oo




IBARRA

ABOGADOS
1. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD

Causal absoluta de irregistrabilidad, consistente en Ia falta de distintividad
intrinseca del signo solicitado, de conformidad con lo dispuesto en los literales b),

e}y g) del Artfculo 135 de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina
(en adelante, “]a Decisién 486"),

II. OPORTUNIDAD

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 146! de la Decisién 486, las
oposiciones pueden formularse dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha
de publicacion de los signos distintivos.

La solicitud de registro de la marca deli’s (mixta), para identificar productos y
servicios de las clases 30 y 43, fue publicada el 9 de octubre en la Gaceta Oficial de
la Propiedad Industrial No. 874, segtin se aprecia a continuacién:

—— . -

! —=
1 delis

et aoekery  STIRTITITR

Troghe diprdo@tA) 110 220

3 LAE; CArE S8 TORTAR, CATE. TOTTADG; CaFE WOLIDG, CAFY, DESCATEMADG, SUCEOMIENT DEL CARE BERICAS A LASF
O CATI AROUATIIANTE OF, C4F €, EOCHLATE, (HOODUATY, G0N | ECHE: REIVTAR A BAF, OF CHOOD AT, GALAD: PEBOAS

ot
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CHOCOLATE; TEITE HELADD, DEMGNE A AT 0 TE, AN ANCENLDY:A T=ADHA EN FOCROTPOLYS OF Horeast
CICARBONAHD BE X34 PAAA LD CULMARIC, CF A4 MOLIDA, VIRADRES: SALSAT, COPLOAR QAULTAS: Galit Tas
BALAGIAN, CALLETAS OULEED_ODUC TEY BE il PROCUCT 04 0 FR¥TELICHIA, TORTAR MLICOENGA, PAHADI LAY
OF CONFITEREA MASA PRa PRODUSTON OF, PANTRLEAIA Y REPOSTERIL PASTELES, ATTICAR, AZUCAR CANDY YAk 19O
ARICEITIEK), AEAPARRAS: CARAMELES! CARAVTLES MANDOS CARAMEL 0D DUROE; PAEPARACIONE S A BASE OF, CEREALRS
PALOMTAS D MA RAITNA B KAZ ATz s, rmumnmmmmnh&mrm
om HELADIS CRENGIOS, TODT TPO DEPRLETAT'Y HELADO L FARIA HELADOS, POLVO'S
FPrrbicisa o seVeXe) A L ADOR; PORBE LS (HELADOS], CIELA INGLEA, ADEHEZOW PARA ENSALADA PASLAS ALUMENICIAS. ALBENTDN &
mmm WHRNAT AL IENTICLAN MQM|mmmmmusmcu JALEAREAL PAR LA
AUERTACKIN HUMAMA DUL 10 84 O LISO VEDACO, FERIAITO R EVRIRNIAL REGALT IFOCUCTOR OF, EONFTERLY,
HACARTONES PATTAS ALWERTIOS? AL HTOE A DAS, D AVEMA! CREPE FRAGASE CRAANADAL PIZZAL: BUDINEG, ARRCZ;
RAALIDFDCCY, TAPHICA HARKIA DC TAMOCA: SAGK: CIMOUETIY, ALVIDSH FARALSO ALMENTICKS, SUGH. TAGOR
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Asi las cosas, la oposicién se presenta dentro de forma oportuna, conforme al
término establecido por la Ley.

! "Deniro del pinzo de teeinta dins sigudentes a ta fecha de In publieacin, quien tengn legitimo interds, podnf presentar, por o solt vez,
oposicitn fundamentada que pueda desvirtuar el registro de it maraa. {..)",

Calle 98 No. 9 A 41, Oficina. 309
Edificio AB Proyectos
Bogota D.C. - Colombia
(+571) 236 0880 PBX
www.ibarra legal
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HI. FUNDAMENTOS DE LA QPOSICION

‘ABOEADOS

El articulo 134 de 1a Decisién 486 establece los requisitos que deben cumplir los
signos para ser aptos para registro, en los siguientes términos:

“A efectos de este régimen constituird marca cualquier signo que sea apto para
distinguir productos o servicios en el mercado. Podrin registrarse como marcas los
signos susceptibles de representacion grdfica. La naturaleza del producto o servicio al
cual se ha de aplicar una marca en ningiin caso serd obsticulo para su registro.”

De acuerdo con lo anterior, para ser registrables, los signos deben cumplir con los
requisitos de (i) distintividad, relativa a la aptitud para distinguir productos y/o
servicios en el mercado, y (if) perceptibilidad, consistente en la posibilidad de ser
representado graficamente,

En lo que respecta al primero, éste tiene dos émbitos: la distintividad intrinseca yla
extrinseca. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en
adelante, “el TJCA") ha dispuesto que “la primera se refiere a la aplitud
individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibitidad con
otros signos. En el caso de los signos tictiles o de textura, la exigencia de distintividad
intrinseca comporta el principal obstdculo para su registro como marcas.”

En linea con lo anterior, el articulo 135 de la Decision 486 consagra como causales
absolutas de irregistrabilidad, entre otras, las siguientes:

“No podrin registrarse como marcas los signos que:

(...)

b) carezcan de distintividad;

(..)

¢) consistan exclusipamente en_ un signo o _indicacién gue pueda servir en el
comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, Ia procedencia

geogrdfica, la época de produccién u otros datos, caracteristicas o informaciones

de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse diche signo o
indicacion, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o
servicios;”

g} consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designacién

comiin o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente
o en la usanza del pafs; (Subrayado y negrilla fuera de texto)

Respecto a la ausencia de distintividad intrinseca, el TICA ha sefialado lo siguiente:

“El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado
al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representacién grifica. De
conformidad con el articulo 135 literal b) de la Decisidn 486, In aptitud

distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para

?Tribunat de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaci6n Prejudicial del 24 de agosto de 2015. Proceso 242-1P-2015.
Calle 33 No. 9 A 41, Oficina. 309
Edificio AB Proyectos
Bogotd D.C. -~ Colombia
(+571) 236 0880 PBX
www.ibarra.legal



