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X,

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 18 de agosto de 2016

Proceso:

Asunto:

Consultante:

Expediente interno

del Consultante:

Referencia:

641-IP-2015
Interpretacion Prejudicial

Seccion Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado de la Republica
de Colombia

2013-00638

Accion de nulidad. Signos involucrados: “MG”
(denominativo) y “MG AUTOMOVILES” (ensefa y
nombre comercial)

Magistrado Ponente: Dr. Hernan Romero Zambrano

VISTOS

El Oficio 3989, recibido el 1 de diciembre de 2015, mediante el cual la Seccién
Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de
la Republica de Colombia, solicita la Interpretacion Prejudicial de los Articulos
136 Literal b), 150, 190, 191 y 200 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 2013-00638; y,

El Auto de 10 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitié a tramite
la presente interpretacion prejudicial.

A.

1.

ANTECEDENTES

Las Partes en el Proceso Interno

Demandante:

Demandada:

MG Automoviles Ltda.

Superintendencia de Industria y Comercio (en
adelante, la SIC) - Nacién Colombiana

Tercero interesado: Saic Motor Co. Ltd.



GACETA OFICIAL @ 27/10/2016 3de29

2.1,

2.2.

2.3.

24.

2.5.

2.6.

2.7.

3.1.

Hechos Relevantes

El 5 de octubre de 2012, Saic Motor Co. Ltd. solicitdé a la Division de
Signos Distintivos de la SIC el registro de la marca “MG" (denominativa)’
para distinguir “(...) vehiculos; aparatos de locomocion terrestre, aérea o
acuadtica, en particular los motores para vehiculos terrestres; los
acoplamientos y elementos de transmision para vehiculos terrestres; los
aerodeslizadores”, productos de la Clase 12 de la Clasificacion
Internacional de Niza.

MG Automoviles Ltda. presentd oposicion a la solicitud de registro de la
marca MG (denominativa), con fundamento en el uso real y efectivo de la
ensefa y el nombre comercial MG AUTOMOVILES desde el afio 1995.

Marca solicitada a registro Enseiia y nombre comercial opositor

MG MG AUTOMOVILES

Mediante Resolucion 25846 del 30 de abril de 2013, la Jefe de la Division
de Signos Distintivos de la SIC declaré fundada la oposicion presentada
por MG Automaviles Ltda. y denegé el registro de la marca solicitada.

Tanto la sociedad SAIC MOTOR CO. LTD. como la sociedad MG
Automdviles Ltda. interpusieron recurso de apelacién en contra de la
Resolucién 25846 del 30 de abril del 2013.

La SIC dict6é la Resolucion 42489 de 19 de julio de 2013 en la cual se
resuelve el recurso de apelacion interpuesto, revocando la Resolucion
25846 de 30 de abril de 2013 y concediendo el registro de la marca MG
(denominativa) en la Clase 12 de la Clasificacion Internacional de Niza.

El 28 de abril de 2014, la sociedad MG Automéviles Ltda. presenté
demanda de accion de nulidad contra la Resolucion 42489.

Mediante Auto de 11 de febrero del 2015, la Seccién Primera de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Reptblica
de Colombia, decidi6 suspender el proceso y solicitar Interpretacion
Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Argumentos contenidos en la accion de nulidad

MG Automoviles Ltda. en su escrito de demanda expresa, en lo principal,
lo siguiente:

Se ha incurrido en la violacion del Articulo 136 literal b) de la Decision
486, en el que se establece que no podran registrarse como marcas

Numero de Radicaciéon 12-175616.

L4
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un
derecho de un tercero, en particular cuando sean idénticos o se asemejen
a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rétulo o ensefia,
siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo
de confusién o de asociaciéon. En el presente caso el registro de la marca
MG (denominativa) induce confusién al consumidor, ya que tienen
similitud fonética, ortografica y visual, causando un grave dafo a la
reputacion de MG Automoviles Ltda.

Se ha visto vulnerado el Articulo 150 de la Decision 486 de la Comision
de la Comunidad Andina, el que manifiesta que, si se presentaran
oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciara sobre éstas y
sobre la concesidbn o denegatoria del registro de la marca mediante
resolucion. Lo anterior tiene como presupuesto que la resolucion que
concede o deniegue un registro marcario tiene que ser debidamente
motivado, lo cual no se evidencid en la resolucion en debate.

Se ha infringido la aplicacién de los Articulos 190 y 191 de la misma
Decision, los cuales establecen, que se entendera por nombre comercial
cualquier signo que identifique a una actividad econémica, a una empresa
o0 a un establecimiento mercantil, y que el derecho exclusivo sobre un
nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio, lo cual
queda demostrado con el uso real y efectivo del hombre comercial MG
AUTOMOVILES utilizado desde el afio 1995.

No se ha aplicado lo establecido en el Articulo 200 de la Decision 486 de
la Comisién de la Comunidad Andina el cual instituye que la proteccion y
depdsito de los rotulos o ensefas se regira por las disposiciones relativas
al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada pais
miembro.

La entidad demandada no dio la debida proteccion a la accionante en lo
que concierne al nombre comercial MG AUTOMOVILES, pues si
reconocié su uso real y efectivo pero afirmé que este no era argumento
suficiente para sustentar la oposicion al registro de la marca MG
(denominativa).

Existe similitud ortografica, visual y fonética entre el signo usado por ella y
la expresion de registro marcario solicitado.

La expresion AUTOMOVILES incluida en el nombre comercial del opositor
es meramente complementaria, siendo lo particular MG el componente
que proporciona distintividad.

Existe confusién ideoldgica o conceptual, en la medida en que ambos
incluyen la misma expresion base y se trata de productos y servicios
similares, generando confusién de los consumidores.

Argumentos de la contestacion a la Accion de Nulidad de la SIC
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v,

41

42.

43.

5.1.

5.2.

La SIC en su escrito de contestacion expresa, en lo principal, lo siguiente:

Con la Resolucion emitida por el Superintendente Delegado para la
Propiedad Industrial, no se ha incurrido en violacién alguna de las normas
contenidas en la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina,
por el contrario, las decisiones atacadas se fundamentaron en la
normativa vigente, en la jurisprudencia y en la doctrina reconocida y
aplicable.

La SIC concedio el registro de la marca “MG” (denominativa), solicitada
por SAIC MOTOR CO. LTD., para amparar productos comprendidos
dentro de la Clase 12 de la Clasificacion Internacional de Niza, en razén
que el signo no es susceptible de confusién con el nombre comercial de la
demandante, ademas que no logré probar su uso comercial.

Se determiné la procedencia del registro de la marca solicitada al quedar
demostrado dentro del proceso administrativo que el nombre comercial de
la sociedad demandante no es susceptible de proteccién por ser bastante
similar a una marca previamente registrada, la cual esta en cabeza de la
sociedad SAIC MOTOR CO. LTD.

Argumentos de la contestacion a la Accion de Nulidad del Tercero
Interesado

SAIC MOTOR CO. LTD. en su escrito de contestacién expresa, en lo
principal, lo siguiente:

SAIC MOTOR CO. LTD., tiene mas derecho sobre el signo distintivo, pues
dicha sociedad solicité el registro de la marca MG (mixta) en la Clase 12
de la Clasificacion Internacional de Niza el 6 de junio de 1995.

Marca mixta previamente
registrada’

La Sociedad actora no pudo haber hecho uso del nhombre comercial MG
AUTOMOVILES desde 1995 porque dicha sociedad fue constituida por
escritura publica 0002173 de la Notaria 41 de Bogota el 1 de octubre del
2004.

2 Marca solicitada a registro el 6 de junio de 1995 por SAIC MOTOR CO. LTD. y registrada por Resolucidn 20242 de!
16 de septiembre de 1996 con certificado No. 189389, para distinguir “molores para vehiculos y sus partes y
accesarios”, vigente hasta el 18 de septiembre del 2026.

4
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5.3

5.4.

D.

1.

1.1.

Dentro del presente proceso debe darse aplicacion al principio de
prevalencia “el que es primero en el tiempo, es primero en el derecho”.

El nombre comercial de la sociedad actora no es susceptible de
proteccion pues es bastante similar a una marca registrada previamente.

NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala Consultante solicita la Interpretacion Prejudicial de los Articulos
136 Literal b), 150, 190, 191 y 200 de la Decision 486 de la Comisién de
la Comunidad Andina®, los cuales se interpretaran por ser pertinente su
analisis en el proceso interno.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

1. La ensefia y el nombre comercial. Su proteccion. La prueba del uso.
2. La marca derivada. Su registro en relacién con un nombre comercial
supuestamente usado después del registro de la marca originaria.

3. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de
confusién o de asociacion. Las reglas para el cotejo de los signos
distintivos.

4. Comparacion entre signos denominativos simples y compuestos.

5. El examen de registrabilidad de oficio, auténomo, integral y motivado.

ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION
La enseiia y el nombre comercial. Su proteccion. La prueba del uso.

En el presente caso, MG AUTOMOVILES LTDA., presentd oposicion a la

solicitud de registro de la marca MG (denominativa), con fundamento en

“Articulo 136 (Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad).- No podrén registrarse como marcas aquellos signos
cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particutar cuando:

()

b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rétulo o ensefia,
siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusion o de asociacion”.

"Articulo 150.- Vencido el plazo establecido en el articulo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la
oficina nacional compelente procederd a realizar el examen de registrabilided. En caso se hubiesen presentado
oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciard sobre éstas y sobre la concesién o denegatoria del
registro de la marca mediante resolucién".

“Articulo 190.- Se entendera por nombre comercial cualquier signo que identifique a una aclividad econémica, a
una empresa, 0 a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podré tener mas de un nombre
comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominacion
social, razén social u otra designacion inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres
comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas juridicas, pudiendo
ambas coexislir”.

“Articulo 191.- 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™

“Articulo 200.- La proteccidn y depdsito de los rétulos o ensefias se regira por las disposiciones relalivas al nombre
comercial, conforme a las normas nacionales de cada Pais Miembro”,
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1.2

1.3.

14.

el uso real y efectivo de la ensefia y el nombre comercial MG
AUTOMOVILES desde el afio 1995.

Al respecto se debe tener presente que el Articulo 136 literal b) de la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, junto con las
disposiciones contenidas en el Titulo X de la Decision 486, conforman el
conjunto normativo que regula el deposito y la proteccion del nombre
comercial.*

Por otra parte, el Articulo 190 de la Decisién 486 de la Comisién de la
Comunidad Andina define el nombre comercial y delimita su concepto, de
manera que se pueden extraer las siguientes conclusiones:

1.3.1. El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad
empresarial de un comerciante determinado®.

1.3.2. Un comerciante puede utilizar mas de un nombre comercial, es
decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con
diversos nombres comerciales.

1.3.3. El nombre comercial es independiente de la razén social de la
persona juridica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un
comerciante puede tener una razén social y un hombre comercial
idéntico a ésta, o tener una razén social y un nombre comercial
diferente de ella.

1.3.4. El nombre comercial puede ser multiple, mientras que la razén o
denominaciéon social es unica; es decir, un comerciante puede
tener muchos nombres comerciales, pero s6lo una razén social.

Los Articulos 191 a 193 de la Decisidbn 486 establecen el sistema de
proteccion del nombre comercial. De conformidad con estas normas, la
proteccion del nombre comercial goza de las siguientes caracteristicas:

a. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Lo
anterior quiere decir que el depdsito del nombre comercial no es
constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre
comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actia
como una prueba total del mismo.

b. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un
nombre comercial debera probar su uso real, efectivo y constante.®

4

Revisar como referencia la Interpretacién Prejudicial dictada dentro del Proceso 109-1P-2012 de 13 de noviembre

de 2012, publicada en la Gaceta Oficial 2159 de 4 de marzo de 2013.

Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual. El
signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la ensefia comercial, cuyo tratamiento se da el
titulo X! de la Decision 486. En consecuencia, la norma incurre en una imprecision que sera tratada en el literal F.
de la presente Interpretacion Prejudicial.

6
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c. Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un
nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un
signo idéntico o similar, podra oponerse a la misma si dicho signo
puede causar riesgo de confusion y/o de asociacion en el publico
consumidor.

d. Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial
con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podra
oponerse a dicho uso si éste puede causar riesgo de confusion o de
asociacion.

1.5. A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro de

marcas, donde el derecho surge del registro, el de proteccién del nombre
comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Es decir, el
derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripcién o
depésito, sino su primer uso. Ademas, conforme se ha afirmado
anteriormente, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real,
efectivo y constante.

1.6. Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra, no

generaria ninguna clase de derecho. Es decir, el nhombre comercial
registrado debe ser el mismo real y efectivamente usado en el mercado,
ya que de lo contrario no cabria ningin derecho sobre el primero. Lo
anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendria relacion
con el publico consumidor.

1.7. La funcién de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un

lado, informativo en relacién con el publico consumidor y, por otro, una
herramienta para que la Oficina de Registro haga su analisis de
registrabilidad de oficio e integral. Lo anterior quiere decir, que de existir
un sistema de registro de nombres comerciales, la Oficina de Registro al
realizar el respectivo analisis de registrabilidad, debera tener en cuenta
los nhombres comerciales registrados y las fechas de sus registros como
indicios de uso.

1.8. En tal sentido, el uso del nombre comercial podra demostrarse mediante

facturas comerciales, documentos contables, documentos publicos o

6

£l Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, asi como los
parametros de su prueba, de la siguiente manera: “El Tribunal se ha pronunciado, sobre la proteccién de! nombre
comercial que cabe derivar de su uso previo, en los térmminos siguientes: Por tanto, la obligacién de acreditar un
uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de
proteccion del nombre en algun hecho concrelo, sin el cual no existiria ninguna seguridad juridica para los
competidores (...) de manera que la proteccién otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso
real y efectivo con relacién al establecimiento o a /a actividad econdmica que distinga, ya que es el uso lo que
permite que se consolide coma tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el
hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su
vigencia (...) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la
identificacién efectiva de dicho nombre con las actividades econémicas para las cuales se pretende el registro”
(Proceso 45-1P-98. Interpretacién Prejudicial de 31 de mayo de 2000, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de
Carlagena 581 de 12 de julio de 2000).
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1.9.

certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de
la comercializacion de los servicios identificados con el nombre comercial,
entre otros.

Asimismo, constituiran uso de un signo en el comercio, entre otros, los
siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o
distribuir productos o servicios con ese signo;, importar, exportar,
almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en
publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones
escritas u orales, independientemente del medio de comunicacion
empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen
aplicables.

1.10. La Decision 486 no trae una definicion normativa de enseia comercial y

1.11.

se limita a disponer en el Articulo 200, Titulo XI, “De los Rotulos o
Ensenas”, que: “La proteccion y depdsito de los rotulos o ensefas se
regira por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las
normas nacionales de cada Pais Miembro™

La ensefia comercial se ha definido de la siguiente manera: “La enserfia
comercial se ha entendido como aquel signo distintivo que se utiliza para
identificar un establecimiento mercantil”.®

1.12.El anterior concepto de ensefa, se encuentra cobijado dentro del

establecido en el Articulo 190 de la Decision 486 sobre nombre comercial,
ya que éste se refiere también a cualquier signo que identifique a un
establecimiento mercantil.

Surge la pregunta obligada: ¢el nombre comercial y la ensefa
comercial son lo mismo?

No, pues el primero identifica la actividad comercial de un empresario
determinado, mientras que el segundo identifica un establecimiento
mercantil.

1.13. Se colige que la intencion del legislador fue diferenciar las figuras del

nombre comercial y del rétulo o ensefia comercial; por tal motivo, introdujo
dos Titulos diferentes, X y Xl, para tratarlas de manera independiente. El
legislador comunitario, incurrié en una imprecision al extender el concepto
de nombre comercial, tal y como se determiné en el mencionado Articulo
190.

1.14. No obstante ello, la diferenciacion es meramente conceptual, ya que las

normas que regulan la proteccion y el depésito de las figuras son las

Revisar a manera de referencia la Interpretacién Prejudicial dictada dentro del Proceso 109-1P-2012.

PACHON MUNOZ Manuel. “MANUAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL". Pag. 127. Ed. Temis, Bogota, Colombia,

1984. Igualmente, algunas legislaciones de los Paises Miembros definen la ensefia comercial de la misma manera.
Se puede ver el articulo 583, numeral 5. “CODIGO DE COMERCIO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA", que
dispone: “Se entiende por enseiia el signo que utiliza una empresa para identificar su establecimiento”.

8
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mismas. Ademas, el propio Articulo 200 dispone que la proteccion y el
depésito de las ensefias y los rétulos se regiran por las normas relativas
al nombre comercial.

1.15.Por lo tanto, lo que se determiné en relacion con la proteccién del nombre

comercial es aplicable igualmente a la proteccién de la ensefia comercial,
la cual, se soporta en dos factores:

1.156.1. Que se pruebe el uso real, efectivo y constante de la ensena
comercial antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o
similar.

1.15.2. Que quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro
del signo idéntico o similar, si éste pudiera causar riesgo de
confusion y/o de asociacién en el publico consumidor (Articulo
136 literal b) de la Decision 486.

1.16.En conclusién, el uso es el elemento esencial para la proteccion tanto de

2.1.

2.2.

un nombre como de una ensefa comercial, en consecuencia, la Sala
consuitante debera verificar si se ha determinado, retrayéndose al
momento en que fue solicitado para registro el signo denominativo MG, si
el nombre y/o la ensefia comercial eran real, efectiva y constantemente
usados en el mercado, para asi determinar si eran protegibles por el
ordenamiento juridico comunitario andino.

La marca derivada. Su registro en relacion con un nombre comercial
supuestamente usado después del registro de la marca originaria.

En el presente proceso interno SAIC MOTOR CO. LTD., al contestar la
demanda, afirmé que el nhombre comercial opositor “(...) de la sociedad
actora no es susceptible de proteccion pues es bastante similar a una
marca registrada previamente”, en otras palabras, se debate el hecho de
que la marca denominativa solicitada a registro sea derivada de una
marca mixta registrada supuestamente con anterioridad al nombre
comercial base de la oposicion. En ese sentido, en primer lugar resulta
pertinente desarrollar el tema de la marca derivada y a continuacién
analizar el registro de este tipo de marcas en relacion con un nombre
comercial usado supuestamente después del registro de la marca
originaria.

Como hemos afirmado anteriormente, en la Decision 486 no se ha
consagrado la figura de la marca derivada; sin embargo, atendiendo al
manejo que en la practica se da a dicho fenémeno, se han adoptado
criterios doctrinarios sobre el tema a fin de hacer operante la referida
figura en nuestro régimen normativo.?

Proceso 140-IP-2007. Marca mixta “CHILI'S MARGARITA BAR", publicado en la Gaceta Oficial 1591, de 25 de
febrero de 2008.
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2.3. Las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para
registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, en relacién
con los mismos productos o servicios, donde el distintivo principal sea
dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o
en relacion con los elementos accesorios que la acomparian.

2.4. Hemos afirmado que en el derecho marcario resulta admisible la
existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo
comun. Por lo general, el rasgo comtin y distintivo que figure al inicio de la
denominacion sera el elemento dominante. Este elemento dominante hara
que las marcas que lo incluyan, produzcan una impresién general comun,
en el sentido que inducira a los consumidores a asociarlas entre si y a
pensar que los productos a que se refieren tienen un origen comun. Dado
que el elemento dominante comun obra como un indicador de pertenencia
de la marca a un grupo de marcas, es probable que el consumidor medio
considere que el producto donde figura el citado elemento constituye
objeto de una marca que pertenece a una determinada familia de marcas,
por lo que el registro de aquella, en caso de corresponder a distinto titular,
podria inducir a confusion.*

2.5. Las marcas derivadas se diferencian claramente de las marcas
conformadas por una particula de uso comun, por un elemento descriptivo
0 genérico, ya que éstas poseen un elemento de uso general muchas
veces necesario para identificar cierta clase de productos, o un elemento
que describe el género, la calidad u otras caracteristicas de los productos.
Por tal razén, el titular de una marca que contenga una particula de uso
comun, o bien un elemento genérico o descriptivo no puede impedir que
otros usen esa particula o elemento en la conformacién de otro signo
distintivo, al contrario de lo que sucede con la marca derivada, cuyo titular
si puede impedir que el rasgo distintivo comun pueda ser utilizado por otra
persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los
productos que comercializa el titular de la marca derivada, y que genera
en el consumidor la impresién de que tienen un origen comun.

-
\ 2.6. Por otro lado, el hecho de que un titular de registro de marca solicite para

= registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible

‘\ a que se registre dicho signo, ya que la Oficina de Registro de Marcas o el
/\l Juez Competente, en su caso, deberan establecer si cumple con todos los

requisitos de registrabilidad y, ademas, que no se encuadre en las
causales de irregistrabilidad senaladas en la normativa comunitaria, en
donde es de suma importancia que no se afecten los derechos del piblico
consumidor y de titulares de marcas idénticas o similares a la que se
pretende registrar.

2.7. La marca derivada tiene unos efectos importantes en relacion con la
oposicién en via gubernativa, ya que ésta no puede referirse Unicamente

2 Revisar a manera de referencia el Proceso 107-iP-2010 de 11 de noviembre de 2010.
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2.8.

2.9.

3.1.

3.2.

al elemento distintivo, puesto que el mismo proviene de la marca
anteriormente registrada y, por lo tanto, la oposicidn debe involucrar los
elementos accesorios y no Unicamente dicho elemento distintivo."!

El tratadista Carlos Mascarerias ha indicado que las marcas derivadas se
inscriben siguiendo los tramites ordinarios, pero entendiéndose que los
obstaculos que se opongan al registro de las mismas, solo podran
referirse a los elementos accidentales o complementarios afadidos y no al
distintivo principal, al constar éste ya previamente registrado y quedar por
tanto fuera de toda discusion.'?

En este sentido, al resolver la nulidad planteada se debera tomar en
consideracion que en el analisis de registrabilidad, se hay tomado en
cuenta si el signo denominativo solicitado “MG" resultaba ser o no un
signo derivado de la marca mixta “MG" (Certificado 189389)
supuestamente registrada con anterioridad al nombre comercial opositor.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de
confusion o de asociacion. Las reglas para el cotejo de los signos
distintivos.

En el proceso interno se discute si el signo denominativo “MG" cuyo
registro solicita Saic Motor Co. Ltd. resulta confundible con el lema y
nombre comercial “MG AUTOMOVILES”, consecuentemente, resulta
pertinente analizar el contenido del Articulo 136 de la Decision 486 de la
Comision de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de
irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor literal es el siguiente:

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

a) sean 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 (...)".

Segun la precitada norma no podra registrarse como marca el signo cuyo
uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser
idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o
registrada por el tercero, para un mismo producto o servicio, o para un

n

12

Dentro del Proceso 107-1P-2010 de 11 de noviembre de 2010.

Mascarefias, Carlos. Nueva Enciclopedia Juridica. Editor F. SEIX, Barcelona, 1982, p. 908, citado en el Proceso

95-1P-2002)". (Praceso 108-IP-2003. interpretacién Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena 1029 de 16 de enero de 2004. (Esta posicion doctrinaria ha sido reiterada por el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en las siguientes inlerpretaciones prejudiciales: 100-1P-2002 de 19 de

é noviemhbre de 2003; 103-1P-2004 de 27 de octubre de 2004 y 23-IP-2005 de 18 de marzo de 2005).
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda causar
riesgo de confusién o de asociacion.

Un signo es idéntico a la marca solicitada o registrada cuando reproduce,
sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que la constituyen y
es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias
tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un
consumidor.

En este sentido, un signo solicitado para registro anterior puede
considerarse idéntico o semejante al registrado cuando acumulativamente
se den dos condiciones:

a) Todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las
diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio
no las tendra en cuenta.

b) Los productos y/o servicios cubiertos respectivamente, tanto por la
marca solicitada a registro como por la marca anteriormente
registrada, son idénticos o presentan conexiéon competitiva. A la hora
de verificar dicha identidad se debe tener en cuenta el significado
ordinario de los productos sin hacer un analisis extensivo de la
presunta identidad.

Al respecto el Tribunal advierte de la prolijidad que se debe tener al
momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en
primer momento determinar la existencia de su identidad o similitud y en
el segundo momento la correspondencia entre los productos o de
servicios que cada uno pretenda distinguir.”* Cuando los signos no sélo
sean idénticos, sino que tengan por objeto individualizar los mismos
productos o servicios, el riesgo de confusién seria manifiestamente
evidente. Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de
mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras para denegar
o conceder un registro. En cambio, como regla general si existen dos
signos idénticos en su composicién pero identificados en clases distintas
podran ser perfectamente registrables.

En cuanto al riesgo de confusion, igualmente el Tribunal ha sostenido
que éste puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de
que el consumidor al adquirir un producto crea que esta adquiriendo otro,
y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un
origen empresarial diferente al que realmente posee.

En cuanto al riesgo de asociacion, éste acontece cuando el consumidor,
aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del

3 Proceso 512-1P-2014, de 15 de julio de 2015. Caso: “LOCKHEED MARTIN".
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producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra
empresa tienen una relacion o vinculacion econémica. 4

3.8. Se debe tener en cuenta en esta valoracién que la similitud entre dos
signos puede ser:

3.8.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos
en conflicto. Puede darse en la estructura silabica, vocal,
consonante o ténica de las palabras, por lo que para determinar
un posible riesgo de confusidbn se debe tener en cuenta las
particularidades de cada caso concreto.

3.8.2. Ortografica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos
en conflicto desde el punto de vista de su configuracion, esto es,
tomando en cuenta la impresion visual de los signos en conflicto.

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

3.8.4. Conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o
valor idéntico y/o semejante.

3.9. Ademas, la Sala consultante verificara si al proceder a comparar los
signos en conflicto se observaron las siguientes reglas para el cotejo
entre signos distintivos:

3.9.1. La comparaciéon debe efectuarse sin descomponer los elementos
que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir,
cada uno debe analizarse con una visiéon de conjunto, teniendo en
cuenta su unidad fonética, ortografica, figurativa y conceptual.

5 3.9.2. En la comparacion se debe emplear el método del cotejo
sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No
es procedente realizar un analisis simultaneo, pues el consumidor
dificilmente observara los signos al mismo tiempo, sino que lo
hara en momentos diferentes.

3.9.3. El analisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las
diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede
percibir el riesgo de confusién o de asociacion.

3.9.4. Al realizar la comparacion es importante colocarse en el lugar del
presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir
cémo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

" Proceso 89-IP-2005, de 20 de julio de 2005. Caso: “ENVIOS DE DINERO BBVA BANCOMER + GRAFICA A

COLOR",
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3.10.Es importante que al resolver la acciéon de nulidad se observe que en el

4.1.

4.2.

4.3.

6 % vlll/

caso concreto se hayan determinado las posibles similitudes de los signos
en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden
presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podria
incurrir en riesgo de confusion y/o de asociacion.

Comparacion entre signos denominativos simples y compuestos

El Tribunal interpretara el presente tema en virtud a que el signo solicitado
MG es denominativo y el nombre comercial sobre la base del cual se
presentd la oposicion MG AUTOMOVILES perteneciente a MG
Automoviles Ltda. también resulta ser un signo denominativo.

En consecuencia, se debera tener presente que la comparacién entre
sighos denominativos:

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

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

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

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

Como el elemento denominativo en los sighos compuestos generalmente
esta integrado por dos o mas palabras, para realizar un adecuado cotejo
se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen
y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en
cuya direccion son aplicables los siguientes parametros:

4.3.1. Ubicacion de las palabras en el signo denominativo compuesto. La
primera palabra genera mas poder de recordacion en el publico
consumidor.

4.3.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la

extension de la palabra. Las palabras mas cortas por lo general
tienen mayor impacto en la mente del consumidor.

14
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4.3.3. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la
sonoridad de la palabra. Entre mas fuerte sea la sonoridad de la
palabra podria tener mayor impacto en la mente del consumidor.

4.3.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los
productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la
proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que
ampara, tendra un mayor grado de debilidad. En este caso, la
palabra débil no tendria relevancia en el conjunto.

4.3.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso comun. Las
palabras genéricas, descriptivas o de uso comun se deben excluir
del cotejo de marcas.

4.3.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta
otros signos ya registrados. Si la palabra que compone un signo es
una marca notoriamente conocida, tendra mayor relevancia. Si la
palabra que compone un signo es el elemento estable en una
marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de
marcas, tendra mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra
situacion que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera
determinar la relevancia en el conjunto.

4.4. En congruencia con el desarrollo de esta interpretacién prejudicial, se
debe proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya
expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusién y/o de
asociacion que pudiera existir entre el signo denominativo “MG" cuyo
registro se ha solicitado y la ensefia y nombre comercial “MG
AUTOMOVILES". Se deberan tomar en cuenta las palabras que poseen
una funcién diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudara a entender

‘ cdmo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, se debera
establecer cual es la palabra que genera mas poder de recordacion en el
publico consumidor.

5. El examen de registrabilidad de oficio, auténomo, integral y motivado

5.1. MG AUTOMOVILES LTDA. sostuvo que “(...) Se ha visto vulnerado el
Articulo 150 de la decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina,
el que manifiesta que, si se presentaran oposiciones, la oficina nacional
competente se pronunciaré sobre éstas y sobre la concesién o
denegatoria del registro de la marca mediante resolucién. Lo anterior tiene
como presupuesto que la resolucion que concede o deniegue un registro
marcario tiene que ser debidamente motivado, lo cual no se evidencié en
la resolucién en debate”. Por tal motivo, se abordara el tema propuesto.'®

1 Ver a medo de referencia la Interpretacion Prejudicial de 10 de abril de 2013, expedida en el marco del Proceso 17-

0 &&/ ,
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5.2. El sistema de registro de marcas adoptado en la Comunidad Andina, se
encuentra soportado en la actividad autonoma e independiente de las
Oficinas Competentes en cada Pais Miembro.

5.3.

En el Titulo Il de la Decisién 486 se encuentra regulado el procedimiento
de registro de marcas, conforme al cual se instaura en cabeza de las
Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento de y el respectivo
examen de registrabilidad. Del analisis de las normas pertinentes se ha
determinado que los requisitos de dicho examen’® son los siguientes:

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina
Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad asi
no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud
expresa de un tercero.

El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional
Competente al analizar si un signo puede ser registrado como
marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de Articulo
134 de la Decisién 486, y luego determinar si el signo solicitado
encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad
consagradas en los articulos 135 y 136 de la misma norma.

El examen de registrabilidad debe ser debidamente motivado.
Ademas de los requisitos referidos en los numerales precedentes,
es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser
plasmado en la Resolucion que concede o deniega el registro de
marcas. Esto quiere decir que la oficina nacional no puede
mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la
resolucién respectiva, que en Ultimas es la que se notifica al
solicitante, debe dar razén del analisis efectuado. Con lo
mencionado, se estaria cumpliendo con el principio basico de la
motivacion de los actos.

El examen de registrabilidad debe ser autonomo. Resulta
necesario agregar, ademas de los requisitos anotados en lineas
precedentes, v.gr., el examen de registrabilidad aparte de ser de
oficio, integral y motivado, también debe ser auténomo, tanto en
relacién con las decisiones emitidas por otras oficinas de registro
de marcas, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina.
Esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad
analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo
solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la
informacion recaudada para el procedimiento en cuestion,

® Proceso 180-1P-2006. Interpretacién Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: "BROCHA MONA".
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independiente'” del analisis efectuado ya sobre signos idénticos o
similares.

5.4. Por lo tanto, debera verificarse si el examen de registrabilidad aludido en
el Articulo 150 de la Decision 486, se realiz6 cumpliendo con los
parametros vertidos en la presente interpretacion prejudicial.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja
consignada la presente interpretacion prejudicial para ser aplicada por la Sala
consultante al resolver el proceso interno 2013-00638, la que debera adoptarla
al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo
35 del Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretacion prejudicial se firma por los Magistrados que
participaron de su adopcién de acuerdo con lo dispuesto en el ultimo parrafo
del Articulo 90 del Estatuto el Tribunal.

.0

Cecilia Luvda Aylion Qumteros
MAGISTRADA

Hugo Ramiro Gémez Apac
MAGISTRADO

SECRETARIO

Sobre esto el Tribunal en Intepretaciones Prejudiciales anteriores ha manifestade que el “(...) principio de
independencia implica dejar en libertad a ia Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de
interpretacion de los hechos y de fas normas, adople {a decision que considere mas adecuada en relacién al caso
puesto a su conocimiento. En cualquier evento es menester que se justifique de manera suliciente y razonable el
criterio adelantado” {Revisar a manera de referencia Inierpretacion Prejudicial de 18 de abril de 2012, expedida en
el proceso 22-IP-2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2069, de 05 de julio de 2012).
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Notifiquese a la Sala consultante y remitase copia de la presente Interpretacion
Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicacién
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 25 de julio de 2016

Proceso: 684-1P-2015

Asunto: Interpretacion Prejudicial Obligatoria

Consultante: Seccion Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado de la Republica
de Colombia.

Expediente interno

del Consultante: 2010-00144

Referencia: Accion de nulidad y restablecimiento del derecho

dentro del proceso de registro del signo mixto
BOLIVARIANOS, con oposiciéon sobre la base de las
marcas mixtas EXPRESO BOLIVARIANO vy del signo
denominativo BOLIVAR

Magistrado Ponente: Dr. Hernan Romero Zambrano

VISTOS

€l Oficio 4159, recibido el 14 de diciembre de 2015, mediante el cual, la Seccion
Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la
Republica de Colombia, solicita la Interpretacion Prejudicial de los Articulos 134
literal b) y 136 literal a) de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina,
a fin de resolver el proceso interno 2010-00144; y,

El auto del 16 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitié a tramite la
presente interpretacion prejudicial.

A. ANTECEDENTES
1. Las Partes en el Proceso Interno
Demandante: Rafael Yezid Sus Cabrera

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) -
Republica de Colombia.

Tercero Interesado: Corporacion Habanos S.A.
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2.2.

23.

24.

2.5.

2.6.

Hechos Relevantes

El 5 de julio de 2006, Rafael Yezid Sus Cabrera solicitd el registro de! signo
BOLIVARIANOS (mixto)', que pretende distinguir “(...) Tabaco; articulos para
fumadores; cerillas”, productos de la Clase 34 de la Clasificacién Internacional
de Niza.

S BOLIVARIANOS 20,

Los dias 6 y 12 de octubre de 2006, las sociedades CORPORACION
HABANOS S. A. y EXPRESO BOLIVARIANO S. A. presentaron oposicién con
base en las marcas previamente registradas EXPRESO BOLIVARIANO, en
diferentes clases’ de la Clasificacién Internacional de Niza y el signo
denominativo BOLIVAR para distinguir productos de la Clase 34°.

E! 30 de junio de 2009, el Jefe de Division de Signos Distintivos de la
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) mediante Resolucion 33267
declar6 fundada la oposicion y denegd el registro de la marca
BOLIVARIANOS (mixta).

El 31 de julio de 2009, RAFAEL YEZID SUS CABRERA interpuso recurso de
reposicion y, en subsidio, de apelacion contra la Resolucion 33267, los
mismos que fueron resueltos mediante las Resoluciones 41511 del 21 de
agosto de 2009 y 48370 del 28 de septiembre de 2009 respectivamente,
ambas confirmando la decision inicial.

El 19 de febrero de 2010, RAFAEL YEZID SUS CABRERA presenté demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones 33267,
41511 y 48370.

El 16 de septiembre de 2010, la Seccién Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado de la Republica de Colombia, admitio la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por RAFAEL

Expediente Administrativo 06-64741.

Marca mixta EXPRESO BOLIVARIANO, Certificado 178610 (para distingulr todos los productos

comprendidos en la Clase 28), Expediente N° 94 058048, con Radicacion 1994/12/23 y vigencia hasla el 12
de mayo de 2005; y, marca mixia EXPRESO BOLIVARIANO, Certificado 174444 (para distinguir todos los
servicios comprendidos en la Clase 39), Expediente N° 94 057843, con Radicacion 1994/12/22 y vigencia
hasta el 18 de abril de 2025.

Marca denominativa BOLIVAR registrada a nombre de CORPORACION HABANOS S. A., Expediente

Administrativo 98 055663, fecha de Radicacién 1998-09-24. Certificado 216559.
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2.7.

2.8.

2.9.

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

YEZID SUS CABRERA contra la Nacion - Superintendencia de Industria y
Comercio (SIC).

El 25 de noviembre de 2011, la SIC contest6 a la demanda interpuesta en su
contra.

El 16 de enero de 2012, la CORPORACION HABANOS S. A. contesto la
demanda en calidad de tercero interesado.

El 28 de mayo de 2015, la Seccion Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, mediante auto decidié suspender el
proceso y solicitar la Interpretacion Prejudicial al Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina.

Argumentos contenidos en la Accion de Nulidad

RAFAEL YAZID SUS CABRERA, en su escrito de demanda expresa, en lo
principal, los siguientes argumentos:

Se ha vulnerado la aplicacién del Articulo 136 literal b) ya que “(...) en el
proceso de registro de marca que nos ocupa, no se evidencio que la causal
de irregistrabilidad endilgada por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO fuera aplicable al caso de autos, pues como se demostrara no
existe riesgo de confusion entre el signo “BOLIVARIANOS” y la marca
registrada “BOLIVAR".

“(...) es preciso acusar como violados los articulos 136 en su literal a) y 134
en su literal b) de la Decisién 486. La primera disposicién por APLICACION
INDEBIDA y la segunda por FALTA DE APLICACION".

“(...) erré la entidad demanda en su aplicacion, pues al acusar de idénticos al
signo “BOLIVARIANOS” con la marca “BOLIVAR", definitivamente terminé por
conferirle un alcance que en verdad la norma no tiene. Y ello ocurrid, por
cuanto al efectuar el analisis comparativo entre las dos denominaciones, dejé
de lado elementos que hubieran sustentado el caracter distintivo de los
productos que el signo solicitado designa, y de paso, hubieran desechado
cualquier semejanza entre la marca registrada que se opuso al registro
(“BOLIVAR") y el signo en cuestion".

“(...) la entidad demandada no tiene en cuenta que en el analisis comparativo
ente los signos, debe apelarse a la integridad de los mismos en sus
dimensiones fonética, visual y conceptual, sin que sea posible fraccionarlos a
efectos de distinguirles o resaltarles similitudes. Precisamente la
SUPERINTENDENCIA, de manera mecéanica y desajustada termina de
fragmentar el signo solicitado, concluyendo sin mas ni mas, que en el mismo
predomina el elemento fonético (o denominativo)".

En el aspecto visual, ‘(...) el signo solicitado esta compuesto de una imagen
que sin lugar a dudas genera u impacto visual en la conciencia del
consumidor, provocando que la “fuerza” de las palabras ceda ante la potencia
diferenciadora e indicadora de la imagen”.
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3.6.

3.7.

3.8.

4.1.

4.2.

4.3.

44,

4.5.

En el aspecto fonético, “(...) la entidad demandada dejé de lado que el signo
solicitado contiene una extensiéon fonética que objetivamente le imprime
distincién, pues desde Iluego “BOLIVAR" (la marca registrada) y
“BOLIVARIANQOS" (signo solicitado) pueden diferenciarse”.

“(...) en el andlisis comparativo entre la marca registrada y el signo solicitado,
la SUPERINTENDENCIA no tuvo en cuenta que los componentes de este
dltimo eran de orden grafico y nominativo. Esto explica que en la descripcion
del grafico se haya descrito como “mixto”.

Se asevera que “(...) el elemento figurativo que acompaita al signo solicitado
fue soslayado, porque a juicio de la entidad, la imagen no aportaba
conceptualmente algun elemento diferente al indicado por la palabra
‘BOLIVARIANOS".

Argumentos de la contestacion a la Accion de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en su escrito de
contestacion expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

“(...) Con la expedicion de los actos administrativos acusados expedidos por
la Superintendencia de Industria y Comercio no se ha incurrido en violacion
de las normas contenidas en la Decision 486 de la Comunidad Andina”.

“(...) Segtin la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo
confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se
atentarla contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el
de los consumidores”.

“...) el signo solicitado BOLIVARIANOS (MIXTA) y la marca BOLIVAR
(NOMINATIVO), apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultanea,
presentan similitudes susceptibles de generar confusién o inducir a error al
publico consumidor”.

“...) en la expresion BOLIVA / BOLIVAR, se puede observar que el signo
solicitado estd acompafiado de la expresion IANOS, la cual no le otorga
suficiente distintividad a los productos que se pretenden amparar”.

El signo solicitado pretende distinguir los mismos productos de la Clase 34 de
la Ciasificacion Internacional de Niza °(...) compartiendo asi la misma
naturaleza, finalidad, canales de comercializacién, y medios de publicidad,
razén por la que de permitirse el registro del signo solicitado en registro, el
consumidor no dispondria de los elementos necesarios y suficientes que le
permitan diferenciar, en primera instancia el producto y, en segundo lugar, el
origen empresarial de uno y de otro, presupuesto este indispensable de
registrabilidad”.

Argumentos de la contestacion de la Accion de Nulidad por el tercero
interesado

CORPORACION HABANOS S. A. en su escrito de contestacion expresa, en
lo principal, los siguientes argumentos:
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5.2.

5.3.

54.

1.1.

Los signos BOLIVARIANOS y BOLIVAR generan confusién en el publico
consumidor ya que ‘(...) presentan similitudes fonéticas, pues el signo
solicitado incorpora toda la marca registrada”.

“(...) Tienen similitudes visuales, pues la marca registrada es nominativa
mientras en el signo solicitado prevalece la marca BOLIVARIANQS, sin
especiales elementos graficos que le otorguen distintividad”.

“...) Tiene similitudes ideolégicas derivadas de que ambas hacen alusién al
apellido Bolivar, que en nueslro pals evoca de manera directa a Simén
Bolivar, el Libertador, y cualquier elemento relacionado con su nombre, tales
como: una divisién territorial, una tendencia politica, y muitiples instiluciones
educativas, culturales, y oficiales”.

“...) distinguen el mismo tipo de productos de la Clase Internacional 34,
mientras el signo solicitado quiere identificar cigarrillos y articulos para
fumadores, la marca registrada identifica tabaco, articulos para fumadores,
cerillas”.

NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Corte consultante ha solicitado la Interpretacion Prejudicial de los Articulos
134 Literal b) y 136 Literal a) de la Decision 486 de la Comunidad Andina.

El Tribunal interpretara unicamente el Articulo 136 Literal a) por ser
procedente a efectos de contribuir en la resolucién del proceso interno.

No se interpretara el Articulo 134 Literal b) de la Decisiébn 486 porque su
analisis no contribuye para la resolucion del proceso interno.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Similitud ortografica,
fonética, figurativa, conceptual o ideolégica. Riesgo de confusiéon directa,
indirecta y de asociaciéon. Reglas para realizar el cotejo de signos.

Comparacién entre un signo denominativo y uno mixto
ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Similitud
ortografica, fonética, figurativa, conceptual o ideolégica. Riesgo de
confusion directa, indirecta y de asociacion. Reglas para realizar el
cotejo de signos.

En el proceso interno se discute si el signo mixto BOLIVARIANOS es
confundible con la marca denominativa BOLIVAR, en consecuencia es
pertinente analizar lo dispuesto en el Articulo 136 de la Decisién 486 de la
Comision de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de
irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor literal es el siguiente:
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1.2

1.3.

1.4.

1.5.

“Artlculo 136.- 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 confusion o de asociacion; (...)"

Como se desprende de esta disposicion, no es registrable un signo
confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los
signos no son distintivos extrinsecamente cuando pueden generar riesgo de
confusién (directa o indirecta) y/o riesgo de asociacion en el publico
consumidor.*

En cuanto al riesgo de confusion, igualmente el Tribunal ha sostenido que
este puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el
consumidor al adquirir un producto crea que esta adquiriendo otro, y el
segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen
empresarial diferente al que realmente posee.

En cuanto al riesgo de asociacion, éste acontece cuando el consumidor,
aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto,
al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen
una relacion o vinculacion econémica.

Al resolver la controversia, se debera tenerse en cuenta si entre los signos
confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es
capaz de generar riesgo de confusién (directa o indirecta) y/o de asociacion
en el pablico consumidor, teniendo en cuenta en esta valoracion que la
similitud entre dos signos puede ser:

1.5.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en
conflicto. Puede darse en la estructura silabica, vocal, consonante o
ténica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo
de confusién se debe tener en cuenta las particularidades de cada
caso concreto.

1.5.2. Ortografica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en
conflicto desde el punto de vista de su configuracion, esto es,
tomando en cuenta la impresion visual de los signos en conflicto.

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

1.5.4. Ideoldgica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una
idea y/o valor idéntico y/o semejante.

3

Asi lo ha precisado e! Tribunal en multiples Interpretaciones Prejudiciales, entre ellas: Interpretacion Prejudicial

de 24 de mayo de 2006, expedida en el marco del proceso 58-1P-2006. Interpretacion Prejudicial de 31 de
mayo de 2006 expedida en el marco del proceso 62-1P-2006.
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1.6.

1.7.

1.8.
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Igualmente, al resolver la acciéon de nulidad y restablecimiento del derecho
interpuesta se tendra en cuenta que en la comparacion de los signos en
conflicto se deben aplicar las siguientes reglas para el cotejo entre signos
distintivos:

1.6.1. La comparacion debe efectuarse sin descomponer los elementos que
conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno
debe analizarse con una vision de conjunto, teniendo en cuenta su
unidad fonética, ortografica, figurativa y conceptual.

1.6.2. En la comparacion se debe emplear el método del cotejo sucesivo;
esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente
realizar un analisis simultdneo, pues el consumidor dificilmente
observara los signos al mismo tiempo, sino que lo hara en momentos
diferentes.

1.6.3. El analisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las
diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el
riesgo de confusion o de asociacion.

1.6.4. Al realizar la comparacion es importante colocarse en el lugar del
presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir como el
producto o servicio es percibido por el consumidor.

Es importante que al analizar el caso concreto se verifique que se hayan
determinado las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos
de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el
consumidor podria incurrir en riesgo de confusion y/o de asociacion.

Sin embargo, es importante tener presente que no seria procedente basar la
posible confundibilidad Unicamente en la similitud en cualquiera de sus
formas, pues el analisis debe abarcar un examen integral y completo para
determinar el posible riesgo de confusiéon y/o asociacion en el publico
consumidor, incluido el examen de los productos amparados respectivamente
con el signo mixto BOLIVARIANOS y la marca denominativa BOLIVAR.

Comparacidn entre un signo denominativo y uno mixto

Como la controversia radica sobre la supuesta confusion entre el signo mixto
BOLIVARIANOS y la marca previamente registrada BOLIVAR, resulta
necesario que la Corte consultante proceda a compararlos, teniendo en
cuenta que el mixto estd compuesto de un elemento denominativo y uno
grafico. El primero, representado por una o mas palabras pronunciables,
dotadas o no de un significado conceptual. El segundo, por trazos definidos o
dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas,
como emblemas, logotipos, etcétera.

Aunque, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el
preponderante, dado que las palabras impactan mas en la mente del
consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea
éste sino el elemento grafico, ya sea que por su tamaiio, color, disefio y otras
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caracteristicas puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de
acuerdo con las particularidades de cada caso.

2.3 Sedebera tener en cuenta que, si el elemento grafico es el preponderante
en el signo mixto, en principio no habria riesgo de confusion, pero si
resulta que el elemento denominativo es el preponderante en ambos
signos distintivos. El cotejo debera realizarse de conformidad con las
siguientes reglas® para el cotejo de signos denominativos:

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

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

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

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

24 Como el elemento denominativo en los signos compuestos
generalmente esta integrado por dos o0 mas palabras, para realizar un
adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las
palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la
distintividad del conjunto marcario, en cuya direccién son aplicables los
siguientes parametros:

2.4.1. Ubicacion de las palabras en el signo denominativo
compuesto. La primera palabra genera mas poder de
recordacién en el publico consumidor.

2.42. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la
extension de la palabra. Las palabras mas cortas por lo general
tienen mayor impacto en la mente del consumidor.

2.4.3. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la
sonoridad de la palabra. Entre mas fuerte sea la sonoridad de

® Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en diferentes

interpretaciones, entre las que se destacan: Interpretacion Prejudicial del 15 de agosto de 2007 dentro del
ﬁ ; Proceso 84-1p-2007; e, Interpretacion Prejudicial de 29 de mayo de 2014 dentro del Proceso 26-IP-2014.
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la palabra podria tener mayor impacto en la mente del
consumidor.

2.4.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad
con los productos o servicios que ampara el signo. Entre
mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o
servicios que ampara, tendra un mayor grado de debilidad. En
este caso, la palabra débil no tendria relevancia en el conjunto.

2.45. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso
comun. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso comin se
deben excluir del cotejo de marcas.

2.46. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en
cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que
compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendra
mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el
elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que
conforma una familia de marcas, tendrd mayor relevancia. Se
debe analizar cualquier otra situacion que le otorgue mayor
distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el
conjunto.

2.5 En congruencia con el desarrollo de esta Interpretacién Prejudicial, la Corte
consultante verificara la realizaciéon del respectivo cotejo de conformidad con
las reglas ya expuestas, con el fin de que se determine el posible riesgo de
confusién y/o de asociacion que pudiera existir entre el signo mixto
BOLIVARIANOS y la marca previamente registrada BOLIVAR.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja
consignada la presente interpretacion prejudicial para ser aplicada por la Corte
Consultante al resolver el proceso interno 2010-00144, la que debera adoptarla al
emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del
Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en
concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretacion prejudicial se firma por los Magistrados que participaron
de su adopcién de acuerdo ¢fn lo dispuesto en el Ultimo parrafo del Articulo 90 del
Estatuto del Tribunal.

Hugo Rgmiro Gomez Apac
AGISTRADO
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De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la
presente lnterp_rgtacién Prejudicial el Presidente y el Secretarig

Dr. Hema o@%ﬁ% =
N

TE
Notifiquese a la Entidad Consultante y remitase copia de la presente Interpretacion

Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicacién en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
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