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Interpretacién Prejudicial de los articulos 81, 83 literales a), d) y e) y 96 de la
Decisidon 344 de la Comisién del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccién Primera de la
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Actor: ARTURO CALLE CALLE. Marca: PAUL CALLEY (mixta).

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA, San Francisco de Quito, primero de
septiembre del afio dos mil cuatro.

VISTOS:

La solicitud de interpretacion prejudicial de los
articulos 81, 83 literales a), b), d) y e), y 96 de la
Decision 344 de la Comision del Acuerdo de
Cartagena, contenida en Oficio N° 1057, de fe-
cha 12 de julio de 2004, del Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion
Primera de la Republica de Colombia, con moti-
vo del proceso interno N° 2000-06682 (6682).

Que la mencionada solicitud cumple con todos
los requisitos de admisibilidad establecidos en
los articulos 32 y 33 del Tratado de Creacion del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y
los contemplados en el articulo 125 de su Esta-

tuto, razoén por la cual, fue admitida a tramite
mediante auto dictado el 18 de agosto de 2004.

Como hechos relevantes para la interpretacion,
se deducen:

1. Las partes
El actor es el sefior Arturo Calle Calle.

Se demanda a la Superintendencia de Industria
y Comercio de la Republica de Colombia, y
como tercero interesado a la sociedad Wilcos
Ltda.

2. Determinacion de los hechos relevantes

2.1. Hechos

El 11 de mayo de 1999, a través de apoderado,
la sociedad WILCOS LTDA. solicité ante la Divi-

Para nosotros la Patria es América
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sién de Signos Distintivos de la Superintendencia
de Industria y Comercio, el registro de la marca
"PAUL CALLEY” (mixta) para amparar produc-
tos comprendidos en la clase internacional 25
(Clase 25: Vestidos, calzados, sombrereria).

Publicado el extracto de la solicitud, el sefior
Arturo Calle por medio de apoderado, presento
oposicidon con base en su marca denominada
“AC ARTURO CALLE” (Mixta) registrada en la
clase internacional 25; una vez agotada la etapa
de alegatos, la observacion se declaré infunda-
da y se concedio el registro de la marca solici-
tada por la sociedad WILCOS LTDA a través de
Resolucion N° 28066.

Contra dicha Resolucién se presentaron recur-
sos de reposicion y en subsidio de apelacion,
los cuales confirmaron la concesion del regis-
tro.

2.2. Fundamentos de la demanda

El apoderado del sefior Arturo Calle manifiesta
que “si bien es cierto que el signo registrado
como marca denominado ‘Paul Calley (mixto)’
Clase 25 cumple los requisitos de distintividad
intrinseca en cuanto que el mismo no es genéri-
co, ni descriptivo, ni se refiere a un objeto o ser-
vicio determinado, ... lo cierto es, que el mismo
no cumple con el requisito de distintividad ex-
trinseca, entendida esta como la actitud del
signo para ser registrado en virtud de no existir
otro idéntico o similar anteriormente solicitado a
registro o registrado, a favor de un tercero para
distinguir productos idénticos o similares”.

Alega ademas que “Si bien es cierto que las
marcas denominadas ‘ARTURO CALLE’ (MIX-
TA) Clase 25, ‘CALLE’ (MIXTA) Clase 25y ‘PAUL
CALLEY’ (MIXTA) Clase 25 NO son idénticas,
no significa lo anterior que no sean confundibles,
debido a que como se puede apreciar a simple
vista, la expresion ‘CALLEY’ que destaca en la
marca ‘PAUL CALLEY’ es muy similar a la ex-
presion ‘CALLE’ que hace parte de la marca
auténoma ‘CALLE’ y que destaca en la marca
‘ARTURO CALLE’ (MIXTA), lo que hace que
cotejadas o comparadas las marcas en su con-
junto, estas presenten mas similitudes que dife-
rencias lo que puede llevar a que el publico
consumidor se confunda’.

Concluye manifestando que “Por lo expuesto,
las marcas registradas por el sefior ARTURO
CALLE CALLE, excluyen cualquier posibilidad

que un tercero registre marcas confundibles
con ellas, en defensa del postulado de la
distintividad extrinseca y de los derechos adqui-
ridos previamente por otra persona’.

2.3. Contestacion a la demanda

2.3.1. De la Superintendencia de Industria y
Comercio.

Arguye que con la expedicion de las Resolucio-
nes Nos: 28066 y 07485, proferidas por la Divi-
sion de Signos Distintivos y 11803 del Superin-
tendente Delegado para la Propiedad Industrial
de la Superintendencia de Industria y Comercio,
no se ha incurrido en violacién de normas ni
constitucionales ni comunitarias.

Manifiesta ademas que: “Cabe advertir que de
los documentos obrantes en el expediente N°
99.29067 y contentivo de la solicitud de registro
de la marca ‘PAUL CALLEY’ (mixta), presenta-
da por la sociedad Wilcos Ltda, se concluye
que la Superintendencia de Industria y Comer-
cio como oficina nacional competente se ajusté
plenamente al tramite administrativo previsto en
materia marcaria, garantizando el debido proce-
so y el derecho de defensa”.

Por todo lo anteriormente sefialado solicita, no
tener en cuenta las pretensiones y condenas
solicitadas por el demandante en contra de la
Nacion, por cuanto carecen de apoyo juridico y,
por lo tanto, de sustento de derecho para que
prosperen.

2.3.2. De la sociedad Wilcos Ltda.

Aduce que “entre las marcas en conflicto existe
una gran diferencia tanto ortogréfica, fonética y
visual lo que implica que son capaces de co-
existir en el mercado sin inducir al publico con-
sumidor a error ya que son lo suficientemente
distintivas”.

Sefala ademas que la palabra Calle es un nom-
bre genérico no susceptible de apropiacién. Y
para finalizar arguye que: “la marca de mi poder-
dante es totalmente diferente a la opositora
pues en su conjunto, fonética como ortografi-
camente son totalmente inconfundibles”.

CONSIDERANDO:

Que, este Tribunal es competente para interpre-
tar por la via prejudicial las normas que confor-
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man el Ordenamiento Juridico de la Comunidad
Andina, siempre que la solicitud provenga de un
Juez Nacional también con competencia para
actuar como Juez Comunitario, en tanto resul-
ten pertinentes para la resolucion del proceso
interno;

Que, la solicitud de interpretacion prejudicial se
encuentra conforme con las prescripciones con-
tenidas en los articulos 32 y 33 del Tratado de
Creacion del Tribunal de Justicia de la Comuni-
dad Andina;

Que en el presente caso se interpretaran los
articulos 81, 83 literales a), d) y €) y 96 de la
Decisiéon 344 de la Comision del Acuerdo de
Cartagena.

El texto de las normas objeto de la interpreta-
cioén prejudicial se transcribe a continuacion:

DECISION 344
Articulo 81

“Podrén registrarse como marcas los signos
que sean perceptibles, suficientemente dis-
tintivos y susceptibles de representacion gra-
fica.

Se entendera por marca todo signo percepti-
ble capaz de distinguir en el mercado, los pro-
ductos o servicios producidos o comercializa-
dos por una persona de los productos o ser-
vicios idénticos o similares de otra persona”.

Articulo 83

“Asimismo, no podran registrarse como mar-
cas aquellos signos que, en relacién con
derechos de terceros, presenten algunos de
los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma
que puedan inducir al publico a error, 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 cua-
les el uso de la marca pueda inducir al
publico a error;

(...)

d) Constituyan la reproduccion, la imitacioén,
la traduccion o la transcripcion, total o

parcial de un signo distintivo notoriamente
conocido en el pais en el que solicita el
registro o en el comercio subregional, o
internacional sujeto a reciprocidad, por los
sectores interesados y que pertenezca a
un tercero. Dicha prohibicién sera aplica-
ble, con independencia de la clase, tanto
en los casos en los que el uso del signo se
destine a los mismos productos o servi-
cios amparados por la marca notoriamente
conocida, como en aquellos en los que el
uso se destine a productos o servicios
distintos.

Esta disposicién no seré aplicable cuando
el peticionario sea el legitimo titular de la
marca notoriamente conocida;

e) Sean similares hasta el punto de producir
confusién con una marca notoriamente co-
nocida, independientemente de la clase de
los productos o servicios para los cuales
se solicite el registro.

Esta disposicién no seré aplicable cuando
el peticionario sea el legitimo titular de la
marca notoriamente conocida;

(..)"

Articulo 96

“Vencido el plazo establecido en el articulo
93 sin que se hubieren presentado observa-
ciones, la oficina nacional competente proce-
dera a realizar el examen de registrabilidad y
a otorgar o denegar el registro de la marca.
Este hecho serd comunicado al interesado
mediante resolucién debidamente motivada”.

En atencion a los puntos controvertidos en el
proceso interno asi como de las normas que van
a ser interpretadas, este Tribunal considera que
corresponde desarrollar lo referente a los si-
guientes temas:

I. DEFINICION DE MARCA Y LOS REQUISI-
TOS PARA QUE UN SIGNO PUEDA SER
REGISTRADO COMO MARCA.

Este Tribunal con base a la definicion que el
segundo parrafo del articulo 81 de la Decision
344 hace en referencia al concepto de marca; la
ha definido en reiteradas interpretaciones como:
“un bien inmaterial representado por un signo
que, perceptible a través de medios sensoriales
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y susceptible de representacién grafica, sirve
para identificar y distinguir en el mercado los
productos o servicios producidos o comerciali-
zados por una persona de otros idénticos o
similares, a fin de que el consumidor o usuario
medio los valore, diferencie, identifique y selec-
cione, sin riesgo de confusién o error acerca del
origen o calidad del producto o servicio corres-
pondiente”. (Proceso 1-IP-2002. Marca JOHANN
MARIA FARINA, Publicada en G.O.A.C. N° 786
de 24 de abril de 2002)

Asi mismo, el citado articulo 81, determina los
requisitos que debe reunir un signo para ser re-
gistrable, estos son: la perceptibilidad, la distin-
tividad y la susceptibilidad de representacién
grafica.

Respecto a estos tres requisitos, el Tribunal en
reiterada jurisprudencia ha sefalado:

La perceptibilidad es la capacidad del signo
para ser aprehendido o captado por alguno de
los sentidos. La marca, al ser un bien inmate-
rial, debe necesariamente materializarse para
ser apreciada por el consumidor; sélo si es tan-
gible para el consumidor, podra éste compararla
y diferenciarla, de lo contrario, si es impercepti-
ble para los sentidos, no podra ser susceptible
de registro.

La distintividad, es considerada por la doctrina
y por la jurisprudencia de este Tribunal como la
funcién primigenia que debe reunir todo signo
para ser susceptible de registro como marca,
es larazon de ser de la marca, es la caracteris-
tica que permite diferenciar o distinguir en el
mercado los productos o servicios comerciali-
zados por una persona de los idénticos o simila-
res de otra, para asi impedir que se origine una
confusidén en las transacciones comerciales.

Jorge Otamendi sostiene respecto al caracter
distintivo de la marca: “El poder o caracter dis-
tintivo es la capacidad intrinseca que tiene para
poder ser marca. La marca, tiene que poder
identificar un producto de otro. Por lo tanto, no
tiene este poder identificatorio un signo que se
confunde con lo que se va a identificar, sea un
producto, un servicio o cualesquiera de sus pro-
piedades”. (Otamendi, Jorge. Derecho de Mar-
cas. 4ta. Edicion. Abeledo-Perrot: Buenos Ai-
res, 2002. p. 27).

La susceptibilidad de representacion grafica,
permite constituir una imagen o una idea del

signo, en sus caracteristicas y formas, a fin de
posibilitar su registro. Consiste en descripcio-
nes realizadas a través de palabras, graficos,
signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera
que sus componentes puedan ser apreciados
en el mercado de productos.

Marco Matias Aleman dice que: “La representa-
cion grafica del signo es una descripcion que
permite formarse la idea del signo objeto de la
marca, valiéndose para ello de palabras, figuras
0 signos, o cualquier otro mecanismo idéneo,
siempre que tenga la facultad expresiva de los
anteriormente sefialados” (Aleman, Marco Ma-
tias. Normatividad Subregional sobre Marcas de
Productos y Servicios. Top Management: Bogo-
ta. p. 77)

I1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS IDENTI-
COS O SEMEJANTES Y RIESGO DE CON-
FUSION. REGLAS DE COMPARACION.

El prohibir el registro de aquellos signos que
afecten derechos de terceros de conformidad
con la normativa comunitaria sobre propiedad
industrial, es uno de los objetivos del articulo 83
de la Decision 344. En este sentido, el literal a)
del articulo 83 establece como prohibidos para
ser registrados, aquellos signos que sean idén-
ticos o se asemejen de forma que puedan indu-
cir al publico a error a una marca anteriormente
solicitada para registro o registrada por un ter-
cero, para los mismos productos o servicios, 0
para productos o servicios respecto de los cua-
les el uso de la misma, pueda inducir a los
consumidores a error.

Como se ha manifestado en reiteradas interpre-
taciones prejudiciales realizadas por este Tribu-
nal “... la funcién principal de la marca es la de
identificar los productos o servicios de un fabri-
cante o comerciante de los de igual o semejan-
te naturaleza, que pertenezcan al competidor;
por ello es fundamental que el signo en proceso
de registro, no genere confusion respecto de los
bienes o servicios distinguidos por otro solicita-
do previamente o por una marca que se encuen-
tre inscrita, puesto que éstos gozan de la pro-
teccion legal que les otorga el derecho de priori-
dad o el registro, respectivamente”. (Proceso N°
101-IP-2002. G.O.A.C. No. 877 de 19 de diciem-
bre de 2002 Marca: COLA REAL+ GRAFICA).

En este sentido, la confusién que se puede
presentar entre dos 0 mas signos conlleva a la
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falta de claridad para poder elegir un bien o un
servicio de otro, a la que pueden ser inducidos
los consumidores por no existir en el signo la
capacidad suficientemente distintiva. A fin de
evitar esta situacion de confusion, la prohibiciéon
contenida en el literal a) del articulo 83 no exige
que el signo pendiente de registro induzca a
error a los consumidores o usuarios, sino que
basta la existencia de este riesgo para que se
configure aquella prohibicién.

Sobre el particular, este Tribunal ha sefialado
los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de
confusién entre varias denominaciones y los
productos o servicios que cada una de ellas
ampara, identificando los siguientes: “.. que
exista identidad entre los signos en disputa y
también entre los productos o servicios distin-
guidos por ellos; o identidad entre los signos y
semejanza entre los productos o servicios; o
semejanza entre los signos e identidad entre
los productos y servicios; o semejanza entre
aquellos y también semejanza entre éstos”. (Pro-
ceso N° 68-1P-2002, G.O.A.C. No. 876 de 18 de
diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA).

De esta manera, la identidad o la semejanza de
los signos puede dar lugar a dos tipos de confu-
sién: la directa y la indirecta. La primera se ca-
racteriza porque el vinculo de identidad o seme-
janza conduce al consumidor a adquirir o con-
tratar un producto o servicio determinado en la
creencia de que esta adquiriendo otro, lo que
implica la existencia de un cierto nexo también
entre los productos o los servicios. La segunda,
la indirecta, caracterizada porque el citado vincu-
lo hace que el consumidor atribuya, en contra
de la realidad de los hechos, a dos productos o
servicios que se le ofrecen, un origen empresa-
rial comun.

Por tanto, de existir semejanza entre un signo
pendiente de registro y una marca ya registrada
o entre dos marcas, existira el riesgo de que el
consumidor relacione y confunda aquel signo
con esta marca, o una marca con la otra.

Este Tribunal ha determinado que la similitud
visual se presenta por el parecido de las letras
entre los signos a compararse, en los que la
sucesion de vocales, la longitud de la palabra o
palabras, el numero de silabas, las raices o las
terminaciones iguales, pueden incrementar el
grado de confusion. Y habra lugar a presumir la
semejanza entre los signos si las vocales idén-
ticas se hallan situadas en el mismo orden,

vista la impresion general que, tanto desde el
punto de vista ortografico como fonético, produ-
ce el citado orden de distribucién.

En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha
sefialado que la misma depende, entre otros
factores, de la identidad de la silaba tonica y de
la coincidencia en las raices o terminaciones,
pero que, a fin de determinar la existencia real
de una posible confusién, deben tomarse en
cuenta las particularidades de cada caso, pues-
to que las marcas denominativas se forman por
un conjunto de letras que, al ser pronunciadas,
emiten sonidos que se perciben por los consu-
midores de modo distinto, segun su estructura
grafica y fonética.

En cuanto a la similitud conceptual, este Orga-
no Jurisdiccional ha indicado que la misma se
configura entre signos que evocan una idea idén-
tica o semejante.

En definitiva, el Tribunal estima que la confusion
puede manifestarse cuando, al percibir la mar-
ca, 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 o fabricante.

De igual modo, a objeto de verificar la existencia
del riesgo de confusion, el examinador debera
tomar en cuenta los criterios que, elaborados
por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro. Tra-
tado de Marcas de Fabrica y de Comercio, Bue-
nos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han
sido acogidos por la jurisprudencia de este Tri-
bunal, y que son del siguiente tenor:

1. La confusion resulta de la impresion de con-
junto despertada por las marcas.

2. Las marcas deben ser examinadas en forma
sucesiva y no simultanea.

3. Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no
las diferencias que existan entre las marcas.

4. Quien aprecie la semejanza debera colocar-
se en el lugar del comprador presunto, to-
mando en cuenta la naturaleza de los produc-
tos o servicios identificados por los signos en
disputa.

Finalmente, como ha sefialado este Tribunal en
anterior oportunidad, el consultante, en la com-
paraciéon que efectue de los signos “.. debera
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considerar que, si bien el derecho que se cons-
tituye con el registro de un signo como marca
cubre tnicamente, por virtud de la regla de la
especialidad, los productos identificados en la
solicitud y ubicados en una de las clases del
nomenclator, la pertenencia de dos productos a
una misma clase no prueba que sean semejan-
tes, asi como su pertenencia a distintas clases
tampoco prueba que sean diferentes”. (Proceso
N° 68-1P-2002, G.O.A.C. No. 876 de 18 de di-
ciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA).

Por lo tanto, el consultante debera tener en
cuenta, de conformidad con el literal a) del ar-
ticulo 83 de la Decision 344, “... que también se
encuentra prohibido el registro del signo cuyo
uso pueda inducir al publico a error si, ademas
de ser idéntico o semejante a una marca ante-
riormente solicitada para registro o registrada
por un tercero, tiene por objeto un producto
semejante al amparado por la marca en referen-
cia, sea que dichos productos pertenezcan a la
misma clase del nomenclator o a clases distin-
tas”. (Proceso N° 68-1P-2002. Ibid.).

I1l. DEL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD

Le corresponde a la Oficina Nacional Competen-
te realizar el examen de registrabilidad, que
comprende el analisis de todas las exigencias
que la Decisién 344 impone para que un signo
pueda ser registrado como marca, partiendo de
los requisitos fijados por el articulo 81 ya anali-
zados y, tomando en consideracién las prohibi-
ciones determinadas por los articulos 82 y 83
de la Decisién en estudio.

Respecto del examen en referencia, ha sefala-
do este Tribunal:

“La disposicion del articulo 96 impone la obliga-
cion a la oficina nacional competente de realizar
el examen de registrabilidad de una solicitud
marcaria, examen que debe proceder tanto en
los casos en que se han presentado observa-
ciones como en aquellos en los que ellas no
existan. La inexistencia de observaciones, por
lo tanto, no exime al administrador, de la exi-
gencia de proceder al examen de registrabilidad,
y con este fundamento a otorgar o denegar el
registro de la marca, mediante resolucién debi-
damente motivada que sera comunicada al inte-
resado”. (Proceso 22-IP-96, sentencia de 12 de
marzo de 1997. G.O.A.C. N° 265 de 16 de mayo
de 1997. Marca: “EXPOMUJER”. TRIBUNAL DE
JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA).

La facultad conferida a la Oficina Nacional Com-
petente para llevar a cabo el referido examen,
constituye una obligaciéon que precede al otor-
gamiento del registro marcario. La existencia de
observaciones compromete mas aun al funcio-
nario respecto de la realizacion del examen de
fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo
libera de la obligacion de practicarlo; esto, por-
que el objetivo de la norma es el de que dicho
examen se convierta en etapa obligatoria dentro
del proceso de concesion o de denegacion de
los registros marcarios.

IV. PRUEBA DE NOTORIEDAD

La notoriedad de una marca radica en que sea
conocida, difundida y aceptada por una comuni-
dad que pertenece a un mismo grupo de usua-
rios sobre los bienes o servicios que comun-
mente suelen utilizar. La caracteristica que tie-
ne una marca notoria es que sea protegida de
manera especial y mejor apreciada con relacion
a las demas marcas, pues de su misma cuali-
dad “notoria” es que se reafirma su presencia
ante el publico consumidor.

Este Tribunal se ha pronunciado sobre la noto-
riedad y la prueba de la misma en los siguientes
términos: “La notoriedad de la marca es un he-
cho que debe ser probado; asi lo determina el
articulo 84 de la Decision 344. Corresponde
entonces, a la Autoridad Nacional Competente
o al Juez, en su caso, establecer, con base en
las probanzas aportadas por quien plantea el
reconocimiento de la notoriedad y por ende la
proteccion especial que de ella se deriva, si una
marca tiene o no esos atributos, para lo cual el
ordenamiento comunitario establece los crite-
rios del articulo 84”. (Proceso 76-1P-2000. Mar-
ca: “Fiberglass”. Publicada en Gaceta Oficial
No. 633, el 17 de enero de 2001)

Por tanto, la carga de la prueba de notoriedad
correspondera a quien la alegue, a quien le
correspondera servirse de los medios procesa-
les que estén previstos en el derecho nacional
para este efecto.

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTI-
CIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

CONCLUYE:

Primero: Un signo para ser registrado como
marca debe reunir los requisitos de
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Segundo:

Tercero:

Cuarto:

Quinto:

distintividad, perceptibilidad y sus-
ceptibilidad de representacion grafi-
ca establecidos por el articulo 81 de
la Decision 344 de la Comision del
Acuerdo de Cartagena. Ademas es
necesario que el signo no esté com-
prendida en ninguna de las causales
de irregistrabilidad establecidas en
los articulos 82 y 83 de la Decisién
344.

No son registrables los signos que
en relacion con derechos de terce-
ros sean idénticos o se asemejen a
una marca anteriormente solicitada
para registro o registrada por un ter-
cero, y que estén destinadas a am-
parar productos o servicios idénticos
o0 semejantes, de modo que puedan
inducir a los consumidores a error.

El riesgo de confusién entre los sig-
nos confrontados en el presente caso,
se deducira posteriormente a la rea-
lizacion del examen comparativo, en
el que se deberan considerar los cri-
terios aportados por la doctrina y la
jurisprudencia, y los que han sido
desarrollados en esta interpretacion
prejudicial.

La Oficina Nacional Competente debe
necesariamente llevar a cabo el exa-
men de registrabilidad del signo que
se quiere registrar como marca, el
que comprendera el analisis de to-
das las exigencias de la Decision
344. Dicho examen debe realizarse
aun en aquellos casos en que no
hayan sido presentadas observacio-
nes a la solicitud de registro.

La proteccion especial que se otorga
a la marca notoriamente conocida,
en relacion con el producto o servi-
cio que constituya su objeto, se ex-
tiende —caso de haber riesgo de
confusién por similitud con un signo
que constituya su reproduccion, imi-
tacién, traduccion o trascripcion, to-
tal o parcial— con independencia de
la clase a que pertenezca el produc-
to o servicio de que se trate y del te-
rritorio en que haya sido registrada,
pues se busca prevenir su aprove-

chamiento indebido, asi como impe-
dir el perjuicio que el registro del sig-
no similar pudiera causar a la fuerza
distintiva o a la reputacién de aqué-
lla.

La notoriedad de la marca no se
halla implicita en la circunstancia de
ser ampliamente conocida, sino que,
por tratarse de una cuestién de he-
cho, es necesaria la demostracion
suficiente de su existencia.

De conformidad con el articulo 35 del Tratado de
Creacion del Tribunal, el Juez Nacional Consul-
tante, al emitir el respectivo fallo, debera adop-
tar la presente interpretacién dictada con funda-
mento en las sefaladas normas del ordena-
miento juridico comunitario. Debera asi mismo,
dar cumplimiento a las prescripciones conteni-
das en el parrafo tercero del articulo 128 del
vigente Estatuto.

Notifiquese al Consultante mediante copia certi-
ficada y sellada de la presente interpretacion, la
que también debera remitirse a la Secretaria
General de la Comunidad Andina a efectos de
su publicacion en la Gaceta Oficial del Acuerdo
de Cartagena.

Walter Kaune Arteaga
PRESIDENTE

Rubén Herdoiza Mera
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Guillermo Chahin Lizcano
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO a.i.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel
copia del original que reposa en el expediente
de esta Secretaria. CERTIFICO.-

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO a.i.
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PROCESO N° 85-1P-2004

Interpretaciéon Prejudicial de los articulos 81 y 83 literal a) de la Decision 344 de
la Comisién del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la
Republica de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccién Primera.

Proceso Interno N° 2001-00228 (7248). Actor: CREARAMOS LTDA.
Marca: DIUSED JEANS (mixta).

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA, San Francisco de Quito, primero de
septiembre del afio dos mil cuatro.

VISTOS:

La solicitud de interpretacion prejudicial de los
“Articulos 81 (hoy articulo 134 de la Decisién
486), 83 literal a) y b) (hoy articulo 136, literal a)
de la Decision 486) , 146 y 147 (hoy articulo 278
de la Decisién 486) de la Decisién 344 de la
Comisién del Acuerdo de Cartagena”, contenida
en el Oficio N° 1077, de fecha 14 de julio de
2004, del Consejo de Estado de la Republica de
Colombia, Sala de lo Contencioso Administrati-
vo, Seccion Primera, con motivo del Proceso
Interno N° 2001-00228 (7248).

Que la mencionada solicitud cumple con los
requisitos de admisibilidad establecidos en los
articulos 32 y 33 del Tratado de Creacién del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y
los contemplados en el articulo 125 de su Esta-
tuto, razon por la cual, fue admitida a tramite
mediante auto dictado el 18 de agosto de 2004.

Como hechos relevantes para la interpretacion,
se deducen:

1. Las partes

La actora es la sociedad CREARAMOS LTDA.
Se demanda a la Superintendencia de Indus-
tria y Comercio de la Republica de Colom-
bia. El tercero interesado es el sefior HENRY
SAENZ VAZQUEZ.

2. Determinacion de los hechos relevantes
2.1. Hechos

Senala el consultante que el sefior HENRY SAENZ

VAZQUEZ solicito el registro del signo DIUSED
JEANS (mixta) para identificar productos de la

clase 25 (“Vestidos, calzados, sombrereria). Pu-
blicada la solicitud, el 27 de septiembre de
1999, la sociedad CREARAMOS LTDA., pre-
sento observaciones con base en su marca re-
gistrada USED, para productos de la misma
clase, la cual se encuentra en uso y ademas en
vigencia hasta el 8 de octubre de 2006.

Tomando en cuenta las observaciones presen-
tadas, mediante la Resolucién 03567 de 28 de
febrero de 2000, se negod el registro del signo
DIUSED JEANS (mixta).

El sefior HENRY SAENZ VAZQUEZ interpuso
los recursos de ley, y la Superintendencia de
Industria y Comercio mediante Resolucién 08733
de 28 de abril de 2000, confirmé la negativa. Sin
embargo, al ejercerse el recurso de apelacion,
el Superintendente Delegado para la Propiedad
Industrial, mediante Resolucion 17025 de 28 de
julio de 2000, revocé la decisién anterior y con-
cedio el registro de la marca DIUSED JEANS.

2.2. Fundamentos de la demanda

CREARAMOS LTDA. en su calidad de deman-
dante y de propietaria de la marca USED, alega
la violacion del articulo 81 de la Decisiéon 344 “...
por falta de aplicacion ... al conceder el registro
de la marca DIUSED JEANS, ya que dicha
marca no cumple con el requisito de distintivi-
dad para que sea registrada’.

Asimismo, se sefala la violacién del articulo 83
a) de la misma Decisidon pues se considera que
DIUSED JEANS (mixta) es susceptible de pro-
ducir confusién con USED.

También sefala el consultante, que el deman-
dante alega la violacién de los articulos 146 y
147 de la normativa comunitaria sefialada pues
“.. la Superintendencia de Industria y Comercio
no interpretd ni aplicé correctamente las dispo-
siciones de la Decisién 344 sobre registro de
marcas’.
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2.3. Contestacion a la demanda

2.3.1 De la Superintendencia de Industria y
Comercio

Considera que la marca DIUSED JEANS (mixta)
cumple con el requisito de distintividad exigido
por el articulo 81 de la Decision 344 y se ajusta
al concepto de distintividad desarrollado por la
jurisprudencia de este Tribunal.

Con respecto al riesgo de confusién sefala que
el mismo no puede ocurrir, pues se trata de una
marca mixta frente a una denominativa, y que
en la comparacién entre ambas debe tomarse
en cuenta todo el conjunto y asi se observara
que no presentan similitudes.

2.3.2 Del tercero interesado

Sefiala que no hubo violacién de los articulos 81
y 83 de la Decision 344; pues, en base a lo
sefalado por la Superintendencia de Industria y
Comercio, entre DIUSED JEANS (mixta) y USED
no existen semejanzas visuales ni auditivas.
También que es imposible que exista riesgo de
confusion y que podrian coexistir pacificamente
en el mercado.

CONSIDERANDO:

Que, este Tribunal es competente para interpre-
tar por la via prejudicial las normas que confor-
man el Ordenamiento Juridico de la Comunidad
Andina, siempre que la solicitud provenga de un
Juez Nacional también con competencia para
actuar como Juez Comunitario, en tanto resul-
ten pertinentes para la resolucién del proceso
interno;

Que, la solicitud de interpretacion prejudicial se
encuentra conforme con las prescripciones con-
tenidas en los articulos 32 y 33 del Tratado de
Creacién del Tribunal de Justicia de la Comuni-
dad Andina;

Que en el presente caso, se solicita la interpre-
tacion de los “Articulos 81 (hoy articulo 134 de
la Decisién 486), 83 literal a) y b) (hoy articulo
136, literal a) de la Decisién 486) , 146 y 147
(hoy articulo 278 de la Decisién 486) de la Deci-
sién 344 de la Comisién del Acuerdo de Carta-
gena’”. Sin embargo, a la fecha de solicitud del
registro como marca del signo DIUSED JEANS

(mixta), la Decisidon vigente era la 344 de la
Comision del Acuerdo de Cartagena por lo que
la interpretacion se limitara a los articulos 81y
83 a) de la citada Decision, por ser los pertinen-
tes al caso.

El texto de las normas objeto de la interpreta-
cion prejudicial se transcribe a continuacién:

DECISION 344
Articulo 81

“Podran registrarse como marcas las signos
que sean perceptibles, suficientemente dis-
tintivos y susceptibles de representacion gra-
fica.

Se entendera por marca todo signo percepti-
ble capaz de distinguir en el mercado, los pro-
ductos o servicios producidos o comercializa-
dos por una persona de los productos o servi-
cios idénticos o similares de otra persona”.

Articulo 83

“Asimismo, no podran registrarse como mar-
cas aquellos signos que, en relacién con
derechos de terceros, presenten algunos de
los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma
que puedan inducir al publico a error, 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 cua-
les el uso de la marca pueda inducir al
publico, a error;

(..).

En atencion a los puntos controvertidos en el
proceso interno asi como de las normas que van
a ser interpretadas, este Tribunal considera que
corresponde desarrollar lo referente a los si-
guientes temas:

I. DEFINICION DE MARCA Y LOS REQUISI-
TOS PARA QUE UN SIGNO PUEDA SER
REGISTRADO COMO MARCA

El segundo parrafo del articulo 81 de la Decision
344, define a la marca como: “Todo signo per-
ceptible capaz de distinguir los bienes o servi-
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cios producidos o comercializados en el merca-
do por una persona, de los bienes y servicios
idénticos o similares de ofra”.

Asi mismo, el citado articulo 81 determina los
requisitos que debe reunir un signo para ser
registrable, éstos son: la perceptibilidad, la
distintividad y la susceptibilidad de representa-
cion grafica.

Respecto a estos tres requisitos, el Tribunal en
reiterada jurisprudencia ha sefalado:

La perceptibilidad es la capacidad del signo
para ser aprehendido o captado por alguno de
los sentidos. La marca, al ser un bien inmate-
rial, debe necesariamente materializarse para
ser apreciada por el consumidor; sélo si es
tangible para el consumidor, podra éste compa-
rarla y diferenciarla, de lo contrario, si es imper-
ceptible para los sentidos, no podra ser suscep-
tible de registro.

La distintividad, es considerada por la doctrina
y por la jurisprudencia de este Tribunal como la
funcién primigenia que debe reunir todo signo
para ser susceptible de registro como marca,
es larazon de ser de la marca, es la caracteris-
tica que permite diferenciar o distinguir en el
mercado los productos o servicios comerciali-
zados por una persona de los idénticos o simila-
res de otra, para asi impedir que se origine una
confusidn en las transacciones comerciales.

Jorge Otamendi sostiene respecto al caracter
distintivo de la marca: “El poder o caracter dis-
tintivo es la capacidad intrinseca que tiene para
poder ser marca. La marca, tiene que poder
identificar un producto de otro. Por lo tanto, no
tiene este poder identificatorio un signo que se
confunde con lo que se va a identificar, sea un
producto, un servicio o cualesquiera de sus
propiedades”. (Otamendi, Jorge. Derecho de
Marcas. 4ta. Edicién. Abeledo-Perrot: Buenos
Aires, 2002. p. 27).

La susceptibilidad de representacion grafica,
permite constituir una imagen o una idea del
signo, en sus caracteristicas y formas, a fin de
posibilitar su registro. Consiste en descripcio-
nes realizadas a través de palabras, graficos,
signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera
que sus componentes puedan ser apreciados
en el mercado de productos.

Marco Matias Aleman dice que: “La representa-
cion grafica del signo es una descripciéon que
permite formarse la idea del signo objeto de la
marca, valiéndose para ello de palabras, figuras
0 signos, o cualquier otro mecanismo idéneo,
siempre que tenga la facultad expresiva de los
anteriormente sefialados” (Aleman, Marco Ma-
tias. Normatividad Subregional sobre Marcas de
Productos y Servicios. Top Management: Bogo-
ta. p. 77).

Il. CLASES DE MARCAS: DENOMINATIVAS,
GRAFICAS Y MIXTAS

En razén de la composicién de los signos en
conflicto, el Tribunal estima necesario hacer
referencia a las marcas denominativas, graficas
y mixtas.

Las primeras, llamadas también nominales o
verbales, utilizan un signo fonético y estan for-
madas por una o varias letras, palabras o nume-
ros que, integradas en un todo pronunciable,
pueden hallarse provistas o no de significado
conceptual.

Las marcas graficas son signos visualmente
perceptibles que se expresan en la forma exter-
na de imagenes, figuras o dibujos, provistos o
no de significado conceptual. La doctrina distin-
gue entre las marcas puramente graficas y las
figurativas. Las puramente graficas en las cuales
la figura “se limita a evocar en la mente de los
consumidores tan soélo la imagen del signo utili-
zado como marca: un conjunto de lineas y, en
su caso, colores”; las figurativas, en las cua-
les la figura “suscita en el consumidor no sélo
una imagen visual, sino un determinado concep-
to concreto: el concepto del cual es expresion
gréfica la imagen utilizada como marca; el nom-
bre con el que es formulado este concepto, es
también el nombre con el que es conocida la
marca grafica respectiva entre los consumido-
res”; y “la marca grafica que evoca en la mente
de los consumidores un concepto abstracto o
‘motivo’ al que se asciende a través de un pro-
ceso de generalizacion” (FERNANDEZ-NOVOA,
Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”,
Madrid, Editorial Montecorvo S.A., pp. 29y ss.).

Por ultimo, las marcas mixtas se encuentran
constituidas por dos elementos que forman par-
te del conjunto del signo: una denominacién,
semejante a la clase de marcas arriba descrita,
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y un grafico, definido como un signo visual que
se expresa en la forma externa de una imagen,
figura o dibujo.

En relacion con la comparacién entre dos mar-
cas, caso que una de ellas o ambas pertenez-
can a la clase de marcas mixtas, la jurispruden-
cia de este Tribunal ha puesto de relieve lo
siguiente:

“el elemento denominativo de la marca mixta
suele ser el mas caracteristico o determinan-
te, teniendo en cuenta la fuerza expresiva
propia de las palabras, las que por definicion
son pronunciables, lo que no obsta para que
en algunos casos se le reconozca prioridad
al elemento gréafico, teniendo en cuenta su
tamafio, color y colocacion de la gréfica, que
en un momento dado pueden ser definitivos”
(Proceso 04-1P-88, publicada en la G.O.A.C.
N° 39, del 29 de enero de 1989, caso “DAIM-
LER”).

A propodsito de la prioridad del elemento en
referencia, la doctrina ha sefialado que procede
determinar la “situacién y el relieve del compo-
nente grafico en el conjunto de la marca mixta; y
sobre todo, la notoriedad del componente grafi-
co comun a las marcas comparadas. En cam-
bio, si el elemento grafico no evoca concepto
alguno, el denominativo desplazaria en principio
al gréfico, siendo en ese caso, y en definitiva,
aquel elemento el predominante, y en el cual
debe centrarse el analisis comparativo” (FER-
NANDEZ-NOVOA, ob.cit., p. 240).

llIl. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS IDEN-
TICOS O SEMEJANTES. RIESGO DE CON-
FUSION. REGLAS DE COMPARACION

El prohibir el registro de aquellos signos que
afecten derechos de terceros de conformidad
con la normativa comunitaria sobre propiedad
industrial, es uno de los objetivos del articulo 83
de la Decisién 344. En este sentido, el literal a)
del articulo 83 establece como prohibidos para
ser registrados, aquellos signos que sean idén-
ticos o se asemejen de forma que puedan indu-
cir al publico a error a una marca anteriormente
solicitada para registro o registrada por un ter-
cero, para los mismos productos o servicios, 0
para productos o servicios respecto de los cua-
les el uso de la misma, pueda inducir a los con-
sumidores a error.

Como se ha manifestado en reiteradas interpre-
taciones prejudiciales realizadas por este Tribu-
nal “... la funcién principal de la marca es la de
identificar los productos o servicios de un fabri-
cante o comerciante de los de igual o semejan-
te naturaleza, que pertenezcan al competidor;
por ello es fundamental que el signo en proceso
de registro, no genere confusion respecto de los
bienes o servicios distinguidos por otro solicita-
do previamente o por una marca que se encuen-
tre inscrita, puesto que éstos gozan de la pro-
teccién legal que les otorga el derecho de priori-
dad o el registro, respectivamente”. (Proceso N°
101-IP-2002. G.O.A.C. No. 877 de 19 de diciem-
bre de 2002 Marca: COLA REAL+ GRAFICA).

En este sentido, la confusion en materia marcaria,
se refiere a la falta de claridad para poder distin-
guir un bien de otro, a la que pueden ser induci-
dos los consumidores por no existir en el signo
la capacidad suficiente para ser distintivo. A fin
de evitar esta situacién de confusioén, la prohibi-
cién contenida en el literal a) del articulo 83 no
exige que el signo pendiente de registro induzca
a error a los consumidores o usuarios, sino que
basta la existencia de este riesgo para que se
configure aquella prohibicion.

Sobre el particular, este Tribunal ha sefialado
los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de
confusién entre varias denominaciones y los
productos o servicios que cada una de ellas am-
para, identificando los siguientes: “... que exis-
ta identidad entre los signos en disputa y tam-
bién entre los productos o servicios distingui-
dos por ellos; o identidad entre los signos y
semejanza entre los productos o servicios; o
semejanza entre los signos e identidad entre
los productos y servicios; o semejanza entre
aquellos y también semejanza entre éstos”. (Pro-
ceso N° 68-1P-2002, G.O.A.C. No. 876 de 18 de
diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA).

De esta manera, la identidad o la semejanza de
los signos puede dar lugar a dos tipos de confu-
sion: la directa y la indirecta. La primera se
caracteriza por que el vinculo de identidad o
semejanza conduce al comprador a adquirir un
producto determinado en la creencia de que
esta comprando otro, lo que implica la existen-
cia de un cierto nexo también entre los produc-
tos. La segunda, la indirecta, caracterizada por-
que el citado vinculo hace que el consumidor
atribuya, en contra de la realidad de los hechos,
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a dos productos o servicios que se le ofrecen,
un origen empresarial comun.

Por tanto, de existir semejanza entre un signo
pendiente de registro y una marca ya registrada
o entre dos marcas, existira el riesgo de que el
consumidor relacione y confunda aquel signo
con esta marca, o una marca con la otra.

En definitiva, el Tribunal estima que la confusién
puede manifestarse cuando, al percibir la mar-
ca, 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 o fabricante.

En el caso de autos, al confrontarse los signos
en conflicto a fin de determinar la confundibili-
dad, la comparacion habra de hacerse tomando
en cuenta los signos en su totalidad, atendiéndose
a laimpresion de conjunto que éstos causen en
el consumidor o usuario medio del tipo de pro-
ducto o servicio de que se trate. Por tanto, la
comparacion debera ser conducida por la impre-
sién unitaria que cada uno de ellos habra de
producir en la sensorialidad igualmente unitaria
de sus destinatarios. Es decir, la valoracion de-
bera hacerse sin descomponer la unidad de
cada signo, de modo que, en el conjunto de los
elementos que lo integran, el todo prevalezca
sobre sus partes, a menos que aquél se halle
provisto de un elemento dotado de tal aptitud
distintiva que, por esta razén especial, el ele-
mento en referencia se constituya en factor de-
terminante de la valoracién.

El juez consultante deberd determinar si al
compararse el signo mixto con el denominativo,
en el primero puede considerarse como elemen-
to principal el elemento grafico lo cual serviria,
para eliminar el riesgo de confusion.

De igual modo, a objeto de verificar la existencia
del riesgo de confusién, el examinador debera
tomar en cuenta los criterios que, elaborados
por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro. Tra-
tado de Marcas de Fabrica y de Comercio, Bue-
nos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han
sido acogidos por la jurisprudencia de este Tri-
bunal, y que son del siguiente tenor:

1. La confusién resulta de la impresion de con-
junto despertada por las marcas.

2. Las marcas deben ser examinadas en forma
sucesiva y no simultanea.

3. Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no
las diferencias que existan entre las marcas.

4. Quien aprecie la semejanza debera colocar-
se en el lugar del comprador presunto, to-
mando en cuenta la naturaleza de los produc-
tos o servicios identificados por los signos en
disputa.

El mencionado tratadista ha manifestado en re-
lacién a la utilidad y aplicacion de estos parame-
tros técnicos, lo siguiente:

“La primera regla y la que se ha considerado
de mayor importancia, es el cotejo en conjun-
to de la marca, criterio que se adopta para
todo tipo o clase de marcas.

Esta vision general o de conjunto de la marca
es la impresion que el consumidor medio
tiene sobre la misma y que puede llevarle a
confusion frente a otras marcas semejantes
que se encuentren disponibles en el comer-
cio.

En las marcas es necesario encontrar la di-
mension que con mayor intensidad penetra
en la mente del consumidor y determine asi
la impresion general que el distintivo causa
en el mismo.

La regla de la vision en conjunto, a mas de
evitar que sus elementos puedan ser fraccio-
nados en sus partes componentes para com-
parar cada componente de una marca con los
componentes o la desintegracién de la otra
marca, persigue que el examen se realice a
base de las semejanzas y no por las diferen-
cias existentes, porque éste no es el camino
de comparacién utilizado por el consumidor
ni aconsejado por la doctrina.

En la comparacion marcaria, y siguiendo otro
criterio, debe emplearse el método de un
cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no
cabe el analisis simultaneo, en razén de que
el consumidor no analiza simultaneamente
todas las marcas sino lo hace en forma indi-
vidualizada. El efecto de este sistema recae
en analizar cual es la impresion final que el
consumidor tiene luego de la observacion de
las dos marcas. Al ubicar una marca al lado
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de otra se procedera bajo un examen riguro-
so de comparacion, no hasta el punto de
‘disecarlas’, que es precisamente lo que se
debe obviar en un cotejo marcario.

La similitud general entre dos marcas no de-
pende de los elementos distintos que aparez-
can en ellas, sino de los elementos semejan-
tes o de la semejante disposicion de esos
elementos”.

IV. LOS SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO

En el caso de las marcas que contienen pala-
bras en idioma extranjero, cabe presumir que el
significado de éstas no sea del conocimiento
comun, por lo que corresponderia considerarlas
como de fantasia; sin embargo, hay palabras en
idioma extranjero cuyo uso se ha generalizado
y, por ello, su significado conceptual se ha
hecho del conocimiento de la mayoria del publi-
co consumidor.

El Tribunal se ha pronunciado al respecto en los
términos siguientes: “ ... cuando la denomina-
cién se exprese en idioma que sirva de raiz al
vocablo equivalente en la lengua espariola al de
la marca examinada, su grado de genericidad o
descriptividad debera medirse como si se trata-
ra de una expresion local, lo cual sucede fre-
cuentemente con las expresiones en idiomas
latinos como el italiano o el francés que por
hablarse o entenderse con mayor frecuencia
entre personas de habla hispana o por tener
similitud fonética, son de facil comprension para
el ciudadano comun”. (Proceso 57-1P-2002 mar-
ca CLASICC").

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTI-
CIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,
CONCLUYE:

Primero: Un signo para ser registrado como
marca debe reunir los requisitos de
distintividad, perceptibilidad y sus-
ceptibilidad de representacion grafi-
ca establecidos por el articulo 81 de
la Decisién 344 de la Comision del
Acuerdo de Cartagena. Ademas es
necesario que la marca no esté com-
prendida en ninguna de las causales
de irregistrabilidad establecidas en

los articulos 82 y 83 de la Decision
344.

Segundo: De conformidad con el articulo 83,
literal a, de la Decisién 344, no son
registrables como marcas los sig-
nos que, en relacion con derechos
de terceros, sean confundibles con
una marca ya registrada, o con un
signo cuyo registro haya sido ante-
riormente solicitado, para los mis-
mos productos o servicios, 0 para
productos o servicios respecto de
los cuales el uso de la marca pueda
inducir al publico a error. A los efec-
tos de establecer si existe riesgo
de confusidn, sera necesario deter-
minar si existe relacion de identidad
0 semejanza entre los signos en
disputa. No bastara con la existen-
cia de cualquier semejanza entre
los signos en cuestion, ya que es
legalmente necesario que la simili-
tud pueda inducir a confusion o error
en el mercado.

Tercero: Enlacomparacion entre signos mix-
tos, el elemento predominante en el
conjunto marcario es generalmente
el denominativo, vista su relevancia
para que el publico consumidor iden-
tifique la marca y distinga el produc-
to, lo que no obsta para que, por su
tamano, color y ubicacién, el ele-
mento grafico pueda ser el decisi-
vo, debiendo siempre tomarse en
cuenta el conjunto que conforma la
marca.
Cuarto: No son registrables los signos que
en relacién con derechos de terce-
ros sean idénticos o se asemejen a
una marca anteriormente registrada
y destinada a amparar productos
idénticos o semejantes, de modo
que puedan inducir a los consumi-
dores a error.
Quinto: En el caso de autos, la compara-
cién entre los signos habra de ha-
cerse desde sus elementos grafico,
fonético y conceptual, pero condu-
cida por la impresion unitaria que
cada signo en disputa habra de pro-
ducir en la sensorialidad igualmente
unitaria del consumidor o usuario
medio, destinatario de los produc-
tos correspondientes.
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Sexto: Una palabra en idioma extranjero
es, en principio, susceptible de regis-
tro. Ahora bien, de ser conocido su
significado por la mayoria del publi-
co consumidor destinatario de los
correspondientes productos o servi-
cios, su caracter genérico o descrip-
tivo debera medirse como si se tra-
tara de una expresion local; caso
contrario, la palabra en cuestion de-
bera considerarse como de fanta-
sia.

De conformidad con el articulo 35 del Tratado de
Creacion del Tribunal, el Juez Nacional Consul-
tante, al emitir el respectivo fallo, debera adop-
tar la presente interpretacion dictada con funda-
mento en las sefaladas normas del ordena-
miento juridico comunitario. Debera asi mismo,
dar cumplimiento a las prescripciones conteni-
das en el inciso tercero del articulo 128 del
vigente Estatuto.

Notifiquese al Consultante mediante copia certi-
ficada y sellada de la presente interpretacion, la
que también debera remitirse a la Secretaria
General de la Comunidad Andina a efectos de

su publicacion en la Gaceta Oficial del Acuerdo
de Cartagena.
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