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PROCESO 84-1P-2004

Interpretacion prejudicial de los articulos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la
Decisidon 344 de la Comisién del Acuerdo de Cartagena formulada por el Consejo
de Estado de la Republica de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Seccién Primera. Marca: figurativa: DISENO DE UN TORO EN ACTITUD
DE PELEA. Actor: ALPHA SHOES S.A. Proceso Interno N° 7461.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI- VISTOS:

DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los

quince dias del mes de septiembre del afio dos La solicitud de interpretacion prejudicial y sus
mil cuatro. anexos, remitida por el Consejo de Estado de la
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Republica de Colombia, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Seccion Primera, a través de su
Consejera Ponente Doctora Olga Inés Navarrete
Barrero, relativa a los articulos 81, 82, 83 literal
a), 146, 147 de la Decision 344 de la Comisién
del Acuerdo de Cartagena, con motivo del pro-
ceso interno N° 7461.

El auto de 18 de agosto de 2004, mediante el
cual este Tribunal decidi6 admitir a tramite la
referida solicitud de interpretacion prejudicial por
cumplir con los requisitos contenidos en los
articulos 32 y 33 del Tratado de Creacién del
Tribunal y 125 del Estatuto; vy,

Los hechos relevantes sefalados por el consul-
tante y complementados con los documentos
agregados a su solicitud, que se detallan a con-
tinuacién:

1. Partes en el proceso interno

Demandante es la sociedad ALPHA SHOES
S.A. y demandada es la Superintendencia de In-
dustria y Comercio de la Republica de Colom-
bia. Interviene como tercero interesado la socie-
dad RED BULL GMBH.

2. Hechos

Los sefalados por el consultante en la solicitud
que se acompana al oficio N° 1076 de 14 de julio
de 2004, complementados con los documentos
incluidos en anexos, que demuestran:

En fecha 29 de marzo de 2000 la sociedad RED
BULL GMBH solicitoé ante la Divisién de Signos
Distintivos de la Superintendencia de Industria y
Comercio, el registro como marca del signo
figurativo de un toro en actitud de pelea para
distinguir productos de la clase 25 de la Clasifi-
cacién Internacional de Niza. (Clasificacion In-
ternacional de Niza. Clase 25: Vestidos, calza-
dos, sombrereria). Publicado el extracto de la
solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial
N° 491 la sociedad ALPHA SHOES S.A. pre-
sento observaciones por ser titular en Colombia
de la marca “figura de un rinoceronte o animal
salvaje en posicion de avanzada”, también para
productos de la clase 25.

La Superintendencia de Industria y Comercio
expidié la Resolucion N° 22778 de 12 de sep-
tiembre de 2000, por medio de la cual declaré

infundada la observacion presentada y concedié
el registro del signo solicitado.

Contra la citada Resolucion la actora interpuso
recurso de reposicion y, en subsidio de apela-
cion, el primero fue resuelto a través de la Reso-
lucién N° 31139 de 30 de noviembre de 2000,
expedida por la Jefe de la Divisidon de Signos Dis-
tintivos de la Superintendencia de Industriay Co-
mercio, que confirmo la Resolucion impugnada
y el segundo a través de la Resolucion N° 12256
de 30 de marzo de 2001, expedida por el Superin-
tendente Delegado para la Propiedad Industrial
de la Superintendecia de Industria y Comercio,
que, igualmente, confirmo la citada resolucion.

3. Fundamento Juridico de la demanda

La actora manifiesta que se viol6 el articulo 81
de la Decisidon 344, toda vez que “la marca
FIGURA DE UN ANIMAL SALVAJE EN POSI-
CION DE AVANZADA (sic), solicitada por la
sociedad RED BULL GMBH, no cumple con los
requisitos contemplados en las Decision 344 y
486 de la Comisién del Acuerdo de Cartagena
(sic) ...”. Que existe “evidente similitud entre la
marca solicitada para registro y la marca previa-
mente registrada por la sociedad ALPHA SHOES
S.A., podemos concluir que la marca FIGURA
DE UN ANIMAL SALVAJE EN POSICION DE
AVANZADA (sic), no es suficientemente distin-
tiva para distinguir productos de la clase 25 ...”.

Igualmente indica que se violo el articulo 83 de
la misma Decisidn, ya que de la comparacion
entre los signos se puede “concluir que los dos
signos consisten en la figura de un animal gran-
de, pesado y salvaje”. En cuanto a la compara-
cion ideoldgica sostiene que “Teniendo en cuen-
ta la similitud grafica de la marcas en conflicto,
es claro que la idea que suscitaran en la mente
del consumidor es exactamente la misma: un
animal grande, pesado y salvaje en posicion de
avanzada ...”.

Sobre la violacion de los articulos 146 y 147 de
la Decision 344 dice que “... la Division de
Signos Distintivos no adopté las medidas nece-
sarias para asegurar el cumplimiento de las
normas que integran la Decision 344 y la Deci-
sién 486, ni se abstuvo (debiendo hacerlo) de
expedir las resoluciones que conceden el regis-
tro de la marca FIGURA DE UN ANIMAL SAL-
VAJE EN POSICION DE AVANZADA (sic), a
favor de la sociedad RED BULL GMBH”.
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4. Fundamentos Juridicos de la Contesta-
ciéon a la demanda:

La Superintendencia de Industria y Comer-
cio al contestar la demanda dice:

No se tenga en cuenta las pretensiones y con-
denas solicitadas por la demandante por cuanto
carecen de apoyo juridico y, por consiguiente,
de sustento de derecho para que prosperen.

Que con la expedicién de las Resoluciones N°
22778 y N° 31139 proferidas por la Divisiéon de
Signos Distintivos de la Superintendencia de
Industria y Comercio y N° 12256 emitida por el
Superintendente Delegado para la Propiedad In-
dustrial “no se ha incurrido en violacion de nor-
mas constitucionales y en las contenidas en la
Decisiéon 344 de la Comisiéon del Acuerdo de
Cartagena ...”. Que declar¢ “infundada la obser-
vacién presentada por la sociedad Alpha Shoes
S.A. y concediendo el registro de la marca figu-
rativa consistente en el disefio de un toro de
pelea (sic) ... para distinguir productos com-
prendidos en la Clase 25 ... a favor de la socie-
dad Red Bull GMBH”.

Que “Efectuado el examen sucesivo y compara-
tivo entre las marcas figurativas en controversia
si bien distingue los mismos productos, se con-
cluye que no existen semejanzas entre las mis-
mas y por lo tanto, su coexistencia en el merca-
do no conllevan a error al publico consumidor.
Entre la marca solicitada y la marca registrada
por la parte demandante objeto de la observa-
cion se tienen que, existen varias diferencias,
que conllevan al consumidor a una idea total-
mente diferente, habida cuenta que una alude
directamente a la figura de un toro bravo, mien-
tras que la otra ilustra la imagen de un rinoce-
ronte en marcha con zapatos”. Y que dichas
marcas son conceptualmente diferenciables.

En consecuencia, “la marca figurativa ‘disefio
de un toro de pelea’ concedida a favor de la
sociedad Red Bull GMBH ... no induce a error al
publico consumidor y cumple todos los requisi-
tos establecidos en la norma comunitaria y se
dan todos los presupuestos sefialados en el ar-
ticulo 81 de la Decision 344 ... y no se encuen-
tra dentro de las causales de irregistrabilidad”.

Finalmente dice que “... los actos administrati-
vos acusados ... no son nulas (sic), se ajustan
a pleno derecho y a las disposiciones legales

vigentes aplicables sobre marcas y no violentan
normas de caracter superior como lo aduce la
parte demandante”.

La sociedad RED BULL GMBH, como tercera
interesada contesta la demanda diciendo que
no hay violacién al articulo 81 de la Decision
344 toda vez que se considera “como distintivo
el signo FIGURATIVA (sic) CONSISTENTE EN
EL DISENO DE UN TORO EN ACTITUD DE
PELEA, siendo evidente que no existen simili-
tudes que puedan inducir al publico consumidor
a error o confusion con la marca FIGURATIVA
CONSISTENTE EN LA FIGURA DE UN RINO-
CERONTE O ANIMAL SALVAJE EN POSICION
DE AVANZADA, dadas sus evidentes diferen-
cias en sus trazos, figuras y el animal que re-
presentan”.

Indica, igualmente, que los actos acusados tampo-
co violan el articulo 83 literal a) de la misma
Decision 344, y que tomando en cuenta las cla-
ses de marcas se deduce “sin dificultad alguna
que en el presente caso nos encontramos frente
a un conflicto de marcas graficas por cuanto
ambas estan compuestas exclusivamente por
un signo visual y dentro de la categoria de las
marcas figurativas, por cuanto representan un
concepto concreto, especificamente, la marca
solicitada la figura de un TORO EN ACTITUD
DE PELEA y la marca figurativa consistente en
UN RINOCERONTE O ANIMAL SALVAJE EN
POSICION DE AVANZADA”.

Sostiene que “se frata de comparar la marca
figura de un TORO EN ACTITUD DE PELEA y
la figura de un RINOCERONTE O ANIMAL SAL-
VAJE EN POSICION DE AVANZADA, las cua-
les pueden coexistir en el mercado, por cuanto
no existen similitudes en las mismas como para
inducir al pablico consumidor a error o confu-
sion”.

Manifiesta que no existe similitud visual ni con-
ceptual ya que “no se presentan similitudes en
los trazos de ambas marcas, debe advertirse
igualmente que no existe una similitud concep-
tual, ya que las marcas en conflicto suscitan en
la mente del consumidor impresiones y concep-
tos diferentes ...".

Finalmente dice que no hubo violaciéon de los
articulos 146 y 147 de la Decision 344.

CONSIDERANDO:
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Que las normas contenidas en los articulos 81,
82, 83 literal a), 146 y 147 de la Decisidn 344 de
la Comision del Acuerdo de Cartagena, cuya
interpretacién ha sido solicitada, forman parte
del ordenamiento juridico de la Comunidad Andina,
conforme lo dispone el literal ¢) del articulo 1 del
Tratado de Creacion del Tribunal,

Que este Tribunal es competente para interpre-
tar por via prejudicial las normas que conforman
el ordenamiento juridico comunitario, con el fin
de asegurar su aplicacion uniforme en el territo-
rio de los Paises Miembros, siempre que la
solicitud provenga de Juez Nacional también
con competencia para actuar como Juez Comu-
nitario, como lo es, en este caso, el Tribunal
Consultante, en tanto resulten pertinentes para
la resolucion del proceso, conforme a lo esta-
blecido por el articulo 32 del Tratado de Crea-
cién del Tribunal (codificado mediante la Deci-
sion 472), en concordancia con lo previsto en
los articulos 2, 4 y 121 del Estatuto, (codificado
mediante la Decision 500);

Que, teniendo en cuenta la norma expresamen-
te requerida por el consultante y aplicable al ca-
so concreto, se interpretaran los articulos 81,
82 sélo en su literal a) y 83 literal a) de la De-
cision 344, y en el ejercicio de lo facultado por
los articulos 34 del Tratado de Creacion del
Tribunal y 126 de su Estatuto, no se interpreta-
ran los articulos 146 y 147 eiusdem, toda vez
que, consecuente con la posicion institucional
mantenida en casos similares anteriores, no
procede la interpretacion de las normas aludi-
das, por corresponder a compromisos de los
Paises Miembros de la Comunidad Andina, asu-
midos desde la entrada en vigencia de la Deci-
sién 311; responsabilidades aquellas de carac-
ter nacional, que no pueden ser invocadas res-
pecto de los casos en que los particulares parti-
cipen con intereses individuales. Los textos de
las normas objeto de la interpretacién se transcri-
ben a continuacion:

Decision 344

“Articulo 81.- Podran registrarse como mar-
cas los signos que sean perceptibles, sufi-
cientemente distintivos y susceptibles de re-
presentacion gréfica.

Se entendera por marca todo signo percepti-
ble capaz de distinguir en el mercado, los
productos o servicios producidos o comercia-
lizados por una persona de los productos o

servicios idénticos o similares de otra perso-

”

na-.

“Articulo 82.- no podran registrase como mar-
cas los signos que:

a) No puedan constituir marca conforme al
articulo anterior;

(..)

“Articulo 83.- Asimismo, no podran regis-
trarse como marcas aquellos signos que en
relacion 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 puede inducir al
publico a error;

(....)"
I. Lamarcay los requisitos para su registro

Con base en el concepto de marca que contiene
el articulo 81 de la Decision 344 el Tribunal, en
reiterada jurisprudencia, ha definido la marca
como un bien inmaterial constituido por un sig-
no conformado por una o mas letras, numeros,
palabras, dibujos, colores y otros elementos de
soporte, individual o conjuntamente estructurados
que, perceptible a través de medios sensoriales
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 identifique, valore, diferencie y selec-
cione sin riesgo de confusién o error acerca del
origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su
titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el
signo distintivo de sus productos o servicios,
como el interés general de los consumidores o
usuarios de dichos productos o servicios, ga-
rantizandoles el origen empresarial y la calidad
de éstos, evitando el riesgo de confusion o error,
tornando asi transparente el mercado.

De la anterior definicion, se desprenden los si-
guientes requisitos para el registro de un signo
como marca:
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La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un
signo de expresarse y materializarse para ser
aprehendido por los consumidores o usuarios a
través de los sentidos.

Siendo la marca un bien inmaterial, para que
pueda ser captada y apreciada, es necesario
que lo abstracto pase a ser una impresién mate-
rial identificable, soportado en una o mas letras,
numeros, palabras, dibujos u otros elementos
individual o conjuntamente estructurados a fin
de que, al ser aprehendida por medios sensoria-
les y asimilada por la inteligencia, penetre en la
mente de los consumidores o usuarios del pro-
ducto o servicio que pretende amparar y, de
esta manera, pueda ser seleccionada con facili-
dad.

En atencién a que la percepcion se realiza ge-
neralmente por el sentido de la vista, se consi-
deran signos perceptibles aquéllos referidos a
una o varias palabras, 0 a uno o varios dibujos o
imagenes, individual o conjuntamente estructu-
rados.

La distintividad, es la capacidad que tiene un
signo para individualizar, identificar y diferenciar
en el mercado unos productos o servicios de
otros, haciendo posible que el consumidor o
usuario los seleccione. Es considerada como
caracteristica esencial que debe reunir todo sig-
no para ser registrado como marca y constituye
el presupuesto indispensable para que cumpla
su funcion principal de identificar e indicar el
origen empresarial y la calidad del producto o
servicio, sin riesgo de confusion.

Sobre el caracter distintivo de la marca, el trata-
dista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o
caracter distintivo 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 ese 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”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta
Edicién, Buenos Aires, 2001, p. 27).

Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado
en reiteradas ocasiones que: “El signo distintivo
es aquel individual y singular frente a los demas
y que no es confundible con otros de la misma
especie en el mercado de servicios y de produc-
tos. El signo que no tenga estas caracteristi-

cas, careceria del objeto o funcién esencial de
la marca, cual es el de distinguir unos produc-
tos de otros”. (Proceso 19-1P-2000, publicado
en la G.O.A.C. N° 585 de 20 de julio de 2000,
marca: LOS ALPES).

La susceptibilidad de representacion grafica,
es la aptitud que tiene un signo de ser descrito
en palabras, imagenes, férmulas u otros sopor-
tes, es decir, en algo perceptible para ser cap-
tado por el publico consumidor. Este requisito
guarda correspondencia con lo dispuesto en el
articulo 88 literal d) de la Decisidén 344, en el
cual se exige que la solicitud de registro sea
acompafada por la reproduccion de la marca
cuando ésta contenga elementos graficos.

Sobre el tema, Marco Matias Aleman sostiene:
“La representacion grafica del signo es una des-
cripcion que permite formarse la idea del signo
objeto de la marca, valiéndose para ello de
palabras, figuras o signos, o cualquier otro me-
canismo idéneo, siempre que tenga la facultad
expresiva de los anteriormente sefialados”. (Ale-
man, Marco Matias, “Normatividad Subregional
sobre Marcas de Productos y Servicios”, Top
Manangement, Bogota, p. 77).

De lo anteriormente expuesto, el Juez Nacional
tendra que determinar en el presente caso sila
marca figura de un TORO EN ACTITUD DE
PELEA reune los requisitos de perceptibilidad,
distintividad y susceptibilidad de representacién
grafica, y si ademas no se encuentra incurso en
las prohibiciones contenidas en los articulos 82
y 83 de la Decision 344.

Il. Marcas graficas

El Tribunal considera necesario examinar lo con-
cerniente a las marcas graficas, puesto que
tienen relacion directa con el caso concreto.

Las marcas graficas, llamadas también visuales
porque se aprecian a través del sentido de la
vista, son figuras o imagenes que se caracteri-
zan por la forma en que estan expresadas. La
jurisprudencia del Tribunal ha precisado que den-
tro del senalado tipo de marcas se encuentran
las puramente graficas, que evocan en el consu-
midor unicamente la imagen del signo y que se
representan a través de un conjunto de lineas,
dibujos, colores, etc.; y las figurativas, que evo-
can en el consumidor un concepto concreto, el
nombre que representa este concepto y que es



GACETAOFICIAL

15/10/2004 6.36

también el nombre con el que se solicita el
producto o servicio que va a distinguir. (Proceso
09-1P-94, publicado en la G.O.A.C. N° 180 de 10
de mayo de 1995, marca: DIDA).

La comparacién entre los signos graficos habra
de realizarse atendiendo principalmente a la
impresion grafica de conjunto que aquéllos cau-
sen en el consumidor o usuario medio del tipo
de producto o servicio de que se trate, por tanto
debera ser conducida por la impresidn unitaria
que cada uno de ellos habra de producir en la
sensorialidad igualmente unitaria de sus desti-
natarios. En consecuencia, la valoracion debera
hacerse sin descomponer la unidad de cada
signo, de modo que, en el conjunto de los ele-
mentos que lo integran, el todo prevalezca so-
bre sus partes, a menos que aquél se halle
provisto de un elemento dotado de tal aptitud
distintiva que, por esta razon especial, el ele-
mento en referencia se constituya en factor de-
terminante de la valoracién.

Sobre las marcas graficas, la doctrina ha sefa-
lado que éstas “son facilmente reconocidas por
todos los consumidores (incluidos los analfabe-
tos y los nifios) porque las mismas no necesitan
ser traducidas en términos lingdisticos ...”.
(FERNANDEZ-NOVOA, Carlos, “Fundamentos
de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo

S.A., Madrid, pp. 226).

En el caso de autos las marcas en conflicto son
graficas, por lo que el Juez Consultante debera
examinar los elementos distintivos de cada una
de ellas a tiempo de proceder al cotejo en el
presente caso entre la marca figura de un TORO
EN ACTITUD DE PELEAy la marca figura de un
RINOCERONTE O ANIMAL SALVAJE EN PO-
SICION DE AVANZADA.

Il. Irregistrabilidad por identidad o simili-
tud de signos, riesgo de confusion, simi-
litudes, reglas para efectuar el cotejo
marcario

Las prohibiciones contenidas en el articulo 83
de la Decision 344 buscan, fundamentalmente,
precautelar el interés de terceros al prohibir que
se registren como marcas los signos que, en
relacién con derechos de terceros, sean idénti-
COS O se asemejen a una marca anteriormente
solicitada para registro o registrada para los
mismos servicios o productos, o para productos
0 servicios respecto de los cuales el uso de la

marca pueda inducir al publico a error. En con-
secuencia, no es necesario que el signo solici-
tado para registro induzca a error a los consumi-
dores, sino que es suficiente la existencia del
riesgo de confusién para que se configure la
irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusion en
materia marcaria, se refiere a la falta de clari-
dad para poder elegir un bien de otro, a la que
puedan ser inducidos los consumidores por no
existir en el signo la capacidad suficiente para
ser distintivo”. (Proceso 85-1P-2004, aprobado
el 1 de septiembre de 2004, marca: DIUSED
JEANS).

Para establecer la existencia del riesgo de con-
fusion sera necesario determinar si existe iden-
tidad o semejanza entre los signos en disputa,
tanto entre si como en relacién con los produc-
tos o servicios distinguidos por ellos, y conside-
rar la situacion de los consumidores o usuarios,
la cual variara en funcién de los productos o
servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la se-
mejanza de los signos puede dar lugar a dos ti-
pos de confusion: la directa, caracterizada por-
que el vinculo de identidad o semejanza induce
al comprador a adquirir un producto o usar un
servicio determinado en la creencia de que esta
comprando o usando otro, lo que implica la
existencia de un cierto nexo también entre los
productos o servicios; y la indirecta, caracteri-
zada porque el citado vinculo hace que el con-
sumidor atribuya, en contra de la realidad de los
hechos, a dos productos o dos servicios que se
le ofrecen, un origen empresarial comun. (Proce-
s0 109-1P-2002, publicado en la G.0O.A.C. N° 914
de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y disefio).

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo
de confusién entre varios signos y los productos
0 servicios que cada uno de ellos ampara, se-
rian los siguientes: (i) que exista identidad entre
los signos en disputa y también entre los pro-
ductos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o
identidad entre los signos y semejanza entre
los productos o servicios; (iii) 0 semejanza en-
tre los signos e identidad entre los productos y
servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y tam-
bién semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP-
2002, publicado en la G.O.A.C. N° 891 de 29 de
enero de 2003, marca: CHIP’S).



GACETAOFICIAL

15/10/2004 7.36

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejan-
za’'y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza
presupone que entre los objetos que se compa-
ran existen elementos comunes pero coexis-
tiendo con otros aparentemente diferenciado-
res, produciéndose por tanto la confundibilidad.
En cambio, entre marcas o signos idénticos, se
supone que nos encontramos ante lo mismo,
sin diferencia alguna entre los signos”. (Proce-
so 82-1P-2002, ya citado).

Es importante senalar que la comparacion entre
los signos, debera realizarse en base al conjun-
to de elementos que los integran, donde el todo
prevalezca sobre las partes y no descomponien-
do la unidad de cada uno. En esta labor, como
dice el Tribunal: “La regla esencial para determi-
nar la confusiéon es el examen mediante una vi-
sion en conjunto del signo, para desprender
cual es la impresién general que el mismo deja
en el consumidor en base a un analisis ligero y
simple de éstos, pues ésta es la forma comun a
la que recurre el consumidor para retenerlo y
recordarlo, ya que en ningun caso se detiene a
establecer en forma detallada las diferencias
entre un signo y otro...”. (Proceso 48-1P-2004,
aprobado el nueve de junio de 2004, marca:
EAU DE SOLEIL DE EBEL citando a los proce-
sos 18-1P-98, publicado en la G.O.A.C. N° 340
de 13 de mayo de 1998, marca US TOP).

En este contexto el Tribunal ha enfatizado acer-
ca del cuidado que se debe tener al realizar el
cotejo entre dos signos para determinar si entre
ellos se presenta riesgo de confusion, toda vez
que entre los signos en proceso de compara-
cion puede existir identidad o similitud asi como
también entre los productos o servicios a los
que cada uno de esos signos pretenda distin-
guir. En los casos en los que las marcas no
solo sean idénticas sino que tengan por objeto
los mismos productos o servicios, el riesgo de
confusion seria absoluto; podria presumirse, in-
cluso, la presencia de la confusién. Cuando se
trata de simple similitud, el examen requiere de
mayor profundidad, con el objeto de llegar a las
determinaciones en este contexto, con la mayor
precision posible.

Asimismo, el Tribunal observa que la determi-
nacioén del riesgo de confusién corresponde a
una decisioén del funcionario administrativo o, en
su caso, del juzgador, quien la determinara, con
base a principios y reglas que la doctrina y la

jurisprudencia han sugerido a los efectos de
precisar el grado de confundibilidad, la que va
del extremo de identidad al de la semejanza.

En lo que respecta a los ambitos de la confu-
sién el Tribunal ha sentado los siguientes crite-
rios: “El primero, la confusion visual, la cual ra-
dica en poner de manifiesto los aspectos orto-
graficos, los meramente graficos y los de for-
ma. El sequndo, la confusién auditiva, en donde
Jjuega un papel determinante, la percepcion so-
nora que pueda tener el consumidor respecto de
la denominacién aunque en algunos casos vis-
tas desde una perspectiva grafica sean diferen-
tes, auditivamente la idea es de la misma deno-
minacion o marca. El tercer y ultimo criterio, es
la confusion ideoldgica, que conlleva a la perso-
na a relacionar el signo o denominacién con el
contenido o significado real del mismo, o mejor,
en este punto no se tiene en cuenta los aspec-
tos materiales o auditivos, sino que se atiende a
la comprensién, o al significado que contiene la
expresion, ya sea denominativa o grafica”. (Pro-
ceso 48-1P-2004, ya mencionado, citando al Pro-
ceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. N° 329
de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX).

La jurisprudencia de este Organo Jurisdiccional
Comunitario, basandose en la doctrina, ha se-
falado que para valorar la similitud marcaria y el
riesgo de confusién es necesario considerar la
similitud ortogréfica o grafica, fonética e ideold-
gica. En el caso concreto se examina sélo lo
referente a la similitudes grafica e ideoldgica por
ser aplicables al caso concreto:

La similitud grafica emerge de la coincidencia
visual de signos, dibujos, lineas, etc. a compa-
rarse, donde se puede inducir en mayor grado a
que la confusién sea mas palpable u obvia.

La similitud ideolégica se produce entre sig-
nos que evocan la misma o similares ideas, que
deriva del mismo contenido o parecido concep-
tual de los signos. Por tanto, cuando los signos
representan o evocan una misma cosa, caracte-
ristica o idea, se estaria impidiendo al consumi-
dor distinguir una de otra.

Reglas para efectuar el cotejo marcario
A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional

Competente el estudio sobre la supuesta confu-
sidn entre los signos en conflicto, es necesario



GACETAOFICIAL

15/10/2004 8.36

tomar en cuenta los criterios elaborados por los
tratadistas Carlos Fernandez-Novoa y Pedro
Breuer Moreno que han sido recogidos de ma-
nera reiterada por la jurisprudencia de este Tri-
bunal y que, aplicados al caso objeto de la pre-
sente interpretacion, son:

1. La confusién resulta de la impresion de con-
junto despertada por los signos, es decir que
debe examinarse la totalidad de los elemen-
tos que integran a cada uno de ellos, sin
descomponer, y menos aun alterar, su uni-
dad fonética y grafica, ya que “debe evitarse
por todos los medios la diseccion de las de-
nominaciones comparadas, en sus diversos
elementos integrantes” (Fernandez-Novoa,
Carlos, ob cit p. 215).

2. En el examen de registrabilidad las marcas
deben ser examinadas en forma sucesiva y
no simultanea, de tal manera que en la com-
paracion de los signos confrontados debe
predominar el método de cotejo sucesivo,
excluyendo el analisis simultaneo, en aten-
cién a que éste ultimo no lo realiza el consu-
midor o usuario comun.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas
y no las diferencias que existan entre los
signos, ya que la similitud generada entre
ellos se desprende de los elementos seme-
jantes o de la semejante disposicion de los
mismos, y no de los elementos distintos que
aparezcan en el conjunto marcario.

4. Quien aprecie la semejanza debera colocar-
se en el lugar del consumidor presunto, to-
mando en cuenta la naturaleza de los produc-
tos o servicios identificados por los signos en
disputa (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de
Marcas de Fabrica y de Comercio”, Editorial
Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).

En el cotejo que haga el Juez consultante, es
necesario determinar los diferentes modos en
gue pueden asemejarse los signos en disputa e
identificar si la posible existencia de similitud,
entre la marca figura de un TORO EN ACTITUD
DE PELEA y la marca figura de un RINOCE-
RONTE O ANIMAL SALVAJE EN POSICION
DE AVANZADA es ideoldgica o grafica, asi como
relacionarlos con los productos o servicios que
amparan.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIADE LA
COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo para que sea registrable
como marca debe cumplir con los requisitos de
distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de
representacion grafica, previstos por el articulo
81 de la Decision 344 de la Comision del Acuer-
do de Cartagena, de conformidad con los crite-
rios sentados en la presente interpretacién pre-
judicial y no debe estar incurso en ninguna de
las causales de irregistrabilidad establecidas en
los articulos 82 y 83 de la misma Decisién.

SEGUNDO: En el analisis de registrabilidad de
un signo, se debe tener en cuenta la totalidad
de los elementos que lo integran vy, al tratarse
de un signo grafico, es necesario conservar su
unidad grafica sin ser posible descomponerio
para efectos de comparar los elementos que lo
conforman de manera aislada. Por lo que el
Juez Consultante debera examinar los elemen-
tos distintivos de cada una de ellas.

TERCERO: No son registrables como marcas
los signos que, en relacidon con derechos de
terceros, sean idénticos o se asemejen a una
marca anteriormente solicitada para registro o
registrada para los mismos servicios o produc-
tos, o para productos o servicios respecto de
los cuales el uso de la marca pueda inducir al
publico a error, de donde resulta que no es ne-
cesario que el signo solicitado para registro
induzca a error o confusién a los consumidores
sino que es suficiente la existencia del riesgo
de confusién para que se configure la prohibi-
cioén de irregistrabilidad.

CUARTO: Corresponde a la Administracién o,
en su caso, al Juzgador, alejados de toda arbi-
trariedad, determinar el riesgo de confusion con
base a principios y reglas elaborados por la
doctrina y la jurisprudencia recogidos en la pre-
sente interpretacion prejudicial y que se refieren
basicamente a la identidad o a la semejanza
que pudieran existir entre los signos.

El Consejo de Estado de la Republica de Co-
lombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Seccioén Primera, debera adoptar la presente
interpretacion prejudicial cuando dicte senten-
cia dentro del proceso interno N° 7461 de con-
formidad con lo dispuesto por el articulo 35 del
Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de
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la Comunidad Andina y articulo 127 de su Esta-
tuto, asi como dar cumplimiento a lo previsto en
el articulo 128, parrafo tercero, del mismo.

NOTIFIQUESE y remitase copia de la presente
interpretacion prejudicial a la Secretaria Gene-
ral de la Comunidad Andina para 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.

PROCESO 89-1P-2004

Interpretacion prejudicial de oficio de los articulos 81 y 83 literal a) de la Decision
344 de la Comision del Acuerdo de Cartagena que corresponde a la solicitud
formulada por el Consejo de Estado de la Republica de Colombia, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Seccion Primera. Marca: ODU’S. Actor: JORGE

EDUARDO HOYOS. Proceso Interno N° 7247.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-
DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los
quince dias del mes de septiembre del afio dos
mil cuatro.

VISTOS:

La solicitud de interpretacion prejudicial y sus
anexos, remitida por el Consejo de Estado de la
Republica de Colombia, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Seccion Primera, a través de su
Consejero Ponente Doctor Camilo Arciniegas
Andrade, relativa a los articulos 134, 136 literal
a)y 278 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina, con motivo del proceso in-
terno N° 7247.

El auto de 25 de agosto de 2004, mediante el
cual este Tribunal decidi6 admitir a tramite la
referida solicitud de interpretacion prejudicial por
cumplir con los requisitos contenidos en los
articulos 32 y 33 del Tratado de Creacién del
Tribunal y 125 del Estatuto; v,

Los hechos relevantes senalados por el consul-
tante y complementados con los documentos
agregados a su solicitud, que se detallan a con-
tinuacién:

1. Partes en el proceso interno

Demandante es el sefior JORGE EDUARDO
HOYOS y demandada es la Superintendencia
de Industria y Comercio de la Republica de
Colombia. Interviene como tercero interesado el
sefior ORLANDO DUQUE URIBE.

2. Hechos

Los sefalados por el consultante en la solicitud
que se acompana al oficio N° 1135 de 27 de julio
de 2004, complementados con los documentos
incluidos en anexos, que demuestran:

En la pagina Web de la Superintendencia de
Industria y Comercio, y en la contestacién a la
demanda por parte de esta institucion, se pudo
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constatar que el 5 de septiembre de 2000, el
sefior Orlando Duque Uribe solicité ante la Divi-
sién de Signos Distintivos de la Superintendencia
de Industria y Comercio, el registro como marca
del signo ODU’S (mixto) para distinguir produc-
tos de la clase 25 de la Clasificacioén Internacio-
nal de Niza. (Clasificacion Internacional de Niza.
Clase 25: Vestidos, calzados, sombrereria). El
extracto de la solicitud fue publicado en la Gace-
ta de la Propiedad Industrial N° 497 de 7 de no-
viembre de 2000 y no se presentaron observa-
ciones por parte de terceros.

El sefior Jorge Eduardo Hoyos indica ser titular
del registro de la marca OPUS para distinguir
productos de la clase 25.

La Superintendencia de Industria y Comercio
expidié la Resolucion N° 10265 de 30 de marzo
de 2001, por medio de la cual concedi6 el regis-
tro del signo solicitado ODU’S (mixto).

3. Fundamento Juridico de la demanda

El actor manifiesta que se viol6 el articulo 134
de la Decision 486 por falta de aplicacion, por
cuanto “la marca ODU'’S, no cumple con el re-
quisito de distintividad, exigido por la norma
comunitaria para que sea procedente su regis-
tro ... En este sentido la marca goza de distintivi-
dad cuando es novedosa en relacion con deter-
minados productos y servicios, y cuando en
relacién con los mismos no constituye un signo
genérico o descriptivo”.

Igualmente, sostiene que se viol6 el literal a) del
articulo 136 de la misma Decisién, toda vez que
la marca ODU’S “... es susceptible de producir
confusién con la marca OPUS, previamente re-
gistrada ... para distinguir productos de la clase
257, Indica que “dentro de la marca solicitada
para registro, el elemento predominante es el
denominativo ... Por otra parte el aspecto pre-
dominante de la marca previamente registrada,
es igualmente, el denominativo”. En la compara-
cion grafica y fonética dice que se “... presentan
todos los elementos que el Tribunal sefiala como
factores de confusion: Coincidencia en la raiz
de las palabras, coincidencia en el numero de
silabas, coincidencia en la silaba ténica que es
en ultimas la que retiene el consumidor y deter-
mina la existencia de la confusion, coincidencia
en la ubicacién y numero de las vocales”.

Finalmente, sobre “el articulo 278 de la Deci-
sion 486 de la Comision de la Comunidad Andina,

en concordancia con el articulo 5 (sic) del trata-
do (sic) que crea el Tribunal de Justicia del
Acuerdo de Cartagena” dice que se violaron es-
tas normas “... por cuanto la Divisién de Signos
distintivos no interpretd ni aplicé correctamente
las disposiciones contenidas en la Decision 486
sobre registro de marcas”’.

4. Fundamentos Juridicos de la Contesta-
cion a la demanda:

La Superintendencia de Industria y Comer-
cio al contestar la demanda dice:

No se tenga en cuenta las pretensiones y con-
denas peticionadas por la demandante por cuanto
carecen de apoyo juridico y, por consiguiente,
de sustento de derecho para que prosperen.

Que con la expedicion de la Resoluciéon N° 10265
expedida por la Jefe de la Divisién de Signos
Distintivos de la Superintendencia de Industria y
Comercio “no se ha incurrido en violacion de
normas contenidas en la Decisién 486 de la
Comision del Acuerdo de Cartagena (sic) ...”, al
conceder “... el registro de la marca ODU’S para
distinguir productos comprendidos en la clase
25 de la nomenclatura vigente, solicitada por el
sefior Orlando Duque Uribe”. Y que resulta “...
claro e inequkvoco (sic) que la Decision 486
como ordenamiento legal vigente en materia de
Propiedad Industrial es aplicable vijlida (sic) y
legalmente con respecto al asunto que nos ocu-
pa, constituyéndose en el régimen legal que
debka (sic) adoptarse por la Oficina Nacional
Competente en materia de marcas’.

Al citar el articulo 81 y 83 literal a) de la Deci-
sidn 344 y basandose en jurisprudencia de este
Tribunal, dice que “De la comparacién entre las
expresiones ODU’S y OPUS, si bien comparten
algunas letras, es necesario considerar que, la
expresion ODU’S, es una marca mixta donde el
conjunto marcario es absolutamente distintivo y
adicionalmente la expresion que lo acompafia
jeans le otorga rasgos suficientes de distintividad
que permiten coexistir en el mercado sin otorgar
(sic) riesgo de confusion entre los consumido-
res o riesgo de asociacion con otras empresas.
Adicionalmente la expresion ODU'’S esta acom-
panada por un conjunto de lineas (sic) de colo-
res determinados y la sombra de un ojo humano
sobre el cual se ubicada (sic) la palabra ODU'’S,
que también incluye una forma de letra especial
que la hacen ser distintiva frente a otros signos
marcarios ...”.
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Finalmente dice que “... los actos administrati-
vos acusados ... ho son nulos, se ajustan a
pleno derecho a las disposiciones legales vi-
gentes aplicables sobre marcas y no violentan
normas de carjcter (sic) superior como lo aduce
la parte demandante”.

El tercero interesado contesta la demanda
diciendo que es un error indicar que hubo viola-
cion al articulo 134 de la Decision 486, toda vez
que “... la marca ODU’S (mixta) ... presenta ca-
racteristicas especiales y caprichosas que la
hacen suficientemente distintiva y novedosa y
por lo tanto, su registro es perfectamente proce-
dente”. Y que se puede afirmar que “... la marca
de mi representada no es semejantemente
confundible con la marca del demandante, sino
por el contrario, goza de suficiente distintividad
para ser susceptible de registro, pues en ningun
momento inducira al consumidor a incurrir en
error alguno”.

Sostiene que no existié violacién del articulo
136 de la misma Decision 486 ya que la marca
ODU’S “... esta compuesta por elementos orto-
graficos y graficos muy diferentes a los elemen-
tos que compone la marca del demandante, que
permiten diferenciarlos a simple vista. En con-
secuencia, ambos signos podran coexistir en el
mercado sin crearle riesgo de confusién alguno
al consumidor que lo pueda inducir a error, como
hasta ahora ha sucedido”.

Indica que “... se realizé una primera compara-
cion de las marcas enfrentadas como si la mar-
ca OPUS fuera una marca MIXTA, y no una
marca NOMINATIVA, como realmente se en-
cuentra registrada ... el demandante no puede
alegar derechos (sic) exclusivo alguno sobre la
etiqueta de la marca OPUS, pues esta no se
encuentra registrada”.

Sostiene que ademas se debe tener en cuenta
que “... la marca de mi representado se deriva
de sunombre ORLANDO DUQUE URIBE “ODU”,
en tanto que la marca del demandante OPUS,
de conformidad con el Diccionario el Pequefio
Larousse llustrado, OPUS se deriva del latin
OPUS ‘obra’, término que seguido de un numero
sirve para situar un fragmento musical en la
producciéon de un compositor ... por lo tanto,
tampoco existe semejanza conceptual alguna
sobre las marcas en cuestion ... y por lo tanto
no se creara riesgo de confusién alguno al con-
sumidor que lo pueda inducir a error alguno”.

Finalmente, sobre la “Violacion al Articulo 278
de la Decision 486 de la Comisién del Acuerdo
de Cartagena (sic) en concordancia con el ar-
ticulo 5 (sic) del tratado (sic) que crea el Tribu-
nal de Justicia del Acuerdo de Cartagena”, indi-
ca que “... en ningun momento la Divisién de
Signos Distintivos violé estas normas, sino por
el contrario dio una correcta aplicacion de la
Decision 486 ...".

CONSIDERANDO:

Que las normas contenidas en los articulos
134, 136 literal a) y 278 de la Decision 486 de la
Comision de la Comunidad Andina, cuya inter-
pretacién ha sido solicitada, forman parte del
ordenamiento juridico de la Comunidad Andina,
conforme lo dispone el literal ¢) del articulo 1 del
Tratado de Creacion del Tribunal;

Que este Tribunal es competente para interpre-
tar por via prejudicial las normas que conforman
el ordenamiento juridico comunitario, con el fin
de asegurar su aplicacion uniforme en el territo-
rio de los Paises Miembros, siempre que la
solicitud provenga de Juez Nacional también
con competencia para actuar como Juez Comu-
nitario, como lo es, en este caso, el Tribunal
Consultante, en tanto resulten pertinentes para
la resolucion del proceso, conforme a lo esta-
blecido por el articulo 32 del Tratado de Crea-
cién del Tribunal (codificado mediante la Deci-
sién 472), en concordancia con lo previsto en
los articulos 2, 4 y 121 del Estatuto (codificado
mediante la Decisién 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud de
registro como marca del signo ODU’S (mixto)
fue presentada el 5 de septiembre de 2000, es
decir en vigencia de la Decision 344, es esta
norma la que debe aplicarse al caso concreto,
en consecuencia en ejercicio de lo facultado por
los articulos 34 del Tratado de Creacion del
Tribunal y 126 de su Estatuto, se interpretaran
de oficio los articulos 81, y 83 literal a) de la
Decisién 344 y no asi las normas contenidas en
los articulos 134, 136 literal a) y 278 de la
Decision 486.

Decision 344

“Articulo 81.- Podran registrarse como mar-
cas los signos que sean perceptibles, sufi-
cientemente distintivos y susceptibles de re-
presentacion grafica.
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Se entendera por marca todo signo percepti-
ble capaz de distinguir en el mercado, los
productos o servicios producidos o comercia-
lizados por una persona de los productos o
servicios idénticos o similares de otra perso-

”

na-.

“Articulo 83.- Asimismo, no podran regis-
trarse como marcas aquellos signos que en
relacion 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 puede inducir al
publico a error;

(...)

I. Aplicacion del ordenamiento comunita-
rio en el tiempo

Con el fin de garantizar la seguridad juridica y la
confianza legitima, la norma comunitaria sustan-
tiva no surte efectos retroactivos. En conse-
cuencia, las situaciones juridicas concretas se
encuentran sometidas a la norma vigente en el
tiempo de su constitucién. Y si bien la norma
comunitaria nueva no es aplicable a las situa-
ciones juridicas originadas con anterioridad a su
entrada en vigencia, procede su aplicacion in-
mediata tanto en algunos de los efectos futuros
de la situacion juridica nacida bajo el imperio de
la norma anterior, como en materia procedimental.

Por lo que, la norma sustancial que se encontrare
vigente al momento de presentarse la solicitud
de registro de un signo como marca, sera la
aplicable para resolver sobre la concesion o
denegatoria del mismo; y, en caso de impugna-
cién —tanto en sede administrativa como judi-
cial— respecto de la resolucion interna que ex-
prese la determinacion de la Oficina Nacional
Competente sobre la registrabilidad del signo,
sera aplicable para juzgar sobre su legalidad, la
misma norma sustancial del ordenamiento co-
munitario que se encontraba vigente al momen-
to de haber sido solicitado el registro marcario.

Al respecto el Tribunal ha sefalado que: “si la
norma sustancial, vigente para la fecha de la

solicitud de registro de un signo como marca,
ha sido derogada y reemplazada por otra en el
curso del procedimiento correspondiente a tal
solicitud, aquella norma sera la aplicable para
determinar si se encuentran cumplidos o no los
requisitos que se exigen para el otorgamiento
del derecho, mientras que la norma procesal
posterior sera la aplicable al procedimiento en
curso”. (Proceso 38-1P-2002, publicado en la
G.0.A.C. N° 845 de 1 de octubre de 2002, mar-
ca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PEPAC).

La nueva normativa en lo que concierne a la
parte procesal se aplicara a partir de su entrada
en vigencia, tanto a los procedimientos por ini-
ciarse como a los que estan en curso. En este
ultimo caso, la nueva norma se aplicara inme-
diatamente a la actividad procesal pendiente, y
no, salvo previsién expresa, a la ya cumplida.

Apoyandose en la doctrina, el Tribunal ha mani-
festado que “La prohibicién de retroactividad de
las leyes representa una manifestacion basica
y especifica de la seguridad juridica” (Pérez
Lufo, Antonio-Enrique: “Seguridad Juridica”. En
“El derecho y la justicia”. Editorial Trotta S.A.
Madrid. 2000. pp. 204 y 206). Por ello, “En
general y siempre que no operen otros princi-
pios especiales relativos a la aplicacion de las
normas juridicas, el efecto que produce un acto
derogatorio es que la norma derogada debera
ser aplicada en aquellos casos auin no resueltos
que surgieron con anterioridad a la derogacion,
pero no a la resolucién de nuevos casos ... el
efecto normal de la derogacién consiste en la
limitacion temporal de la aplicabilidad de las
normas juridicas, de forma que las normas de-
rogadas seguiran siendo aplicables a las rela-
ciones juridicas que surgieron cuando la norma
estaba en vigor... (Aguilé Regla, Josep: “Dero-
gacion”. ob.cit., p. 486)”. (Proceso 74-1P-2003,
publicado en la G.O.A.C. N° 995 del 9 de octu-
bre de 2003, marca: A+GRAFICA).

En el caso de autos, la solicitud de registro de
la marca ODU’S mixta se presenté durante la
vigencia de la Decisién 344, por lo que, corres-
ponde a la autoridad nacional competente esta-
blecer, de acuerdo a las consideraciones ante-
riores, la norma aplicable al caso concreto.

Il. La marcay los requisitos para su registro

Con base en el concepto de marca que contiene
el articulo 81 de la Decisién 344, el Tribunal, en
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reiterada jurisprudencia, ha definido la marca
como un bien inmaterial constituido por un sig-
no conformado por una o mas letras, numeros,
palabras, dibujos, colores y otros elementos de
soporte, individual o conjuntamente estructurados
que, perceptible a través de medios sensoriales
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 identifique, valore, diferencie y selec-
cione sin riesgo de confusion o error acerca del
origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su
titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el
signo distintivo de sus productos o servicios,
como el interés general de los consumidores o
usuarios de dichos productos o servicios, ga-
rantizandoles el origen empresarial y la calidad
de éstos, evitando el riesgo de confusion o error,
tornando asi transparente el mercado.

De la anterior definicion, se desprenden los si-
guientes requisitos para el registro de un signo
como marca:

La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un
signo de expresarse y materializarse para ser
aprehendido por los consumidores o usuarios a
través de los sentidos.

Siendo la marca un bien inmaterial, para que
pueda ser captada y apreciada, es necesario
que lo abstracto pase a ser una impresién mate-
rial identificable, soportado en una o mas letras,
numeros, palabras, dibujos u otros elementos
individual o conjuntamente estructurados a fin
de que, al ser aprehendida por medios sensoria-
les y asimilada por la inteligencia, penetre en la
mente de los consumidores o usuarios del pro-
ducto o servicio que pretende amparar y, de
esta manera, pueda ser seleccionada con facili-
dad.

En atencién a que la percepcion se realiza ge-
neralmente por el sentido de la vista, se consi-
deran signos perceptibles aquéllos referidos a
una o varias palabras, 0 a uno o varios dibujos o
imagenes, individual o conjuntamente estructu-
rados.

La distintividad, es la capacidad que tiene un
signo para individualizar, identificar y diferenciar

en el mercado unos productos o servicios de
otros, haciendo posible que el consumidor o
usuario los seleccione. Es considerada como
caracteristica esencial que debe reunir todo sig-
no para ser registrado como marca y constituye
el presupuesto indispensable para que cumpla
su funcién principal de identificar e indicar el
origen empresarial y la calidad del producto o
servicio, sin riesgo de confusion.

Sobre el caracter distintivo de la marca, el trata-
dista Jorge Otamendi sostiene que: “E/ poder o
caracter distintivo 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 ese 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”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta
Edicion, Buenos Aires, 2001, p. 27).

Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado
en reiteradas ocasiones que: “El signo distintivo
es aquel individual y singular frente a los demas
y que no es confundible con otros de la misma
especie en el mercado de servicios y de produc-
tos. El signo que no tenga estas caracteristi-
cas, careceria del objeto o funcién esencial de
la marca, cual es el de distinguir unos produc-
tos de otros”. (Proceso 19-1P-2000, publicado
en la G.O.A.C. N° 585 de 20 de julio de 2000,
marca: LOS ALPES).

La susceptibilidad de representacion grafica,
es la aptitud que tiene un signo de ser descrito
en palabras, imagenes, férmulas u otros sopor-
tes, es decir, en algo perceptible para ser cap-
tado por el publico consumidor. Este requisito
guarda correspondencia con lo dispuesto en el
articulo 88 literal d) de la Decisidén 344, en el
cual se exige que la solicitud de registro sea
acompafada por la reproduccion de la marca
cuando ésta contenga elementos graficos.

Sobre el tema, Marco Matias Aleman sostiene:
“La representacion grafica del signo es una des-
cripcion que permite formarse la idea del signo
objeto de la marca, valiéndose para ello de pa-
labras, figuras o signos, o cualquier otro meca-
nismo idéneo, siempre que tenga la facultad ex-
presiva de los anteriormente sefialados”. (Ale-
man, Marco Matias, “Normatividad Subregional
sobre Marcas de Productos y Servicios”, Top
Manangement, Bogota, p. 77).
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De lo anteriormente expuesto, el Juez Nacional
tendra que determinar en el presente caso sila
marca ODU’S (mixta) reune los requisitos de
perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de
representacion grafica, y si ademas no se en-
cuentra incursa en las prohibiciones contenidas
en los articulos 82 y 83 de la Decision 344.

Ill. Marcas denominativas, graficas y mixtas

El Tribunal considera necesario examinar lo con-
cerniente a las marcas denominativas, graficas
y mixtas, puesto que tienen relacién directa con
el caso concreto.

Las marcas denominativas llamadas también
nominales o verbales, utilizan expresiones acusti-
cas o fonéticas, formadas por una o varias le-
tras, palabras o numeros, individual o conjunta-
mente estructurados, que integran un conjunto
o0 un todo pronunciable, que puede o no tener
significado conceptual. Este tipo de marcas se
subdividen en: sugestivas que son las que tie-
nen una connotacion conceptual que evoca cier-
tas cualidades o funciones del producto identifi-
cado por la marca; y arbitrarias que no manifies-
tan conexién alguna entre su significado y la
naturaleza, cualidades y funciones del producto
que va a identificar.

Las marcas graficas llamadas también visuales
porque se aprecian a través del sentido de la
vista, son figuras o imagenes que se caracteri-
zan por la forma en que estan expresadas. La
jurisprudencia del Tribunal ha precisado que den-
tro del sefalado tipo de marcas se encuentran
las puramente graficas, que evocan en el consu-
midor unicamente la imagen del signo y que se
representan a través de un conjunto de lineas,
dibujos, colores, etc.; y las figurativas, que evo-
can en el consumidor un concepto concreto, el
nombre que representa este concepto y que es
también el nombre con el que se solicita el
producto o servicio que va a distinguir. (Proceso
09-1P-94, publicado en la G.O.A.C. N° 180 de 10
de mayo de 1995, marca: DIDA).

Las marcas mixtas se componen de un elemen-
to denominativo (una o varias palabras) y un
elemento grafico (una o varias imagenes). La
combinacién de estos elementos al ser aprecia-
dos en su conjunto produce en el consumidor
una idea sobre la marca que le permite diferen-
ciarla de las demas existentes en el mercado.
Sin embargo al efectuar el cotejo de estas mar-

cas se debe identificar cual de estos elementos
prevalece y tiene mayor influencia en la mente
del consumidor, si el denominativo o el grafico.
A fin de llegar a tal determinacién, “en el anali-
sis ... hay que fijar cual es la dimensién mas
caracteristica que determina la impresion gene-
ral que ... suscita en el consumidor... debiendo
el examinador esforzarse por encontrar esa di-
mensioén, la que con mayor fuerza y profundidad
penetra en la mente del consumidor y que, por
lo mismo, determina la impresion general que el
signo mixto va a suscitar en los consumidores”
(Fernandez-Novoa, Carlos, “Fundamentos de
Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A.,
Madrid 1984, p. 237 a 239).

El Tribunal ha reiterado: “La doctrina se ha incli-
nado a considerar que, en general, el elemento
denominativo de la marca mixta suele ser el
mas caracteristico o determinante, teniendo en
cuenta la fuerza expresiva propia de las pala-
bras, las que por definicion son pronunciables,
lo que no obsta para que en algunos casos se le
reconozca prioridad al elemento gréafico, tenien-
do en cuenta su tamafio, color y colocacion,
que en un momento dado pueden ser definiti-
vos. El elemento grafico suele ser de mayor
importancia cuando es figurativo o evocador de
conceptos, que cuando consiste simplemente
en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, publi-
cadoenla G.0.A.C. N°410 de 24 de febrero de
1999, marca: C.A.S.A. mixta).

La jurisprudencia también dice: “La marca mixta
es una unidad, en la cual se ha solicitado el
registro del elemento nominativo como el grafi-
co, como uno solo. Cuando se otorga el registro
de la marca mixta se la protege en su integridad
y no a sus elementos por separado”. (Proceso
55-1P-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 821 del
1 de agosto de 2002, disefio industrial: BURBU-
JA videos 2000).

Estos criterios deberan ser tomados en consi-
deracién a tiempo de proceder al cotejo, en el
presente caso, entre la marca ODU’S (mixta) y
la marca OPUS previamente registrada.

IV. Irregistrabilidad por identidad o simili-
tud de signos, riesgo de confusion, simi-
litudes, reglas para efectuar el cotejo
marcario

Las prohibiciones contenidas en el articulo 83
de la Decision 344 buscan, fundamentalmente,
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precautelar el interés de terceros al prohibir que
se registren como marcas los signos que, en
relacién con derechos de terceros, sean idénti-
COS O se asemejen a una marca anteriormente
solicitada para registro o registrada para los
mismos servicios o productos, o para productos
0 servicios respecto de los cuales el uso de la
marca pueda inducir al publico a error. En con-
secuencia, no es necesario que el signo solici-
tado para registro induzca a error a los consumi-
dores, sino que es suficiente la existencia del
riesgo de confusién para que se configure la
irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusiéon en
materia marcaria, se refiere a la falta de clari-
dad para poder elegir un bien de otro, a la que
puedan ser inducidos los consumidores por no
existir en el signo la capacidad suficiente para
ser distintivo”. (Proceso 85-1P-2004, aprobado
el 1 de septiembre de 2004, marca: DIUSED
JEANS).

Para establecer la existencia del riesgo de con-
fusion sera necesario determinar si existe iden-
tidad o semejanza entre los signos en disputa,
tanto entre si como en relacién con los produc-
tos o servicios distinguidos por ellos, y conside-
rar la situacién de los consumidores o usuarios,
la cual variara en funcién de los productos o
servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la se-
mejanza de los signos puede dar lugar a dos ti-
pos de confusion: la directa, caracterizada por-
que el vinculo de identidad o semejanza induce
al comprador a adquirir un producto o usar un
servicio determinado en la creencia de que esta
comprando o usando otro, lo que implica la exis-
tencia de un cierto nexo también entre los pro-
ductos o servicios; y la indirecta, caracterizada
porque el citado vinculo hace que el consumidor
atribuya, en contra de la realidad de los hechos,
a dos productos o dos servicios que se le ofre-
cen, un origen empresarial comun. (Proceso
109-1P-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 914
de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseio).

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo
de confusién entre varios signos y los productos
0 servicios que cada una de ellos ampara, se-
rian los siguientes: (i) que exista identidad entre
los signos en disputa y también entre los pro-
ductos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o
identidad entre los signos y semejanza entre

los productos o servicios; (iii) 0 semejanza en-
tre los signos e identidad entre los productos y
servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y tam-
bién semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP-
2002, publicado en la G.O.A.C. N° 891 de 29 de
enero de 2003, marca: CHIP’S).

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejan-
za’y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza
presupone que entre los objetos que se compa-
ran existen elementos comunes pero coexis-
tiendo con otros aparentemente diferenciadores,
produciéndose por tanto la confundibilidad. En
cambio, entre marcas o signos idénticos, se
supone que nos encontramos ante lo mismo,
sin diferencia alguna entre los signos”. (Proce-
so 82-1P-2002, ya citado).

Es importante sefalar que la comparacion entre
los signos, debera realizarse en base al conjun-
to de elementos que los integran, donde el todo
prevalezca sobre las partes y no descomponien-
do la unidad de cada uno. En esta labor, como
dice el Tribunal: “La regla esencial para determi-
nar la confusion es el examen mediante una
vision en conjunto del signo, para desprender
cual es la impresion general que el mismo deja
en el consumidor en base a un analisis ligero y
simple de éstos, pues ésta es la forma comun a
la que recurre el consumidor para retenerlo y
recordarlo, ya que en ningun caso se detiene a
establecer en forma detallada las diferencias
entre un signo y otro...”. (Proceso 48-1P-2004,
aprobado el nueve de junio de 2004, marca:
EAU DE SOLEIL DE EBEL citando a los proce-
sos 18-1P-98, publicado en la G.O.A.C. N° 340
de 13 de mayo de 1998, marca US TOP).

En este contexto el Tribunal ha enfatizado acer-
ca del cuidado que se debe tener al realizar el
cotejo entre dos signos para determinar si entre
ellos se presenta riesgo de confusion, toda vez
que entre los signos en proceso de compara-
cién puede existir identidad o similitud asi como
también entre los productos o servicios a los
que cada uno de esos signos pretenda distin-
guir. En los casos en los que las marcas no
solo sean idénticas sino que tengan por objeto
los mismos productos o servicios, el riesgo de
confusion seria absoluto; podria presumirse, in-
cluso, la presencia de la confusion. Cuando se
trata de simple similitud, el examen requiere de
mayor profundidad, con el objeto de llegar a las
determinaciones en este contexto, con la mayor
precision posible.
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Asimismo, el Tribunal observa que la determina-
cioén del riesgo de confusidn corresponde a una
decision del funcionario administrativo o, en su
caso, del juzgador, quien la determinara, con
base a principios y reglas que la doctrina y la
jurisprudencia han sugerido a los efectos de
precisar el grado de confundibilidad, la que va
del extremo de identidad al de la semejanza.

En lo que respecta a los ambitos de la confu-
sién el Tribunal ha sentado los siguientes crite-
rios: “El primero, la confusién visual, la cual
radica en poner de manifiesto los aspectos orto-
graficos, los meramente graficos y los de for-
ma. El sequndo, la confusién auditiva, en donde
Jjuega un papel determinante, la percepcién so-
nora que pueda tener el consumidor respecto de
la denominacién aunque en algunos casos Vvis-
tas desde una perspectiva grafica sean diferen-
tes, auditivamente la idea es de la misma deno-
minacién o marca. El tercer y ultimo criterio, es
la confusion ideoldgica, que conlleva a la perso-
na a relacionar el signo o denominacién con el
contenido o significado real del mismo, o mejor,
en este punto no se tiene en cuenta los aspec-
tos materiales o auditivos, sino que se atiende a
la comprensién, o al significado que contiene la
expresion, ya sea denominativa o grafica”. (Pro-
ceso 48-1P-2004, ya mencionado, citando al Pro-
ceso 13-IP-97, publicado enla G.O.A.C. N° 329
de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX).

La jurisprudencia de este Organo Jurisdiccional
Comunitario, basandose en la doctrina, ha se-
falado que para valorar la similitud marcaria y el
riesgo de confusidn es necesario considerar,
los siguientes tipos de similitud:

La similitud ortografica emerge de la coinci-
dencia de letras entre los segmentos a compa-
rarse, donde la secuencia de vocales, la longi-
tud de la o las palabras, el numero de silabas,
las raices, o las terminaciones comunes, pue-
den inducir en mayor grado a que la confusion
sea mas palpable u obvia.

La similitud fonética se da, entre signos que al
ser pronunciados tienen un sonido similar. La
determinacion de tal similitud depende, entre
otros elementos, de la identidad en la silaba
ténica o de la coincidencia en las raices o termi-
naciones. Sin embargo, deben tomarse también
en cuenta las particularidades de cada caso,
con el fin de determinar si existe la posibilidad
real de confusién entre los signos confrontados.

La similitud ideoldgica se produce entre sig-
nos que evocan la misma o similares ideas, que
deriva del mismo contenido o parecido concep-
tual de los signos. Por tanto, cuando los signos
representan o evocan una misma cosa, caracte-
ristica o idea, se estaria impidiendo al consumi-
dor distinguir una de otra.

Reglas para efectuar el cotejo marcario

A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional
Competente el estudio sobre la supuesta confu-
sién entre los signos en conflicto, es necesario
tomar en cuenta los criterios elaborados por los
tratadistas Carlos Fernandez-Novoa y Pedro
Breuer Moreno que han sido recogidos de mane-
ra reiterada por la jurisprudencia de este Tribu-
nal y que, aplicados al caso objeto de la presen-
te interpretacion, son:

1. La confusion resulta de la impresioén de con-
junto despertada por los signos, es decir que
debe examinarse la totalidad de los elemen-
tos que integran a cada uno de ellos, sin
descomponer, y menos aun alterar, su uni-
dad fonética y grafica, ya que “debe evitarse
por todos los medios la diseccién de las
denominaciones comparadas, en sus diver-
sos elementos integrantes” (Fernandez-Novoa,
Carlos, Ob. Cit. p. 215).

2. En el examen de registrabilidad las marcas
deben ser examinadas en forma sucesiva y
no simultanea, de tal manera que en la com-
paracién de los signos confrontados debe
predominar el método de cotejo sucesivo,
excluyendo el analisis simultaneo, en aten-
cién a que éste ultimo no lo realiza el consu-
midor o usuario comun.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas
y no las diferencias que existan entre los
signos, ya que la similitud generada entre
ellos se desprende de los elementos seme-
jantes o de la semejante disposicion de los
mismos, y no de los elementos distintos que
aparezcan en el conjunto marcario.

4. Quien aprecie la semejanza debera colocar-
se en el lugar del consumidor presunto, to-
mando en cuenta la naturaleza de los produc-
tos o servicios identificados por los signos en
disputa (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de
Marcas de Fabrica y de Comercio”, Editorial
Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).
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En el cotejo que haga el Juez consultante, es
necesario determinar los diferentes modos en
gue pueden asemejarse los signos en disputa e
identificar si la posible existencia de similitud,
entre ODU’S (mixta) y OPUS es ideoldgica,
ortografica o fonética, asi como relacionarlos
con los productos o servicios que amparan.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE

PRIMERO: De acuerdo con el principio de
irretroactividad, con el fin de garantizar la segu-
ridad juridica y la confianza legitima, la norma
comunitaria sustantiva no surte efectos retroac-
tivos.

La norma sustancial que se encontrare vigente
al momento de presentarse la solicitud de regis-
tro de un signo como marca, sera la aplicable
para determinar si se cumplieron los requisitos
de registrabilidad y resolver sobre la concesién
o denegatoria del mismo.

La norma comunitaria en materia procesal se
aplicara, a partir de su entrada en vigencia, a los
tramites en curso o por iniciarse. De hallarse en
curso un procedimiento, la nueva norma se apli-
cara inmediatamente a los tramites procesales
pendientes, y no, salvo prevision expresa, a los
ya cumplidos.

SEGUNDO: Un signo para que sea registrable
como marca debe cumplir con los requisitos de
distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de
representacion grafica, previstos por el articulo
81 de la Decision 344 de la Comision del Acuer-
do de Cartagena, de conformidad con los crite-
rios sentados en la presente interpretacion
prejudicial y no debe estar incurso en ninguna
de las causales de irregistrabilidad establecidas
en los articulos 82 y 83 de la misma Decision
344.

TERCERO: En el analisis de registrabilidad de
un signo, se debe tener en cuenta la totalidad
de los elementos que lo integran vy, al tratarse
de un signo mixto, es necesario conservar la
unidad grafica y fonética del mismo, sin ser
posible descomponerlo para efectos de compa-
rar los elementos que lo conforman de manera

aislada. Sin embargo al efectuar el cotejo de las
marcas, se debe identificar cual de sus elemen-
tos prevalece y tiene mayor influencia en la
mente del consumidor, si el denominativo o el
grafico y proceder a su cotejo a fin de determi-
nar el riesgo de confusién, conforme a los crite-
rios contenidos en la presente interpretacion.

CUARTO: No son registrables como marcas los
signos que, en relacion con derechos de terce-
ros, sean idénticos o se asemejen a una marca
anteriormente solicitada para registro o registra-
da para los mismos servicios o productos, o
para productos o servicios respecto de los cua-
les el uso de la marca pueda inducir al publico a
error, de donde resulta que no es necesario que
el signo solicitado para registro induzca a error
o confusion a los consumidores sino que es
suficiente la existencia del riesgo de confusién
para que se configure la prohibicién de irregis-
trabilidad.

QUINTO: Corresponde a la Administracion y, en
su caso, al Juzgador, alejados de toda arbitra-
riedad, determinar el riesgo de confusiéon con
base a principios y reglas elaborados por la doc-
trinay la jurisprudencia recogidos en la presen-
te interpretacion prejudicial y que se refieren
basicamente a la identidad o a la semejanza
que pudieran existir entre los signos.

El Consejo de Estado de la Republica de Co-
lombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Seccién Primera, debera adoptar la presente
interpretacion prejudicial cuando dicte senten-
cia dentro del proceso interno N° 7247 de con-
formidad con lo dispuesto por el articulo 35 del
Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina y articulo 127 de su Esta-
tuto, asi como dar cumplimiento a lo previsto en
el articulo 128, parrafo tercero, del mismo.

NOTIFIQUESE y remitase copia de la presente
interpretacion prejudicial a la Secretaria Gene-
ral de la Comunidad Andina para su publicacién
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Walter Kaune Arteaga
PRESIDENTE

Rubén Herdoiza Mera
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO
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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.

PROCESO 98-1P-2004

Interpretacién prejudicial de los articulos 81 y 83 literal a) de la Decisiéon 344 de la
Comision del Acuerdo de Cartagena, realizada con base en solicitud del Consejo
de Estado de la Republica de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Seccién Primera. Interpretacion, de oficio, de la Disposiciéon Transitoria Primera
de la Decisidén 486 de la Comisién de la Comunidad Andina. ACTOR:
MOTORKOTE DE COLOMBIA LTDA. Marca: “MOTORKOTE 100”

(mixta). Proceso interno N° 2002-00024 (7664).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-
DAD ANDINA, Quito a los quince dias del mes
de septiembre del afio dos mil cuatro.

En la solicitud sobre interpretacion prejudicial
formulada por el Consejo de Estado de la Repu-
blica de Colombia, Sala de lo Contencioso Ad-
ministrativo, Seccién Primera, por intermedio de
su Consejero, doctor Camilo Arciniegas Andrade.

VISTOS:

Que la solicitud recibida por este Tribunal el 26
de agosto del presente afio, se ajustoé suficien-
temente a los requisitos establecidos por el
articulo 125 de su Estatuto, aprobado mediante
Decisién 500 del Consejo Andino de Ministros
de Relaciones Exteriores y que, en consecuen-
cia, fue admitida a tramite por medio de auto de
8 de septiembre del 2004.

1. ANTECEDENTES:

1.1 Partes

Actla como demandante la firma MOTORKOTE
DE COLOMBIA LTDA., siendo demandada la
Superintendencia de Industria y Comercio de la

Republica de Colombia.

Se considera como terceros interesados en el
proceso, a la sociedad AMERICAN FRICTION

LUBE LTDA.y ala firma DOW CORNING COR-
PORATION.

1.2 Actos demandados

La interpretacion se plantea en razon de que la
sociedad MOTORKOTE DE COLOMBIA LTDA,
mediante apoderado, solicita que se declare la
nulidad de las siguientes Resoluciones expedi-
das por la mencionada Superintendencia de In-
dustria y Comercio:

- N°09964, de 28 de abril del 2000, emitida por
la Jefe de la Divisidén de Signos Distintivos de
la aludida Dependencia quien, al aceptar las
observaciones formuladas por la sociedad
AMERICAN FRICTION LUBE LTDA., con fun-
damento en la marca de su propiedad,
SUPERKOTE 2000, que ampara productos
de la clase 4ta. de la Clasificacion Internacio-
nal de Niza y, por la sociedad DOW CORNING
CORPORATION, con fundamento en la mar-
ca también de su propiedad, MOLYKOTE,
que distingue productos de la misma clase,
nego el registro como marca para la denomi-
nacion “MOTORKOTE 100” (mixta), solicita-
do por la sociedad MOTORKOTE DE CO-
LOMBIA LTDA. para amparar productos, igual-
mente, de la Clase Internacional 4.

- N°27992, de 31 de octubre del 2000, por me-
dio de la cual la Jefe de la Divisién de Signos
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Distintivos de la mencionada Superintendencia,
resolvié el recurso de reposicion interpuesto,
confirmando la Resolucion anterior; y,

- N° 11992, de 30 de marzo del 2001, emitida
por el Superintendente Delegado para la Pro-
piedad Industrial de la misma Dependencia,
quien resolvié el recurso de apelacion inter-
puesto, confirmando, asi mismo, lo decidido
en la Resolucion inicial N° 09964.

Solicita adicionalmente la actora, que como res-
tablecimiento del derecho de MOTORKOTE DE
COLOMBIALTDA., se ordene a la mencionada
Superintendencia, que conceda el registro de la
marca solicitada.

1.3 Hechos relevantes

Del expediente remitido por el Consejo de Esta-
do compareciente, han podido ser destacados
los siguientes aspectos:

a) Los hechos

- El 22 de febrero de 1999, la sociedad MO-
TORKOTE DE COLOMBIA LTDA., presento
solicitud para obtener registro de la denomi-
nacion “MOTORKOTE 100” (mixta), como marca
destinada a amparar productos comprendi-
dos en la clase 4 de la Clasificacion Interna-
cional de Niza. '

- EI 26 de mayo del mismo afio, fue publicado
el extracto de esa solicitud en la Gaceta de
Propiedad Industrial N° 478.

- La sociedad AMERICAN FRICTION LUBE
LTDA. formulé observacion a dicha solicitud,
con fundamento en la marca de su propiedad
SUPERKOTE 2000, que ampara productos
de la clase 4 de la Clasificacion Internacional
de Niza. Adicionalmente presenté observa-
cion al registro, la firma DOW CORNING
CORPORATION, como titular de la marca
MOLYKOTE que amparan también productos
de la clase 4.

- EI 28 de abril del 2000, la Superintendencia
de Industria y Comercio emitié la Resolucion

' Clase 4.- Aceites y grasas industriales; lubricantes;
productos para absorber, regar y concentrar el polvo;
combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y
materias de alumbrado; bujias, mechas.

N° 09964, por medio de la cual declaré funda-
das las observaciones presentadas por AME-
RICAN FRICTION LUBE LTDA y DOW CORN-
ING CORPORATION vy, nego el registro para
la marca “MOTORKOTE 100" (mixta).

- La sociedad MOTORKOTE DE COLOMBIA
LTDA. interpuso recurso de reposicion y en
subsidio el de apelacién en contra de la Re-
solucion N° 09964.

- EI 31 de octubre del 2000, Ia Jefe de la Divi-
siéon de Signos Distintivos de la aludida
Superintendencia, resolvid el recurso de re-
posiciéon mediante Resolucién N° 27992, por
la cual confirmo la resolucién inicial y, conce-
dio el correspondiente recurso de apelacion.

- EI 30 de marzo del 2001, el Superintendente
Delegado para la Propiedad Industrial de la
misma Dependencia, al resolver dicho recur-
so por medio de Resolucién N° 11992, confir-
mao, asi mismo, lo decidido en la Resolucién
N° 09964.

b) Escrito de demanda

La sociedad MOTORKOTE DE COLOMBIA LTDA.
manifiesta, como fuera ya dicho, que presenté
solicitud para el registro de la denominacién
“MOTORKOTE 100” (mixta), como marca desti-
nada a amparar productos comprendidos en la
clase internacional N° 4, respecto de la cual,
las firmas DOW CORNING CORPORATION y
AMERICAN FRICTION LUBE LTDA. presenta-
ron observaciones al registro. Expresa que la
mencionada Superintendencia declaré con fun-
damento aquéllas, mediante Resolucion N° 09964
de 28 de abril del 2000 y, negé el registro soli-
citado.

Argumenta la violacion del articulo 136 literal a)
de la Decisidn 486, al considerar que “...no se
esta frente a expresiones idénticas ni similares,
teniendo en cuenta que la desinencia KOTE es
de comun utilizacion para identificar productos
de la clase 4? internacional, como lo demues-
tran las marcas registradas Mobil-Kote®,
MultiKote®, LubriKote®, OmniKote®, SuperKote®,
ProKote® y MolyKote®”.

Plantea que “...el examen de registrabilidad de-
bié efectuarse teniendo en cuenta que del cote-
jo de las marcas debia suprimirse el elemento
comun a éstas, debiéndose hacerse sobre los
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elementos distintivos de las mismas, para con-
cluir que no existe (sic) entre las expresiones
desde los aspectos fonético, visual y concep-
tual, como se estimé en las resoluciones de-
mandadas”.

Sostiene que “...l1a expresion Motorkote 100 es
susceptible de apropiacion y de registro, porque
tratandose de denominaciones compuestas o
complejas como en este caso, si bien cada uno
de sus elementos puede tener significado o
caracter genérico, al analizar el signo en su
integridad, sin desmembraciones o mutilaciones
de caracter ortografico o por silabas, ese carac-
ter genérico desaparece y el conjunto formado
por ellas puede ser registrado”.

En apoyo de sus argumentos, refiere jurispru-
dencia sentada por este Tribunal en los proce-
sos 4-1P-88, 4-IP-91, 2-1P-94, 4-IP-95, 41-IP-
2000 y 98-1P-2000.

Acusa, por otro lado, la violacién del articulo
134 de la Decision 486, expresando que la nor-
ma sefala que “...como requisito para que una
marca proceda a registro, (sic) que el signo
tenga capacidad para distinguir los productos o
servicios en el mercado”, desarrollando argu-
mentos acerca de la violacion de este articulo,
con apoyo en jurisprudencia sentada por este
Tribunal en los procesos 9-1P-94 y 22-|1P-96.

Expresa que “...conforme a la jurisprudencia,
MOTORKOTE tiene aptitud distintiva suficiente
y la Superintendencia no cumplié con su deber
de aplicar las normas en estricto sentido, va-
liendose de los principios, criterios y reglas
técnicas que se han instituido para el cumpli-
miento de esa funcion”.

Concluye en que la Superintendencia de Indus-
tria y Comercio “...advirtié un supuesto riesgo,
justamente por desestimar el hecho de que la
expresion Kote es de comun utilizacién. Las
anteriores consideraciones son concluyentes en
el sentido de que en el presente caso no hay
riesgo de confusion lo que hace que las resolu-
ciones que motivaron esta accion sean declara-
das nulas”.

c) Contestaciones a la demanda
La Superintendencia de Industria y Comer-

cio, en su contestacion a la demanda, se opone
a las pretensiones de la demanda. Sostiene la

legalidad de los actos administrativos acusa-
dos, ya que “...no se haincurrido en violacién de
normas contenidas en la Decisién 486 de la
Comision del Acuerdo de Cartagena (sic)”.

Expresa, ademas, que en sus actuaciones “...se
ajusto plenamente al tramite administrativo pre-
visto en materia marcaria, garantizando el debi-
do proceso y el derecho de defensa.”

Refiere antecedentes basados en jurisprudencia
sentada por este Tribunal en los procesos 14-
IP-98, 2-IP-95 y 7-1P-95, relativos a los requisi-
tos que debe cumplir un signo para ser conside-
rado como marca.

Realiza un analisis juridico sobre la irregistrabili-
dad de una marca basandose en el articulo 83
literal a) de la Decision 344, concordante con el
articulo 136 literal a) de la Decision 486.

Asevera que “...efectuado el examen sucesivo y
comparativo de las marcas ‘MOTORKOTE 100’
frente a ‘SUPERKOTE 2000’ y ‘MOLYKOTE’
para distinguir los productos comprendidos en
la clase 4, se concluye en forma evidente que
éstas son semejantes entre si, en los aspectos
grafico, ortografico y fonético, habida cuenta
que la marca cuyo registro se solicita reproduce
parte de las marcas observantes, lo cual conlle-
varia a error a los consumidores en cuanto a los
productos como tal, y en cuanto a su origen
empresarial, generandose una confusion directa
e indirecta”.

Sostiene, por otra parte, que “...los nombres y
ensefas comerciales MOTORKOTE DE COLOM-
BIA, depositados ante esta Entidad no constitu-
yen presupuesto legal para acceder al registro
de una marca que resulte confundible con la
marca solicitada, e igualmente el registro de la
marcas (sic) ‘PROKOTE’ registrada a favor de la
parte demandante.”

La sociedad DOW CORNING CORPORATION,
considerada como uno de los terceros interesa-
dos en el proceso, da contestacion a la deman-
da por medio de apoderado, manifestando que
se opone a las pretensiones de nulidad de la
demandante.

Sostiene que “la expresion KOTE no es de uso
comun, pues no resulta valido alegar que una
expresion es de uso comun porque existan mar-
cas registradas a nombre de cuatro titulares
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distintos, cuando la doctrina sefiala que se re-
quieren por lo menos seis registros pertenecien-
tes a distintos titulares para que pueda hablarse
de uso comun. En el presente caso sélo existen
cuatro titulares distintos, lo que hace evidente
que la expresion KOTE no sea de uso comun en
la clase cuarta internacional”.

Expresa, ademas, que “...la marca MOTORKO-
TE 100 es similarmente confundible con la mar-
ca MOLYKOTE. El elemento predominante en
la marca MOTORKOTE 100 + GRAFICA es su
parte nominativa. La parte grafica de la marca
es una etiqueta comun y corriente que no causa
ninguna impresion importante en la mente del
consumidor”.

Manifiesta, finalmente, que “...Ia expresion
MOTORKOTE no es distintiva para aceites y
lubricantes, pues esta conformada por una par-
ticula de uso comun y es descriptiva lo que
hace que no pueda cumplir con la razén de ser
de una marca: ser apta para distinguir los pro-
ductos o servicios en el comercio”.

La sociedad AMERICAN FRICTION LUBE LTDA.,
considerada como otro de los terceros interesa-
dos en esta causa no ha dado contestacion a la
demanda.

Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina,

CONSIDERANDO:
1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

La interpretacion prejudicial ha sido estructurada
con base en el articulo 125 del Estatuto de este
Tribunal, aprobado mediante Decision 500 del
Consejo Andino de Ministros de Relaciones Ex-
teriores; en efecto, se identifica a la Instancia
Nacional Consultante, se hace una relacion de
las normas cuya interpretacién se pide, se pre-
senta un informe sucinto de los hechos consi-
derados relevantes para dicha interpretacion, se
determina la causa interna que la origina y, se
sefiala lugar y direccién concretos para la re-
cepcion de la respuesta a la consulta.

Este Tribunal, por otra parte, es competente
para interpretar, en via prejudicial, las normas
que conforman el ordenamiento juridico de esa
Comunidad, siempre que la solicitud provenga
de un juez nacional competente, como lo es en

este caso la jurisdiccién nacional consultante,
conforme lo establecen los articulos 32 y 33 del
Tratado de Creacion del Organismo.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS

El Consejo de Estado de la Republica de Co-
lombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Seccién Primera, ha solicitado, por medio de
oficio N° 0678, de 7 de mayo del 2004, la inter-
pretacién prejudicial de los articulos 134 y 136
literal a) de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina, no obstante, este Tribunal
determina que no procede atender el requeri-
miento formulado, en los términos planteados,
por haberse constatado que la solicitud referen-
te al registro de la marca MOTORKOTE 100
(mixta) ha sido presentada el 22 de febrero de
1999, esto es, en vigencia plena de la Decisién
344 y no, de la Decisién 486 de la Comisién de
la Comunidad Andina.

En consecuencia, procede el Tribunal a realizar
la interpretacion del articulo 81 de la Decision
344 de la Comisioén del Acuerdo de Cartagena,
por cierto concordante con el solicitado articulo
134 de la Decision 486 vy, del articulo 83 literal
a) también de la Decisién 344, concordante con
el articulo 135 literal a) también de la Decisién
486. Adicionalmente, considera necesario llevar
a cabo la interpretacioén, de oficio, de la Disposi-
cién Transitoria Primera de la Decisién 486,
todo al amparo de lo previsto en el articulo 34
del Tratado de Creacién de este Organo Juris-
diccional.

3. NORMAS A SER INTERPRETADAS

En consecuencia con lo expresado, los textos
de las normas a ser interpretadas son los si-
guientes:

DECISION 344

“Articulo 81.- Podran registrarse como mar-
cas los signos que sean perceptibles, sufi-
cientemente distintivos y susceptibles de re-
presentacion grafica.

“Se entendera por marca todo signo percepti-
ble capaz de distinguir en el mercado, los
productos o servicios producidos o comercia-
lizados por una persona de los productos o
servicios idénticos o similares de otra perso-

na-.
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(...)

“Articulo 83.- Asimismo, no podran regis-
trarse como marcas aquellos signos que, en
relacion 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 ser-
vicios respecto de los cuales el uso de la
marca pueda inducir al publico a error;”

DECISION 486

“Disposicion Transitoria Primera: “Todo de-
recho de propiedad industrial validamente con-
cedido de conformidad con la legislacién co-
munitaria anterior a la presente Decision, se
regira por las disposiciones aplicables en la
fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se
refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso
los derechos de propiedad industrial preexis-
tentes se adecuaran a lo previsto en esta De-
cision.

“En lo relativo al uso, goce, obligaciones,
licencias, renovaciones y prorrogas se apli-
caran las normas contenidas en esta Deci-
sion.

“Para el caso de los procedimientos en trami-
te, la presente Decisidn regira en las etapas
gue aun no se hubieren cumplido a la fecha
de su entrada en vigencia”.

4. TRANSITO EN LA NORMATIVA COMUNI-
TARIA

Conforme ha sido expuesto en las consideracio-
nes previas realizadas en torno de esta interpre-
tacion prejudicial, este Organo Comunitario ha
determinado la improcedencia de la interpreta-
cién pedida de los articulos 134 y 136 literal a)
de la Decision 486.

Lo manifestado resulta no sélo de la aplicacion
de los principios generales del derecho sobre
transito legislativo sino, ademas, de los térmi-
nos de la Disposicion Transitoria Primera del
Régimen Comun de Propiedad Industrial esta-
blecido por la Decision 486 de la Comisién de la
Comunidad Andina, subrogatoria de la 344, con

apoyo en los cuales se determina que, en mate-
ria de derecho sustancial, el aplicable en el
periodo de transicién esta constituido por las
disposiciones vigentes a la fecha de presenta-
cién de la solicitud, en este caso, la Decisién
344,

Al respecto el Tribunal ha sefialado que:

“...si la norma sustancial, vigente para la
fecha de la solicitud de registro de un signo
como marca, ha sido derogada y reemplaza-
da por otra en el curso del procedimiento
correspondiente a tal solicitud, aquella norma
sera la aplicable para determinar si se en-
cuentran cumplidos o no los requisitos que
se exigen para el otorgamiento del derecho,
mientras que la norma procesal posterior sera
la aplicable al procedimiento en curso”. 2

5. CONCEPTO DE MARCA Y LOS REQUISI-
TOS PARA SU REGISTRO

La marca es definida como todo signo percepti-
ble, capaz de distinguir los bienes o los servi-
cios producidos o comercializados en el merca-
do por una persona, de los bienes o servicios
idénticos o similares de otra.

El articulo 81 determina los requisitos que debe
reunir un signo para ser registrable, los cuales
son: perceptibilidad, distintividad y susceptibili-
dad de representacion grafica.

a) Perceptibilidad

Siendo la marca un elemento inmaterial, para
que pueda ser captado por uno de los sentidos
(vista, olfato, oido, gusto y tacto), es indispen-
sable su materializacion o exteriorizacion por
medio de elementos que transformen lo inmate-
rial o abstracto en algo identificable por aqué-
llos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referen-
cia a todo elemento, signo o indicacion que
pueda ser captado por los sentidos para que,
por medio de éstos, la marca penetre en la
mente del publico, el cual la asimila con facili-
dad. Por cuanto para la percepcion sensorial 0
externa de los signos se utiliza en forma mas

2 Proceso 38-1P-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 845
de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTE-
MA PREPAC Y PEPAC. TRIBUNAL DE JUSTICIADE LA
COMUNIDAD ANDINA.
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general el sentido de la vista, han venido carac-
terizandose preferentemente aquellos elemen-
tos que hagan referencia a una denominacioén, a
un conjunto de palabras, a una figura, a un dibu-
jo, 0 a un conjunto de dibujos.

b) Distintividad

El articulo 81 se refiere también a la distintividad,
considerada caracteristica y funcién primigenia
gue debe reunir todo signo para ser susceptible
de registro como marca; lleva implicita la nece-
saria posibilidad de identificar unos productos o
unos servicios de otros, haciendo viable de esa
manera la diferenciacion por parte del consumi-
dor.

Sera entonces distintivo el signo cuando por si
solo sirva para diferenciar un producto o un
servicio, sin que se confunda con él o con sus
caracteristicas esenciales o primordiales.

c) Susceptibilidad de representacion grafica

La susceptibilidad de representacion grafica con-
siste en expresiones manifestadas a través de
palabras, graficos, signos mixtos, colores, figu-
ras etc., de tal manera que sus componentes
puedan ser apreciados en el mercado de pro-
ductos.

El signo tiene que ser expresado en forma ma-
terial para que el consumidor, a través de los
sentidos, lo perciba, o conozca y lo solicite. La
traslacion del signo del campo imaginativo de
su creador hacia la realidad comercial, puede
darse como ha sido expresado, por medio de la
utilizacion de los elementos referidos en el pa-
rrafo anterior.

6. CLASES DE MARCAS

La doctrina reconoce algunas clases de mar-
cas, entre ellas, las DENOMINATIVAS, las GRA-
FICAS y las MIXTAS, en correspondencia a la
estructura del signo.

La MARCA DENOMINATIVA, llamada también
nominal o verbal, utiliza un elemento acustico o
fonético y esta formada por una o varias letras
que integran un conjunto o un todo pronunciable,
qgue puede o no poseer significado conceptual.

Dentro de éstas subsisten dos subgrupos: las
que tienen connotacién conceptual como las

marcas sugestivas y las arbitrarias y, las que no
tienen esa connotacion como las denominadas
marcas caprichosas o de fantasia, que son aque-
llas que nacen del acufiamiento o conjuncion de
palabras con el propdsito de emplearlas como
marcas.

La MARCA MIXTA esta compuesta por un ele-
mento denominativo (una o varias palabras) y un
elemento grafico (una o varias imagenes).

Esta clase de marca es una combinacion o
conjunto de signos acusticos y visuales. En
este tipo de signos -indica la doctrina- siempre
habra de encontrarse un elemento principal o
caracteristico y un elemento secundario, segun
predominen a primera vista los elementos grafi-
cos o los denominativos.

En estas marcas el elemento denominativo es,
como norma general, el mas relevante, aunque
sin descartar que en algunos casos pueda ser
mas importante el elemento grafico, como ha
sido sostenido por la doctrina, cuando por ejem-
plo se manifiesta que ésta:

“se hainclinado a considerar que, en general,
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 definiciéon
son pronunciables, lo que no obsta para que
en algunos casos se le reconozca prioridad
al elemento grafico, teniendo en cuenta su
tamano, color y colocacion, que en un mo-
mento dado pueden ser definitivos”.?

Comparacion entre signos denominativos y
mixtos

Al realizar la comparacion entre marcas deno-
minativa y mixta, se determina que si en la
marca predomina el elemento verbal, debe
procederse al cotejo de los signos aplicando las
reglas que para ese propdsito ha establecido la
doctrina; vy, si por otro lado, en la marca mixta
predomina el elemento grafico frente al deno-
minativo, no habria lugar a la confusion entre las
marcas, pudiendo éstas coexistir pacificamente
en el ambito comercial.

3 Proceso 4-IP-88, sentencia de 9 de diciembre de
1988, G.0.A.C. N° 39 de 24 de enero de 1989, marca:
“DEVICE (etiqueta)”. JURISPRUDENCIA DEL TRIBU-
NAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
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Resulta indispensable que, a los fines de que no
se produzca riesgo de confusion, la autoridad
competente examine detenidamente si las pala-
bras que componen la denominacién solicitada
para registro, dan a la misma suficiente distintivi-
dad como para que pueda ser registrada como
marca.

7. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE
MARCAS

La identidad y la semejanza

La legislacion andina ha determinado que no
pueden ser objeto de registro como marca, los
signos que sean idénticos o similares entre si,
conforme lo establece el literal a) del articulo 83
objeto de la interpretacion prejudicial solicitada.

Este Tribunal al respecto ha sefalado:

“La marca tiene como funcién principal la de
identificar los productos o servicios de un
fabricante, con el objeto de diferenciarlos de
los de igual o semejante naturaleza, pertene-
cientes a otra empresa o persona; es decir,
el titular del registro goza de la facultad de
exclusividad respecto de la utilizacion del
signo, y le corresponde el derecho de oponer-
se a que terceros no autorizados por él hagan
uso de la marca”.*

Ha enfatizado ademas en sus pronunciamientos
el Organismo, acerca del cuidado que se debe
tener al realizar el analisis entre dos signos
para determinar si entre ellos se presenta el
riesgo de confusion. Esto, por cuanto la labor de
determinar si una marca es confundible con
otra, presenta diferentes matices y complejida-
des, segun que entre los signos en proceso de
comparacioén exista identidad o similitud y se-
gun la clase de productos o servicios a los que
cada uno de esos signos pretenda distinguir. En
los casos en los que las marcas no solo sean
idénticas sino que tengan por objeto individuali-
zar unos mismos productos o servicios, el ries-
go de confusiodn seria absoluto; podria presumirse,
incluso, la presencia de la confusién. Cuando
se trata de simple similitud, el examen requiere
de mayor profundidad, con el objeto de llegar a

4 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000,
G.0. N° 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAM-
PO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-
DAD ANDINA.

las determinaciones en este contexto, asi mis-
mo, con la mayor precision posible.

El Tribunal observa también que la determina-
cién de la confundibilidad corresponde a una
decision del funcionario administrativo o, en su
caso, del juzgador, quienes alejandose de un
criterio arbitrario, han de determinarla con base
en principios y reglas que la doctrina y la juris-
prudencia han sugerido, a los efectos de preci-
sar el grado de confundibilidad, la que puede ir
del extremo de la similitud al de la identidad.

Signos con prefijos y sufijos de uso comun

La doctrina reconoce, como se ha dicho ya,
algunas clases de marcas, principalmente, las
denominativas, las graficas y las mixtas, en
correspondencia a la estructura del signo.

Respecto a los signos denominativos que estan
estructurados por prefijos, raices, desinencias o
sufijos que hayan pasado al uso comun, este
Tribunal ha sostenido que:

“...estas locuciones carecen de aptitud dis-
tintiva por haberse hecho genéricas y, en
consecuencia, inapropiables; que, en efecto,
nadie puede acaparar una raiz genérica, por
lo que se debera tolerar que otras marcas la
incluyan, exigiendo siempre —la Autoridad
encargada del examen de registrabilidad—
que las desinencias u otros componentes del
conjunto marcario lo distingan suficientemen-
te, a fin de evitar cualquier riesgo de confu-
sién; y que no cabria que una persona, pro-
pietaria de una marca contentiva de un prefijo
de uso comun, fundamente en este unico
hecho sus observaciones al registro de otro
signo como marca.

“Sobre este particular, la doctrina (OTAMEN-
DI, Jorge: “Derecho de Marcas”, Buenos Ai-
res, Editorial Abeledo Perrot, pp. 183 y ss.)
ha sefialado lo siguiente:

“Existe una tendencia generalizada a incluir
en las marcas radicales o terminaciones, y
hasta dibujos, que de alguna manera evo-
quen caracteristicas del producto que van a
distinguir. También es comun que distintos
fabricantes elijan una misma radical o una
misma terminacién porque simplemente hace
mas atractiva su marca. Aquéllas por ser
evocativas, y éstas cuando su uso es gene-
ralizado, hacen de dichas particulas elemen-
tos de uso comun”.
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“No hay reglas establecidas respecto de la
cantidad de marcas registradas que deben
incluir una particula, para que ésta sea consi-
derada de uso comun. Aunque asi se la ha
calificado por estar incluida en seis registros
de distintos titulares. Digo de distintos titula-
res porque si esas marcas pertenecen a uno
0 a unos pocos, no habria ese uso generaliza-
do .... se ha dicho que esos elementos de uso
comun son marcariamente débiles y que los
cotejos entre marcas que los contengan deben
ser efectuados con criterio benevolente ...”.

Por ello, el Tribunal ha decidido que la distinti-
vidad, en las marcas que contienen prefijos
de uso comun, debera fundamentarse en las
desinencias o sufijos que los acomparien.”.®

Consecuentemente, la Autoridad Nacional Com-
petente debera analizar la estructura del signo
en controversia y establecer, tomando en cuen-
ta la naturaleza de sus elementos, si su confi-
guracion en conjunto tiene distintividad suficien-
te para obtener el registro.

Reglas para realizar el Cotejo Marcario

Este Tribunal ha acogido en su jurisprudencia,
las siguientes reglas originadas en la doctrina
para realizar el cotejo de marcas:

“‘Regla 1 .- La confusion resulta de la impre-
sién de conjunto despertada por las marcas.

“Regla 2.- Las marcas deben examinarse su-
cesivamente y no simultaneamente.

“‘Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe co-
locarse en el lugar del comprador presunto y
tener en cuenta la naturaleza de los productos.

‘Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las se-
mejanzas y no las diferencias que existen
entre las marcas”®.

Acerca de la utilidad y aplicacion de estos
parametros técnicos, el tratadista Breuer More-
no ha manifestado:

5 Proceso 77-IP-2001, sentencia de 13 de marzo del
2002, Marca: “CHOCOVITOS”. JURISPRUDENCIA DEL
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

5 BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de
Fabrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Ai-
res, Pag. 351 y ss.

“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 mar-
ca es la impresion que el consumidor medio
tiene sobre la misma y que puede llevarle a
confusién frente a otras marcas semejantes
que se encuentren disponibles en el comer-
cio.

“En las marcas es necesario encontrar la
dimensidén que con mayor intensidad penetra
en la mente del consumidor y determine asi
la impresién general que el distintivo causa
en el mismo.

“La regla de la visién 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 comparacion utilizado por el consumidor
ni aconsejado por la doctrina.

“En la comparacién 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 simultdneamente
todas las marcas sino lo hace en forma indi-
vidualizada. El efecto de este sistema recae
en analizar cual es la impresién final que el
consumidor tiene luego de la observacion de
las dos marcas. Al ubicar una marca al lado
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”.”

Proceso 46-1P-2000, sentencia de 26 de julio del 2000,
G.0. N° 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAM-
PO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-
DAD ANDINA.
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Con base en estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

1. De conformidad con la Disposicion Transito-
ria Primera de la Decision 486, el Tribunal
considera que en materia de Propiedad In-
dustrial, las normas del ordenamiento juridi-
co comunitario relativas al derecho sustan-
cial, que se encontraren vigentes en la fe-
cha de presentacion de la solicitud de regis-
tro, son las aplicables en el periodo de tran-
sicion de la normatividad andina.

2. Un signo puede ser registrado como mar-
ca, si reune los requisitos de distintividad,
perceptibilidad y posibilidad de ser repre-
sentado graficamente, establecidos por el
articulo 81 de la Decisiéon 344 de la Comi-
sién del Acuerdo de Cartagena. Esa apti-
tud se confirmara, por cierto, si la denomi-
nacion cuyo registro se solicita no se en-
cuentra comprendida en ninguna de las
causales de irregistrabilidad determinadas
por los articulos 82 y 83 de la mencionada
Decision.

3. Enla comparacion que incluya a una marca
mixta, debe tenerse presente cual es el
elemento que prevalece o predomina sobre
el otro, es decir, encontrar la dimensién que
con mayor fuerza y profundidad penetra en
la mente del consumidor.

Por regla general, en los signos mixtos pre-
domina el elemento denominativo, que es la
expresion de la palabra como medio idoneo
para requerir el producto o el servicio de-
seados; exigiéndose que en tales casos, no
se presente confusidn al ser realizado el
cotejo marcario, como condicion que posibi-
lita la coexistencia de los signos en el mer-
cado.

4. No son registrables los signos que segun lo
previsto en el articulo 83, literal a), sean
idénticos o similares a otros ya registrados
por un tercero, para los mismos productos o
servicios, o para productos o servicios res-
pecto de los cuales el uso de la marca
pueda inducir al publico a error.

5. Para la determinaciéon de la confundibili-
dad entre dos signos, se debe apreciar de
manera especial sus semejanzas antes que
sus diferencias, con el objeto de evitar la
posibilidad de equivoco en que pueda incu-
rrir el consumidor al apreciar las marcas en
cotejo.

6. Enlos signos denominativos cuya composi-
cién contenga prefijos de uso comun, los
cuales son inapropiables, la aptitud sufi-
cientemente distintiva del signo dependera
de sus desinencias o sufijos.

7. Elriesgo de confusion debera ser analizado
por la Autoridad Nacional Competente, suje-
tandose a las reglas de comparacion de
signos y considerando que aquél puede pre-
sentarse por similitudes graficas, fonéticas
y conceptuales.

El Consejo de Estado de la Republica de Co-
lombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Seccién Primera, debera adoptar la presente
interpretacion prejudicial al dictar sentencia dentro
del expediente interno N° 2002-00024 (7664), de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 127
del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comu-
nidad Andina, aprobado por medio de Decision
500 del Consejo Andino de Ministros de Rela-
ciones Exteriores. Debera tomar en cuenta, tam-
bién, lo previsto en el ultimo inciso del articulo
128 del mencionado Instrumento.

Notifiquese esta interpretacion prejudicial al
mencionado Tribunal, mediante copia sellada y
certificada de la misma. Remitase ademas co-
pia a la Secretaria General de la Comunidad
Andina, para su publicacién 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
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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.

PROCESO 104-1P-2004

Interpretacion prejudicial de los articulos 81 y 82 literales d) y e) de la Decisién
344 de la Comision del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de
Estado de la Republica de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Seccion Primera. Interpretacion, de oficio, de la Disposicion Transitoria
Primera de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina.
ACTOR: SOCIEDAD MUEBLES & ACCESORIOS LTDA. Marca: “MUEBLES &
ACCESORIOS” (mixta). Proceso interno N° 2001-00272 (7336).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-
DAD ANDINA, Quito a los quince dias del mes
de septiembre del afio dos mil cuatro.

En la solicitud sobre interpretacién prejudicial
formulada por el Consejo de Estado de la Repu-
blica de Colombia, Sala de lo Contencioso Ad-
ministrativo, Seccién Primera, por intermedio de
su Consejera, doctora Olga Inés Navarrete Ba-
rrero.

VISTOS:

Que la solicitud recibida por este Tribunal el 30
de agosto del presente afio, se ajustoé suficien-
temente a los requisitos establecidos por el
articulo 125 de su Estatuto, aprobado mediante
Decisién 500 del Consejo Andino de Ministros
de Relaciones Exteriores y que, en consecuen-
cia, fue admitida a tramite por medio de auto de
8 de septiembre del 2004.

1. ANTECEDENTES:
1.1 Partes

Actia como demandante la firma SOCIEDAD
MUEBLES & ACCESORIOS LTDA., siendo de-
mandada la Superintendencia de Industria y Co-
mercio de la Republica de Colombia.

1.2 Actos demandados

La interpretacién se plantea en razén de que la
SOCIEDAD MUEBLES & ACCESORIOS LTDA.,

mediante apoderado, solicita que se declare la
nulidad de las siguientes Resoluciones expedi-
das por la Superintendencia de Industria y Co-
mercio de Colombia:

- N° 05118, de 14 de marzo del 2000, emitida
por la Jefe de la Division de Signos Distintivos
de la aludida Dependencia, quien negé el
registro como marca para la denominacion
“MUEBLES & ACCESORIOS” (mixta), solici-
tado por la firma SOCIEDAD MUEBLES &
ACCESORIOS LTDA. para amparar servicios
de la Clase Internacional 42, con fundamento
en la causal de irregistrabilidad establecida
en el articulo 82 literal d) de la Decision 344.

- N°17869, de 31 de julio del 2000, por medio
de la cual la Jefe de la Division de Signos Dis-
tintivos de la mencionada Superintendencia,
resolvio el recurso de reposicion interpuesto,
confirmando la Resolucién anterior; vy,

- N°006101, de 27 de febrero del 2001, emitida
por el Superintendente Delegado para la Pro-
piedad Industrial de la misma Dependencia,
quien resolvié el recurso de apelacién plan-
teado y, confirmé también lo decidido en la
Resolucion inicial N° 05118, declarando ade-
mas agotada la via gubernativa.

Solicita adicionalmente la actora, que como res-
tablecimiento del derecho de la SOCIEDAD
MUEBLES & ACCESORIOS LTDA., se ordene
a la mencionada Superintendencia, que conce-
da el registro de la marca solicitada.
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1.3 Hechos relevantes

Del expediente remitido por el Consejo de Esta-
do compareciente, han podido ser destacados
los siguientes aspectos:

a) Los hechos

- EI'31 de mayo de 1999, la SOCIEDAD MUE-
BLES & ACCESORIOS LTDA. presenté soli-
citud para obtener registro de la denomina-
cion “MUEBLES & ACCESORIOS” (mixta),
como marca destinada a amparar servicios
comprendidos en la clase 42 de la Clasifica-
cion Internacional de Niza."

- El extracto de esa solicitud fue publicado en
la Gaceta de Propiedad Industrial N° 484, sin
que hayan sido formuladas observaciones.

- El 14 de marzo del 2000, la Superintendencia
de Industria y Comercio de Colombia emi-
tié la Resolucion N° 05118, por medio de la
cual negé el registro solicitado, con funda-
mento en la causal de irregistrabilidad esta-
blecida en el articulo 82 literal d) de la Deci-
sion 344.

- La SOCIEDAD MUEBLES & ACCESORIOS
LTDA. interpuso recurso de reposicién y, en
subsidio, el de apelacién, en contra de la
Resolucién emitida.

- EI 31 de julio también del 2000, la Jefe de la
Division de Signos Distintivos de la mencio-
nada Superintendencia, resolvio el recurso de
reposicion interpuesto, mediante Resolucién
N° 17869, por la cual confirmé la resolucion
inicial y, concedi6 el recurso de apelacion
interpuesto.

- EI 27 de febrero del 2001, el Superintendente
Delegado para la Propiedad Industrial de la
misma Dependencia, al resolver el recurso de
apelacién por medio de Resolucion N° 006101,
confirmo también lo decidido en la Resolu-
cion inicial N° 05118.

' Clase 42.- Restauracion (alimentacion); alojamiento
temporal; cuidados médicos, de higiene y de belleza;
servicios veterinarios y de agricultura; servicios juridi-
cos; investigacién cientifica e industrial; programacion
de ordenadores; servicios que no puedan ser clasifi-
cados en otras clases.

b) Escrito de demanda

La SOCIEDAD MUEBLES & ACCESORIOS LTDA.
Manifiesta, que presento solicitud para el regis-
tro de la denominacion “MUEBLES & ACCESO-
RIOS (mixta)”, como marca destinada a ampa-
rar servicios comprendidos en la clase interna-
cional N° 42, respecto de la cual no fueron
presentadas observaciones. La mencionada
Superintendencia nego el registro solicitado apo-
yandose en la causal de irregistrabilidad esta-
blecida en el articulo 82 literal d) de la Decisién
344 de la Comision del Acuerdo de Cartagena.

Expresa que con estas actuaciones se violaron
los articulos 81 y 82 literal d) de la referida
Decision, transcribiendo el texto de dichas nor-
mas y sosteniendo su indebida aplicacién.

Argumenta que “...el signo mixto MUEBLES Y
(sic) ACCESORIOS es perfectamente distingui-
ble de otras marcas”, expresando seguidamen-
te que “...la clase 42 de la clasificacion interna-
cional de Niza comprende ‘servicios de aloja-
miento, de restaurante, cuidados médicos, ser-
vicios juridicos, programacion de ordenadores o
servicios que no puedan ser clasificados en otra
clase’ y no muebles y accesorios, productos
que marcados con el signo mixto MUEBLES Y
ACCESORIOS perfectamente permiten al con-
sumidor distinguir los que produce o comerciali-
za su sociedad de las demas.”

Acusa, por otro lado, la violacion del articulo
135 literales e), f) y g) de la Decisién 486,
concordante con el articulo 82 literales d) y e)
de la Decision 344, al considerar que no se
aplicaron dichas normas, pues “...si lo hubiese
hecho, habria advertido que al concordar sis-
tematicamente estos literales con las normas
que de manera enunciativa sefialan, que para
que un signo se pueda registrar como marca
debe ser suficientemente distintivo, no prohiben
indiscriminadamente el registro de todas las
denominaciones gramaticalmente genéricas, co-
mo equivocadamente lo entendio la Superinten-
dencia ...”.

Concluye sefialando, en lo principal, que “...aun
cuando su marca en su sentir goza de suficien-
te distintividad, en esta disposicion se estable-
ce que se puede registrar como marca, un signo
que carezca de distintividad cuando quien la
ostenta, ha estado usando la misma por un
determinado tiempo.”
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c) Contestacion a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comer-
cio, en su contestacion a la demanda, solicita
gue no sean tomadas en cuenta las pretensio-
nes y condenas peticionadas por la actora en
contra de la Nacion, por cuanto carecen de
apoyo juridico y, por consiguiente, de sustento
legal para que prosperen.

Sostiene la legalidad de los actos administrati-
vos acusados, ya que “...no se ha incurrido en
violacién de normas contenidas en la Decision
344 de la Comision del Acuerdo de Cartagena”.

Expresa, ademas, que en sus actuaciones se
ajustdé plenamente al tramite administrativo en
materia marcaria, garantizando el debido proce-
so y el derecho de defensa.

Alude antecedentes jurisprudenciales sentados
por este Tribunal en los procesos 1-IP-87, 27-1P-
95, 15-IP-96 vy, 14-1P-98, relativos a los requisi-
tos que debe cumplir un signo para ser conside-
rado como marca y, finalmente, manifiesta que
el signo solicitado no es suficientemente distin-
tivo puesto que “...la expresion MUEBLES &
ACCESORIOS solicitada, es una descripcion
de productos que cotidianamente se comerciali-
zan en el mercado y por lo mismo una forma
genérica de ofrecerlos y demandarlos; en este
sentido se solicita registrar como marca una
expresion descriptiva y muy relacionada con las
mercancias que pretenden proteger, lo que la
hace carecer de fuerza distintiva suficiente que
le permita poder ser registrada como signo dis-
tintivo.”

En esta causa no han sido determinados terce-
ros interesados.

Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina,

CONSIDERANDO:
1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

La interpretacion prejudicial ha sido estructurada
con base en el articulo 125 del Estatuto de este
Tribunal, aprobado mediante Decision 500 del
Consejo Andino de Ministros de Relaciones Ex-
teriores; en efecto, se identifica a la Instancia
Nacional Consultante, se hace una relacién de

las normas cuya interpretacion se pide, se de-
termina la causa interna que la origina y, se
sefiala lugar y direccién concretos para la re-
cepcién de la respuesta a la consulta. Respecto
al informe sucinto de los hechos considerados
relevantes, cabe anotar que la Instancia consultante
se ha limitado, como en otros varios casos ob-
servados ya por este Tribunal, a referir los argu-
mentos formulados Unicamente por la parte actora,
soslayando aquellos expuestos en la contesta-
cién a la demanda por la Superintendencia de
Industria y Comercio de Colombia.

Este Tribunal, por otra parte, es competente
para interpretar, en via prejudicial, las normas
que conforman el ordenamiento juridico de esa
Comunidad, siempre que la solicitud provenga
de un juez nacional competente, como lo es en
este caso la jurisdiccidon nacional consultante,
conforme lo establecen los articulos 32 y 33 del
Tratado de Creacion del Organismo.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS

El Consejo de Estado de la Republica de Co-
lombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Seccién Primera, ha solicitado, por medio de
oficio N° 1263, de 12 de agosto del 2004, como
ha sido ya expuesto, la interpretacién prejudicial
de los articulos 136 literal a) de la Decision 486
de la Comisién de la Comunidad Andina; 81y 82
literales d) y e) de la Decisién 344 de la Comi-
sién del Acuerdo de Cartagena; no obstante,
este Tribunal determina que procede atender el
requerimiento formulado unicamente en lo relati-
vo a la interpretacion de los articulos precisados
de la Decision 344, por haberse constatado que
la solicitud referente al registro de la marca
MUEBLES & ACCESORIOS (mixta) ha sido pre-
sentada el 31 de mayo de 1999, esto es, en vi-
gencia plena de la Decisién 344.

Estima conveniente, por otro lado, extender di-
cha interpretacién, de oficio, a la Disposicion
Transitoria Primera de la Decision 486 de la
Comisién de la Comunidad Andina; todo, al am-
paro de lo previsto en el articulo 34 del Tratado
de Creacion de este Organo Jurisdiccional.

3. NORMAS A SERINTERPRETADAS
En consecuencia con lo expresado, los textos

de las normas a ser interpretadas son los si-
guientes:
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DECISION 344

“Articulo 81.- Podran registrarse como mar-
cas los signos que sean perceptibles, sufi-
cientemente distintivos y susceptibles de re-
presentacion grafica.

“Se entendera por marca todo signo percepti-
ble capaz de distinguir en el mercado, los
productos o servicios producidos o comercia-
lizados por una persona de los productos o
servicios idénticos o similares de otra perso-

na-.

“Articulo 82.- No podran registrarse como
marcas los signos que:

(...)

“d) Consistan exclusivamente en un signo o
indicacion que pueda servir en el comer-
cio para designar o para describir la es-
pecie, la calidad, la cantidad, el destino,
el valor, el lugar de origen, la época de
produccion u otros datos, caracteristicas
o informaciones de los productos o de los
servicios para los cuales ha de usarse;”

“e) Consistan exclusivamente en un signo o
indicacidon que, en el lenguaje corriente o
en el uso comercial del pais, sea una
designacién comun o usual de los pro-
ductos o servicios de que se trate;”

DECISION 486

“Disposicion Transitoria Primera: “Todo de-
recho de propiedad industrial validamente con-
cedido de conformidad con la legislacién co-
munitaria anterior a la presente Decision, se
regira por las disposiciones aplicables en la
fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se
refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso
los derechos de propiedad industrial preexis-
tentes se adecuaran a lo previsto en esta De-
cision.

“En lo relativo al uso, goce, obligaciones, li-
cencias, renovaciones y prorrogas se aplica-
ran las normas contenidas en esta Decision.

“Para el caso de los procedimientos en trami-
te, la presente Decisidn regira en las etapas
gue aun no se hubieren cumplido a la fecha
de su entrada en vigencia”.

4. TRANSITO EN LA NORMATIVA COMUNI-
TARIA

Conforme ha sido expuesto en las consideracio-
nes previas realizadas en torno de esta interpre-
tacion prejudicial, este Organo Comunitario ha
determinado la improcedencia de la interpreta-
cién pedida del articulo 136 literal a) de la Deci-
sién 486, por constatar que la solicitud de regis-
tro fue presentada en vigencia plena de la Deci-
sion 344,

Lo manifestado resulta no sdélo de la aplicacion
de los principios generales del derecho sobre
transito legislativo sino, ademas, de los térmi-
nos de la Disposicion Transitoria Primera del
Régimen Comun de Propiedad Industrial esta-
blecido por la Decision 486 de la Comisién de la
Comunidad Andina, subrogatoria de la 344, con
apoyo en los cuales se determina que, en mate-
ria de derecho sustancial, el aplicable en el
periodo de transicién esta constituido por las
disposiciones vigentes a la fecha de presenta-
cion de la solicitud, en este caso, la Decision
344.

Al respecto el Tribunal ha sefialado que:

“...si la norma sustancial, vigente para la
fecha de la solicitud de registro de un signo
como marca, ha sido derogada y reemplaza-
da por otra en el curso del procedimiento
correspondiente a tal solicitud, aquella norma
sera la aplicable para determinar si se en-
cuentran cumplidos o no los requisitos que
se exigen para el otorgamiento del derecho,
mientras que la norma procesal posterior sera
la aplicable al procedimiento en curso”.?

. CONCEPTO DE MARCA Y LOS REQUISI-
TOS PARA SU REGISTRO

La marca es definida como todo signo percepti-
ble, capaz de distinguir los bienes o los servi-
cios producidos o comercializados en el merca-
do por una persona, de los bienes o servicios
idénticos o similares de otra.

El articulo 81 determina los requisitos que debe
reunir un signo para ser registrable, los cuales

2 Proceso 38-1P-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 845
de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTE-
MA PREPAC Y PEPAC. TRIBUNAL DE JUSTICIADE LA
COMUNIDAD ANDINA.
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son: perceptibilidad, distintividad y susceptibili-
dad de representacion gréfica.

a) Perceptibilidad

Siendo la marca un elemento inmaterial, para
que pueda ser captado por uno de los sentidos
(vista, olfato, oido, gusto y tacto), es indispen-
sable su materializacion o exteriorizacion por
medio de elementos que transformen lo inmate-
rial o abstracto en algo identificable por aqué-
llos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referen-
cia a todo elemento, signo o indicacion que
pueda ser captado por los sentidos para que,
por medio de éstos, la marca penetre en la
mente del publico, el cual la asimila con facili-
dad. Por cuanto para la percepcion sensorial o
externa de los signos se utiliza en forma mas
general el sentido de la vista, han venido carac-
terizandose preferentemente aquellos elemen-
tos que hagan referencia a una denominacioén, a
un conjunto de palabras, a una figura, a un dibu-
jo, 0 a un conjunto de dibujos.

b) Distintividad

El articulo 81 se refiere también a la distintividad,
considerada caracteristica y funcidn primigenia
que debe reunir todo signo para ser susceptible
de registro como marca; lleva implicita la ne-
cesaria posibilidad de identificar unos productos
0 unos servicios de otros, haciendo viable de
esa manera la diferenciacion por parte del con-
sumidor.

Sera entonces distintivo el signo cuando por si
solo sirva para diferenciar un producto o un
servicio, sin que se confunda con él o con sus
caracteristicas esenciales o primordiales.

c) Susceptibilidad de representacion grafica

La susceptibilidad de representacion grafica con-
siste en expresiones manifestadas a través de
palabras, graficos, signos mixtos, colores, figu-
ras etc., de tal manera que sus componentes
puedan ser apreciados en el mercado de pro-
ductos.

El signo tiene que ser expresado en forma ma-
terial para que el consumidor, a través de los
sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La

traslacion del signo del campo imaginativo de
su creador hacia la realidad comercial, puede
darse como ha sido expresado, por medio de la
utilizacion de los elementos referidos en el pa-
rrafo anterior.

6. CLASES DE MARCAS

La doctrina reconoce algunas clases de mar-
cas, entre ellas, fundamentalmente, las DENO-
MINATIVAS, las GRAFICAS y las MIXTAS, en
correspondencia con la estructura del signo.

La MARCA MIXTA esta compuesta por un ele-
mento denominativo (una o varias palabras) y un
elemento grafico (una o varias imagenes).

Esta clase de marca es una combinacién o con-
junto de signos acusticos y visuales. En este
tipo de signos -indica la doctrina- siempre habra
de encontrarse un elemento principal o caracte-
ristico y un elemento secundario, segun predo-
minen a primera vista los elementos graficos o
los denominativos.

En estas marcas el elemento denominativo es,
como norma general, el mas relevante, aunque
sin descartar que en algunos casos pueda ser
mas importante el elemento grafico, como ha
sido sostenido por la doctrina, cuando por ejem-
plo se manifiesta que ésta:

“se hainclinado a considerar que, en general,
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 definiciéon
son pronunciables, lo que no obsta para que
en algunos casos se le reconozca prioridad
al elemento gréfico, teniendo en cuenta su
tamafo, color y colocacién, que en un mo-
mento dado pueden ser definitivos”.

7. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE
MARCAS

El ordenamiento juridico de la Comunidad Andi-
na establece en el articulo 82 de la Decision
344, ciertos impedimentos para que determina-
dos signos sean registrados como marcas.

3 Proceso 4-IP-88, sentencia de 9 de diciembre de
1988, G.0.A.C. N° 39 de 24 de enero de 1989, marca:
“DEVICE (etiqueta)”. JURISPRUDENCIA DEL TRIBU-
NAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
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a) Irregistrabilidad de signos descriptivos y
genéricos

El literal d) del articulo 82 de la Decisidon 344 de
la Comision del Acuerdo de Cartagena, al esta-
blecer la irregistrabilidad de los signos genéri-
cos y de los descriptivos, esta involucrando en
esa excepcion el registro, entre otros, de los
distintivos que designen exclusivamente la cali-
dad, la especie, la cantidad o, que comprendan
caracteristicas usuales del producto o del servi-
cio a ser distinguidos por la marca.

Signos Descriptivos

Con referencia a esta clase de signos el Tribu-
nal ha sefalado:

“La naturaleza de signo descriptivo no es con-
dicién sine qua non para descalificar per se
un signo descriptivo; para que exista la cau-
sal de irregistrabilidad a que hacen referencia
las normas citadas, se requiere que el signo
por registrar se refiera exactamente a la cua-
lidad comun y genérica de un producto”.

La doctrina y también la jurisprudencia han re-
conocido, que los adjetivos calificativos suelen
ser aceptados como marcas, siempre que no
tengan una estrecha relacién con los bienes o
con los servicios que pretendan proteger o dis-
tinguir. En todo caso, cabe advertir que en la
medida en que estos signos puedan servir de
calificativos para distintos productos pertene-
cientes a diversas clases, se vera disminuida su
capacidad distintiva, por ser factible su utiliza-
cién en diversos productos.

Los signos descriptivos son, en consecuencia,
aquellos que se refieren, entre otras caracteris-
ticas, a la cualidad que esencial o primordial-
mente sefala el nombre del producto o del servi-
cio de que se trate.

Respecto de esta clase de signos el Tribunal ha
manifestado, adicionalmente:

“Los sighos descriptivos, son aquellos que
indican la naturaleza, funcion, cualidades, can-
tidad, destino, lugar de origen, caracteristi-

4 Proceso N° 7-IP-95. Sentencia de 7 de agosto de
1995. Caso “COMODISIMOS”. En G.O.A.C. N° 189,
de 15 de septiembre de 1995. TRIBUNAL DE JUSTI-
CIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

cas o informaciones de los productos a los
cuales protege la marca, y el consumidor por
medio de la denominacién llega a conocer el
producto o una de sus caracteristicas esen-
ciales. Al no identificar un producto de otro,
el signo carece de fuerza distintiva suficiente.

“La doctrina sugiere como uno de los méto-
dos para determinar si un signo es descripti-
vo, el formularse la pregunta de “cédmo” es el
producto que se pretende registrar, de tal
manera que si la respuesta espontaneamen-
te suministrada -por ejemplo por un consumi-
dor medio- es igual a la de la designacion de
ese producto, habra lugar a establecer la
naturaleza descriptiva de la denominacion”
(Proceso 3-1P-95, Gaceta Oficial del Acuerdo
de Cartagena N° 189 de 15 de septiembre de
1995).

“Tanto en el caso de los signos genéricos co-
mo en los descriptivos para que rija la prohibi-
cién, debe existir una relacion directa o co-
nexion entre la denominacién y el producto
que distingue. Evade la prohibicién el hecho
de que la designacién no tenga vinculacién
con el objeto en si mismo y con sus caracte-
risticas esenciales. Asi, silla puede ser utili-
zada para vehiculos pero no para muebles,
por ser genérico de éstos; “frio” podria em-
plearse para caramelos pero no para hielo,
por denotar la descripcion esencial de éste.”®

Signos genéricos

Con el objeto de definir esta clase de signos,
los tratadistas han considerado que éstos estan
constituidos por una expresion, “...que origina-
riamente designa o con posterioridad llega a
designar el género de los productos o servicios
al que pertenece, como una de sus especies, el
producto o servicio que se pretende diferenciar a
través de la denominacion.”. Se ha dicho ade-
mas:

“...una denominacion es genérica precisamen-
te porque es usual: La denominacion que se
utiliza usualmente para designar un producto
0 servicio, es la denominaciéon que designa
ese producto o servicio.

® Proceso 22-1P-96, marca: Expomujer. G.O. N° 265 de
16 de mayo de 1997. Cita el proceso 3-IP-95. JURIS-
PRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUER-
DO DE CARTAGENA. TOMO V. Pag. 358. 1996.
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. si se permitiese el registro de signos
genéricos se otorgaria al titular un monopolio
sobre ese género de productos”.®

También se ha manifestado a este respecto:

“Se trata, como su nombre lo indica, de de-
signaciones que definen no directamente el
objeto en causa, sino la categoria, la especie
o el género, a los que pertenece ese objeto”.”

La denominacidn genérica es pues la expresion
que hace referencia al producto o al servicio y
que es usada por el publico para designarlos;
corresponde al vocabulario general, por lo que
no se puede otorgar a ninguna persona el dere-
cho exclusivo a la utilizacion de esa palabra, ya
gue se crearia una posicion de ventaja injusta
frente a otros empresarios.

No se puede componer o conformar una marca
con una denominacion de uso general, porque
se estableceria una relacion directa entre el
nombre y el producto o el servicio que el distinti-
vo ampare. Es preciso tomar en consideracion,
que la genericidad de un signo debe apreciarse
en relacién directa con los productos o con los
servicios de que se trate, por cuanto una pala-
bra no tiene el caracter de genérica por el solo
hecho de serlo en sentido gramatical.

Una expresidon genérica respecto de unos deter-
minados productos, puede utilizarse en un sen-
tido distinto a su significado propio o inicial, de
modo que el resultado sea novedoso y distintivo
al ser empleado para distinguir determinados
productos o servicios que no tengan relacion
directa con la expresion que se utiliza.

Es importante mencionar, que desde el punto
de vista marcario, un término es genérico cuan-
do es necesario utilizarlo en alguna forma para
identificar el producto o el servicio que se desea
proteger, o cuando por si solo pueda servir para
distinguirlo.

La marca denominativa conformada por uno o
mas vocablos genéricos, tiene la posibilidad de

6 Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comu-
nitaria. Articulo de Carlos Lema Ledesma. Universi-
dad de Alicante 1996. Pag. 69 y 70.

7 OTAMENDI Jorge. Derecho de Marcas. Cuarta Edi-
cion Actualizada. Abeledo Perrot. Buenos Aires 2002.
Pag. 71.

ser registrada siempre que constituya un con-
junto marcario suficientemente distintivo; de igual
forma, podria ser registrable el signo que se use
para designar productos o servicios distintos de
aquellos para los cuales tiene el caracter de
denominacion genérica.

b) Irregistrabilidad de signos comunes o usua-
les

En el articulo 82 literal e) se prohibe el registro
como marca de un signo que consista “exclusi-
vamente en un signo o indicacion que, en el
lenguaje corriente o en el uso comercial del
pais, sea una designacién comun o usual de los
productos o servicios de que se trate”.

Esta prohibicién hace referencia a las designa-
ciones necesarias, es decir, a aquellas pala-
bras que son entendidas y reconocidas por el
publico en general o por las personas que se
desenvuelven dentro del campo donde se utiliza
la misma, como el nombre o designacion del
producto o servicio. No importa si el producto o
servicio tiene una o varias designaciones, toda
vez que ninguna de ellas sera susceptible de
registro como marca.

“Para determinar si una palabra es designa-
tiva, la misma no sélo puede surgir de un dic-
cionario, pueden tratarse también de pala-
bras de idiomas extranjeros o términos pro-
pios del lenguaje técnico que se utilizan en
ciertas actividades”?®

El Tribunal ha expresado en este contexto:

“Estas prohibiciones se contemplan en los
incisos d) y e) del articulo 82 de la Decisién
344, y se derivan, como se dice anteriormen-
te, del concepto de marca acentuada en su
funcioén esencial de identificar un producto o
servicio de un empresario, de otro u otros
similares o idénticos pertenecientes a dife-
rentes empresarios. Si la marca consistiera
en la denominacion genérica o usual con la
que se conoce al producto que la marca va a
proteger, o describiera sus cualidades, ca-
racteristicas, calidad, cantidad o valor, etc.,
el signo perderia su cuio distintivo que llega-
ria a confundirse el signo con el producto o

8 Zuccherino Daniel: “Marcas y Patentes en el Gatt”.
Buenos Aires. 1997. Ed. Abeledo-Perrot. Pag.: 103.
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con la descripcion de aquello que es esencial
del mismo. No habria distintividad de los pro-
ductos frente al signo, y al carecer de esa
particularidad, perderia su funcién diferencia-
dora y su condicién de registrable.

“La marca concede al titular el derecho exclu-
sivo a su signo para el producto que lo prote-
ge. La exclusividad del uso descarta que pa-
labras o denominaciones o signos genericos,
comunes, necesarios o usuales que pertene-
cen al dominio publico puedan ser registra-
dos, porque de permitirse el registro se esta-
ria permitiendo la usurpacion diaria de la mar-
ca, porque al ser esas denominaciones las
genéricas o usuales, no se puede impedir
que el publico en general las siga utilizando
para referirse a esos productos. Hacerlo cons-
tituira el monopolio del uso de unos términos
necesarios para todos en beneficio de unos
pocos. La inscripcién del registro con el ca-
racter de exclusivo evita, precisamente, aven-
tajar a unos productores con marcas cuyas
denominaciones no son creaciones propias
sino que pertenecen al uso comun”®.

Este Tribunal ha determinado que un signo de
uso comun es aquel que se encuentra integrado
exclusivamente por uno o mas vocablos o indi-
caciones de los que se utilizan en el lenguaje
corriente o en el uso comercial del pais en que
se ha solicitado el registro del signo como mar-
ca, para identificar los productos o servicios de
que se trate, por tanto, este signo no sera sufi-
cientemente distintivo y, no podra otorgar a su
titular, el derecho al uso exclusivo de los voca-
blos comunes o usuales que lo integren.

En el mismo sentido ha sostenido que:

“... Otamendi ensefia que: ‘El otorgar una
marca a estos signos seria sacar algo que
estd en el dominio publico, algo que pertene-
ce a todos. No debe confundirse lo dicho con
el supuesto del uso comun de elementos o
particulas de marcas, que por la cantidad de
marcas que las contienen, devienen de uso
comun. Estos, tal como lo ha sostenido la ju-
risprudencia, son registrables individualmen-

® Proceso 33-IP-95, sentencia de 15 de noviembre de
1996. Marca: “PANPAN PAN PAN”. Jurisprudencia
del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Tomo V. Pag.: 205-206.

te, si no son confundibles con marcas ante-
riores’ (OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Mar-
cas”, Editorial Lexis Nexis Abeledo-Perrot,
Buenos Aires, 2002, p. 77)".1°

8. LOS SIGNOS EVOCATIVOS

Se consideran signos evocativos los que po-
seen la capacidad de transmitir a la mente una
imagen o una idea sobre el producto, a través de
llevar a cabo un desarrollo de la imaginacién que
conduzca a la configuracién en la mente del
consumidor, del producto amparado por el dis-
tintivo.

Los signos sugestivos o evocativos no determi-
nan una relacion directa o inmediata con una
caracteristica o cualidad del producto o del ser-
vicio; el consumidor, para identificar o relacionar
al producto amparado por una marca, debera
realizar un proceso deductivo e imaginativo en-
tre la marca y el producto o el servicio distingui-
dos por aquélla.

Los signos evocativos, a diferencia de los des-
criptivos, cumplen a cabalidad la funcion distin-
tiva de la marca y por lo tanto pueden ser
registrados.

No existe un limite exacto para diferenciar los
signos descriptivos de los evocativos y, por tan-
to, correspondera también a la autoridad nacio-
nal en cada caso establecer, al examinar la
solicitud de registro, si ella se refiere auno o a
otro tipo.

En este mismo sentido, ha expresado este Tri-
bunal que:

“Las marcas evocativas son consideradas co-
mo marcas débiles, por cuanto cualquier per-
sona tiene el derecho de evocar en sus mar-
cas las propiedades o caracteristicas de los
productos o de los servicios que van a ser
distinguidos con aquellas, lo que supone que
su titular deba aceptar o no pueda impedir
que otras marcas evoquen igualmente las
mismas propiedades o caracteristicas de su
marca. Cabe ademas recalcar que este tipo
de marca es sin embargo registrable, no asi

© Proceso 01-IP-2004, sentencia de 10 de marzo del
2004. Marca: “SPORT SPIRIT”. Jurisprudencia del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.



GACETAOFICIAL

D

15/10/2004 35.36

las denominaciones genéricas, que son irre-
gistrables para precaver que expresiones de
uso comun o generalizado puedan ser regis-
tradas para asignarlas como denominacion
exclusiva de un producto o de un determina-
do servicio.” "

Con base en estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIADE LA
COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

1. De conformidad con la Disposicion Transito-
ria Primera de la Decision 486, el Tribunal
considera que en materia de Propiedad In-
dustrial, las normas del ordenamiento juridi-
co comunitario relativas al derecho sustan-
cial, que se encontraren vigentes en la fe-
cha de presentacion de la solicitud de regis-
tro, son las aplicables en el periodo de tran-
sicion de la normatividad andina.

Un signo puede ser registrado como marca,
si reune los requisitos de distintividad,
perceptibilidad y posibilidad de ser repre-
sentado graficamente, establecidos por el
articulo 81 de la Decisién 344 de la Comi-
sion del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud
se confirmara, por cierto, si la denomina-
cioén cuyo registro se solicita no se encuen-
tra comprendida en ninguna de las causales
de irregistrabilidad determinadas por los ar-
ticulos 82 y 83 de la mencionada Decision.

En la comparacion que incluya a una marca
mixta, debe tenerse presente cual es el
elemento que prevalece o predomina sobre
el otro, es decir, encontrar la dimensién que
con mayor fuerza y profundidad penetra en
la mente del consumidor.

Por regla general, en los signos mixtos pre-
domina el elemento denominativo, que es la
expresion de la palabra como medio idoneo
para requerir el producto o el servicio desea-
dos; exigiéndose que en tales casos, no se
presente confusién al ser realizado el cotejo
marcario, como condicidn que posibilita la
coexistencia de los signos en el mercado.

" Proceso 50-IP-2003, sentencia de 4 de junio del 2003,
marca: “C - BOND”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD ANDINA.

4. No son registrables como marcas, por care-
cer de distintividad, los signos descriptivos
cuando desighan o comunican al consumi-
dor o al usuario, exclusivamente cualidades
o caracteristicas de los bienes o de los ser-
vicios que se ofrecen. El registro de esta
clase de denominaciones, comunes a otros
productos o servicios del mismo género,
ademas de inducir a error o0 a engano, con-
feriria a su titular un monopolio contrario a
las reglas de la libre competencia.

Si un signo se encuentra comprendido en
las situaciones a que se refiere el literal e)
del articulo 82 de la Decision 344, pero
incorpora en su estructura componentes adi-
cionales que le otorguen suficiente distintivi-
dad y, ademas, no incurra en ninguna de las
causales de irregistrabilidad, sera suscepti-
ble de registro.

Pueden ser objeto de registro como marcas
los signos evocativos que, incorporando un
elemento de fantasia, insinden indirectamen-
te al consumidor, una idea o un concepto
que le permita relacionar al signo con el
producto o con el servicio que anuncia.

Los signos evocativos, a diferencia de los
descriptivos, cumplen a cabalidad la funcién
distintiva de la marca y por lo tanto pueden
ser registrados.

El Consejo de Estado de la Republica de Co-
lombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Seccion Primera, debera adoptar la presente in-
terpretacion prejudicial al dictar sentencia den-
tro del expediente interno N° 2001-00272 (7336),
de conformidad con lo dispuesto por el articulo
127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, aprobado por medio de De-
cision 500 del Consejo Andino de Ministros de
Relaciones Exteriores. Debera tomar en cuenta,
también, lo previsto en el ultimo inciso del ar-
ticulo 128 del mencionado Instrumento.

Notifiquese esta interpretacion prejudicial al
mencionado Consejo, mediante copia sellada 'y
certificada de la misma. Remitase ademas co-
pia a la Secretaria General de la Comunidad
Andina, para su publicacién en la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena.

Walter Kaune Arteaga
PRESIDENTE
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