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VISTOS:

La solicitud de interpretacion prejudicial de los
articulos 134, 136 literal a), y 155 de la Decisidn
486 de la Comision de la Comunidad Andina,
contenida en el Oficio N° 1230, de fecha 6 de
agosto de 2004, remitido por el Consejo de Es-
tado de la Republica de Colombia, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Seccion Primera,
con motivo del Proceso Interno N° 2002-00378
(8406).

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

Como hechos relevantes para la interpretacion,
se deducen:

1. Las partes.
La actora es la sociedad TECNOQUIMICAS S.A.

Se demanda a la Superintendencia de Industria
y Comercio y como terceros interesados se se-
fala a la sociedad JOHNSON & JOHNSON DE
COLOMBIA S.A. y ala sociedad ROCHE DIAG-
NOSTIC GMBH.

2. Determinacion de los hechos relevantes.
2.1. Hechos.

Sefala el consultante que, el 16 de noviembre
de 2001, la sociedad TECNOQUIMICAS S.A.
solicito el registro del signo “S-URISTIX” (nomi-
nativa) para “productos de uso humano”, especi-
ficamente los contemplados en la clase 5 (Pro-
ductos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos;
sustancias dietéticas para uso médico, alimen-
tos para bebés; emplastos, material para aposi-
tos; material para empastar los dientes y para
moldes dentales; desinfectantes; productos para
la destruccion de animales dafinos; fungicidas,
herbicidas).

Publicado el extracto de la solicitud el 26 de di-
ciembre de 2001, ROCHE DIAGNOSTICS GMBH
formulé oposicién con base en su marca URISYS

(nominativa), perteneciente también a la clase
5. Ademas de oficio, la Superintendecia de In-
dustria y Comercio, encontré que en esa misma
clase existia el registro de SURISTAT (nomina-
tiva) a nombre de la sociedad Jhonson & Jhonson.
Por estas razones, el 27 de mayo de 2002 la
Division de Signos Distintivos de la Superinten-
dencia de Industria y Comercio expidio6 la Reso-
lucion No. 16127 mediante la cual, rechazo la
oposicion formulada y el registro de “S-URISTIX”
(nominativa) fue negado.

TECNOQUIMICAS S.A. mediante apoderados,
ejercio los recursos de reposicién y apelacion.
La Resolucion No. 16127 fue confirmada par-
cialmente, pues acepto la oposicion formulada
y reiteré la existencia de similitud entre los
signos en conflicto.

2.2. Fundamentos de la demanda.

El demandante alega que hubo violacién de los
articulos 134, 136 literal a) y 155 de la Decisién
486 de la Comisién de la Comunidad Andina.

Sefiala que en la Resolucion N° 16127 mediante
la cual se nego el registro no se tuvo en cuenta
que “S-URISTIX” es una transcripcion de la mar-
ca “URISTIX” de su propiedad, registrada con
anterioridad.

Alega que el examen de registrabilidad de la
marca, “debe efectuarse en relacion con todas
las solicitudes de registro y las marcas registra-
das con anterioridad, involucrando las de ter-
ceros o las del propio titular del registro, en el
presente caso debié tenerse en cuenta en el
examen de fondo de la marca nominativa S-
URISTIX la anterior existencia de la marca re-
gistrada URISTIX, ambas de propiedad de la
misma sociedad Tecnoquimicas S.A. y no Gni-
camente como se hizo, solo con base en los
registros de terceros”.

Afade que no se entiende que la Superintenden-
cia de Industria y Comercio haya concedido el
registro de la marca URISTIX y que no lo haga
con el signo S-URISTIX, y mas aun que hubiera
permitido la coexistencia de los signos URISTIX,
URISYS y SURISTAT, pero que no se permita
ahora obtener el registro de S-URISTIX, cuando
la Unica novedad que se presenta es la letra S
que antecede al propio registro de Techoquimi-
cas. S.A.
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2.3. Contestacion a la demanda.

2.3.2. De la Superintendencia de Industria y
Comercio de Colombia.

La Superintendencia, solicita que no se tomen
en cuenta las pretensiones y condenas solicita-
das por el accionante en contra de la Nacion por
cuanto carecen de apoyo juridico y sustento
legal.

Alega que debe tenerse en cuenta que “el cotejo
conjuntual y no fraccionado del cual habla el
Tribunal, encuentra su excepcion en las marcas
farmacéuticas... asi pues, muchas de estas mar-
cas estan formadas por un prefijo o sufijo que
se refiere por ejemplo al quimico basico para su
elaboracion o a la condicién terapéutica a tra-
tar, los cuales guian al consumidor a identifican
(sic) la naturaleza del producto comercializado”.

Anade que “los signos confrontados presentan
similitudes y no pueden coexistir pacificamente
en el mercado, ya que inducen la (sic) consumi-
dor a error y podrian generar perjuicio a los
consumidores y que se verian expuestos a con-
fusién, en tanto que las semejanzas de los
signos confrontados generan en el mercado la
idea de que provienen del mismo empresatrio o
que existe vinculacién juridica o econémica en-
tre los titulares, o que se trata de una nueva
gama de productos de determinada empresa’.

Concluye manifestando que por todo lo indicado
los actos administrativos no vulneran normas
supranacionales y que por lo tanto no son nulos
y se ajustan a pleno derecho.

2.3.2 Terceros interesados.
No presentaron contestaciones a la demanda.
CONSIDERANDO:

Que, este Tribunal es competente para interpre-
tar por la via prejudicial las normas que con-
forman el Ordenamiento Juridico de la Comuni-
dad Andina, siempre que la solicitud provenga
de un Juez Nacional también con competencia
para actuar como Juez Comunitario, en tanto
resulten pertinentes para la resolucién del pro-
ceso interno;

Que, la solicitud de interpretacion prejudicial se
encuentra conforme con las prescripciones con-

tenidas en los articulos 32 y 33 del Tratado de
Creacion del Tribunal de Justicia de la Comuni-
dad Andina;

Que, en el presente caso, procede la interpreta-
cién solicitada de los articulos 134 y 136 literal
a) de la Decision 486 de la Comision de la Co-
munidad Andina, y no asi del articulo 155 de la
citada Decisién por no ser pertinente al tema.

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

DECISION 486
Articulo 134

“A efectos de este régimen constituiréd marca
cualquier signo que sea apto para distinguir
productos o servicios en el mercado. Podran
registrarse como marcas los signos suscep-
tibles de representacion grafica. La naturale-
za del producto o servicio al cual se ha de
aplicar una marca en ningun caso sera obs-
taculo para su registro.

Podran constituir marcas, entre otros, los
siguientes signos:

a) las palabras o combinacioén de palabras;

b) las imagenes, figuras, simbolos, graficos,
logotipos, monogramas, retratos, etique-
tas, emblemas y escudos;

c¢) los sonidos y los olores;
d) las letras y los numeros;

e) un color delimitado por una forma, o una
combinacién de colores;

f) la forma de los productos, sus envases o
envolturas;

g) cualquier combinacioén de los signos o me-
dios indicados en los apartados anterio-

”

res”.
Articulo 136

“No podran registrarse como marcas aquellos
signos cuyo uso en el comercio afectara in-
debidamente un derecho de tercero, en parti-
cular cuando:
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a) Sean idénticos o se asemejen, a una mar-
ca anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero, para los mismos
productos o servicios, o para productos o
servicios respecto de los cuales el uso de
la marca pueda causar un riesgo de confu-
sion o de asociacion;

(...)"

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

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

La marca ha sido definida por el articulo 134 de
la Decision 486 como: “Cualquier signo que sea
apto para distinguir productos o servicios en el
mercado” y que sean “susceptibles de repre-
sentacion gréfica”.

Este Tribunal ha manifestado al respecto que
“En base al concepto del articulo 134 de la
Decisién 486 se define la marca como un bien
inmaterial constituido por un signo conformado
por palabras o combinacion de palabras, image-
nes, figuras, simbolos, graficos, logotipos, mo-
nogramas, retratos, etiquetas, emblemas, es-
cudos, sonidos, olores, letras, numeros, colo-
res o combinaciéon de colores, forma de los
productos, sus envases o envolturas y otros
elementos de soporte, individual o conjunta-
mente estructurados que, susceptibles de re-
presentacion grafica, sirvan para distinguir en el
mercado productos o servicios, a fin de que el
consumidor o usuario medio los identifique, va-
lore, diferencie y seleccione sin riesgo de con-
fusién o error acerca del origen o la calidad del
producto o servicio.

El requisito de perceptibilidad, que estaba ex-
presamente establecido en la Decision 344, esta
implicitamente contenido en esta definicion, toda
vez que un signo para que pueda ser captado y
apreciado, es necesario que de lo abstracto
pase a ser una impresion material identificable,
a fin de que al ser aprehendido por medios
sensoriales y asimilado por la inteligencia, pe-
netre en la mente de los consumidores o usua-
rios. Sobre la perceptibilidad José Manuel Ote-

‘

ro Lastres dice: ‘... es un acierto del articulo
134 no exigir expresamente el requisito de la
‘perceptibilidad’, porque ya esta implicito en el
propio concepto de marca como bien inmaterial
en el principal de sus requisitos que es la apti-
tud distintiva’. (Otero Lastres, José Manuel, Ré-
gimen de Marcas en la Decision 486 del Acuer-
do de Cartagena (sic). Revista Juridica del Peru.
Junio, 2001, p. 132). Por su parte Ricardo Metke
Méndez sostiene que ‘Los requisitos de la dis-
tintividad y de la perceptibilidad que establecia
expresamente la Decision 344, se encuentran
implicitos en la definicién ...””. (Metke Méndez,
Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial, Rais-
beck, Lara, Rodriguez & Rueda, Baker & McKen-
zie, Medellin, Colombia, septiembre 2001. p,
57) (Proceso 148-1P-2003. marca: HERBAMIEL
NATURE’S BLEND G.O.A.C. N° 1.080 de 9 de
junio de 2004).

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

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

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

Jorge Otamendi sostiene respecto al caracter
distintivo de la marca: “El poder o caracter dis-
tintivo es la capacidad intrinseca que tiene para
poder ser marca. La marca, tiene que poder
identificar un producto de otro. Por lo tanto, no
tiene este poder identificatorio un signo que se
confunde con lo que se va a identificar, sea un
producto, un servicio o cualesquiera de sus pro-
piedades”. (Otamendi, Jorge. Derecho de Mar-
cas. 4ta. Edicion. Abeledo-Perrot: Buenos Ai-
res, 2002. p. 27).
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La susceptibilidad de representacioén grafica,
permite constituir una imagen o una idea del
signo, en sus caracteristicas y formas, a fin de
posibilitar su registro. Consiste en descripcio-
nes realizadas a través de palabras, graficos,
signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera
que sus componentes puedan ser apreciados
en el mercado de productos.

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

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

El literal a) del articulo 136 prohibe registrar
como marca, aquellos signos que sean idénti-
cos 0 se asemejen de tal forma que puedan
inducir al publico a error a una marca anterior-
mente solicitada para registro o registrada por
un tercero, para los mismos productos o servi-
cios, o para productos o servicios respecto de
los cuales el uso de la misma, pueda inducir a
los consumidores a error. La razén es evitar que
se vulnere el derecho de un tercero al registrar
signos idénticos o0 semejantes a los suyos; y de
esta manera garantizar la funcién principal de la
marca, cual es la de distinguir los productos o
servicios de un comerciante de los de similares
caracteristicas del competidor con el propésito
de que no se genere confusién entre ellos.

La confusién en materia marcaria puede obede-
cer a la incapacidad de un signo para distinguir
los productos o servicios que ampara, de otros
que puede inducir al consumidor a error.

Este Tribunal ha sefalado los supuestos que
pueden dar lugar al riesgo de confusion de los
signos entre si y los productos o servicios que
cada una de ellas ampara, identificando los si-
guientes: “.. que exista identidad entre los sig-
nos en disputa y también entre los productos o
servicios distinguidos por ellos; o identidad en-
tre los signos y semejanza entre los productos
0 servicios; o semejanza entre los signos e
identidad entre los productos y servicios; o se-
mejanza entre aquellos y también semejanza

entre éstos”. (Proceso N° 68-1P-2002. G.O.A.C.
No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca:
AGUILA DORADA). Cabe resaltar que la sola
existencia del riesgo de confusion basta para
que se configure la prohibicién contenida en el
literal a) del articulo 136.

La identidad o la semejanza de los signos pue-
de dar lugar a dos tipos de confusion: la directa
y laindirecta. La primera se caracteriza porque
el vinculo de identidad o semejanza conduce al
consumidor a adquirir o contratar un producto o
servicio determinado en la creencia de que esta
comprando otro, lo que implica la existencia de
un cierto nexo también entre los productos o los
servicios. La segunda, la indirecta, caracteriza-
da porque el citado vinculo hace que el consu-
midor atribuya, en contra de la realidad de los
hechos, a dos productos o servicios que se le
ofrecen, un origen empresarial comun.

Para determinar si existe o no semejanza entre
los signos en conflicto es necesario realizar una
comparacion de sus elementos fonético, grafico
y conceptual.

Este Tribunal ha determinado que la similitud vi-
sual o grafica se presenta por el parecido de las
letras entre los signos a compararse, en los que
la sucesion de vocales, la longitud de la palabra
o palabras, el numero de silabas, las raices o
las terminaciones iguales, pueden incrementar
el grado de confusidén. Y habra lugar a presumir
la semejanza entre los signos si las vocales
idénticas se hallan situadas en el mismo orden,
vista la impresion general que, tanto desde el
punto de vista ortografico como fonético, produ-
ce el citado orden de distribucion.

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

En cuanto a la similitud conceptual, este Orga-
no Jurisdiccional ha indicado que la misma se
configura entre signos que evocan una idea idén-
tica o semejante.
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Para verificar la existencia del riesgo de confu-
sion, el examinador debera tomar en cuenta los
criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER
MORENO, Pedro. Tratado de Marcas de Fabri-
cay de Comercio, Buenos Aires, Editorial Robis,
pp. 351y ss.), han sido acogidos por la jurispru-
dencia de este Tribunal, y que son del siguiente
tenor:

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

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

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

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

Finalmente, se debera tomar en cuenta, que la
pertenencia de dos productos a una misma cla-
se del nomenclator no prueba que sean seme-
jantes, asi como su pertenencia a distintas cla-
ses tampoco prueba que sean diferentes.

Por lo tanto, el consultante deberé tener en cuen-
ta, de conformidad con el literal a) del articulo
136 de la Decisidon 486, “... que también se
encuentra prohibido el registro del signo cuyo
uso pueda inducir al publico a error si, ademas
de ser idéntico o semejante a una marca ante-
riormente solicitada para registro o registrada
por un tercero, tiene por objeto un producto
semejante al amparado por la marca en referen-
cia, sea que dichos productos pertenezcan a la
misma clase del nomenclator o a clases distin-
tas”. (Proceso N° 68-IP-2002. Ibid. Loc. Cit.).

Finalmente, en este supuesto, y a fin de verifi-
car la semejanza entre los productos en compa-
racion, el consultante habra de tomar en cuen-
ta, en razon de la regla de la especialidad, la
identificacién de dichos productos en las solici-
tudes correspondientes y su ubicacion en la
Clasificacion Internacional de Niza.

I1l. MARCA DERIVADA

La Decision 486 de la Comisidon de la Comuni-
dad Andina, que consagra el Régimen de Pro-

piedad Industrial, no trata lo relativo a las mar-
cas derivadas y defensivas, sin embargo este
Tribunal considera ilustrativo para la mejor reso-
lucion de la controversia sometida a la decision
del juez nacional consultante, referirse a con-
ceptos doctrinarios que abordan caracteristicas
y particularidades de esta clasificacion de mar-
cas.

Con relacion a las marcas conocidas como deri-
vadas se ha manifestado que: “A la marca ini-
cialmente adoptada pueden establecerse nue-
vas versiones en las que manteniéndose un
mismo elemento distintivo principal se alteren
los demas elementos complementarios. En este
caso, de una marca principal se originaran ofras
marcas derivadas”. (Fernandez-Novoa, Carlos:
Tratado sobre Derecho de Marcas, Editorial Mar-
cial Pons, Madrid, 2001, p. 888)

Se ha expresado adicionalmente a este respec-
to, que son: “Aquellas inscritas por el concesio-
nario, que surgen de otra anteriormente registra-
da, que incluyan el mismo distintivo principal,
pero variando los demas accidentes o elemen-
tos complementarios. Las marcas derivadas se
inscriben siguiendo los tramites ordinarios, pero
entendiéndose que los obstaculos que se opon-
gan al registro de las mismas, sélo podran refe-
rirse a los elementos accidentales o comple-
mentarios afiadidos y no al distintivo principal,
al constar éste ya previamente registrado y que-
dar por tanto fuera de toda discusion”. (Mascare-
fias, Carlos. Nueva Enciclopedia Juridica, Editor
F. SEIX, Barcelona 1982, p. 908)

IV. MARCAS FARMACEUTICAS

Cuando las marcas en conflicto buscan amparar
productos pertenecientes a la clase 5, debera
realizarse un examen mas prolijo para evitar el
riesgo de confusién que, el realizado a otras
marcas que protegen productos o servicios que
se encuentran en clases diferentes, con el fin de
proteger la salud de los consumidores. Este
Tribunal ha insistido en: “las peligrosas conse-
cuencias que puede acarrear para la salud una
eventual confusion que llegare a producirse en
el momento de adquirir un determinado producto
farmacéutico, dado que la ingestién erronea de
éste puede producir efectos nocivos y hasta
fatales”. (Proceso N° 48-1P-2000, publicado en
la G.O.A.C. N° 594 de 21 de agosto de 2000,
marca: BROMTUSSIN)
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Sin embargo, para el cotejo de las marcas far-
macéuticas, se ha manifestado en este Tribunal
que, “En las marcas farmacéuticas especial-
mente, se utilizan elementos o palabras de uso
comun o generalizado que no deben entrar en la
comparacion, lo que supone una excepcion al
principio sefialado [del anélisis en conjunto],
que el examen comparativo ha de realizarse
atendiendo a una simple vision de los signos
enfrentados, donde la estructura prevalezca so-
bre los componentes parciales. Si las denomi-
naciones enfrentadas tiene algun elemento ge-
nérico comun a las mismas ‘este elemento no
debe ser tenido en cuenta en el momento de
realizarse la comparacion’. (Proceso N° 13-IP-
97, publicado en la G.O.A.C. N° 329 de 9 de
marzo de 1998 marca: DERMALEX)

En consecuencia “al confrontar las marcas que
distinguen productos farmacéuticos hay que aten-
der al consumidor medio que solicita el corres-
pondiente producto. De poco sirve que el expen-
dedor de los productos sea personal especiali-
zado, si el consumidor incurre en error de solici-
tar el producto” (Proceso 78-1P-2003, G.O.A.C.
N° 997 del 13 de octubre de 2003, marca: HEMA-
VET). El examinador debera actuar con la debi-
da diligencia al examinar estos signos, antes de
otorgar los registros, teniendo en cuenta que se
trata de productos sensibles a la salud del con-
sumidor.

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

CONCLUYE:

Primero: Un signo para que sea registrable
como marca debe ser apto para dis-
tinguir productos o servicios en el
mercado, ademas debera ser sus-
ceptible de representacion grafica
de conformidad con los criterios sen-
tados en la presente interpretacion
prejudicial y no estar incurso en nin-
guna de las causales de irregistrabili-
dad establecidas en los articulos
135 y 136 de la Decisién 486 de la
Comision de la Comunidad Andina.

Segundo: Los signos que en relacién con de-
rechos de terceros sean idénticos o
se asemejen a una marca anterior-
mente solicitada para registro o re-

gistrada por un tercero, no son
registrables si ademas, estan desti-
nados a amparar productos idénti-
cos 0 semejantes, de modo que pue-
dan inducir a los consumidores a
error.

Tercero: Elriesgo de confusion entre los sig-
nos confrontados en el presente caso,
se deducira con posterioridad a la
realizacion del examen comparati-
vo, en el que se deberan considerar
los criterios aportados por la doctri-
nay lajurisprudencia, y los que han
sido desarrollados en esta interpre-
tacioén prejudicial.

Cuarto: El titular de la marca inscrita podra
solicitar el registro de signos que
constituyan derivacién de aquélla,
siempre que las nuevas solicitudes
comprendan la marca en referencia,
con variaciones no sustanciales, y
que los productos que constituyan
su objeto correspondan a los ya am-
parados por la marca registrada.

Quinto: En lo que respecta a productos far-
maceéuticos, dado que son de deli-
cada aplicacion y que el uso equivo-
cado de ellos pueden causar dafos
irreparables en la salud del consu-
midor, es recomendable aplicar al
momento del anélisis de las marcas
que busquen distinguirlos, un crite-
rio riguroso para evitar una confu-
sién en el publico consumidor.

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

Notifiquese al Consultante mediante copia certi-
ficada y sellada de la presente interpretacién, la
que también debera remitirse a la Secretaria
General de la Comunidad Andina a efectos de
su publicacion en la Gaceta Oficial del Acuerdo
de Cartagena.
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PROCESO 137-1P-2004

Interpretacion prejudicial de los articulos 81, 82 literales a), b) y f) de la
Decisidon 344 de la Comisiéon del Acuerdo de Cartagena, realizada con
base en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la Republica
de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Primera.
Proceso interno N° 2000-06579 (6579). Actor: SOCIEDAD BP
AMOCO PLC. Marca: “IMAGEN TRIDIMENSIONAL DE
UNA ESTACION DE GASOLINA”,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-
DAD ANDINA, en Quito, a los veintisiete dias
del mes de octubre del ano dos mil cuatro; en la
solicitud de Interpretacion Prejudicial formulada
por el Consejo de Estado de la Republica de
Colombia, Sala de lo Contencioso Administrati-
vo, Secciéon Primera.

Magistrado consultante doctor Camilo Arcinie-
gas Andrade.

VISTOS:

Que la solicitud se ajusta a las exigencias del
articulo 33 del Tratado de Creacion del Tribunal
y 125 del Estatuto, por lo que su admisién a
tramite ha sido considerada procedente.
Tomando en consideracién:

1. ANTECEDENTES.

1.1. Las partes:

Demandante: Sociedad BP AMOCO PLC.

Demandados: Superintendencia de Industriay
Comercio.

1.2. Objeto y fundamento de la demanda:

La Sociedad BP AMOCO P.L.C., pide la nulidad
de las Resoluciones N° 22630 de 27 de octubre
de 1999 por medio de la cual se niega el registro
del signo solicitado, la N° 2801 del 17 de febrero
del 2000, que resuelve el recurso de reposicion,
y la N° 7697 de 17 de abril del 2000, que resolvio
el recurso de apelacién, que confirmaron la de-
cisién inicial.

El 23 de abril de 1999 la Sociedad BP AMOCO
P.L.C., solicité ante la Division de Signos Distin-
tivos de la Superintendencia de Industria y Co-
mercio de la Republica de Colombia, el registro
de la marca consistente en la imagen tridimensio-
nal de una estacion de gasolina cuyos colores
caracteristicos son el verde y el amarillo, que se
encuentran en columnas y techo de la estacién
asi como en sus avisos, el signo marcario se
usaria para distinguir productos comprendidos
dentro de la clase 4 de la Clasificacion Interna-
cional de Niza.

El demandante expresa que “en ningtin momen-
to se estaba solicitando la proteccion para la
forma o la distribucién de una estacién de gaso-
lina sino para la ubicacion de los colores verde
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y amatrillo en las columnas de la estacién, en el
techo y en los avisos de la misma”.

La Sociedad B.P. AMOCO. P.L.C., ha obtenido
el registro de la marca solicitada en paises co-
mo Peru, Francia, Portugal, Espafia, Suiza, etc.

Agrega que el signo que es objeto de la presen-
te causa, cumple con los requisitos de registra-
bilidad establecidos por la doctrina y la jurispru-
dencia.

1.3. Contestacion a la demanda:

La Administracion sostiene que las resolucio-
nes impugnadas fueron expedidas con apego al
tramite administrativo previsto en materia mar-
caria, por lo que no son nulas y se ajustan a ple-
no derecho.

La Superintendencia de Industria y Comercio de
la Republica de Colombia al resolver sobre el
recurso de apelacién expresé que la imagen de
forma tridimensional de una estacion de gasoli-
na, para distinguir productos de la clase 4 de la
Clasificacion Internacional, corresponde a la for-
ma usual del establecimiento en el que se suele
expender dicha clase de productos, por ello el
signo solicitado carece de fuerza distintiva, re-
quisito este indispensable para acceder al re-
gistro. Se agregé también que “si el solicitante
de la marca en cuestién no pretende el registro
de la estacion, no debio incluirlo dentro del
conjunto marcario...” Ademas que “la inclusién
de colores en una forma usual no da la posibili-
dad de registrarse como marca pues la forma
usual es irregistrable por si misma...”.

La Oficina Nacional Competente realizé un ana-
lisis de la marca figurativa que es objeto de este
proceso y dentro de un criterio objetivo, basado
en la jurisprudencia y la doctrina, concluyo que
el signo solicitado no cuenta con suficientes
elementos que le otorguen fuerza distintiva, por
lo que no cumple con los requisitos de registra-
bilidad. De otorgarse el registro al solicitante se
estaria privando a los competidores del titular,
del uso de las formas habituales para distinguir
los servicios comprendidos dentro de la clase 4
de la Clasificacion Internacional de Niza.

2. NORMAS A SER INTERPRETADAS.

El Tribunal interpretara las disposiciones conte-
nidas en los articulos 81, 82 literales a), b) y f)

por ser pertinentes dentro del caso planteado.
No se interpretard, en cambio, el articulo 83
ejusdem, también solicitado por el Consultante,
en razon de que no se considera aplicable a la
situacion en ninguno de sus literales.

A continuacion se inserta el texto de las normas
a ser interpretadas.

DECISION 344
Articulo 81

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

Se entendera por marca todo signo percepti-
ble capaz de distinguir en el mercado, los
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 sig-
nos que:

a) No puedan constituir marca conforme al
articulo anterior;

b) Consistan en formas usuales de los pro-
ductos o de sus envases, o en formas o
caracteristicas impuestas por la naturale-
za de la funcién de dicho producto o del
servicio de que se trate;”

(...)

“f) Consistan en un color aisladamente consi-
derado sin que se encuentre delimitado
por una forma especifica;”

3. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
es competente para interpretar por la via prejudicial
las normas que conforman el Ordenamiento Ju-
ridico de la Comunidad Andina, con el fin de
asegurar su aplicaciéon uniforme en el territorio
de los Paises Miembros, segun lo dispone el
articulo 32 de su Tratado.
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4. CONSIDERACIONES.

Procede el Tribunal a realizar la interpretacion
prejudicial solicitada, para lo cual analizara los
aspectos relacionados con: requisitos para el
registro de un signo como marca; prohibiciones
al registro de marcas; prohibicién de registro de
formas usuales; prohibicion de registro de un
color aisladamente considerado.

4.1. Requisitos para el registro de marcas.

La marca posee gran importancia en el ambito
econdmico por ser un activo de la empresa, por
ello, tanto la normativa nacional como la supra-
nacional le brindan una adecuada proteccién,
que ampara los intereses tanto de su titular,
como de los consumidores.

La doctrina, sobre el concepto de marca, en-
tiende que:

“.. es un signo sensible colocado sobre un
producto o acompariado a un producto o a un
servicio y destinado a distinguirlo de los pro-
ductos similares de los competidores o de
los servicios prestados por otros.”’

“consisten en signos utilizados por los em-
presarios en la identificacion de sus produc-
tos o servicios, a través de los cuales busca
su diferenciacién e individualizacion de los
restantes empresarios que se dediquen a ac-
tividades afines.”?

El articulo 81 de la Decisidon 344 expresa que
los requisitos para el registro de marcas son:
perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de
representacion grafica.

La normativa comunitaria ofrece proteccién al
consumidor, evitando que sea engafnado o que
incurra en confusién, y precautela el interés del
titular de la marca, a fin de que terceros no se
aprovechen indebidamente de su prestigio y fama.

4.1.1. La distintividad.

La funcién primordial de la marca es diferenciar,
distinguir o individualizar productos y servicios,

" BERTONE Luis Eduardo. “DERECHO DE MARCAS” To-
mo |. Editorial Heliasta S.R.L. Argentina 1989. Pag. 14.

2 ALEMAN Marco Matias. “NORMATIVIDAD SUBREGIO-
NAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”.
Editado por Top Management International. Colombia.
Pag. 73.

a fin de que el consumidor los identifique, pu-
diendo realizar de manera adecuada la eleccion
de los que desea adquirir, tal condicion permite
al usuario, reiterar la compra de los productos o
servicios de las caracteristicas que se ajustan a
sus preferencias o necesidades.

El signo marcario le otorga a la mercaderia su
individualidad y permite que un producto o servi-
cio sea reconocido entre otros similares que se
ofertan en el mercado por sus competidores.

Sobre el tema la doctrina manifiesta que:

“El distinguir un producto o un servicio con
una marca en forma exclusiva hace la esen-
cia del sistema marcario.”®

“La marca es un esfuerzo constante de dife-
renciacion, no solo entre los signos que iden-
tifican los productos, sino sobre los produc-
tos mismos, en su intencién de comunica-
cion a terceros de las cualidades que los
diferencian de la competencia.”*

“Hace posible una efectiva competencia en
un mercado complejo e impersonal, suminis-
trando los medios a través de los cuales el
consumidor puede identificar los productos
que le satisfacen y recompensan al productor
con compras continuadas”. ®

4.1.2. La perceptibilidad.

El signo que serd registrado como marca debe
tener la posibilidad de ser captado, a través de
toda percepcidon o indicacion que pueda ser
asimilada por los sentidos, que son el Unico ve-
hiculo para que el sujeto perciba los estimulos
externos.

Fernandez Novoa sobre este aspecto explica
que:

“.. para que los demas perciban el signo, es
preciso que éste adquiera forma sensible:

® OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS” Editorial
Lexis Nexis. Abeledo Perrot. Buenos Aires 2002. Pag.
230.

4 Memorias del Seminario Internacional “LA INTEGRA-
CION, DERECHO Y LOS TRIBUNALES COMUNITARIOS”.
Articulo de Marco Matias ALEMAN. TRIBUNAL DE
JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, 1996. Pag.
186.

°* BERTONE Luis Eduardo. “DERECHO DE MARCAS”.
Tomo 1. Editorial Heliasta SRL 1989. Argentina. Pag. 27.
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que se materialice en un envase o en el
propio producto, o bien en las correspondien-
tes expresiones publicitarias.”®

En sentencias anteriores el Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina ha manifestado lo si-
guiente:

“Un signo mientras permanezca como una
idea no cumplira su funcién, no siendo cono-
cido del publico consumidor, ante lo cual la
norma comunitaria exige la perceptibilidad,
requisito necesario para poder ser registrado
como marca...””

4.1.3. Susceptibilidad de representacion gra-
fica.

El signo que se pretende registrar debe tener la
posibilidad de ser representado materialmente,
ya sea a través de figuras, palabras, signos
mixtos, colores o cualquier mecanismo que lo
exprese, a fin de que el usuario, pueda conocer
el producto o servicio.

La descripcion grafica o material del signo, es el
requisito mediante el cual el creador de la mar-
ca la lleva del campo subjetivo a la realidad.

Al respecto Marco Matias Aleman sefala que:

“La representacion grafica, en suma, es una
descripcion que permite formarse una idea
del signo objeto de la marca, valiéndose para
ello de palabras, figuras, signos, o cualquier
otro mecanismo idéneo, siempre que tenga la
facultad expresiva de los anteriormente sefia-
lados”. ®

4.2. Prohibiciones al registro de marcas.
La normativa comunitaria andina establece dos

clases de prohibiciones al registro de marcas,
las que pueden ser absolutas o relativas.

¢ FERNANDEZ Novoa Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DE-
RECHO DE MARCAS?". Editorial Montecorvo. S.A. 1984.
Pag. 21y SS.

7 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia del 25 de octubre del 2000. Proceso N° 71-
IP-2000. Marca: “FUENTE CLARA”. Publicada en la
Gaceta Oficial N° 631 del 10 de enero de 2001.

8 ALEMAN Marco Matias. “NORMATIVIDAD SUBREGIO-
NAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS O SERVICIOS»
Editado por Top Management, Bogota, Pag. 77.

Las primeras llamadas también intrinsecas se
refieren al signo que por sus caracteristicas no
tiene la capacidad de funcionar como marca
segun lo determinado en el articulo 81 de la
Decision 344.

El articulo 82 de la Decision 344, se refiere a las
prohibiciones absolutas al registro de marcas,
de modo que al producirse alguno de los su-
puestos contenidos en el mencionado articulo,
el signo no sera apto para ser registrado; las
causales contenidas en la norma, protegen de
manera especial el interés publico, y por esta
razén deben ser observadas por el Organo Na-
cional Competente al momento de examinar el
signo.

El autor espafiol Baylos Corroza senala, al res-
pecto, que las prohibiciones absolutas “son las
que excluyen del registro signos no aptos a
acceder a él, por su propia naturaleza o cualida-
des o por carecer de virtud distintiva.”®

Las prohibiciones de caracter relativo por su
parte, se fundamentan en derechos de terceras
personas, que pudieran verse afectados por la
existencia de un nuevo registro de marca, tales
restricciones se encuentran enunciadas en el
articulo 83 de la norma comunitaria citada.

Un signo es registrable como marca cuando
cumple plenamente con los tres requisitos con-
tenidos en el articulo 81 interpretado y siempre
que no incurra en ninguna de las causales de
irregistrabilidad sefaladas en los articulos 82 y
83 de la Decisién 344. En consecuencia, el
Juez Consultante debe analizar en el presente
caso, si el signo solicitado cumple con los re-
quisitos del articulo 81, y si no se encuentra
dentro de alguna de las causales de irregistrabi-
lidad previstas por la norma comunitaria.

4.3. Prohibicion de registro de formas usua-
les.

Corresponde al examinador con base en lo dis-
puesto en la norma comunitaria, establecer si
realmente el signo pendiente de registro no
reune, como lo afirma la Superintendencia de In-
dustria y Comercio en los actos acusados, las
condiciones suficientes para ser registrado como

® BAYLOS CORROZA Hermenegildo. “TRATADO DE
DERECHO INDUSTRIAL” Segunda Edicién. Editorial Civitas,
S.A. Madrid 1993. Pag. 827.



GACETAOFICIAL

03/12/2004 12.40

marca, o si por sus caracteristicas y cualidades
puede serlo, como lo pretende la demandante.

La causal de irregistrabilidad consagrada en el
articulo 82 literal b) de la Decision 344, opera
cuando el signo que se busca registrar consista
exclusivamente en la forma comun o usual del
producto o de sus envases, o cuando se trate
de las “formas o caracteristicas impuestas por
la naturaleza de la funcién de dicho producto o
del servicio de que se trate.”

La jurisprudencia andina expresa que no puede
acceder al registro, el signo “que sirve para
designar en forma usual y comun un producto
determinado (casa, cuando designa casa; pia-
no, cuando designa piano; avién, cuando desig-
na avioén).”°

De permitirse el registro como marca de este
tipo de signos se estaria distinguiendo el pro-
ducto o servicio con el signo caracteristico que
lo representa o describe, perdiendo asi su
distintividad y, excluyendo injustamente a otros
empresarios de la posibilidad de utilizar ese
signo para sus productos o servicios.

Para llegar a constituir marca, una forma usual
debe acompafiarse de suficientes elementos
novedosos que contribuyan a acrecentar la fuer-
za distintiva del signo, dejando de ser una forma
tipica o caracteristica, tornandose en no comun
u ordinaria por sus caracteristicas especiales
que la hacen diferente y apta para individualizar
productos o servicios en el mercado.

En sentencias anteriores el Tribunal ha manifes-
tado lo siguiente:

“La expresion “formas usuales de los produc-
tos” se refiere a los tipos de presentacion ha-
bitual de los productos, y no comprende re-
presentaciones peculiares y arbitrarias de los
mismos. Debe precisarse, no obstante, que
en el caso de estas ultimas el ius prohibendi
tendria un ambito muy restringido: se reduci-
ria a la facultad de prohibir a los terceros no
autorizados la produccion exacta o cuasiexac-
ta de la representacion peculiar registrada
como marca.”

© TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia de 26 de marzo del 2001. Proceso N° 07-
IP-2001. Marca: “LASER”. Publicada en Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena N° 661 de 11 de abril del
2001.

(...)

“Al respecto cabe precisar que la forma
tridimensional no deja de ser usual solamen-
te por el hecho de presentar diferencias se-
cundarias con respecto a otras formas que
se encuentran en el mercado. Para determi-
nar si la forma tridimensional solicitada como
marca, constituye una forma usual, debera
compararse la impresion en conjunto del sig-
no solicitado con otros ya conocidos.”"

“La causal no tiene aplicacion abstracta sino
concreta, lo que implica que no por el hecho
de que una forma sea usual necesariamente
tenga que negarse su registro para cualquier
tipo de producto. Asi por ejemplo, la forma
usual de unas tijeras es irregistrable como
marca para este tipo de producto, pero no
para identificar vestidos.”'?

4.4. Prohibicion de registro de un color ais-
ladamente considerado.

Un signo puede ser registrado como marca uni-
camente si a mas de no incurrir en alguna de las
prohibiciones sefialadas por la norma comunita-
ria, cumple con todos los requisitos legalmente
establecidos para el efecto; es importante reite-
rar que la funcién principal de la marca es la
capacidad de diferenciar e individualizar las mer-
cancias que diversos empresarios ofertan en el
mercado.

Es claro que el signo conformado por uno o mas
colores no delimitados por una forma especifica
no tiene la suficiente distintividad para funcionar
como marca ya que no cuenta con elementos
que le otorguen caracteristicas peculiares o es-
peciales.

Los colores no son susceptibles de otorgarle a
un producto distintividad propia, sino que pudie-

" TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia de 5 de octubre del 2003. Proceso N° 84-
IP-2003. Marca: “FIGURA GEOMETRICA, NOTANDOSE
QUE TIENE CUATRO LADOS CUYOS BORDES APARE-
CEN REDONDEADOS, PARA DISTINGUIR PREPARA-
CIONES Y SUSTANCIAS FARMACEUTICAS Y VETERI-
NARIAS”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 1002 de 28 de octubre del 2003.

2 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia del 25 de septiembre de 1998. Proceso N°
23-1P-1998. Marca: “UNA CACHA DE MACHETE Y UNA
DENOMINACION Y COLORES”. Publicada Gaceta Ofi-
cial de Acuerdo de Cartagena N° 379 de 27 de octubre
de 1998.
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ran llevar facilmente a un comprador a incurrir
en equivocaciones sobre el fabricante del pro-
ducto, por no ser suficientemente originales como
para permitir distinguirlo de otros productos igua-
les o similares de origen diverso.

Es registrable el signo que se conforma por uno
o0 mas colores delimitados por una forma defini-
da, y que en combinacion con otros elementos
graficos o denominativos puede formar un con-
junto distintivo, capaz de impactar y permane-
cer en la mente de los consumidores, quienes
podran asociar la marca con los productos que
ampare.

La causal de irregistrabilidad contenida en el
articulo 82 literal f) de la Decision 344, sefala
gue no son susceptible de ser registrados como
marcas los signos que: “Consistan en un color
aisladamente considerado sin que se encuentre
delimitado por una forma especifica.”

La prohibicién contemplada en la norma se re-
fiere tanto a los colores primarios como a los
secundarios que provienen de la combinacion
de los anteriores, el impedimento contenido en
el presente articulo evita que un empresario
llegue a apropiarse por medio del registro de
uno o mas colores, impidiendo que otras perso-
nas lo usen en sus signos marcarios lo que
supondria la existencia de una injusta ventaja
competitiva.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
ha manifestado lo siguiente dentro del tema
tratado:

“Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la
prohibicién bajo analisis no es absoluta, pues
ella sélo opera cuando el color no se encuen-
tra “delimitado por una forma especifica”, es
decir que cuando el mismo se encuentra com-
prendido en una silueta o trazo puede acce-
der al registro como marca, al igual que cuan-
do hace parte integrante de un signo tridi-
mensional, obviamente, siempre que éste no
caiga en alguna otra causal de irregistrabili-
dad.”"®

(...)

*Ciertamente, una marca compuesta de va-
rios colores debe tener el mismo tratamiento
que se ha dispuesto para los signos genéri-

B lbidem.

cos o descriptivos, y por tanto, si analizados
en conjunto proporcionan distintividad pue-
den ser registrados como marca.” **

Con fundamento en las consideraciones anterio-
res,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-
DAD ANDINA

CONCLUYE:

PRIMERO: Para que un signo sea registrable
como marca, ademas de cumplir
los requisitos de distintividad,
perceptibilidad y susceptibilidad de
representacion grafica establecidos
por el articulo 81 de la Decision
344 de la Comision del Acuerdo de
Cartagena, no debe encontrarse
comprendido en ninguna de las
causales de irregistrabilidad esta-
blecidas en los articulos 82 y 83.

SEGUNDO: La principal funcién de toda marca
es la distintividad que sirve como
medio de proteccion al empresario
y al publico consumidor. Cuando
una marca no es distintiva se pro-
duce confusién en perjuicio de los
empresarios y de los consumido-
res a quienes se les induce a error.

TERCERO: Las prohibiciones al registro de
marcas, pueden ser de caracter
absoluto o relativo; al primer gru-
po, pertenecen las contenidas en
el articulo 82 de la Decision 344 y
tienen que ver con la imposibilidad
del signo para funcionar como mar-
ca; las prohibiciones de caracter
relativo son las contenidas en el
articulo 83 y se relacionan con los
derechos de terceros, que se pu-
dieran ver afectados por la conce-
sion del registro de nuevos signos
como marca.

CUARTO: Si bien la imagen tridimensional
de un producto puede constituir un
signo distintivo, la misma debe pre-
sentar caracteristicas que la dife-
rencien suficientemente de la usual

“ lbidem.
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0 necesaria, de modo que el con-
sumidor la perciba como indicadora
del origen del producto, y no como
la simple representacion de éste.

QUINTO: Las formas usuales de los produc-
tos o las impuestas por la funcién
de aquéllos, no pueden ser sus-
ceptibles de registro por carecer de
distintividad. No obstante, si se les
adiciona elementos que les permi-
ta adquirir la distintividad de que
carecen por si mismas, pueden ser
registradas como parte integrante
de una marca.

SEXTO: Un color aisladamente considerado
y sin configuracién especifica no
puede registrarse como marca. Pero
si pueden acceder al registro los
signos compuestos por dos o mas
colores, o los integrados por un
solo color pero delimitados por una
forma especifica bidimensional o
tridimensional, siempre que ésta no
incurra en causal alguna de irregis-
trabilidad.

De conformidad con el articulo 35 del Tratado de
Creacion del Tribunal de Justicia de la Comuni-
dad Andina, el Juez Nacional consultante, al
emitir el fallo en el proceso interno N° 2000-

06579 (6579), debera adoptar la presente inter-
pretaciéon. Asi mismo debera dar cumplimiento
a las prescripciones contenidas en el parrafo
tercero del articulo 128 del Estatuto vigente.

Notifiquese al Juez consultante mediante copia
certificada y remitase copia a la Secretaria Gene-
ral de la Comunidad Andina, para su publicacién
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Rubén Herdoiza Mera
PRESIDENTE (e)

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 N° 122-1P-2004

Interpretacion Prejudicial de oficio de los articulos 71, 72 literal a), y 73 literal a)
de la Decisién 313 de la Comision del Acuerdo de Cartagena, en base a lo
solicitado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Seccidon Primera, de la Republica de Colombia; e interpretacion de oficio de la
Disposicion Transitoria Primera de la Decision 344 de la Comisién del Acuerdo
de Cartagena. Proceso Interno N° 2001-00099. Actor: CERVECERIA
MODELO S.A. DE C.V. Marca: CORONITA EXTRA MAS GRAFICA.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA, San Francisco de Quito, a los diez
dias del mes de noviembre del afio dos mil
cuatro.

VISTOS:

La solicitud de interpretacion prejudicial de los
articulos 81, 82 literal a), 83 literal a) de la
Decision 344 de la Comision del Acuerdo de
Cartagena, contenida en el Oficio N° 1360, de
fecha 06 de septiembre de 2004, remitida por el
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
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Administrativo, Seccién Primera, con motivo del
proceso interno N° 2001-00099.

Que la mencionada solicitud cumple con todos
los requisitos de admisibilidad establecidos en
los articulos 32 y 33 del Tratado de Creacion del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y
los contemplados en el articulo 125 de su Estatu-
to, razon por la cual, fue admitida a tramite me-
diante auto dictado el trece de octubre de 2004.

Como hechos relevantes para la interpretacion,
se deducen:

1. Las partes.

La actora es CERVECERIA MODELO S.A. DE
C.V.

Se demanda a la Nacién, representada por la
Superintendencia de Industria y Comercio de
Colombia; y como tercero interesado a la Com-
pafiia Nacional de Chocolates S.A.

2. Determinacion de los hechos relevantes.
2.1. Hechos.

El 5 de noviembre de 1992, CERVECERIA MO-
DELO S.A. DE C.V. presento solicitud de regis-
tro de la marca CORONITA EXTRA + GRAFICA
para identificar productos de la clase 32. (Clase
32: Cervezas; aguas minerales y gaseosas y
otras bebidas no alcohdlicas; bebidas y zumos
de frutas; siropes y otras preparaciones para
hacer bebidas.), cuyo extracto fue publicado en
la Gaceta de Propiedad Industrial 386 de 17 de
septiembre de 1993.

Durante el respectivo traslado, la COMPANIA
NACIONAL DE CHOCOLATES S.A., presenté
demanda de observaciones aduciendo titulari-
dad de las marcas CORONA, clases 29 (Clase
29: Carne, pescado, aves y caza; extractos de
carne; frutas y lequmbres en conserva, secas y
cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; hue-
vos, leche y productos lacteos; aceites y grasas
comestibles) y 30 (Clase 30: Café, té, cacao,
azucar, arroz, tapioca, sagu, sucedaneos del
café; harinas y preparaciones hechas de cerea-
les, pan, pasteleria y confiteria, helados comes-
tibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos
para esponjar; sal, mostaza, vinagre, salsas
(condimentos); especias; hielo); TRES CORO-
NAS, clases 29 y 30 y CORONITA clases 29,

30y 31 (Clase 31: Productos agricolas, hortico-
las, forestales y granos, no comprendidos en
otras clases; animales vivos; frutas y legum-
bres frescas; semillas, plantas y flores natura-
les; alimentos para los animales; malta).

Mediante Resolucion N° 18111 de 27 de junio de
1997, la Superintendencia declaré infundada la
observacion y concedié a la actora el registro de
la marca CORONITA EXTRA + GRAFICA, para
distinguir productos de la clase 32 internacio-
nal, argumentando que de conformidad con los
criterios establecidos por la doctrina y la juris-
prudencia no existe riesgo de confusion entre
las marcas solicitada y la previamente registra-
da que pueda inducir al publico a error, pues en
la marca solicitada predomina el elemento grafi-
co sobre el denominativo y es esencial en la
etiqueta, lo que determina su inconfundibilidad
respecto de la marca CORONA (NOMINATIVA).

Contra esta decision la COMPANIA NACIONAL
DE CHOCOLATES S.A. interpuso recurso de
reposicién y en subsidio de apelacion; y, me-
diante Resoluciéon N° 27827 de 31 de octubre de
1997, se confirmd en todas sus partes la Reso-
lucion N° 18111 con fundamento en que entre
las marcas no existian semejanzas grafica, or-
tografica y fonética que puedan inducir al publi-
co a error, sino que por el contrario el signo
solicitado cuenta con otros elementos graficos
que le dan distintividad y lo diferencian de otras
marcas en el mercado, pudiendo coexistir paci-
ficamente sin generar confusion.

Mediante Resolucion N° 21870 de 31 de agosto
de 2000, al decidir el recurso de apelacion la
Superintendencia revoco la Resolucion N° 18111
de 1997, declaré fundada la observacion y denegé
el registro solicitado con fundamento en que en
la marca CORONITA EXTRA + GRAFICA, clase
32 predomina el elemento denominativo que re-
produce la marca previamente registrada por la
COMPANIA NACIONAL DE CHOCOLATES, pues
solamente se agreg6 la expresion EXTRA que
no le confiere distintividad en tanto ésta se
refiere a la calidad del producto.

2.2. Fundamentos de la demanda.

La demandante manifiesta, a través de apode-
rado, que se hizo una apreciacién incorrecta de
la marca CORONITA EXTRA + GRAFICA, enla
cual se desconoce la importancia que tiene
igualmente el elemento figurativo del conjunto;



GACETAOFICIAL

03/12/2004 16.40

que se realizé una comparacién inadecuada en-
tre los signos, al considerar que hay “reproduc-
cion” en términos de identidad de la marca no-
minativa CORONITA; que erréneamente se con-
siderd que algunos productos de las clases 31y
32 generan confusién para el consumidor sobre
la procedencia de los mismos.

Agrega ademas que “cualquiera sea el criterio
determinante de vinculacion que se aplique, NO
EXISTE CONEXIDAD COMPETITIVA ENTRE
LOS PRODUCTOS QUE AGRUPAN ESTAS DOS
CLASES, pues a pesar de que sean especies
del género de alimentos y bebidas, es innega-
ble que su naturaleza y propiedades son distin-
tas, al igual que el modo y condiciones de co-
mercializacion en que se ofrecen al consumidor
son bien diferentes”’.

Respecto a la similitud manifiesta que “la cir-
cunstancia de que productos de defetentes (sic)
categorias establecidas en la clasificacion in-
ternacional correspondan a un mismo género,
no constituye una presuncion de conexidad y
por ende de confundibilidad comercial entre to-
dos ellos, porque los productos estan organiza-
dos de esa forma no de manera accidental...”.

Por todo lo anterior solicita que se declare la
nulidad de la Resolucién N° 21870 que revoco el
registro solicitado por Cerveceria Modelo S.A.,
de C.V.y declaré fundada la observacion formu-
lada; y que como consecuencia de las anterio-
res declaraciones, a titulo de restablecimiento
del derecho, se ordene a la Superintendencia de
Industria y Comercio conceder el registro de la
marca CORONITA EXTRA + GRAFICA, para
identificar productos de la clase 32, declarando
infundada la observacién de la Compaiiia Nacio-
nal de Chocolates S.A.

2.3. Contestacion a la demanda.

2.3.1. De la Superintendencia de Industria y
Comercio.

El representante de la Superintendencia de In-
dustria y Comercio manifiesta que: “de los docu-
mentos obrantes en el expediente n°® 92370444
y contentivo de la actuacién administrativa, en
lo relativo a la solicitud de registro de la marca
‘CORONITA EXTRA’ (mixta) presentada por la
Sociedad Cerveceria Modelo S.A. de C.V., se
concluye en forma clara y precisa que la Super-
intendencia de Industria y Comercio como ofici-

na nacional competente se ajusté plenamente
al tramite administrativo previsto en materia
marcaria, garantizando el debido proceso y el
derecho de defensa.”

Manifiesta ademas que “Efectuado el examen
sucesivo y comparativo de la marca ‘CORONITA
EXTRA’ (mixta) (solicitada por la Sociedad Cer-
veceria Modelo de C.V. para distinguir produc-
tos de la clase 32 de la nomenclatura vigente),
frente a las marcas ‘CORONA’ clases 29 y 30
‘TRES CORONAS'’ clases 29y 30 y ‘CORONITA’
clases 29, 30 y 31 registradas a favor dela (sic)
Compariia Nacional de Chocolates S.A. se con-
cluye en forma evidente que son semejantes en-
tre si, existiendo confundibilidad entre las mis-
mas en los aspectos graficos, ortograficos y fo-
néticos y por lo tanto, de coexistir en el merca-
do conllevarian a error al publico consumidor,
existiendo la posibilidad de confusién directa e
indirecta entre los mismos, habida cuenta que
estos creerian que el producto tendria el mismo
origen.”

2.3.2. Del tercero interesado COMPANIA NA-
CIONAL DE CHOCOLATES S.A.

No contest6 a la demanda.
CONSIDERANDO:

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

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

Que en el presente caso fue solicitada la inter-
pretacién de los articulos 81, 82 literal a), y 83
literal a) de la Decision 344 de la Comision del
Acuerdo de Cartagena; sin embargo, procede la
interpretacion prejudicial de oficio de los articu-
los 71, 72 literal a) y 73 literal a) de la Decisién
313 de la Comisién del Acuerdo de Cartagena, y
de la Disposicion Transitoria Primera de la Deci-
sién 344, por considerarse aplicables al presen-
te caso.
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El texto de las normas objeto de la interpreta-
cién prejudicial se transcribe a continuacion:

DECISION 344
DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA

“Todo derecho de propiedad industrial valida-
mente concedido de conformidad con la le-
gislacién existente con anterioridad a la fe-
cha de entrada en vigencia de la presente
Decisién, subsistira por el tiempo en que fue
concedido. En lo relativo a su uso, goce,
obligaciones, licencias, renovaciones y pro-
rrogas, se aplicaran las normas contenidas
en la presente Decision”.

DECISION 313
Articulo 71

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

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

”

na’”,
Articulo 72

“No podran registrarse como marcas los sig-
nos que:

a) No puedan constituir marca conforme al
articulo anterior;

(..)"

Articulo 73

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

a) Sean idénticos o se asemejen de forma
que puedan inducir al publico a error, a
una marca anteriormente solicitada para
registro o registrada por un tercero, para
los mismos productos o servicios, o para

productos o servicios respecto de los cua-
les el uso de la marca pueda inducir al
publico a error;

(..)"

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

I. DE LA APLICACION DE LA LEY COMUNI-
TARIA EN EL TIEMPO.

En principio, y con el fin de garantizar el respeto
a las exigencias de seguridad juridica y de con-
fianza legitima, la norma comunitaria de carac-
ter sustancial no surte efectos retroactivos; por
tanto, las situaciones juridicas disciplinadas en
ella se encuentran sometidas, en si y en sus
efectos, ala norma vigente al tiempo de su cons-
titucion. Y si bien la nueva norma comunitaria
no es aplicable, salvo prevision expresa, a las
situaciones juridicas nacidas con anterioridad a
su entrada en vigencia, procede su aplicacién
inmediata a los efectos futuros de la situacion
nacida bajo el imperio de la norma anterior.

Este Tribunal en una de sus interpretaciones
prejudiciales ha sefialado que: “Resulta oportu-
no para dilucidar los aspectos relativos a la
aplicacion de la ley comunitaria en el tiempo,
precisar la terminologia relacionada con este
tipo de situaciones, asi el profesor Marcial Ru-
bio Correa sefiala que: ‘Aplicacién inmediata de
una norma, es aquella que se hace a los he-
chos, relaciones y situaciones que ocurren mien-
tras tiene vigencia, es decir, entre el momento
en que entra en vigor y aquel en que es deroga-
da o modificada; aplicacién ultra activa de una
norma, es aquella que se hace a los hechos,
relaciones y situaciones que ocurren luego que
ha sido derogada o modificada de manera ex-
presa o tacita, es decir, luego que termina su
aplicacion inmediata; aplicacion retroactiva de
una norma, es aquella que se hace para regir
hechos, situaciones o relaciones que tuvieron
lugar antes del momento en que entra en vigen-
cia, es decir, antes de su aplicacién inmediata;
y aplicacion diferida de una norma es aquella
que se hace cuando la norma expresamente ha
sefialado que debera aplicarse en un momento
futuro, que empieza a contarse después del mo-
mento en que entre en vigencia’ (RUBIO, Mar-



GACETAOFICIAL

03/12/2004 18.40

cial. Titulo Preliminar. Para Leer el Codigo Civil,
Vol. lll. Pontificia Universidad Catdlica del Peru.
Fondo Editorial. Lima: 1988. p.57 y ss).

El problema de aplicacion de las normas en el
tiempo supone una disyuntiva entre la seguridad
juridica y la innovacion legislativa. Por tal moti-
vo, para solucionar esta contrariedad, la teoria
juridica brinda diversas posibilidades, entre las
que destacan dos:

- Lateoria de los derechos adquiridos que se
apoya en la seguridad juridica que debe otor-
gar todo sistema juridico. Se entiende por
derechos adquiridos aquellos que han entra-
do en el dominio de su titular y que no pueden
ser modificados por normas posteriores, por-
que se estaria haciendo aplicacion retroacti-
va de ellas.

- Lateoria de los hechos cumplidos que se ba-
sa en el caracter innovador de las normas. Se
prefiere aqui la aplicacion inmediata de las
normas antes que la ultra actividad de las nor-
mas derogadas. Para ello se parte del hecho
que las leyes posteriores deben suponerse
mejores que las anteriores.

El profesor Luis Henrique Farias Mata con rela-
cién a la Disposicion Transitoria Primera de la
Decisién 344, sefiala que: “... aquella reposa
sobre dos principios fundamentales: de una parte,
como regla, el inveterado respeto a los dere-
chos adquiridos; acompanado, de otra parte,
por las naturales restricciones que todo derecho
comporta en beneficio del interés general o co-
lectivo, en el caso, el interés comunitario”. (FARIAS
MATA, Luis Henrique. La Primera Disposicion
Transitoria de la Decision 344 del Acuerdo de
Cartagena, en la Revista luris Dictio, Vol 1,
Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San
Francisco de Quito, Quito, 2000, p. 58).

Este Tribunal ha sefalado que “.. la Disposi-
cion en referencia contempla la aplicabilidad
inmediata, de la norma sustancial posterior, a
los efectos futuros del derecho nacido bajo la
vigencia de la norma anterior, pues dispone
que, en cambio, se aplicara la Decision 344 al
uso, goce, obligaciones, licencias, renovacio-
nes y prérrogas de tal derechos (sic)... A la vez,
si el ius superveniens se halla constituido por
una norma de caracter procesal, ésta se aplica-
ra, a partir de su entrada en vigencia, a los
procedimientos por iniciarse o en curso. De

hallarse en curso el procedimiento, la nueva
norma se aplicara inmediatamente a las activida-
des procesales pendientes y o, salvo prevision
expresa, a las ya cumplidas”. (PROCESO 38-
IP-2002. MARCAS: PREPAC OIL, SISTEMA PRE-
PAC Y PREPAC, G.0O.A.C. No. 845 de 1 de oc-
tubre de 2002).

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

El segundo parrafo del articulo 71 de la Decision
313, define a la marca como: “Todo signo per-
ceptible capaz de distinguir en el mercado, los
productos o servicios producidos o comerciali-
zados por una persona de los productos o servi-
cios idénticos o similares de otra persona”.

Asi mismo, el citado articulo 71, determina los
requisitos que debe reunir un signo para ser
registrable, éstos son: la perceptibilidad, la
distintividad y la susceptibilidad de representa-
cion grafica.

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

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

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

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

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

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

I1l. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS IDENTI-
COS O SEMEJANTES, RIESGO DE CON-
FUSION. REGLAS DE COMPARACION,
CONEXION COMPETITIVA.

El prohibir el registro de aquellos signos que
afecten derechos de terceros de conformidad
con la normativa comunitaria sobre propiedad
industrial, es uno de los objetivos del articulo 73
de la Decision 313 de la Comisidon del Acuerdo
de Cartagena. En este sentido, el literal a) del
articulo 73 establece como prohibicién para ser
registrados, aquellos signos que sean idénti-
cos, o0 se asemejen de forma que puedan inducir
al publico a error, a una marca anteriormente
solicitada para registro o registrada por un ter-
cero, para los mismos o similares productos o
servicios, respecto de los cuales producen error
o confusioén.

Como se ha manifestado en reiterada jurispru-
dencia de este Tribunal “... la funcién principal
de la marca es la de identificar los productos o
servicios de un fabricante o comerciante de los
de igual o semejante naturaleza, que pertenez-
can al competidor; por ello es fundamental que
el signo en proceso de registro, no genere con-
fusién respecto de los bienes o servicios distin-
quidos por otro solicitado previamente o por una

marca que se encuentre inscrita, puesto que
éstos gozan de la proteccion legal que les otor-
ga el derecho de prioridad o el registro, respecti-
vamente”. (Proceso N° 101-IP-2002. G.O.A.C.
No. 877 de 19 de diciembre de 2002 Marca: CO-
LA REAL+ GRAFICA).

En este sentido, la confusion en materia marca-
ria, se refiere a la falta de claridad para poder
elegir un bien o un servicio en lugar de otro, a la
que pueden ser inducidos los consumidores por
no existir en el signo la capacidad suficiente
para ser distintivo. A fin de evitar esta situacion
de confusioén, la prohibicién contenida en el lite-
ral a) del articulo 73 de la mencionada Decision,
no exige que el signo pendiente de registro in-
duzca a error a los consumidores o usuarios,
sino que basta la existencia de este riesgo para
que se configure aquella prohibicion.

Con respecto al riesgo de confusion, este Tribu-
nal ha sefalado los supuestos que pueden dar
lugar a ésta entre varias denominaciones y en-
tre los productos o servicios que cada una de
ellas ampara, identificando los siguientes: “

que exista identidad entre los signos en disputa
y también entre los productos o servicios distin-
guidos por ellos; o identidad entre los signos y
semejanza entre los productos o servicios; o
semejanza entre los signos e identidad entre
los productos y servicios; o semejanza entre
aquellos y también semejanza entre éstos”. (Pro-
ceso N° 68-1P-2002. G.O.A.C. No. 876 de 18 de
diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA).

Este Tribunal ha determinado que puede existir
similitud visual por el parecido de las letras
entre los signos a compararse, en los que la
sucesioén de vocales, la longitud de la palabra o
palabras, el numero de silabas, las raices o las
terminaciones iguales, pueden incrementar el
grado de confusion. Y habra lugar a presumir la
semejanza entre los signos si las vocales idén-
ticas se hallan situadas en el mismo orden,
vista la impresidon general que, tanto desde el
punto de vista ortografico como fonético, produ-
ce el citado orden de distribucion.

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

Por ultimo se habla de la similitud conceptual,
sobre la que este Organo Jurisdiccional ha indi-
cado que se configura entre signos que evocan
una idea idéntica o semejante.

En definitiva, el Tribunal estima que la confusién
puede manifestarse cuando, al percibir la mar-
ca, el consumidor supone que se trata de la
misma a que esta habituado, o cuando, si bien
encuentra cierta diferencia entre las marcas en
conflicto, cree, por su similitud, que provienen
del mismo productor o fabricante.

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

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

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

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

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

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

Por lo tanto, el consultante debera tener en
cuenta, de conformidad con el literal a) del ar-
ticulo 73 de la Decision 313, “... que también se
encuentra prohibido el registro del signo cuyo
uso pueda inducir al publico a error si, ademas
de ser idéntico o semejante a una marca ante-
riormente solicitada para registro o registrada
por un tercero, tiene por objeto un producto
semejante al amparado por la marca en referen-
cia, sea que dichos productos pertenezcan a la
misma clase del nomenclator o a clases distin-
tas”. (Proceso N° 68-1P-2002. Ibid.).

La doctrina recogida de los autores Jorge Otamen-
di, Carlos Fernandez-Novoa, Luis Eduardo Bertone
y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, ha fijado
algunos criterios que podrian conducir a esta-
blecer la conexion competitiva entre los produc-
tos; ellos fueron sintetizados en la sentencia
dictada en el Proceso N° 08-IP-95 (G.O.A.C.
No. 231 de 17 de octubre de 1996, caso “LISTER”):

a) Lainclusion de los productos en una mis-
ma clase del nomenclator.

Esta regla tiene especial interés cuando se limi-
ta el registro a uno o varios de los productos de
una clase del nomenclator, perdiendo su valor al
producirse el registro para toda la clase. En el
caso de la limitacién, la prueba para demostrar
que entre los productos que constan en dicha
clase no son similares o no guardan similitud pa-
ra impedir el registro corresponde a quien alega.

b) Canales de comercializacion.

Hay lugares de comercializacion o expendio de
productos que influyen escasamente para que
pueda producirse su conexién competitiva, como
seria el caso de las grandes cadenas o tiendas
0 supermercados en los cuales se distribuye
toda clase de bienes y pasa desapercibido para
el consumidor la similitud de un producto con
otro. En cambio, se daria tal conexién competi-
tiva, en tiendas o almacenes especializados en
la venta de determinados bienes. Igual confu-
sién se daria en pequefos sitios de expendio
donde marcas similares pueden ser confundi-
das cuando los productos guardan también una
aparente similitud.

c) Mismos medios de publicidad.
Los medios de comercializacion o distribucion

tienen relacion con los medios de difusion de
los productos. Si los mismos productos se difun-
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den por la publicidad general (radio, television o
prensa) presumiblemente se presentaria una
conexién competitiva o los productos serian com-
petitivamente conexos. Por otro lado, si la difu-
sién es restringida por medio de revistas espe-
cializadas, comunicacion directa, boletines,
mensajes telefénicos, etc., la conexién compe-
titiva seria menor.

d) Relacion o vinculacion entre los produc-
tos.

Una relacién entre los productos vendidos pue-
de crear una conexidon competitiva. No es lo mis-
mo vender en un lugar helados y muebles, que
vender al mismo tiempo cocinas y refrigerado-
ras, entre las cuales existe una vinculacién.

e) Uso conjunto o complementario de pro-
ductos.

Los productos que comunmente se puedan utili-
zar conjuntamente (puertas y ventanas) pueden
dar lugar a confusion respecto al origen empre-
sarial, ya que el publico consumidor supondria
que los dos productos son del mismo empresa-
rio. La complementariedad entre los productos
debe entenderse en forma directa, es decir, que
el uso de un producto puede suponer el uso
necesario del otro, 0 que sin un producto no
puede utilizarse el otro o su utilizacidon no seria
la de su ultima finalidad o funcion.

f) Partes y accesorios.

La confusidn en este caso se produciria si entre
el producto principal y el accesorio hay una
cierta identidad con el producto final (motores y
valvulas, pero no en caso de tornillos y carbura-
dores).

dg) Mismo género de los productos.

Pese a que los productos pueden estar en dife-
rentes clases y cumplir diferentes funciones o
finalidades, si tienen caracteristicas generales,
existe la posibilidad de la similitud (medias de
deporte y medias de vestir).

h) Misma finalidad.

Productos pertenecientes a diferentes clases
pero que tienen similar naturaleza, uso o idénti-
cas finalidades, pueden inducir a error o confu-
sion.

i) Intercambiabilidad de los productos.

Si es posible que un producto pueda ser susti-
tuido por otro, es decir si son intercambiables
en cuanto a su finalidad, la conexién competiti-
va es palpable.

IV. MARCAS DENOMINATIVAS Y MIXTAS.

En relacién a las marcas mixtas y las denomi-
nativas, el profesor Carlos Fernandez Novoa ma-
nifiesta que: “La marca mixta esta compuesta
por un elemento denominativo (una o varias pa-
labras) y un elemento grafico (una o varias ima-
genes). La marca mixta presenta una estructura
mas compleja que la marca denominativa o la
marca grafica. En la marca mixta hay que con-
traponer siempre un componente principal (o
dimension caracteristica) y un componente ac-
cesorio. Al enjuiciar si existe riesgo de confu-
sién entre una marca mixta y otra marca la
operacion principal consiste en fijar si la dimen-
sion caracteristica de la marca estriba en el
elemento denominativo, o bien en el elemento
grafico”. (Fernandez Novoa Carlos, Fundamen-
tos de Derecho de Marcas. Editorial Montecorvo,
S.A. Madrid, 1984, p. 31).

En reiteradas oportunidades este Tribunal se ha
manifestado diciendo que: “La complejidad de la
comparacion marcaria es mas acentuada si se
trata de marcas de diferente especie como en el
caso presente, en el que el conflicto se preten-
de dilucidar entre marcas denominativas frente
a marcas mixtas. Sobre éstas, ya se ha expre-
sado que el elemento denominativo, general-
mente, sobresale sobre el mixto (sic). Esa tesis
se fundamenta en que la palabra es el medio
mas usual para solicitar el producto al que se
refiere la marca. El signo grafico, por lo tanto
quedaria disminuido frente a la denominacion,
salvo el que tenga notoriamente un distintivo
figurativo que sea capaz de inducir al publico a
requerir el bien o servicio a través del concepto
que el signo grafico evoca y no de la palabra o
denominacién.” (Respecto del Proceso 04-IP-
94, tomado del Proceso 25-IP-98 de 3 de marzo
de 1999, Marca: PINTUBLER, G.O.A.C. N° 428
de 16 de abril de 1999).

Este Tribunal ha sefialado que “las marcas mix-
tas estan compuestas por dos elementos que
forman parte del conjunto de la marca, siendo el
primero una denominacion que puede estar con-
formada por una o varias palabras que al ser
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pronunciadas pueden o no tener un significado
conceptual. Dentro de estos signos conocidos
como marcas denominativas, se encuentran las
sugestivas, cuyo significado alude a las caracte-
risticas, cualidades, naturaleza o funciones del
servicio designado por ella; y las arbitrarias, en
las que su significado no se relaciona en lo ab-
soluto con la naturaleza y demas cualidades del
servicio que protege la marca. También apare-
cen las denominaciones caprichosas o de fan-
tasia que son las que sin poseer contenido con-
ceptual alguno, difieren de las arbitrarias en que
las palabras que las conforman son ‘oscuras o
arcaicas’ (BREUER MORENO, Derecho de Mar-
cas, pp. 83 y 84). El segundo elemento que
conforma la marca mixta es el gréafico, definido
como un signo visual que evoca una figura con
una forma externa caracteristica, dirigida a la
vista de los consumidores”. (Proceso 24-IP-2001
de 16 de noviembre de 2001, Marca: DNN mix-
ta).

El Tribunal también ha sostenido que “se debe-
ré tomar en cuenta que las marcas han de
analizarse partiendo de una vision de conjunto,
es decir, tomando en cuenta la totalidad de los
elementos que integran las marcas confronta-
das, sin descomponer, menos alterar, su unidad
fonética ni grafica, es decir, debe evitarse por
todos los medios la diseccion de las denomina-
ciones comparadas en sus diversos elementos
integrantes; en las marcas compuestas o mix-
tas prevalece el elemento dominante, regla que
encuentra su maxima importancia en la compa-
racion de marcas mixtas, en las que habra de
determinarse cual de los elementos que la con-
forman, denominativo o gréafico, es el caracte-
ristico”. (Proceso 104-I1P-2000, sentencia de 18
de abril de 2001, marca: MAR.CO mixta, publi-
cado en G.O.A.C. N° 669, de 9 de mayo del
2001).

V. DELA MARCA DEBIL.

Todo signo registrado como marca puede hacer-
se débil en el mercado de productos o servicios
de que se trate. En efecto, si uno de los elemen-
tos que integran el signo es de caracter genéri-
co o de uso comun, o si evoca una cualidad del
producto o servicio, el signo se hara débil frente
a otros que también incluyan uno de tales ele-
mentos o cualidades, inapropiables en exclusi-
va. Segun la doctrina, “la presencia de una locu-
cién genérica no monopolizable resta fuerza al
conjunto en que aparece; nadie, en efecto, pue-

de monopolizar una raiz genérica, debiendo tole-
rar que ofras marcas la incluyan, aunque podran
exigir que las desinencias u otros componentes
del conjunto marcario sirvan para distinguirlo
claramente del otro”. (BERTONE, Luis Eduardo;
y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo:
“Derecho de Marcas”, Tomo ll, pp. 78 y 79)

Otamendi, por su parte, destaca que el titular de
una marca débil, al contener ésta “una particula
de uso comun no puede impedir su inclusion en
marcas de terceros, y fundar en esa sola cir-
cunstancia la existencia de confundibilidad, ya
que entonces se estaria otorgando al oponente
un privilegio inusitado sobre una raiz de uso
general o necesario ... Esto necesariamente
tendra efectos sobre el criterio que se aplique
en el cotejo. Y, por ello 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”. (OTAMENDI, Jorge: “Derecho de
Marcas”, cuarta edicion. Editorial LEXISNEXIS
Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 2002. pp. 191y
192)

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

CONCLUYE:

Primero: En principio, y con el fin de asegu-
rar el respeto a las exigencias de
seguridad juridica, la norma comu-
nitaria de caracter sustancial no surte
efectos retroactivos; por tanto, las
situaciones juridicas concretas se
encuentran sometidas, a la norma
vigente al tiempo de su constitu-
cién. Y si bien la nueva norma co-
munitaria no es aplicable a las si-
tuaciones juridicas nacidas con an-
terioridad a su entrada en vigencia,
procede su aplicacién inmediata a
los efectos futuros de la situacion
juridica nacida bajo el imperio de la
norma anterior.

Para aquellos procedimientos en tra-
mite en las etapas que aun no se
hubiesen cumplido, se aplicara la
Decision vigente a la fecha de dicho
tramite; en cambio para aquellas eta-
pas que ya se hubieran cumplido se
aplicara la Decision anterior.
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Segundo: Un signo para ser registrado como
marca debe reunir los requisitos de
distintividad, perceptibilidad y sus-
ceptibilidad de representacién grafi-
ca establecidos por el articulo 71 de
la Decisién 313 de la Comisioén del
Acuerdo de Cartagena. Ademas es
necesario que la marca no esté com-
prendida en ninguna de las causales
de irregistrabilidad establecidas en
los articulos 72 y 73 de la Decision
313.

Tercero: No son registrables los signos que
en relacién con derechos de terce-
ros sean idénticos o se asemejen a
una marca anteriormente solicitada
para registro o registrada por un ter-
cero, y que estén destinadas a am-
parar productos o servicios idénti-
cos 0 semejantes, de modo que pue-
dan inducir a los consumidores a
error.

Cuarto: El riesgo de confusion entre los sig-
nos confrontados en el presente ca-
so, se deducira con posterioridad a
la realizacion del examen compara-
tivo, en el que se deberan conside-
rar los criterios aportados por la doc-
trina y la jurisprudencia, y los que
han sido desarrollados en esta in-
terpretacioén prejudicial.

Quinto: Para el analisis de marcas denomi-
nativas y mixtas necesariamente se
tendra que determinar cual de los
elementos que conforman el conjun-
to marcario (denominativo y grafico)
es el predominante, ya que es a
través de este elemento que el pu-
blico consumidor podra identificar la
marca, y ademas es el determinan-
te de la existencia o no del riesgo
de confusion.

Sexto: Por la caracteristica no monopoliza-
ble de la locucidn genérica, el titular
de una marca que contenga en su

estructura una particula de uso co-
mun, no podra impedir el registro de
otras marcas que hagan uso de la
misma particula para diferenciar a
productos de la misma clase del
nomenclator.

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

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

Walter Kaune Arteaga
PRESIDENTE

Rubén Herdoiza Mera
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Guillermo Chahin Lizcano
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO a.i.

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

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO a.i.
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PROCESO N° 128-1P-2004

Interpretacion Prejudicial de los articulos 134, 135 literal a) y 136 literal a) de la
Decision 486 de la Comisiéon de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo
de Estado de la Republica de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,

Secciéon Primera. Proceso Interno N° 2002-00387. Actor: MERREL
PHARMACEUTICALS INC. Marca: “XAROCID” (nominativa).

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA, San Francisco de Quito, a los diez dias
del mes de noviembre del afio dos mil cuatro.

VISTOS:

La solicitud de interpretacion prejudicial de los
articulos 134, 135y 136 literal a) de la Decision
486 de la Comision de la Comunidad Andina,
contenida en el Oficio N° 1496, de fecha 20 de
septiembre de 2004, remitido por el Consejo de
Estado de la Republica de Colombia, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Seccion Primera,
con motivo del proceso interno N° 2002-00387.

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

Como hechos relevantes para la interpretacion,
se deducen:

1. Las partes.

La actora es la sociedad PHARMACEUTICALS
INC.

Se demanda a la Superintendencia de Industria
y Comercio y como tercero interesado a la socie-
dad BAYER AG.

2. Determinacion de los hechos relevantes.

2.1. Hechos.

Sefala el consultante que, el 12 de enero de
2001 la sociedad BAYER AG solicit6 el registro
del signo “XAROCID” (nominativa) para distin-
guir “preparaciones farmacéuticas, substancias,
preparaciones y reagentes para uso médico’,
contemplados en la clase 5.

El 10 de abril de 2001, la sociedad MERREL
PHARMACEUTICALS INC., presentoé oposicion
contra la sefialada solicitud, pues considera
que “XAROCID” es confundible con su marca
“TARGOCID?”, la cual esta registrada en la mis-
ma clase 5.

Sin embargo, la oposicion se declard infundada
y se consideré que “XAROCID” y “TARGOCID”
no eran confundibles, por lo que mediante Reso-
lucion 35619 del 30 de octubre de 2001, se
otorgo el registro solicitado.

El 17 de enero de 2002 MERREL PHARMACEU-
TICALS INC. presentd recurso de reposicion y
en subsidio recurso de apelacién. Al resolverse
los recursos de reposicion y de apelacion me-
diante las Resoluciones 02485 de 30 de enero
de 2002y 13278 de 30 de abril de 2002, respec-
tivamente; se confirmd la decision de otorgar el
registro de “XAROCID”.

2.2. Fundamentos de la demanda.

El demandante alega que hubo violacién de los
articulos 134, 135 literal a) y 136 literal a) de la
Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina.

Sefala que las marcas “XAROCID” y “TARGO-
CID” son similares en los aspectos fonético,
ortografico y visual; pues tienen el mismo niume-
ro de silabas, la raiz es parecida, usan las mis-
mas vocales, la desinencia es idéntica, etc.

Insiste en que “XAROCID” no es distintiva, pues
es confundible con “TARGOCID” mas aun por-
que protegen productos similares y crearia con-
fusion en el publico consumidor.

2.3. Contestacion a la demanda.

En el expediente sblo consta la contestacion de
la Superintendencia de Industria y Comercio de
Colombia; la cual defiende la legalidad de sus
actos administrativos, e insiste en que conside-
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ra que “XAROCID” cumple con los requisitos de
registrabilidad y que realizado el cotejo marcario,
se aprecia que no es confundible con “TARGOCID”.

CONSIDERANDO:

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

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

Que, en el presente caso, procede la interpreta-
cién solicitada de los articulos 134, 135 en su
literal @), y 136 literal a) de la Decisidén 486 de la
Comision de la Comunidad Andina.

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

DECISION 486
Articulo 134

“A efectos de este régimen constituira marca
cualquier signo que sea apto para distinguir
productos o servicios en el mercado. Podran
registrarse como marcas los sighos suscep-
tibles de representacién grafica. La naturale-
za del producto o servicio al cual se ha de
aplicar una marca en ningun caso sera obs-
taculo para su registro.

Podran constituir marcas, entre otros, los
siguientes signos:
a) las palabras o combinacién de palabras;

b) las imagenes, figuras, simbolos, graficos,
logotipos, monogramas, retratos, etique-
tas, emplemas y escudos;

c) los sonidos y olores;
d) las letras y los numeros;

e) un color delimitado por una forma, o una
combinacion de colores;

f) la forma de los productos, sus envases o
envolturas;

g) cualquier combinacioén de los signos o me-
dios indicados en los apartados anterio-

”

res”.
Articulo 135

“No podran registrarse como marcas los sig-
nos que:

a) no pueden construir marca conforme al
primer parrafo del articulo anterior;

(...)"
Articulo 136

“No podran registrarse como marcas aquellos
signos cuyo uso en el comercio afectara in-
debidamente un derecho de tercero, en parti-
cular cuando:

a) Sean idénticos o se asemejen, a una mar-
ca anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero, para los mismos
productos o servicios, o para productos o
servicios respecto de los cuales el uso de
la marca pueda causar un riesgo de confu-
sion o de asociacion;

(..)"

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

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

La marca ha sido definida por el articulo 134 de
la Decision 486 como: “Cualquier signo que sea
apto para distinguir productos o servicios en el
mercado” y sefiala que: “Podran registrarse co-
mo marca los signos susceptibles de represen-
tacion grafica’.

Este Tribunal ha manifestado que “En base al
concepto del articulo 134 de la Decision 486 se
define la marca como un bien inmaterial consti-
tuido por un signo conformado por palabras o
combinaciéon de palabras, imagenes, figuras,
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simbolos, graficos, logotipos, monogramas, retra-
tos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos,
olores, letras, numeros, colores o combinacion
de colores, forma de los productos, sus enva-
ses o envolturas y otros elementos de soporte,
individual o conjuntamente estructurados que,
susceptibles de representacion grafica, sirvan
para distinguir en el mercado productos o servi-
cios, a fin de que el consumidor o usuario medio
los identifique, valore, diferencie y seleccione
sin riesgo de confusion o error acerca del origen
o la calidad del producto o servicio.

El requisito de perceptibilidad, que estaba ex-
presamente establecido en la Decisién 344, esta
implicitamente contenido en esta definicion, toda
vez que un signo para que pueda ser captado y
apreciado, es necesario que de lo abstracto
pase a ser una impresion material identificable,
a fin de que al ser aprehendida por medios sen-
soriales y asimilado por la inteligencia, penetre
en la mente de los consumidores o usuarios.
Sobre la perceptibilidad José Manuel Otero Las-
tres dice: ... es un acierto del articulo 134 no
exigir expresamente el requisito de la ‘percepti-
bilidad’, porque ya esta implicito en el propio
concepto de marca como bien inmaterial en el
principal de sus requisitos que es la aptitud dis-
tintiva’. (Otero Lastres, José Manuel, Régimen
de Marcas en la Decisién 486 del Acuerdo de
Cartagena (sic). Revista Juridica del Peru. Ju-
nio, 2001, p. 132). Por su parte Ricardo Metke
Méndez sostiene que ‘Los requisitos de la
distintividad y de la perceptibilidad que estable-
cia expresamente la Decision 344, se encuen-
tran implicitos en la definicién ...”. (Metke Mén-
dez, Ricardo. Lecciones de Propiedad Indus-
trial, Raisbeck, Lara, Rodriguez & Rueda, Baker
& McKenzie, Medellin, Colombia, septiembre
2001. p, 57) (Proceso 148-1P-2003. marca: HER-
BAMIEL NATURE'S BLEND G.0O.A.C. N° 1.080
de 9 de junio de 2004)

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

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

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

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

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

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

Si el signo que se pretende registrar como mar-
ca no cumple los requisitos anteriormente sefa-
lados, no podra ser objeto de registro, segun lo
establece el literal a) del articulo 135 de la
Decision 486.

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

El literal a) del articulo 136 prohibe registrar
como marca aquellos signos que sean idénticos
o se asemejen de forma tal que puedan inducir
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al publico a error a una marca anteriormente
solicitada para registro o registrada por un ter-
cero, para los mismos productos o servicios, 0
para productos o servicios respecto de los cua-
les el uso de la misma, pueda inducir a los
consumidores a error. La razén es evitar que se
vulnere el derecho de un tercero al registrar
signos idénticos o semejantes a los suyos; y de
esta manera garantizar la funcién principal de la
marca, cual es la de distinguir los productos o
servicios de un comerciante de los de similares
caracteristicas del competidor con el propdsito
de que no se genere confusién entre ellos.

La confusién en materia marcaria puede obede-
cer a la incapacidad de un signo para distinguir
los productos o servicios que ampara, de otros
que puedan inducir al consumidor a error. Este
Tribunal ha sefialado los supuestos que pueden
dar lugar al riesgo de confusién de los signos
entre si y los productos o servicios que cada
uno ampara, identificando los siguientes: “

gue exista identidad entre los signos en disputa
y también entre los productos o servicios distin-
guidos por ellos; o identidad entre los signos y
semejanza entre los productos o servicios; o se-
mejanza entre los signos e identidad entre los
productos y servicios; o semejanza entre aque-
llos y también semejanza entre éstos”. (Proce-
so N° 68-1P-2002. G.O.A.C. No. 876 de 18 de di-
ciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA).
Cabe resaltar que la sola existencia del riesgo
de confusién basta para que se configure la pro-
hibicion contenida en el literal a) del articulo 136.

La identidad o la semejanza de los signos pue-
de dar lugar a dos tipos de confusion: la directa
y laindirecta. La primera se caracteriza porque
el vinculo de identidad o semejanza conduce al
comprador a adquirir un producto determinado
en la creencia de que esta comprando otro, lo
que implica la existencia de un cierto nexo tam-
bién entre los productos. La segunda, la indirec-
ta, caracterizada porque el citado vinculo hace
qgue el consumidor atribuya, en contra de la rea-
lidad de los hechos, a dos productos o servicios
que se le ofrecen, un origen empresarial comun.

Para determinar si existe o no semejanza entre
los signos en conflicto es necesario realizar una
comparacion de sus elementos fonético, grafico
y conceptual.

Este Tribunal ha determinado que la similitud
visual o grafica se presenta por el parecido de

las letras entre los signos a compararse, en los
que la sucesion de vocales, la longitud de la
palabra o palabras, el numero de silabas, las
raices o las terminaciones iguales, pueden in-
crementar el grado de confusion. Y habra lugar
a presumir la semejanza entre los signos si las
vocales idénticas se hallan situadas en el mis-
mo orden, vista la impresidn general que, tanto
desde el punto de vista ortografico como fonéti-
co, produce el citado orden de distribucion.

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

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

Para verificar la existencia del riesgo de confu-
sion, el examinador debera tomar en cuenta los
criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER
MORENO, Pedro. Tratado de Marcas de Fabri-
cay de Comercio, Buenos Aires, Editorial Robis,
pp. 351y ss.), han sido acogidos por la jurispru-
dencia de este Tribunal, y que son del siguiente
tenor:

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

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

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

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

Ill. MARCAS FARMACEUTICAS

Cuando las marcas en conflicto buscan amparar
productos pertenecientes a la clase 5, debera
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realizarse un examen mas prolijo para evitar el
riesgo de confusiéon que el realizado a otras
marcas que protegen productos o servicios que
se encuentran en clases diferentes con el fin de
proteger la salud de los consumidores. Este
Tribunal ha insistido en: “las peligrosas conse-
cuencias que puede acarrear para la salud una
eventual confusién que llegare a producirse en
el momento de adquirir un determinado producto
farmacéutico, dado que la ingestién errénea de
éste puede producir efectos nocivos y hasta
fatales”. (Proceso N°. 48-1P-2000, publicado en
la G.O.A.C. N° 594 de 21 de agosto de 2000,
marca: BROMTUSSIN).

En consecuencia “al confrontar las marcas que
distinguen productos farmacéuticos hay que aten-
der al consumidor medio que solicita el corres-
pondiente producto. De poco sirve que el expen-
dedor de los productos sea personal especiali-
zado, si el consumidor incurre en error de solici-
tar el producto” (Proceso 78-1P-2003, G.O.A.C.
N° 997 del 13 de octubre de 2003, marca:
HEMAVET). El examinador debera actuar con
la debida diligencia al examinar estos signos,
antes de otorgar los registros, teniendo en cuenta
que se trata de productos sensibles a la salud
del consumidor.

Sim embargo para el cotejo de las marcas far-
maceéuticas, se ha manifestado en este Tribunal
que, “En las marcas farmacéuticas especial-
mente, se utilizan elementos o palabras de uso
comun o generalizado que no deben entrar en la
comparacion, lo que supone una excepcion al
principio sefialado [del analisis en conjunto],
que el examen comparativo ha de realizarse
atendiendo a una simple vision de los signos
enfrentados, donde la estructura prevalezca so-
bre los componentes parciales. Si las denomi-
naciones enfrentadas tienen algun elemento ge-
nérico comun a las mismas ‘este elemento no
debe ser tenido en cuenta en el momento de
realizarse la comparacion’ (Proceso N° 13-IP-
97, publicado en la G.O.A.C. N° 329 de 9 de
marzo de 1998 marca: DERMALEX)”.

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

CONCLUYE:
Primero: Un signo para que sea registrable

como marca debe ser apto para dis-
tinguir productos o servicios en el

mercado, ademas debera ser sus-
ceptible de representacion grafica
de conformidad con los criterios sen-
tados en la presente interpretacion
prejudicial y no estar incurso en nin-
guna de las causales de irregistra-
bilidad establecidas en los articulos
135y 136 de la Decisién 486 de la
Comisién de la Comunidad Andina.

Segundo: No son registrables los signos que
en relacion con derechos de terce-
ros sean idénticos o se asemejen a
una marca anteriormente solicitada
para registro o registrada por un ter-
cero, o que estén destinados a am-
parar productos o servicios idénti-
cos 0 semejantes, de modo que pue-
dan inducir a los consumidores a
error.

Tercero: Elriesgo de confusion entre los sig-
nos confrontados en el presente ca-
so, se deducira con posterioridad a
la realizacion del examen compara-
tivo, en el que se debera considerar
los criterios aportados por la doctri-
nay lajurisprudencia, y los que han
sido desarrollados en esta interpre-
tacién prejudicial.

Cuarto: En lo que respecta a productos far-
maceéuticos, dado que corresponden
a productos de delicada aplicacién,
y que el confundir un producto farma-
céutico con otro puede causar da-
fos irreparables en la salud del con-
sumidor; es recomendable aplicar,
al momento del analisis de las mar-
cas que las distinguen, un criterio
riguroso, buscando el prevenir even-
tuales confusiones en el publico con-
sumidor dada la naturaleza de los
productos con ellas identificados.

De conformidad con el articulo 35 del Tratado de
Creacion del Tribunal, el Juez Nacional Consul-
tante, al emitir el respectivo fallo, debera adop-
tar la presente interpretacion dictada con funda-
mento en las sefaladas normas del ordena-
miento juridico comunitario. Debera asi mismo,
dar cumplimiento a las prescripciones conteni-
das en el parrafo tercero del articulo 128 del
vigente Estatuto.
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Notifiquese al Consultante mediante copia certi-
ficada y sellada de la presente interpretacion, la
que también debera remitirse a la Secretaria
General de la Comunidad Andina a efectos de
su publicacion en la Gaceta Oficial del Acuerdo
de Cartagena.

Walter Kaune Arteaga
PRESIDENTE

Rubén Herdoiza Mera
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Guillermo Chahin Lizcano
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO a.i.

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

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO a.i.

PROCESO N° 143-1P-2004

Interpretacién prejudicial de las disposiciones previstas en los articulos 81, 82,
literal a, y 83, literales a) y d), de la Decision 344 de la Comisién del Acuerdo
de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, Distrito de Quito, Republica del Ecuador, e interpretacion de

oficio de los articulos 83, literal e, y 84 eiusdem. Parte actora: sociedad
EXPORTADORA BANANERA NOBOA S.A. Caso: marca
“BONITO + grafica”. Expediente Interno N° 8066 ML.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA. San Francisco de Quito, diez de no-
viembre del afio dos mil cuatro.

VISTOS

La solicitud de interpretacion prejudicial de
las disposiciones previstas en “los Arts. 81, 82
literales a) y h), 83 literales a) y d) de la Deci-
sién 344; vy, Arts. 134, 136 literales a) b) d) y h);
y 228 de la Decision 486”, formulada por la
Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, Distrito de Quito, Republica del
Ecuador, por érgano de su Presidente (e), Dr.
Victor Teran Martinez, y recibida en este Tribu-
nal en fecha 15 de octubre de 2004; vy,

El informe de los hechos que el solicitante
considera relevantes para la interpretacién, y
que, junto con los que derivan de autos, son del
tenor siguiente:

1. Demanda
1.1. Cuestién de hecho

De la demanda presentada por el mandatario
especial para los asuntos de la Propiedad In-
dustrial de la empresa EXPORTADORA BANA-
NERA NOBOA S.A., se desprende que “El 16
de noviembre de 1999 ... a nombre de EXPOR-
TADORA BANANERA NOBOA S.A., presenté
observacioén en contra de la solicitud de registro
e inscripciéon de la denominacién BONITO +
GRAFICA ... solicitud presentada el 31 de agos-
to de 1999 por la empresa PROHIGIE C.A”; que
“El fundamento principal de la observacion fue
que mi representada tiene registrada, inscrita y
en uso constante desde hace muchos afios en
el Ecuador y en otros paises, marcas de fabri-
ca, de servicios y nombres comerciales con el
nombre ‘BONITA’ ”; que “La empresa PROHIGIE
C.A., pretende registrar en el Ecuador la marca
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BONITO + GRAFICA y obtener ventaja y éxito
comercial utilizando esta palabra que es famo-
sa y de renombre en el Pais y a nivel mundial”;
que “El sefior Director Nacional de Propiedad
Industrial el 01 de agosto del 2000, dict6 la Re-
solucién No. 977802 ... mediante la cual recha-
26 la observacion/oposicion interpuesta por la
Compaiia EXPORTADORA BANANERA NOBOA
S.A. y aceptd el registro de la denominacion
BONITO + GRAFICA”; y que “Con fecha 07 de
septiembre del afio 2000, mi Representada pre-
sentd el correspondiente Recurso de Reposi-
cién ante el mismo Director Nacional de Propie-
dad Industrial, quien con fecha 30 de octubre del
afio 2000 dictd la resolucién No. 977940 ... con
la cual ratifica el contenido de la resolucion No.
977802 y rechazé el recurso presentado”.

1.2. Cuestion de derecho

El consultante informa que, a juicio del actor,
“la marca BONITO + GRAFICA que se pretende
registrar, no es solo semejantes, sino idénticos
(sic) a la marca BONITA Y BONITA DISENO DE
ETIQUETA, unicamente cambia el género gra-
matical, y su inscripcién induciria al consumidor
a errores y confusion”.

El actor alega en su demanda que “La Direc-
cion Nacional de Propiedad Industrial, no realizé
el cotejo marcario conforme debe ser, ya que
existe total identidad entre estas dos marcas, lo
que provocara error y confusién entre éstas al
publico consumidor”; que al “conceder el regis-
tro en cuestion, esta pasando por alto la indiscu-
tible e innegable reproduccioén total del nombre
de las marcas registradas por parte de la Obser-
vante, sobre las que se han concedido derechos
de uso exclusivo con anterioridad”; que “en el
derecho marcario existe también el ‘riesgo de
asociacion’, entendiéndose que el riesgo de aso-
ciacién es una consecuencia del riesgo confu-
sionista, donde el consumidor, no adquiere un
producto o servicio por otro, sino que por la
creencia errénea que se deriva del parecido de
las marcas, asume que son productos de un
mismo origen empresarial con gran calidad, fac-
tores estos que condicionan su elecciéon”; que
la Administracién “ignora y desconoce la evi-
dente identidad entre los signos confrontados;
pues, BONITA y BONITO, no son sélo semejan-
tes, sino idénticos ya que Unicamente cambia
el género gramatical; y, esta caracteristica si
influye en el publico consumidor, ya que induce
a confundir una marca con otra, con los conse-
cuentes perjuicios no soélo en el ambito econo-

mico y comercial sino en el prestigio y notorie-
dad alcanzados por las marcas registradas por
mi Representada; lo cual es de conocimiento
general, ya que los productos que comercializa
Exportadora Bananera Noboa S.A., identifica-
dos con las marcas BONITA y BONITA DISENO
DE ETIQUETA, sobrepasan las fronteras nacio-
nales; y, las Leyes que rigen la Propiedad In-
dustrial en el Ecuador, otorgan tutela especial a
las marcas notorias frente a signos semejantes
o idénticos, sin atender los productos o servi-
cios a los cuales vayan a aplicarse; y, asi lo
establecian claramente los Arts. 83, literales a)
y d) de la Decision 344 ...”.

Asimismo, indica el actor que “la denomina-
cion BONITO + GRAFICA solicitada por PROHI-
GIE C.A. ... no poseia el requisito de distintividad
que establecia el Art. 81 de la Decisién 344 ...”;
solicita a la instancia consultante que “se dig-
nen resolver conforme mandan las normas lega-
les de la materia, esto es, realizando el cotejo
de los signos en controversia, BONITA y BONI-
TO, en su conjunto, de modo sucesivo, no si-
multaneo, atendiendo mas a las semejanzas
que a las diferencias”; y alega que “uno de los
intangibles de mayor valor de la COMPANIA
EXAPORTADORA (sic) BANANERA NOBOA
S.A., son sus marcas, que como tengo dicho
han adquirido notoriedad, prestigio, debido a la
seriedad comercial en el cumplimiento de sus
compromisos, a la calidad de sus productos, al
éxito en su esfuerzo diario, su acierto en la
organizacion empresarial, el espiritu de capta-
ciéon de su clientela y todo lo que una empresa
construye a través de largos afios para alcanzar
fama y prestigio con sus marcas”.

2. Contestacion a la demanda

2.1. Afirma el consultante que, segun la dele-
gada del Procurador General del Estado, “co-
rresponde a los representantes legales, directo-
res, sindicos, asesores juridicos o procuradores
judiciales de las instituciones que gozan de
personalidad juridica, ejercer el patrocinio legal;
siendo ademas, responsables en forma civil,
administrativa y penal del cumplimiento de esta
obligacion”.

2.2. Informa también el consultante que el
Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Pro-
piedad Intelectual “niega los fundamentos de
hecho y derecho de la demanda, se ratifica en la
resolucién que se impugna”.
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2.3. Agrega el consultante que el Director
Nacional de Propiedad Industrial opuso las si-
guientes excepciones “negativa pura y simple
de los fundamentos de hecho y derecho de la
demanda”.

En su escrito de contestacion a la demanda,
el Director Nacional de Propiedad Industrial, del
Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelec-
tual, argumenta que “PROHIGIE C.A, solicité el
registro de la marca de fabrica denominada BO-
NITO + GRAFICA ... para proteger productos de
la clase internacional No 16”; que “EXPORTA-
DORA BANANERA NOBOA S.A., presento ob-
servacion fundamenta su demanda en el hecho
que su representada tiene registradas en el Ecua-
dor las marcas BONITA NUEVO DISENO DE
ETIQUETA, BONITA y BONITA Y DISENO DE
ETIQUETA ... y protegen productos de las cla-
ses internacionales 29, 30, 31, 32, y 35, respec-
tivamente. Si comparamos las denominaciones,
desde el punto de vista fonético, auditivo pode-
mos apreciar que son diferentes, la denomina-
cion solicitada se compone de elementos orto-
graficos fonéticos, auditivos y visuales diferen-
tes que la marca de la contraparte, la impresion
que imprime cada marca es susceptible de apre-
ciarse sin encontrar semejanzas entre las mis-
mas, ya que cada una se diferencia, debido a lo
cual en ninglin momento el publico consumidor
se encontrara en peligro de confundirse en la
eleccion de los productos que cada marca pro-
tege, lo que determina que la marca de la com-
pafia observante es estructuralmente diferente,
de tal forma que la marca solicitada es lo sufi-
cientemente susceptible de registro, pues cum-
plia los requisitos exigidos por el Art. 81 de la
Decisién 344 ... y no contravenia lo que disponia
el Art. 83 literal a) ...”; y que “Las marcas en-
frentadas tienen entre si un contenido concep-
tual distinto que se aprecia indiscutiblemente;
las palabras BONITO y BONITA, ofrecen un sig-
nificado distinto, por lo que no puede darse el
riesgo de asociacion y dilucién de la fuerza
distintiva de la marca registrada, no podemos
desde ningun punto de vista hablar de riesgo de
confusién cuando las denominaciones son dife-
rentes que le permiten compartir el mercado
pacificamente, sin perjudicarse mutuamente;
ademas no existe posibilidad de confusién o
asociacion, ya que protege (sic) productos dis-
tintos y estan dirigidos al publico consumidor
radicalmente distinto y se comercializan por
diferentes canales de distribucién”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretacion se solici-
ta son las disposiciones consagradas en “los
Arts. 81, 82 literales a) y h), 83 literales a) y d)
de la Decision 344; y, Arts. 134, 136 literales a)
b) d) y h); y 228 de la Decisién 486”;

Que, de conformidad con la disposicion con-
tenida en el articulo 1, literal c, del Tratado de
Creacion del Tribunal, las normas cuya interpre-
tacion se pide forman parte del ordenamiento
juridico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposicién prevista en el
articulo 32 del Tratado de Creacion del Tribunal,
en correspondencia con lo dispuesto en los
articulos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribu-
nal es competente para interpretar por via preju-
dicial las normas que integran el ordenamiento
juridico de la Comunidad Andina;

Que, en cumplimiento de la disposicion indi-
cada en el articulo 125 del Estatuto, y segun
consta en la providencia que obra a folios 13 y
14 del expediente, la presente solicitud de inter-
pretacion prejudicial fue admitida a tramite; vy,

Que, una vez examinada la aplicabilidad de
las normas sometidas a consulta, y visto que la
solicitud de registro como marca del signo “BO-
NITO + grafica” ocurrié en vigencia de la Deci-
sion 344 de la Comision del Acuerdo de Cartage-
na, pues fue presentada el 31 de agosto de
1999, el Tribunal estima que, de las normas in-
vocadas por el consultante, procede la interpre-
taciéon de las previstas en los articulos 81, 82,
literal @), y 83, literales a) y d), de la Decisién en
referencia, y también, sobre la base de la potes-
tad que deriva del articulo 34 del Tratado de
Creacion del Tribunal, la interpretacidn de oficio
de las disposiciones previstas en los articulos
83, literal e, y 84 eiusdem.

Los textos de las disposiciones a interpretar
son del tenor siguiente:

“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 pro-
ductos o servicios producidos o comercializa-
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dos por una persona de los productos o ser-
vicios idénticos o similares de otra persona”.

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

a) No puedan constituir marca conforme al
articulo anterior;

(...).

“Articulo 83.- Asimismo, no podran registrar-
se 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 pueda inducir al
publico, a error;

(...)

d) Constituyan la reproduccion, la imitacioén,
la traduccion o la transcripcion, total o par-
cial, de un signo distintivo notoriamente co-
nocido en el pais en el que solicita el re-
gistro o en el comercio subregional, o inter-
nacional sujeto a reciprocidad, por los sec-
tores interesados y que pertenezca a un
tercero. Dicha prohibicion sera aplicable,
con independencia de la clase, tanto en
los casos en los que el uso del signo se
destine a los mismos productos o servi-
cios amparados por la marca notoriamente
conocida, como en aquellos en los que el
uso se destine a productos o servicios
distintos.

Esta disposicion no sera aplicable cuando
el peticionario sea el legitimo titular de la
marca notoriamente conocida;

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

Esta disposicion no sera aplicable cuando
el peticionario sea el legitimo titular de la
marca notoriamente conocida;

(..).

“Articulo 84.- Para determinar si una marca
es notoriamente conocida, se tendran en cuen-
ta, entre otros, los siguientes criterios:

a) La extension de su conocimiento entre el
publico consumidor como signo distintivo
de los productos o servicios para los que
fue acordada;

b) La intensidad y el ambito de la difusién y
de la publicidad o promocién de la marca;

c) La antigliedad de la marca y su uso cons-
tante;

d) El analisis de producciéon y mercadeo de
los productos que distingue la marca”.

. De la aplicacion del ordenamiento comu-
nitario en el tiempo

En principio, y con el fin de garantizar el respeto
a las exigencias de seguridad juridica y confian-
za legitima, la norma comunitaria de caracter
sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto,
las situaciones juridicas disciplinadas en ella
se encuentran sometidas, en si y en sus efec-
tos, a la norma vigente al tiempo de su constitu-
cion. Y si bien la nueva norma comunitaria no es
aplicable, salvo previsidn expresa, a las situa-
ciones juridicas nacidas con anterioridad a su
entrada en vigencia, procede su aplicacion in-
mediata a los efectos futuros de la situacion
nacida bajo el imperio de la norma anterior.

El régimen comun en materia de propiedad in-
dustrial se ha apoyado en la irretroactividad de
la norma sustancial, pues desde la vigencia de
la Decisién 85 (articulo 85), y a través de las
Decisiones 311 (Disposicion Transitoria Cuar-
ta), 313 (Disposicién Transitoria Cuarta) y 344
(Disposicion Transitoria Primera), establecié que
todo derecho de propiedad industrial, validamente
otorgado de conformidad con la normativa ante-
rior, subsistiria por el tiempo en que fue conce-
dido. La Disposicion Transitoria Primera de la
Decision 486 se apoya asimismo en el respeto
de los derechos validamente concedidos confor-
me a “las disposiciones aplicables en la fecha
de su otorgamiento”, cuales son las vigentes pa-
ra la fecha de presentacion de la solicitud de re-
gistro, pero afiade, a titulo de excepcion, que los
plazos de vigencia de los derechos preexistentes
deberan adecuarse a lo previsto en la Decision.
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Por otra parte, las disposiciones citadas han
contemplado la aplicabilidad inmediata de la
norma sustancial posterior a los efectos futuros
del derecho nacido bajo la vigencia de la norma
anterior, pues han dispuesto que se aplicara la
nueva Decision al uso, goce, obligaciones, li-
cencias, renovaciones y prorrogas del derecho
validamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla consti-
tuido por una norma de caracter procesal, ésta
se aplicara, a partir de su entrada en vigencia, a
los procedimientos por iniciarse 0 en curso. De
hallarse en curso el procedimiento, la nueva
norma se aplicara inmediatamente a la actividad
procesal pendiente, y no, salvo previsidn expre-
sa, a la ya cumplida. Por tanto, en tutela del
principio de seguridad juridica, si la norma sus-
tancial, vigente para la fecha de la solicitud de
registro de un signo como marca, ha sido dero-
gada y reemplazada por otra en el curso del
procedimiento correspondiente a tal solicitud,
aquella norma sera la aplicable a los efectos de
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, en aquellas de sus etapas que aun no se
hubiesen cumplido.

La instancia consultante establecera, a la luz
de las consideraciones que anteceden, la nor-
ma aplicable en el caso de autos, bien en lo que
concierne a los requisitos para el registro de un
sigho como marca, bien en lo que concierne al
tramite de la solicitud correspondiente.

Il. De la definicion de marca y de los requi-
sitos para su registro

El articulo 81 de la Decisiéon 344 de la Comision
del Acuerdo de Cartagena contiene una defini-
cién del concepto de marca. Sobre la base de
esta definicion legal, el Tribunal ha interpretado
que la marca constituye un bien inmaterial re-
presentado por un signo que, perceptible a tra-
vés de medios sensoriales y susceptible de
representacion grafica, sirve para identificar y
distinguir en el mercado los productos o servi-
cios producidos o comercializados por una per-
sona de otros idénticos o similares, a fin de que
el consumidor o usuario medio los valore, dife-
rencie, identifique y seleccione, sin riesgo de
confusidén o error acerca del origen o la calidad
del producto o servicio correspondiente.

La marca protege el interés de su titular, otor-
gandole un derecho exclusivo sobre el signo
distintivo de sus productos y servicios, asi como
el interés general de los consumidores o usua-
rios a quienes se halla destinada, garantizando
a éstos, sin riesgo de error y confusion, el ori-
gen y la calidad del producto o servicio que el
signo distingue. En definitiva, la marca procura
garantizar la transparencia en el mercado.

El articulo 81 en referencia somete ademas el
registro de un signo como marca al cumplimien-
to de los siguientes requisitos:

En primer lugar, el signo debe ser perceptible,
es decir, susceptible de ser aprehendido por el
consumidor o el usuario a través de los sentidos,
a fin de ser captado, retenido y asimilado por
éste. La percepcidn se realiza, por lo general, a
través del sentido de la vista. Por ello, se consi-
deran signos perceptibles, entre otros, los que
consisten en letras, palabras, formas, figuras,
dibujos o cifras, por separado o en conjunto.

En segundo lugar, el signo debe ser suficiente-
mente distintivo, es decir, apto para identificar y
distinguir en el mercado los productos o servi-
cios producidos o comercializados por una per-
sona de otros idénticos o similares. Esta apti-
tud distintiva constituye presupuesto indispensa-
ble para que la marca cumpla sus funciones
principales de indicar el origen empresarial y la
calidad del producto o servicio. La distintividad,
ademas, debe ser suficiente, es decir, de tal
magnitud que no haya razén para temer que el
signo induzca a error o confusién en el merca-
do.

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible
de representacion grafica, es decir, apto para
ser expresado en imagenes o por escrito, o que
confirma que, en principio, ha de ser visualmente
perceptible. Por ello, las formas representativas
en que consisten los signos pueden estar cons-
tituidas por letras, palabras, figuras, dibujos o
cifras, por separado o en conjunto. Este requisi-
to guarda correspondencia con el previsto en el
articulo 88, literal d, de la Decisidon 344, en el
cual se exige que la solicitud de registro sea
acompafada por la reproduccion de la marca
cuando ésta contenga elementos graficos.

Por tanto, el articulo 81 prohibe el registro de un
signo como marca si éste no cumple los requi-
sitos acumulativos que la citada disposicién
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prevé en forma expresa; ademas, el articulo 82,
literal a, impide el otorgamiento de dicho regis-
tro a todo signo que no pueda ser considerado
como marca por no cumplir con los citados
requisitos.

Ill. De las marcas denominativas y mixtas

En lo que concierne a la estructura del signo
utilizado, y a propdsito del caso en estudio, el
Tribunal estima necesario hacer referencia a las
marcas denominativas y mixtas.

Las primeras, llamadas también nominales o
verbales, utilizan un signo acustico o fonético y
estan formadas por una o varias letras que,
integradas en un todo pronunciable, pueden ha-
llarse provistas o no de significado conceptual.
A la vez, en este tipo de marcas se distinguen
las sugestivas —provistas de una connotacion
conceptual relativa a la evocacién de las cuali-
dades o funciones del producto designado por la
marca— y las arbitrarias, desprovistas de co-
nexion entre su significado y la naturaleza, cua-
lidades o funciones del producto a identificar.

Y las segundas, las marcas mixtas, se hallan
compuestas por dos elementos que forman par-
te del conjunto: una denominacién, semejante a
la clase de marcas arriba descrita, y un grafico,
definido como un signo visual que evoca una
figura con una forma externa caracteristica.

En relacion con la comparacion entre dos sig-
nos, caso que uno de ellos 0 ambos pertenez-
can a la clase de signos mixtos, la jurispruden-
cia de este Tribunal ha puesto de relieve lo si-
guiente:

“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 definicidon
son pronunciables, o que no obsta para que
en algunos casos se le reconozca prioridad
al elemento grafico, teniendo en cuenta su
tamano, color y colocacion de la grafica, que
en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento grafico suele ser de mayor im-
portancia cuando es figurativo o evocador de
conceptos, que cuando consiste simplemen-
te en un dibujo abstracto” (Sentencia dictada
en el expediente N° 04-IP-88, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°
39, del 29 de enero de 1989, caso “DAIMLER”).

A propésito de la prioridad del elemento en
referencia, la doctrina ha sefalado que procede
determinar la “situacién y el relieve del compo-
nente grafico en el conjunto de la marca mixta;
y sobre todo, la notoriedad del componente gra-
fico comun a las marcas comparadas. En cam-
bio, si el elemento grafico no evoca concepto
alguno, el denominativo desplazaria en principio
al grafico, siendo en ese caso, y en definitiva,
aquel elemento el predominante, y en el cual
debe centrarse el analisis comparativo” (FER-
NANDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos de
Derecho de Marcas”, Madrid, Editorial Monte-
corvo S.A., 1984, p. 240).

IV. De la comparacion entre marcas. Del
riesgo de confusion. De la confusion di-
recta e indirecta. De la identidad y se-
mejanza. De las reglas de comparacion.
De la conexidon competitiva.

Los articulos 82 y 83 de la Decisién 344 consa-
gran otras prohibiciones para el registro de un
signo como marca. Segun la prevista en el ar-
ticulo 83, literal a, no podra registrarse como
marca el signo que, en relacién con derechos
de terceros, sea idéntico o se asemeje, de
forma que pueda inducir al publico a error, a una
marca anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero, en el territorio de uno
0 mas de los Paises Miembros de la Comunidad
Andina, para el mismo producto o servicio, o
para un producto o servicio respecto del cual el
uso de la marca pueda inducir al publico a error.

Del texto de la disposicion citada se desprende
que la prohibicién no exige que el signo pen-
diente de registro induzca a error a los consumi-
dores o usuarios, sino que basta la existencia
de este riesgo para que se configure aquella
prohibicién.

Para establecer la existencia del riesgo de con-
fusion del signo pendiente de registro respecto
de una marca ya registrada, o ya solicitada para
registro, sera necesario determinar si existe
identidad o semejanza entre los signos en dispu-
ta, tanto entre si como entre los productos o
servicios distinguidos por ellos, y considerar la
situacion de los consumidores o usuarios, la
cual variara en funcion de los productos o servi-
cios de que se trate.

La identidad o la semejanza de los sighos pue-
de dar lugar a dos tipos de confusién: la directa,
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caracterizada porque el vinculo de identidad o
semejanza induce al comprador a adquirir un
producto determinado en la creencia de que
esta comprando otro, lo que implica la existen-
cia de un cierto nexo también entre los produc-
tos; y la indirecta, caracterizada porque el cita-
do vinculo hace que el consumidor atribuya, en
contra de la realidad de los hechos, a dos pro-
ductos que se le ofrecen, un origen empresarial
comun.

En consecuencia, los supuestos que pueden
dar lugar al riesgo de confusion, entre varios
signos y los productos o servicios que cada uno
de ellos ampara, serian los siguientes: que exista
identidad entre los signos en disputa y también
entre los productos o servicios distinguidos por
ellos; o identidad entre los signos y semejanza
entre los productos o servicios; o semejanza
entre los signos e identidad entre los productos
y servicios; o semejanza entre aquéllos y tam-
bién semejanza entre éstos.

En el caso de autos, la comparacion entre los
signos habra de hacerse desde sus elementos
grafico, fonético y conceptual. Sin embargo,
dicha comparacién debera ser conducida por la
impresion unitaria que el signo habra de produ-
cir en la sensorialidad igualmente unitaria del
consumidor o del usuario medio a que esta des-
tinado. Por tanto, la valoracion debera llevarse a
cabo sin descomponer la unidad de cada signo,
de modo que, en el conjunto de los elementos
que lo integran, el todo prevalezca sobre sus
partes, a menos que aquél se halle provisto de
un elemento dotado de tal aptitud distintiva que,
por esta razén especial, se constituya en factor
determinante de la valoracion.

Este Tribunal ha declarado, por otra parte, que
“La regla esencial para determinar la confusién
es el examen mediante una vision 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 for-
ma detallada las diferencias entre un signo y
otro. La labor de la determinacién de la confun-
dibilidad depende del criterio subjetivo del admi-
nistrador o del juez, el que debera atender a las
reglas que la doctrina y la jurisprudencia de
este Tribunal han establecido para el efecto”
(Sentencia dictada en el expediente N° 18-IP-
98, de 30 de marzo de 1998, publicada en la

G.0.A.C. N° 340, del 13 de mayo de 1998, caso
“US TOP”). Y en lo que concierne a los ambitos
de la confusién, el Tribunal ha sefialado los
siguientes criterios: “El primero, la confusién
visual, la cual radica en poner de manifiesto los
aspectos ortograficos, los meramente graficos
y los de forma. El segundo, la confusion auditiva,
en donde juega un papel determinante la per-
cepciodn sonora que pueda tener el consumidor
respecto de la denominacion, aunque en algu-
nos casos vistas desde una perspectiva grafica
sean diferentes, auditivamente la idea es de la
misma denominacion o marca. El tercer y ulti-
mo criterio, es la confusidn ideolégica, que con-
lleva a la persona a relacionar el signo o deno-
minacion con el contenido o significado real del
mismo, o mejor, en este punto no se tienen en
cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino
que se atiende a la comprension, o al significa-
do que contiene la expresion, ya sea denominativa
o grafica” (Sentencia dictada en el expediente
N° 13-1P-97, del 6 de febrero de 1998, publicada
en la G.O.A.C. No. 329, del 9 de marzo de
1998, caso “DERMALEX”).

En este contexto, el Tribunal ha establecido que
la similitud visual u ortografica se presenta por
el parecido entre las letras o cifras de los signos
objeto de comparacién, toda vez que el orden de
tales letras o cifras, su longitud, o la identidad
de sus raices o terminaciones, pudieran incre-
mentar el riesgo de confusion.

En cuanto a la similitud fonética o auditiva, ha
sefialado que, si bien la misma depende, entre
otros factores, de la identidad de la silaba toni-
ca de las palabras, asi como de sus raices o
terminaciones, deberan tomarse en cuenta las
particularidades de cada caso, pues la percep-
cion por los consumidores de las letras o cifras
que integran los signos, al ser pronunciadas, va-
riara segun su estructura grafica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual o ideoldgi-
ca, ha indicado que la misma se configura entre
signos que evocan una idea idéntica o semejan-
te.

Por lo demas, la doctrina advierte que “cuando
los signos sean idénticos o0 muy semejantes,
mayor deberd ser la diferenciacion exigible en-
tre los productos o servicios a los que se apli-
can. Y alainversa, esto es, cuando los produc-
tos o servicios sean idénticos o muy similares,
mayor debera ser la diferenciacion exigible en-
tre los signos enfrentados (STJCE, de 22 de
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junio de 1999 ... Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Al-
berto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial
Aranzadi S.A., Navarra - Espafa, 2003, p. 475).

En definitiva, el Tribunal ha estimado que la
confusion puede manifestarse cuando, al perci-
bir la marca, el consumidor supone que se trata
de la misma a que esta habituado, o cuando, si
bien reconoce cierta diferencia entre las marcas
en conflicto, cree, por su similitud, que provie-
nen del mismo productor o fabricante.

Ademas, a objeto de verificar la existencia del
riesgo de confusion, el examinador debera to-
mar en cuenta los criterios que, elaborados por
la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Trata-
do de Marcas de Fabrica y de Comercio”; Bue-
nos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han
sido acogidos por la jurisprudencia de este Tri-
bunal, y que son del siguiente tenor:

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

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

3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y
no las diferencias que existan entre las mar-
cas.

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

Asimismo, el solicitante debera considerar, a la
luz de la norma prevista en el articulo 83, literal
a, de la Decisidon 344, que también se encuentra
prohibido el registro del signo cuyo uso pueda
inducir al publico a error si, ademas de ser
idéntico o semejante a una marca anteriormente
solicitada para registro o registrada por un ter-
cero, tiene por objeto un producto o servicio
semejante al amparado por la marca en referen-
cia, sea que los productos o servicios pertenez-
can a la misma clase del nomenclator o a cla-
ses distintas.

En este supuesto, y a fin de verificar si existe o
no semejanza entre los productos en compara-
cion, el consultante habra de tomar en cuenta,
en razén de la regla de la especialidad, su
identificacién en las solicitudes correspondien-
tes y su ubicacidon en el nomenclator; ademas,

podra hacer uso de los criterios elaborados por
la doctrina para establecer si existe o no co-
nexién competitiva entre los productos identifi-
cados en la solicitud de registro y los ampara-
dos por la marca ya registrada. A propésito del
juicio sobre la semejanza entre dichos produc-
tos, sera necesario que los criterios de co-
nexién, de ser aplicables, concurran en forma
clara y en grado suficiente, toda vez que ningu-
no de ellos bastara, por si solo, para la conse-
cucién del citado propdsito.

En primer lugar, el hecho de que los productos
posean finalidades idénticas o afines podria cons-
tituir un indicio de conexidén competitiva entre
ellos, pues tal circunstancia podria dar lugar a
que se les hallase en el mismo mercado.

En segundo lugar, es pertinente la utilizacion de
criterios como el de intercambiabilidad, relativo
al hecho de que los consumidores consideren
que los productos son sustituibles entre si para
las mismas finalidades, y el de complementarie-
dad, relativo al hecho de que los consumidores
juzguen que los productos deben utilizarse en
conjunto, o que el uso de uno de ellos presupo-
ne el del otro, 0 que uno no puede utilizarse sin
el otro (FERNANDEZ-NOVOA, Carlos; op.cit.,
pp. 242 y ss.).

En tercer lugar, la conexién competitiva podria
configurarse en el ambito de los canales de
comercializacion, por virtud de la identidad o
similitud en los medios de difusién o publicidad
de los productos en cuestidon. En efecto, si se
difunden a través de los medios generales de
publicidad (radio, televisidén o prensa), cabe pre-
sumir que la conexién entre ellos sera mayor,
mientras que si la difusion se realiza a través de
revistas especializadas, comunicacion directa,
boletines o mensajes telefénicos, es de presu-
mir que la conexion sera menor.

Por ultimo, también debera tomarse en cuenta
la clase de consumidor o usuario y su grado de
atencién al momento de diferenciar, identificar y
seleccionar el producto.

Las consideraciones que anteceden, especial-
mente las relativas al punto de la conexion com-
petitiva entre productos, guardan corresponden-
cia con la orientacion jurisprudencial de este
Tribunal, el cual, ya en sentencia de fecha 30 de
agosto de 1996 (dictada en el expediente N° 08-
IP-95, publicada en la G.O.A.C. N° 231, del 17
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de octubre de 1996, caso “LISTER”, y reiterada
en las sentencias correspondientes a los expe-
dientes N° 30-1P-2000, del 1° de septiembre de
2000, caso “AMERICAN BRANDS (mixta)”; 60-
IP-2000, del 24 de enero de 2001, caso
“‘MAXVALL”; 03-1P-2001, del 9 de mayo de 2001,
caso “DIPLOMATICO”; 5-1P-2001, del 27 de marzo
de 2001, caso “ACERO DIAMANTE + grafica”;
50-1P-2001, del 31 de octubre de 2001, caso
“ALLEGRA”; y 67-1P-2001, del 12 de diciembre
de 2001, caso “ECOGEL”), con motivo del exa-
men de disposiciones previstas en las Decisio-
nes 85y 313, dejo establecido que: “El principio
de la especialidad de la marca evita, en conse-
cuencia, que con un solo signo se pretenda
monopolizar todos los productos. Por efecto de
esta regla, se pueden proteger marcas idénti-
cas o similares para productos diferentes. Se-
gun la Decision 85 ... la limitacion del registro
en cuanto a la similitud de los productos esta
dada por la ‘clase del nomenclator’ a la que
pertenece el producto (articulo 68). Pese a este
fin de la norma, el articulo 58, literal f) y el
articulo 68 de la Decision 85, han encasillado la
‘especialidad’ sélo en referencia a la ‘clase’ del
nomenclator, sin dejar la puerta abierta a que se
examine la similitud de los productos ... Este
principio o concepto ha tenido otro alcance al
tenor de las disposiciones del articulo 82 (rectius
83) de la Decision 344, pues el literal a) no hace
relacién a una clase del nomenclator sino a los
productos o servicios identificados y enumera-
dos en la solicitud, con lo cual se ‘evidencia que
en una misma clase de la nomenclatura interna-
cional, podrian coexistir dos marcas utilizadas
en la identificacion de productos o servicios
disimiles siempre que no se induzca a error’; y
en base de esa misma disposicién comunitaria
con ‘una marca registrada para identificar deter-
minados productos o servicios de una clase, se
pueda lograr impedir el registro de otra idéntica
o semejante utilizada para distinguir productos
0 servicios agrupados en otra, siempre que con
ellos se pueda inducir al publico a error’ (ALE-
MAN, Marco Matias: “Normatividad Subregional
sobre Marcas de Productos y Servicios”; Bogo-
ta, Top Management, p. 90)".

En cambio, en el caso de la marca notoria, la
prohibicién de registrar el signo que constituya
su reproduccion, imitacion, traduccién o tras-
cripcion, total o parcial, tal y como lo dispone el
articulo 83, literal d, de la Decisién 344, sera
aplicable con independencia de la naturaleza
del producto en cuestion y de la clase a que

pertenezca, toda vez que se trata de prevenir la
dilucion de la fuerza distintiva de la marca y el
aprovechamiento injusto de su prestigio.

V. De la marca notoria y de la necesidad de
su prueba

Este Tribunal ha calificado de notoria la marca
provista de la cualidad de ser conocida por una
colectividad de individuos pertenecientes al gru-
po de consumidores o usuarios del tipo de bie-
nes o servicios de que se trate, por encontrarse
ampliamente difundida entre dicho grupo (Sen-
tencia dictada en el expediente N° 07-1P-96, del
29 de agosto de 1997, publicada en la G.O.A.C.
N° 299, del 17 de octubre de 1997, caso “REMA-
VENCA").

Ahora bien, a tenor de la disposicion prevista en
el articulo 83, literal d, de la Decision 344, el
reconocimiento de la marca notoria, como signo
distintivo de bienes o servicios determinados,
presupone su conocimiento en el pais en que se
haya solicitado su registro o en el comercio
subregional, o internacional sujeto a reciproci-
dad, por los sectores interesados, es decir, por
la mayor parte del sector de consumidores o
usuarios a que estén destinados los bienes o
servicios correspondientes.

Se reitera que, de conformidad con el articulo
83, literal e, de la Decision 344, la proteccion
especial que se otorga a la marca notoriamente
conocida se extiende —caso de haber riesgo de
confusién por similitud con un signo pendiente
de registro— con independencia de la clase a
que pertenezca el producto de que se trate y del
territorio en que haya sido registrada, pues se
busca prevenir el aprovechamiento indebido de
la reputacion de la marca notoria, asi como
impedir el perjuicio que el registro del signo
similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a
la reputacién de aquélla.

El Tribunal insiste por ello en que “la proteccion
de la marca notoria no se encuentra limitada por
los principios de ‘especialidad’ y de ‘territoriali-
dad’ generalmente aplicables con relacién a las
marcas comunes” (Sentencia dictada en el ex-
pediente N° 17-IP-2001, del 27 de abril de 2001,
publicada en la G.O.A.C. N° 674, del 31 de
mayo de 2001, caso “HARINA GALLO DE ORQO”,
criterio adoptado ya en la sentencia dictada en
el expediente N° 36-1P-99, del 8 de octubre de
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1999, publicada en la G.O.A.C. N° 504, del 9 de
noviembre de 1999, caso “FRISKIES”).

Asi, la proteccion de la marca notoria se confi-
gura aun en el caso de que no exista similitud
entre el producto o servicio a que se refiere y el
correspondiente al signo cuyo registro haya sido
solicitado.

Sin embargo, en relacion con el atributo de no-
toriedad de la marca, el Tribunal ha establecido
que “Para que una marca notoria pueda impedir
el registro de otra solicitada o anular el registro
ya efectuado, dicha notoriedad tiene que haber
sido anterior a la solicitud impugnada, notorie-
dad que debera ser probada ...” (Sentencia dic-
tada en el expediente N° 08-IP-98, del 13 de
marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N°
338, del 11 de mayo del mismo afo, caso
‘HERMES”).

En cuanto a la prueba de la notoriedad de la
marca, el Tribunal se ha pronunciado en los
términos siguientes:

“En la concepcidn proteccionista de la marca
notoria, ésta tiene esa clasificacion para efec-
tos de otorgarle otros derechos que no los
tienen las marcas comunes, pero eso no sig-
nifica que la notoriedad surja de la marca por
si sola, o que para su reconocimiento legal
no tengan que probarse las circunstancias
que precisamente han dado a la marca ese
status” (Sentencia dictada en el expediente
N° 08-1P-95, del 30 de agosto de 1996, publi-
cada en la G.0.A.C. N° 231, del 17 de octu-
bre de 1996, caso “LISTER”).

En efecto, la notoriedad de la marca constituye
una cuestion de hecho que ha de ser probada
sobre la base, entre otros, de los criterios pre-
vistos en el articulo 84 de la Decision 344, a
saber, la extensidon de su conocimiento, la in-
tensidad y el ambito de la difusién y de la
publicidad o promocién de la marca, su antigle-
dad y uso constante, y el analisis de produccién
y mercadeo de los productos que la marca dis-
tingue.

La previsién normativa de los citados indicado-
res de notoriedad de la marca hace inaplicable a
su respecto la maxima notoria non egent proba-
tione. Y es que, a diferencia del hecho notorio,
la notoriedad de la marca no se halla implicita
en la circunstancia de ser ampliamente conoci-

da, sino que es necesaria la demostracién sufi-
ciente de su existencia, a través de la prueba,
entre otros, de aquellos indicadores.

VI. De la marca débil

Todo signo registrado como marca puede hacer-
se débil en el mercado de productos o servicios
de que se trate. En efecto, si uno de los elemen-
tos que integran el signo es de caracter genéri-
co o de uso comun, o si evoca una cualidad del
producto o servicio, el signo se hara débil frente
a otros que también incluyan uno de tales ele-
mentos o cualidades, inapropiables en exclusi-
va. Segun la doctrina, “la presencia de una locu-
cién genérica no monopolizable resta fuerza al
conjunto en que aparece; nadie, en efecto, pue-
de monopolizar una raiz genérica, debiendo to-
lerar que otras marcas la incluyan, aunque po-
dran exigir que las desinencias u otros compo-
nentes del conjunto marcario sirvan para distin-
guirlo claramente del otro” (BERTONE, Luis Eduar-
do; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo:
“Derecho de Marcas”, Tomo ll, pp. 78 y 79).

Otamendi, por su parte, destaca que el titular de
una marca débil, al contener ésta “una particula
de uso comun no puede impedir su inclusidon en
marcas de terceros, y fundar en esa sola circuns-
tancia la existencia de confundibilidad, ya que
entonces se estaria otorgando al oponente un
privilegio inusitado sobre una raiz de uso gene-
ral o necesario ... Esto necesariamente tendra
efectos sobre el criterio que se aplique en el
cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elemen-
tos de uso comun son marcariamente débiles, y
que los cotejos entre marcas que los contengan
deben ser efectuados con criterio benevolente”
(OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”, cuar-
ta edicion. Editorial LEXISNEXIS Abeledo-Perrot.
Buenos Aires. 2002. pp. 191 y 192).

Sobre la base de las consideraciones que ante-
ceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE

1° Sila 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 corres-
pondiente a tal solicitud, aquella norma sera
la aplicable para determinar si se encuen-
tran cumplidos o no los requisitos que se
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exigen para el otorgamiento del registro del
signo, mientras que la norma procesal pos-
terior sera la aplicable al procedimiento en
curso.

En el caso de autos, sera registrable como
marca el signo que cumpla con los requisi-
tos previstos en el articulo 81 de la Decision
344, y que no incurra en las prohibiciones
establecidas en los articulos 82 y 83 eiusdem.

Para establecer si existe riesgo de confu-
sién entre el signo solicitado para registro
como marca y un signo ya registrado como
tal en el territorio de uno o mas de los
Paises Miembros de la Comunidad, sera
necesario determinar si existe relacién de
identidad o semejanza entre los signos en
disputa, tanto entre si como entre los pro-
ductos o servicios distinguidos por ellos, y
considerar la situacion del consumidor, la
cual variara en funcién de tales productos o
servicios.

En el caso de autos, la comparacion entre
los signos habra de hacerse desde sus ele-
mentos grafico, fonético y conceptual, pero
conducida por la impresion unitaria que cada
signo en disputa habra de producir en la
sensorialidad igualmente unitaria del desti-
natario de los productos correspondientes.
Por tanto, la valoracion debera hacerse sin
descomponer la unidad de cada signo, de
modo que, en el conjunto de los elementos
que lo integran, el todo prevalezca sobre
sus partes, a menos que aquél se halle
provisto de un elemento dotado de tal apti-
tud distintiva que, por esta razén especial,
se constituya en factor determinante de la
valoracion.

En particular, de solicitarse el registro de un
signo mixto como marca, caso que haya de
compararse con otro signo mixto, o con uno
denominativo, ya registrados, debera tomar-
se en cuenta que el elemento predominante
en el conjunto marcario de aquéllos sera el
denominativo, vista su relevancia para que
el publico consumidor identifique la marcay
distinga el producto, lo que no obsta para
que, por su tamano, color y ubicacion, el
elemento grafico pueda ser el decisivo.

A fin de verificar la semejanza entre los
productos en comparacion, el consultante

60
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tomara en cuenta su identificacién en las
solicitudes correspondientes y su ubicacién
en el nomenclator; ademas, podra acudir a
los criterios elaborados por la doctrina para
establecer si existe 0 no conexién competi-
tiva entre los productos identificados en la
solicitud de registro del signo como marcay
los amparados por la marca ya registrada. A
objeto de precisar si se trata de productos
semejantes, respecto de los cuales el uso
del signo pueda inducir al publico a error,
sera necesario que los criterios de conexion,
de ser aplicables, concurran en forma clara
y en grado suficiente, toda vez que ninguno
de ellos bastara, por si solo, para la conse-
cucién del citado propdsito.

La proteccién especial que se otorga a la
marca notoriamente conocida, en relacion
con el producto o servicio que constituya su
objeto, se extiende —caso de haber riesgo
de confusién por similitud con un signo soli-
citado para registro— con independencia de
la clase a que pertenezca el producto o
servicio de que se trate y del territorio en
que haya sido registrada, pues se busca
prevenir su aprovechamiento indebido, asi
como impedir el perjuicio que el registro del
signo similar pudiera causar a la fuerza dis-
tintiva o a la reputacion de aquélla.

De invocarse la notoriedad de una marca
para formular observaciones a la solicitud
de registro del signo, el interesado debera
probar aquélla sobre la base de los indica-
dores sefialados en el articulo 84 de la Deci-
sién 344, asi como demostrar su existencia
para la fecha de la solicitud de registro del
signo en cuestion.

El titular de una marca provista de un ele-
mento de caracter genérico, o de uso co-
mun, o evocativo de una cualidad del pro-
ducto o servicio, o que se ha tornado banal
por el crecido numero de registros marcarios
que lo contienen, no puede impedir su inclu-
sioén en signos de terceros, por ser inapropia-
ble en exclusiva, ni puede fundamentar en
ese Unico hecho el riesgo de confusién en-
tre los signos en disputa.

De conformidad con la disposicion prevista en el
articulo 35 del Tratado de Creacion del Tribunal,
la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso
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Administrativo, Distrito de Quito, Republica del
Ecuador, debera adoptar la presente interpreta-
cioén en la sentencia que pronuncie y, de confor-
midad con la disposicion prevista en el articulo
128, tercer parrafo, del Estatuto del Tribunal,
debera remitir dicha sentencia a este érgano
jurisdiccional.

Notifiquese la presente interpretaciéon mediante
copia certificada y sellada, y remitase también
copia a la Secretaria General de la Comunidad
Andina, para su publicacién en la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena.
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