GACETA OFICIAL

Ano XXVII - Numero 1880

Lima, 22 de setiembre de 2010

VAR
del Acuerdo
de Cartagena

Proceso 61-IP-2010.-

Proceso 65-IP-2010.-

Proceso 73-IP-2010.-

Proceso 74-1P-2010.-

SUMARIO

Tribunal de Justiciade la Comunidad Andina

Interpretacion Prejudicial, de oficio, de los articulos 134 y 136 literal a), de
la Decision 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comision de
la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por la
Seccion Primera del Consejo de Estado de la Republica de Colombia.
Expediente Interno N° 2003-0527. Actor: REFINADORA DE SAL S.A.
REFISAL. Marca: BLANX (denominativa) ........ccccvvvvrviiieeiiiiiieeieeeeeeeeeeeeeeeenn

Interpretacion Prejudicial, de oficio, de los articulos 134, 136 literales a) y
h), 150, 224, 225, 228 'y 229 de la Decision 486 de 14 de septiembre de 2000,
expedida por la Comisién de la Comunidad Andina, con fundamento en la
consulta solicitada por la Seccién Primera del Consejo de Estado de la Re-
publica de Colombia. Expediente Interno N° 2004-0155. Actor: PEPSICO,
INC. Marca: DORI (MIXTA) vvvvviiiieeeeeeeie i e e e e e e e

Interpretacion Prejudicial, de oficio, de los articulos 81, 83 literales a), d) y
e), 84 y 93 de la Decisiéon 344 de la Comisién del Acuerdo de Cartagenay
de la Disposiciéon Transitoria Primera de la Decision 486 de la Comision de
la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala
Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Republica de Pera.
Actor: Sociedad HERMES INTERNATIONAL. Marca: “HERMES” (deno-
minativa). Expediente Interno N° AP. N° 213-2009 ........cccccvvvvviiieieeriereeeeennn.

Interpretacion Prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los articu-
los 135, literal b), y 136, literal a), de la Decision 486 de 14 de septiembre
de 2000, expedida por la Comision de la Comunidad Andina y, de oficio, del
articulo 134 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicita-
da por la Seccién Primera del Consejo de Estado de la Republica de Co-
lombia. Expediente Interno N° 2008-0234. Actor: LABORATORIOS BIOGEN
DE COLOMBIA S.A. Marca: TENSLOTAN (denominativa) .............ccceeeeee....

Pag.

10

26

51

PROCESO 61-1P-2010

Interpretacién prejudicial, de oficio, de los articulos 134y 136 literal a), de la

Decision 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comision de la

Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por la Seccién
Primera del Consejo de Estado de la Republica de Colombia.
Expediente Interno N° 2003-0527. Actor: REFINADORA DE SAL S.A.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-
DAD ANDINA, en Quito, a los veinte dias del

REFISAL. Marca: BLANX (denominativa).

mes de julio del afio dos mil diez, procede a de Estado de la Republica de Colombia.

Para nosotros la Patria es América

resolver la solicitud de Interpretacion Prejudicial
formulada por la Seccién Primera del Consejo
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VISTOS:

Que, la solicitud de interpretacion prejudicial y
sus anexos cumplen con los requisitos com-
prendidos en el articulo 125 del Estatuto del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
asi como con las exigencias del articulo 33 del
Tratado de Creacion, por lo que, su admisién a
tramite fue considerada procedente en el auto
emitido el 7 de julio de 2010.

I. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documenta-
cion allegada estima procedente destacar como
antecedentes del proceso interno que dio lugar
a la presente solicitud, lo siguiente:

Il. LAS PARTES.

Demandante: REFINADORA DE SAL S.A.
REFISAL

Demandada: NACION COLOMBIANA — SU-
PERINTENDENCIA DE INDUS-
TRIAY COMERCIO.

Tercera interesada: LATINA DE COSMETI-
COS Y DISTRIBUCIO-
NES S.A.

[1l. DATOS RELEVANTES
A. HECHOS.

Entre los principales hechos, algunos recogidos
de los narrados en la demanda y otros de la
solicitud de interpretacion prejudicial y de los
antecedentes administrativos de los actos acu-
sados, se encuentran los siguientes:

1. La sociedad LATINA DE COSMETICOS Y
DISTRIBUCIONES S.A., solicito el 7 de di-
ciembre de 2001 el registro como marca del
signo denominativo BLANX, para amparar
productos de la clase 3 de la Clasificacion
Internacional de Niza.

2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta
de Propiedad Industrial N° 512 de 30 de enero
de 2002, la sociedad REFINADORA DE SAL
S.A., REFISAL S.A., presentd oposicion con
base en:

e Marca denominativa BLANCOX, registra-
da bajo el certificado No. 243019 y para

amparar productos de la clase 3 de la
Clasificacion Internacional de Niza.

e Marca denominativa BLANCOX, registra-
da bajo el certificado No. 226830 y para
amparar productos de la clase 5 de la
Clasificacion Internacional de Niza.

e Solicitud de registro como marca del signo
mixto BLANCOX, tramitada en el expe-
diente No. 00.042576

e Solicitud de registro como marca del signo
mixto BLANCOX, tramitada en el expe-
diente No. 00.042575

3. La Jefe de la Divisiéon de Signos Distintivos de
la Superintendencia de Industria y Comercio,
mediante Resolucion N° 40663 de 19 de di-
ciembre de 2002, resolvié declarar infundada
la oposicion y concedio el registro solicitado.

4. La sociedad REFINADORA DE SAL S.A.,
REFISAL, present6 recursos de reposicion y
en subsidio de apelacion contra el anterior
acto administrativo.

5. La Jefe de la Divisién de Signos Distintivos de
la Superintendencia de Industria y Comercio,
mediante Resolucién No. 06275 de 28 de
febrero de 2003, resolvio el recurso de reposi-
cion en el sentido de confirmar el acto admi-
nistrativo impugnado y conceder el recurso
de apelacion.

6. El Superintendente Delegado para la Propie-
dad Industrial de la Superintendecia de Indus-
tria y Comercio, mediante Resolucion 08847
de 31 de marzo de 2003, resolvié el recurso
de apelacién en el sentido de confirmar el
acto impugnado.

7. La sociedad REFINADORA DE SAL S.A.,
REFISAL, present6 demanda de nulidad ante
el Consejo de Estado de la Republica de
Colombia.

B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENI-
DOS EN LA DEMANDA.

La demandante soporta la accion en los siguien-
tes argumentos:

1. Manifiesta, que los signos en conflicto son
confundibles desde el punto de vista fonético,
visual y gramatical.
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2. Sostiene, que el consumidor podria pensar
gue los productos amparados por los signos
en conflicto tienen el mismo origen empresa-
rial.

C. CONTESTACION DE LA DEMANDA.

1. Por parte de la Superintendencia de In-
dustriay Comercio.

e Argumenta, que los signos en conflicto no
son confundibles en los aspectos visual,
gramatical y conceptual.

2. Por parte de la tercera interesada en las
resultas del proceso.

La corte consultante no envio la contesta-
cién de la demanda por parte de la sociedad
LATINA DE COSMETICOS Y DISTRIBUCIO-
NES S.A.

IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
es competente para interpretar por la via pre-
judicial, las normas que conforman el Ordena-
miento Juridico de la Comunidad Andina, con el
fin de asegurar su aplicacion uniforme en el
territorio de los Paises Miembros.

V.NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO
COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

La corte consultante no solicité las normas a
interpretarse, pero informé que la parte actora
invoco el articulo 136, literal a), de la Decision
486 de la Comision de la Comunidad Andina.

De conformidad con lo anterior, el Tribunal inter-
pretara de oficio el articulo 136, literal a), de la
Decisién 486. Igualmente, se interpretara el ar-
ticulo 134 de la misma normativa.

A continuacion, se inserta el texto de las nor-
mas a ser interpretadas:

DECISION 486
(...)
Articulo 134

“A efectos de este régimen constituird 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 si-
guientes signos:

a) las palabras o combinacion de palabras;

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

¢) los sonidos y los 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 combinacion 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:

(.

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-
sién o de asociacion;”

(...)
V1. CONSIDERACIONES.
Procede el Tribunal a realizar la interpretacion

prejudicial solicitada, para lo cual se analizaran
los siguientes aspectos:
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A. Concepto de marca. Requisitos para el regis-
tro de las marcas.

B. Lairregistrabilidad de signos por identidad o
similitud. Riesgo de confusién y/o de asocia-
cién. Las reglas para el cotejo de los signos
distintivos.

C. Comparacién entre signos denominativos.

D. Comparacion entre signos denominativos y
mixtos.

E. La conexion competitiva.
F. Los signos de fantasia

A. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA
EL REGISTRO DE LAS MARCAS.

En el procedimiento administrativo interno, se
resolvié conceder el registro del signo denomi-
nativo BLANX. Por tal motivo, es pertinente
referirse al concepto de marca y los requisitos
para su registro.

Teniendo en cuenta las Interpretaciones Preju-
diciales, que sobre esta materia han sido emiti-
das por este Honorable Tribunal a la Seccién
Primera, de la Sala de lo Contencioso Adminis-
trativo, del Consejo de Estado, de la Republica
de Colombia, se debe efectuar la determinacion
de los requisitos para el registro de las marcas
con fundamento en lo establecido en los si-
guientes pronunciamientos:

e Interpretacién Prejudicial 133-1P-2006, de 26
de octubre de 2006. Marca: “TRANSPACK”,
publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 1451, de 09 de enero de 2007,
dictada para el proceso interno del Consejo
de Estado N° 2003-0044.

e Interpretacién Prejudicial 128-1P-2006, de 19
de septiembre de 2006. Marca: “USA GOLD”,
publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 1421, de 03 de noviembre de
2006, dictada para el proceso interno del
Consejo de Estado N° 2004-0427.

En las anteriores providencias se concluyé lo
siguiente:

“Un signo puede registrarse como marca si
reane los requisitos de distintividad y sus-

ceptibilidad de representacién grafica y, ade-
mas, si el signo no esta incurso en ninguna
de las causales de irregistrabilidad sefiala-
das en los articulos 135 y 136 de la Decision
486 de la Comision de la Comunidad Andina.
La distintividad del signo presupone su per-
ceptibilidad por cualquiera de los sentidos.”

Es importante advertir que el literal a) del articu-
lo 135 de la Decisién 486, eleva a causal abso-
luta de irregistrabilidad la falta de alguno de los
requisitos que se desprenden del articulo 134
de la misma normativa, es decir, que un signo
es irregistrable si carece de distintividad, de
susceptibilidad, de representacién grafica o de
perceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta
de distintividad esta consagrada de manera in-
dependiente como causal de nulidad absoluta
en el articulo 135, literal b). La distintividad tiene
un doble aspecto: 1) distintividad intrinseca,
mediante la cual se determina la capacidad que
debe tener el signo para distinguir productos o
servicios en el mercado. Y 2) distintividad ex-
trinseca, mediante la cual se determina la capa-
cidad del signo de diferenciarse de otros signos
en el mercado.

Este ultimo aspecto, tiene que ver con la causal
relativa contenida en el articulo 136, literal a),
que analizaremos en el siguiente acapite.

B. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR
IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CON-
FUSION Y/O DE ASOCIACION. LAS RE-
GLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DIS-
TINTIVOS.

En el procedimiento administrativo interno se
argument6 que el signo denominativo BLANX
es confundible con las marcas BLANCOX. Por
tal motivo, es pertinente referirse a la irregistra-
bilidad de signos por identidad o similitud y a
las reglas para el cotejo de signos distintivos.

1. Irregistrabilidad de signos por identidad
0 similitud.

El literal a) del articulo 136 de la Decision 486
de la Comision de la Comunidad Andina, consa-
gra una causal de irregistrabilidad relacionada
especificamente con el requisito de distintivi-
dad. Establece, que no son registrables signos
que sean idénticos o se asemejen a una marca
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anteriormente solicitada para registro o registra-
da por un tercero, en relacién, con los mismos
productos o servicios, o para productos o servi-
cios respecto de los cuales el uso de la marca
pueda causar un riesgo de confusion y/o de
asociacion.

Los signos distintivos en el mercado se expo-
nen a diversos factores de riesgo; la doctrina
tradicionalmente se ha referido a dos clases: al
de confusion y/o de asociacién. Actualmente, la
lista se ha extendido y se han clasificado otros
tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los
signos distintivos segun su grado de notorie-
dad.?

Sobre el riesgo de confusion y/o de asociacion,
el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“El riesgo de confusién es la posibilidad de
gue el consumidor al adquirir un producto
piense que esta adquiriendo otro (confusién
directa), o que piense que dicho producto

1 PACON, Ana Maria, “LOS DERECHOS SOBRE LOS
SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA
ECONOMIA GLOBALIZADA”. Publicado en www.ugma.
edu.ve. En dicho articulo manifiesta lo siguiente:

“La realidad econémica demostraba que muchas
marcas poseen una imagen atractiva que puede ser
empleada en la promocién de productos o servicios
distintos. La creacion de esta imagen no es casual,
sino que obedece a una estrategia de marketing y a
cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a
los que se ven expuestos estos signos son: dilucién
del valor atractivo de la marca, uso parasitario de
las representaciones positivas que condensa el sig-
no, utilizaciéon de la marca para productos o servi-
cios distintos de forma que pueda dafarse las aso-
ciaciones positivas que la marca suscita.

De estos riesgos que difieren de los protegidos
tradicionalmente por el sistema de marcas, sélo el
primero (dilucién del valor atractivo de la marca) era
merecedor de una proteccion ampliada. Para ello la
marca debia revestir determinadas caracteristicas,
entre las cuales, era relevante la implantacion del
signo en practicamente la totalidad del publico de
los consumidores. Se cuestioné entonces si sélo
este tipo de marcas debian merecer una proteccion
contra los otros riesgos sefialados. La conclusion a
la que se llegé fue que el fundamento comun a estos
riesgos, no era tanto la gran implantacion que goza
el signo en el trafico econémico, sino la reputacion
que condensa la marca, de la cual se hace un uso
parasitario o se trata de dafiar negativamente. Sur-
gen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca
de alta reputacion’ para definir a este nuevo tipo de
signo que condensa una elevada reputacion y pres-
tigio que lo hace merecedor de una proteccién mas
alla de la regla de la especialidad”.

tiene un origen empresarial diferente al que
realmente posee (confusién indirecta).

El riesgo de asociacion es la posibilidad de
que el consumidor, que aunque diferencie las
marcas en conflicto y el origen empresarial
del producto, al adquirirlo piense que el pro-
ductor de dicho producto y otra empresa tie-
nen una relacion o vinculacién econémica”.
(Proceso 70-1P-2008. Interpretacion Prejudi-
cial del 2 de julio de 2008, publicada en
Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena N°
1648 del 21 de agosto de 2008).

Segun la Normativa Comunitaria Andina, no es
registrable un signo confundible, ya que no po-
see fuerza distintiva; de permitirse su registro
se estaria atentando contra el interés del titular
de la marca anteriormente registrada, asi como
el de los consumidores. Dicha prohibicién, con-
tribuye a que el mercado de productos y servi-
cios se desarrolle con transparencia y, como
efecto, que el consumidor no incurra en error al
realizar la eleccién de los productos o servicios
que desea adquirir.

Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Com-
petente debe observar y establecer si entre los
signos en conflicto existe identidad o semejan-
za, para determinar luego, si esto es capaz de
generar confusién o asociacion entre los consu-
midores. De la conclusién a que se arribe, de-
pendera la registrabilidad o no del signo.

La similitud entre dos signos puede darse des-
de diferentes a&mbitos:

La similitud ortografica. Se da por la seme-
janza de las letras entre los signos a comparar-
se. La sucesion de vocales, la longitud de la
palabra o palabras, el nimero de silabas, las
raices o las terminaciones iguales, pueden in-
crementar la confusion.

La similitud fonética. Se da por la coinciden-
cia en las raices o terminaciones, y cuando la
silaba ténica en las denominaciones compara-
das es idéntica o muy dificil de distinguir. Sin
embargo, se debe tener en cuenta las particula-
ridades de cada caso, para determinar una posi-
ble confusion.

La similitud ideolégica. Se configura entre
signos que evocan una idea idéntica o semejan-
te.
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2. Reglas para el cotejo marcario.

La Autoridad Nacional competente, debera pro-
ceder al cotejo de los signos en conflicto, apli-
cando para ello los siguientes parametros:

e La comparacion, debe efectuarse sin des-
componer los elementos que conforman el
conjunto marcario, es decir, cada signo debe
analizarse con una vision de conjunto, tenien-
do en cuenta su unidad ortografica, auditiva e
ideoldgica.

e Enlacomparacion, se debe emplear el méto-
do del cotejo sucesivo, es decir, se debe
analizar un signo y después el otro. No es
procedente realizar un analisis simultaneo,
ya que el consumidor no observa al mismo
tiempo las marcas, sino que lo hace en dife-
rentes momentos.

e Se debe enfatizar en las semejanzas y no en
las diferencias, ya que en estas Ultimas es
donde se percibe el riesgo de confusion o de
asociacion.

e Alrealizar la comparacion, es importante tra-
tar de colocarse en el lugar del presunto com-
prador, pues un elemento importante para el
examinador, es determinar como el producto
0 servicio es captado por el publico consumi-
dor.

Los anteriores parametros, han sido adoptados
por el Tribunal en numerosas Interpretaciones
Prejudiciales, entre los cuales, podemos desta-
car: Proceso 58-1P-2006. Interpretacién Prejudi-
cial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”,
publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y
Proceso 62-1P-2006. Interpretacion Prejudicial
de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada
en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°
1370, de 14 de julio de 2006.

C. COMPARACION ENTRE SIGNOS DENOMI-
NATIVOS.

En el proceso interno se debe proceder a la
comparacion entre los signos denominativos
BLANX y BLANCOX. Por tal motivo, es nece-
sario abordar el tema de la comparacion entre
signos denominativos.

Las marcas denominativas se conforman por
una o mas letras, niumeros, palabras que for-

man un todo pronunciable, dotado o no de signi-
ficado conceptual; las palabras pueden provenir
del idioma espafiol o de uno extranjero, como
de la inventiva de su creador, es decir, de la
fantasia; cabe indicar que la denominacién per-
mite al consumidor solicitar el producto o servi-
cio a través de la palabra, que impacta y per-
manece en la mente del consumidor.

Al momento de realizar la comparacion entre
dos signos denominativos, el examinador debe
tomar en cuenta los siguientes criterios:

e Se debe analizar cada signo en su conjunto,
es decir, sin descomponer su unidad fonéti-
ca. Sin embargo, es importante tener en cuen-
ta, las silabas o letras que poseen una fun-
cién diferenciadora en el conjunto, ya que
esto ayudaria a entender cémo el signo es
percibido en el mercado.

e Se debe igualmente precisar acerca de la
silaba ténica de los signos a comparar, ya
que si ocupa la misma posicion, es idéntica o
muy dificil de distinguir, la semejanza entre
los signos podria ser evidente.

e Se debe observar el orden de las vocales,
pues esto indica la sonoridad de la denomi-
nacion.

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

En este orden de ideas, el Juez Consultante,
aplicando este criterio, debe establecer el ries-
go de confusién y/o de asociacién que pudiera
existir entre los signos denominativos BLANX y
BLANCOX.

D. COMPARACION ENTRE SIGNOS DENOMI-
NATIVOS Y MIXTOS.

En el proceso interno se debe proceder a la
comparacion entre el signo denominativo
BLANXy el mixto BLANCOX. Por tal motivo, es
necesario abordar el tema de la comparacién
entre signos denominativos y mixtos.

El signo mixto se conforma por un elemento
denominativo y uno grafico; el primero se com-
pone de una o mas palabras que forman un todo
pronunciable, dotado o no de un significado con-
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ceptual y, el segundo, contiene trazos definidos
o dibujos que son percibidos a través de la vista.
Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de
variantes y llamarse de diferentes formas: em-
blemas?, logotipos 3, iconos, etc.

Por lo general, el elemento denominativo del
signo mixto suele ser el preponderante, ya que
las palabras causan gran impacto en la mente
del consumidor, quien habitualmente solicita el
producto o servicio a través de la palabra o
denominacién contenida en el conjunto marcario.
Sin embargo, de conformidad con las particula-
ridades de cada caso, puede suceder que el
elemento predominante sea el elemento grafico,
gue por su tamafio, color, disefio y otras carac-
teristicas, pueda causar mayor impacto en el
consumidor.

El Tribunal ha hecho las siguientes considera-
ciones al respecto:

“La marca mixta es una unidad, en la cual se
ha solicitado el registro del elemento nomina-
tivo como el gréafico, como uno solo. Cuando
se otorga el registro de la marca mixta se la
protege en su integridad y no a sus elemen-
tos por separado”. (Proceso 55-1P-2002, pu-
blicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 821 del 1 de agosto de 2002,
disefio industrial: BURBUJA videos 2000).
Igualmente el Tribunal ha reiterado: “La doc-
trina se ha inclinado a considerar que, en
general, el elemento denominativo de la mar-
ca mixta suele ser el mas caracteristico o
determinante, teniendo en cuenta la fuerza
expresiva propia de las palabras, las que por
definicion son pronunciables, lo que no obsta
para que en algunos casos se le reconozca
prioridad al elemento gréfico, teniendo en cuen-
ta su tamafo, color y colocacién, que en un
momento dado pueden ser definitivos. El ele-
mento grafico suele ser de mayor importan-

2 “El emblema es una variante, una especie de dibujo,
El emblema representa graficamente cualquier ser u
objeto, y desde luego puede ser registrado como
marca”. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”,
Editorial Lexis Nexis, Abeledo — Perrot, pag. 33, Bue-
nos Aires Argentina, 2002.

3 Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los nego-
cios se entiende lo siguiente; “El logotipo es un gréfi-
co que le sirve a una entidad o un grupo de personas
para representarse. Los logotipos suelen encerrar
indicios y simbolos acerca de quienes representan”.
Wikipedia, la enciclopedia libre. http://es.wikipedia.org/

wiki/Logotipo

cia cuando es figurativo o evocador de con-
ceptos, que cuando consiste simplemente en
un dibujo abstracto.” (Proceso 26-1P-98, In-
terpretacion prejudicial publicado en Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 410 de
24 de febrero de 1999)". (Proceso N° 129-1P-
2004. Interpretacion Prejudicial de 17 de no-
viembre de 2004, publicada en Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de
enero de 2005).

El Juez Consultante debera determinar el ele-
mento caracteristico del signo mixto y, poste-
riormente, proceder al cotejo de los signos en
conflicto.

Si el elemento determinante en un signo mixto
es el gréafico, en principio, no habria riesgo de
confusion. Si por el contrario es el elemento
denominativo, el cotejo debera realizarse de con-
formidad con las reglas para la comparacion
entre signos denominativos.

En este orden de ideas, el Juez Consultante,
aplicando el anterior criterio, debe establecer el
riesgo de confusion que pudiera existir entre el
signo denominativo BLANXy el mixto BLANCOX.

E. LA CONEXION COMPETITIVA.

Los signos en conflicto amparan productos de
diferentes clases: el signo solicitado pretende
amparar productos de la clase 3 de la Clasifica-
cion Internacional de Niza, mientras que uno de
los signos opositores ampara productos de la
clase 5 de la Clasificacion Internacional de Niza.
Por tal motivo, es pertinente tratar el tema de la
conexién competitiva.

En este escenario es preciso que el Juez Con-
sultante matice la regla de la especialidad * vy,
en consecuencia, analice el grado de vincula-

4 Al respecto el Tribunal se ha manifestado en relacion
con el principio de especialidad en el régimen de la
Decisién 344, de la siguiente manera:

El consultante:

“(...) debera considerar que, si bien el derecho que
se constituye con el registro de un signo como
marca cubre Unicamente, por virtud de la regla de la
especialidad, los productos identificados en la soli-
citud y ubicados en una de las clases del nomencla-
tor, la pertenencia de dos productos a una misma
clase no prueba que sean semejantes, asi como su
pertenencia a distintas clases tampoco prueba que
sean diferentes.
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cion o relacion competitiva de los productos que
amparan los signos en conflicto, para que de
esta forma se pueda establecer la posibilidad de
error en el publico consumidor.

Para lo anterior, el consultante deberéa analizar
la naturaleza o uso de los productos identifica-
dos por las marcas, ya que la sola pertenencia
de varios productos a una misma clase de no-
menclator no demuestra su semejanza, asi como
la ubicacion de los productos en clases distin-
tas, tampoco prueba que sean diferentes.

En relacion con lo mencionado, el Tribunal ha
establecido algunos de los siguientes criterios y
factores de analisis para definir la conexién com-
petitiva entre los productos:

“a) La inclusion de los productos en una mis-
ma clase del nomenclator: (...) Ocurre cuan-
do se limita el registro a uno o varios de los
productos de una clase del nomenclator, per-
diendo su valor al producirse el registro para
toda la clase. En el caso de la limitacion, la
prueba para demostrar que entre los produc-
tos que constan en dicha clase no son simi-

Por lo tanto, el consultante debera tener en cuenta,
a la luz de la norma prevista en el articulo 83, literal
a, de la Decision 344, que también se encuentra
prohibido el registro del signo cuyo uso pueda indu-
cir al publico a error si, ademas de ser idéntico o
semejante a una marca anteriormente solicitada para
registro o registrada por un tercero, tiene por objeto
un producto semejante al amparado por la marca en
referencia, sea que dichos productos pertenezcan a
la misma clase del nomenclador o a clases distin-
tas.

En este supuesto, y a fin de verificar la semejanza
entre los productos en comparacion, el consultante
habra de tomar en cuenta, en razén de la regla de la
especialidad, la identificacion de dichos productos
en las solicitudes correspondientes y su ubicacion
en el nomenclator; ademéas podra hacer uso de los
criterios elaborados por la doctrina para establecer
si existe 0 no conexién competitiva entre el producto
identificado en la solicitud de registro del signo
como marca y el amparado por la marca ya registra-
da o ya solicitada para registro. A objeto de precisar
que 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 co-
nexion, de ser aplicables al caso, concurran en
forma clara y en grado suficiente, toda vez que
ninguno de ellos bastard, por si solo, para la conse-
cucion del citado propésito”. (Proceso 68-1P-2002.
Interpretacion Prejudicial de 27 de noviembre de 2002,
publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
N° 876, de 18 de diciembre de 2002).

lares o no guardan similitud para impedir el
registro, corresponde a quien alega.

b) Canales de comercializacién: Hay lugares
de comercializacion o expendio de productos
que influyen escasamente para que pueda
producirse su conexiéon competitiva, como
seria el caso de las grandes cadenas o tien-
das o supermercados en los cuales se distri-
buye toda clase de bienes y pasa desaperci-
bido para el consumidor la similitud de un
producto con otro. En cambio, se daria tal
conexién competitiva, en tiendas o almace-
nes especializados en la venta de determi-
nados bienes. Igual confusién se daria en
pequefos sitios de expendio donde marcas
similares pueden ser confundidas cuando los
productos guardan también una aparente si-
militud.

¢) Similares medios de publicidad: Los me-
dios de comercializacion o distribucién tie-
nen relacion con los medios de difusion de
los productos. Si los mismos productos se
difunden por la publicidad general- radio tele-
visién y prensa-, presumiblemente se presen-
taria una conexiéon competitiva, o los produc-
tos serian competitivamente conexos. Por otro
lado, si la difusion es restringida por medio
de revistas especializadas, comunicacion di-
recta, boletines, mensajes telefénicos, etc.,
la conexion competitiva seria menor.

d) Relacion o vinculacién entre productos:
Cierta relacién entre los productos puede
crear una conexion competitiva. En efecto,
no es lo mismo vender en una misma tienda
cocinas y refrigeradoras, que vender en otra
helados y muebles; en consecuencia, esa
relacion entre los productos comercializados
también influye en la asociacién que el con-
sumidor haga del origen empresarial de los
productos relacionados, lo que eventualmen-
te puede llevarlo a confusién en caso de que
esa similitud sea tal que el consumidor me-
dio de dichos productos asuma que provienen
de un mismo productor.

e) Uso conjunto o complementario de produc-
tos: Los productos que cominmente se pue-
dan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puer-
ta y chapa) pueden dar lugar a confusion
respecto al origen empresarial, ya que el
publico consumidor supondria que los dos
productos son del mismo empresario. La com-
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plementariedad entre los productos debe en-
tenderse en forma directa, es decir, que el
uso de un producto puede suponer el uso ne-
cesario del otro, o que sin un producto no
puede utilizarse el otro o su utilizacién no
seria la de su ultima finalidad o funciodn.

f) Mismo género de los productos: Pese a
gue puedan encontrarse en diferentes clases
y cumplir distintas funciones o finalidades, si
tienen similares caracteristicas, existe la po-
sibilidad de que se origine el riesgo de confu-
sién al estar identificados por marcas tam-
bién similares o idénticas (por ejemplo: me-
dias de deporte y medias de vestir”. (Proceso
114-1P-2003. Interpretaciéon Prejudicial de 19
de noviembre de 2003, publicada en Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de
14 de enero de 2004).

F.LOS SIGNOS DE FANTASIA.

La demandante sostuvo que el signo BLAN-
COX es de fantasia. En consecuencia, se hace
necesario abordar el tema de los signos de fan-
tasia.

Los signos de fantasia son producto del ingenio
e imaginacidon de sus autores; consisten en
vocablos que no tienen significado propio pero
gue pueden despertar alguna idea o concepto, 0
gue teniendo significado propio no evocan los
productos que distinguen, ni ninguna de sus
propiedades.

Respecto de esta clase de signos, el Tribunal
se ha manifestado de la siguiente manera:

“Son palabras de fantasia los vocablos crea-
dos por el empresario que pueden no tener
significado pero hacen referencia a una idea
0 concepto; también lo son las palabras con
significado propio que distinguen un producto
0 servicio sin evocar ninguna de sus propie-
dades. Caracteristica importante de esta cla-
se de marcas es la de ser altamente distinti-
vas (...) se pueden crear combinaciones ori-
ginales con variantes infinitas y el resultado
es el nacimiento de palabras nuevas que
contribuyen a enriquecer el universo de las
marcas”. (Proceso 72-1P-2003. Interpretacion
Prejudicial de 04 de septiembre de 2003,
publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 989 de 29 de septiembre de
2003).

Los signos de fantasia tienen generalmente un
alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son
registrados poseen una mayor fuerza de oposi-
cioén en relacion con marcas idénticas o seme-
jantes.

El Juez Consultante debera comparar los sig-
nos enfrentados, determinando la condicién de
fantasia del signo opositor.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-
DAD ANDINA,

CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como
marca si retine los requisitos de dis-
tintividad y susceptibilidad de repre-
sentacion grafica y, ademas, si el
signo no esta incurso en ninguna de
las causales de irregistrabilidad se-
flaladas en los articulos 135y 136
de la Decision 486 de la Comision
de la Comunidad Andina. La distin-
tividad del signo presupone su per-
ceptibilidad por cualquiera de los
sentidos.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entre
dos signos distintivos, la autoridad
nacional que corresponda debera
proceder al cotejo de los signos en
conflicto, para luego determinar si
existe o no riesgo de confusion y/o
de asociacién, acorde con las re-
glas establecidas en la presente pro-
videncia.

Se debe tener en cuenta que basta
con la posibilidad de riesgo de con-
fusion y/o asociacion para que ope-
re la prohibicion de registro.

TERCERO: El Juez Consultante, debe estable-
cer el riesgo de confusion que pu-
diera existir entre los signos deno-
minativos BLANX y BLANCOX, y
entre el signo denominativo BLANX
y el mixto BLANCOX, aplicando los
criterios adoptados por este Tribu-
nal para la comparacion entre esta
clase de signos.

CUARTO: Como el signo solicitado y uno de
los opositores amparan productos
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de diferentes clases, es preciso que
el Juez Consultante matice la regla
de la especialidad y, en consecuen-
cia, analice el grado de vinculacion
o relacion competitiva de los pro-
ductos que amparan los signos en
conflicto, para que de esta forma se
pueda establecer la posibilidad de
error en el publico consumidor, de
conformidad con los criterios plas-
mados en la presente providencia.

QUINTO: Los signos de fantasia tienen gene-
ralmente un alto grado de distinti-
vidad y, por lo tanto, si son registra-
dos poseen una mayor fuerza de
oposicion en relacion con marcas
idénticas o semejantes.

El Juez Consultante, debera com-
parar los signos enfrentados, deter-
minando la condicion de fantasia del
signo opositor.

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° 2003-
0527, deberéa adoptar la presente interpretacion.

Asimismo, debera dar cumplimiento a las pres-
cripciones contenidas en el parrafo tercero del
articulo 128 del Estatuto vigente.

Notifiquese al Juez Consultante, mediante co-
pia certificada y remitase copia a la Secretaria
General de la Comunidad Andina, para su publi-
cacion en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena.

Leonor Perdomo Perdomo
PRESIDENTA

Carlos Jaime Villarroel Ferrer
MAGISTRADO

Oswaldo Salgado Espinoza
MAGISTRADO

Isabel Palacios Leguizamon
SECRETARIA

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

Isabel Palacios L.
SECRETARIA

PROCESO 65-1P-2010

Interpretacién prejudicial, de oficio, de los articulos 134, 136 literales a) y h), 150,
224,225,228y 229 de la Decisidén 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por
la Comision de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada
por la Seccion Primera del Consejo de Estado de la Republica de Colombia.
Expediente Interno N° 2004-0155. Actor: PEPSICO, INC. Marca: DORI (mixta).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-
DAD ANDINA, en Quito, a los veinte dias del
mes de julio del afio dos mil diez, procede a
resolver la solicitud de Interpretacion Prejudicial
formulada por la Seccion Primera del Consejo
de Estado de la Republica de Colombia.

VISTOS:
Que, la solicitud de interpretacion prejudicial y

sus anexos cumplen con los requisitos com-
prendidos en el articulo 125 del Estatuto del

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
asi como con las exigencias del articulo 33 del
Tratado de Creacion, por lo que, su admisién a
tramite fue considerada procedente en el auto
emitido el 7 de julio de 2010.

I. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documenta-
cion allegada estima procedente destacar como
antecedentes del proceso interno que dio lugar
a la presente solicitud, lo siguiente:
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Il. LAS PARTES.
Demandantes: PEPSICO, INC

Demandada: NACION COLOMBIANA — SU-
PERINTENDENCIA DE INDUS-
TRIAYY COMERCIO.

Terceras interesadas: DORI INDUSTRIA E
COMERCIO DE PRO-
DUCTOS ALIMENTI-
CIOS LTDA
SOCIETE DES PRO-
DUITS NESTLE S.A.
PRODUCTOS ALIMEN-
TICIOS DORIA S A,

1. DATOS RELEVANTES
A. HECHOS.

Entre los principales hechos, algunos recogidos
de los narrados en la demanda y otros de la
solicitud de interpretacion prejudicial y de los
antecedentes administrativos de los actos acu-
sados, se encuentran los siguientes:

1. La sociedad DORI INDUSTRIA E COMER-
CIO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LTDA,
solicité el 25 de abril de 2002 el registro
como marca del signo mixto DORI, para am-
parar productos de la clase 30 de la Clasifica-
cion Internacional de Niza. La representacion
grafica del signo es la siguiente:

dori

2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta
de Propiedad Industrial N° 521 de 30 de octu-
bre de 2002, la sociedad DES PRODUITS
NESTLE S.A., presentd oposicion con base
en su marca denominativa DORE, registrada
bajo el certificado No. 112556 y para amparar
productos de la clase 30 de la Clasificacién
Internacional de Niza. Y la sociedad PEPSICO,
INC, con base en sus marcas DORITOS (de-
nominativas y mixtas), registradas para am-
parar productos de las clases 29 y 30 de la
Clasificacién Internacional de Niza; y tam-
bién con base en solicitudes de registro mar-

cario (signos denominativos y mixtos), para
la clase 30 de la Clasificacion Internacional
de Niza.

3. De oficio, la Superintendencia de Industria y
Comercio encontré la existencia de la marca
mixta DORIA, registrada bajo el certificado
No. 111324 y para amparar productos de la
clase 30, a nombre de la sociedad PRODUC-
TOS ALIMENTICIOS DORIA S.A.

4. La Jefe de la Division de Signos Distintivos de
la Superintendencia de Industria y Comercio,
mediante Resolucion N° 11707 de 29 de abril
de 2003, resolvio declarar infundada la oposi-
cién presentada por PEPSICO, INC, fundada
la presentada por DES PRODUITS NESTLE
S.A., y negar el registro solicitado.

5. Las sociedades DORI INDUSTRIA E COMER-
CIO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LTDA
y PEPSICO, INC, presentaron recursos de
reposicién y en subsidio de apelacion contra
el anterior acto administrativo.

6. La Jefe de la Division de Signos Distintivos de
la Superintendencia de Industria y Comercio,
mediante Resolucién No. 029589 de 21 de
octubre de 2003, resolvio el recurso de repo-
sicion en el sentido de confirmar el acto ad-
ministrativo impugnado y conceder los recur-
sos de apelacion.

7. El Superintendente Delegado para la Propie-
dad Industrial de la Superintendecia de Indus-
tria y Comercio, mediante Resolucién 33380
de 27 de noviembre de 2003, resolvié los
recursos de apelacion en el sentido de confir-
mar el acto impugnado.

8. La sociedad PEPSICO, INC, presenté de-
manda de nulidad y restablecimiento del de-
recho ante el Consejo de Estado de la Repu-
blica de Colombia.

B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENI-
DOS EN LA DEMANDA.

La demandante soporta la accion en los siguien-
tes argumentos:

1. Manifiesta, que los signos DORIy DORITOS
son confundibles.

2. Sostiene, que los productos amparados por
el signo DORI tienen estrecha relacién con
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los amparados por la marca DORITOS para
las clases 29 y 30.

. Argumenta, que el consumidor podria pensar
gue los signos en conflicto tienen el mismo
origen empresarial.

. Aduce, que la marca DORITOS es notoria-
mente conocida, y que para demostrar este
hecho presentd diferentes pruebas.

. Indica, que el registro del signo DORI se
debid negar con fundamento en la oposicion
presentada por la sociedad PEPSICO, INC.

. CONTESTACION DE LA DEMANDA.

. Por parte de la Superintendencia de In-
dustriay Comercio.

e Argumenta, que el signo DORI es confun-
dible con los signos DORE y DORIA, en
relaciéon con los aspectos gréfico, ortogra-
fico, fonético y gramatical.

Sostiene, que entre el signo DORIy DORI-
TOS no existe confundibilidad. Por lo tan-
to, no es pertinente determinar la conexion
entre los productos que amparan.

Indica, que la alegada notoriedad de la
marca DORITOS no afecta el registro del
solicitado, ya que podrian coexistir pacifi-
camente en el mercado.

. Por parte de las terceras interesadas en
las resultas del proceso.

e Por parte de la sociedad DORI INDUS-
TRIA E COMERCIO DE PRODUCTOS ALI-
MENTICIOS LTDA.

Mediante curador ad-litem contesto la de-
manda de la siguiente manera:

“...en mi calidad de curador Ad — Litem,
me atengo a lo probado en el proceso.

.y

Por parte de la sociedad SOCIETE DES
PRODUITS NESTLE S.A.

Aunque fue notificada de la demanda me-
diante el auto de 11 de octubre de 2004, en

los documentos que remite la corte con-
sultante no se encuentra la contestacion a
la demanda.

Por parte de la sociedad PRODUCTOS
ALIMENTICIOS DORIA S.A.

Aungue tiene interés directo en las resul-
tas del proceso, no fue notificada mediante
el auto de 11 de octubre de 2004.

IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
es competente para interpretar por la via preju-
dicial, las normas que conforman el Ordena-
miento Juridico de la Comunidad Andina, con el
fin de asegurar su aplicacidon uniforme en el
territorio de los Paises Miembros.

V.NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO
COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

La corte consultante no solicité las normas a
interpretarse, pero inform6 que la parte actora
invoco el articulo 136, literales a) y h), de la
Decision 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina.

De conformidad con lo anterior, el Tribunal inter-
pretara de oficio el articulo 136, literales a) y h),
de la Decisién 486. También interpretara de
oficio los articulos 134, 150, 224, 225, 228 y
229 de la Decision 486.

A continuacion, se inserta el texto de las nor-
mas a ser interpretadas:

DECISION 486

(...)
Articulo 134

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

Podréan constituir marcas, entre otros, los si-
guientes signos:
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a) las palabras o combinacion de palabras;

b) las imagenes, figuras, simbolos, gréaficos,
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
combinacion de colores;

f) la forma de los productos, sus envases 0
envolturas;

g) cualquier combinacién 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:

(.)

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;

h) constituyan una reproduccion, imitacion,
traduccién, transliteracién o transcripcion,
total o parcial, de un signo distintivo noto-
riamente conocido cuyo titular sea un ter-
cero, cualesquiera que sean los productos
0 servicios a los que se aplique el signo,
cuando su uso fuese susceptible de cau-
sar un riesgo de confusién o de asociacion
con ese tercero o con sus productos o
servicios; un aprovechamiento injusto del
prestigio del signo; o la dilucion de su fuer-
za distintiva o de su valor comercial o
publicitario”.

(...)

Articulo 150

“Vencido el plazo establecido en el articulo
148, o si no se hubiesen presentado oposi-
ciones, la oficina nacional competente proce-
dera a realizar el examen de registrabilidad.
En caso se hubiesen presentado oposicio-
nes, la oficina nacional competente se pro-
nunciara sobre éstas y sobre la concesién o
denegatoria del registro de la marca median-
te resolucion”.

(...)
Articulo 224

“Se entiende por signo distintivo notoriamen-
te conocido el que fuese reconocido como tal
en cualquier Pais Miembro por el sector perti-
nente, independientemente de la manera o el
medio por el cual se hubiese hecho conoci-
do”.

Articulo 225

“Un signo distintivo notoriamente conocido
sera protegido contra su uso y registro no
autorizado conforme a este Titulo, sin perjui-
cio de las demas disposiciones de esta Deci-
sién que fuesen aplicables y de las normas
para la proteccién contra la competencia des-
leal del Pais Miembro”.

¢.)

Articulo 228

“Para determinar la notoriedad de un signo
distintivo, se tomara en consideracion entre
otros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miem-
bros del sector pertinente dentro de cual-
quier Pais Miembro;

b) la duracion, amplitud y extensidn geografi-
ca de su utilizacién, dentro o fuera de
cualquier Pais Miembro;

¢) la duracion, amplitud y extension geogréafi-
ca de su promocioén, dentro o fuera de
cualquier Pais Miembro, incluyendo la pu-
blicidad y la presentacion en ferias, expo-
siciones u otros eventos de los productos
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0 servicios, del establecimiento o de la
actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversién efectuada para
promoverlo, o para promover el estableci-
miento, actividad, productos o servicios a
los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la
empresa titular en lo que respecta al signo
cuya notoriedad se alega, tanto en el plano
internacional como en el del Pais Miembro
en el que se pretende la proteccion;

el grado de distintividad inherente o adqui-
rida del signo;

el valor contable del signo como activo
empresarial;

9)

h

=

el volumen de pedidos de personas intere-
sadas en obtener una franquicia o licencia
del signo en determinado territorio; o,

la existencia de actividades significativas
de fabricacién, compras o almacenamien-
to por el titular del signo en el Pais Miem-
bro en que se busca proteccién;

j) los aspectos del comercio internacional;
01

k) la existencia y antigiiedad de cualquier re-
gistro o solicitud de registro del signo dis-
tintivo en el Pais Miembro o en el extranje-
ro”.

Articulo 229

“No se negara la calidad de notorio a un signo
por el solo hecho que:

a) no esté registrado o en tramite de registro
en el Pais Miembro o en el extranjero;

b) no haya sido usado o no se esté usando
para distinguir productos o servicios, o para
identificar actividades o establecimientos
en el Pais Miembro; o,

C) no sea notoriamente conocido en el ex-
tranjero”.

(..)

V1. CONSIDERACIONES.

Procede el Tribunal a realizar la interpretacion
prejudicial solicitada, para lo cual se analizaran
los siguientes aspectos:

A. Concepto de marca. Requisitos para el regis-
tro de las marcas.

. La irregistrabilidad de signos por identidad o
similitud. Riesgo de confusion y/o de asocia-
cion. Las reglas para el cotejo de los signos
distintivos.

. Comparacién entre signos mixtos.

. Comparacién entre signos denominativos y
mixtos.

. Particulas de uso comun en la conformacién
de signos marcarios. La marca débil.

. La conexién competitiva.

.La marca notoriamente conocida y la prueba
de su notoriedad.

. El examen de registrabilidad que realizan las
oficinas de registro marcario.

. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA
EL REGISTRO DE LAS MARCAS.

En el procedimiento administrativo interno, se
resolvié negar el registro del signo mixto DORI.
Por tal motivo, es pertinente referirse al concep-
to de marca y los requisitos para su registro.

Teniendo en cuenta las Interpretaciones Preju-
diciales, que sobre esta materia han sido emiti-
das por este Honorable Tribunal a la Seccién
Primera, de la Sala de lo Contencioso Adminis-
trativo, del Consejo de Estado, de la Republica
de Colombia, se debe efectuar la determinacion
de los requisitos para el registro de las marcas
con fundamento en lo establecido en los si-
guientes pronunciamientos:

e Interpretacion Prejudicial 133-1P-2006, de 26
de octubre de 2006. Marca: “TRANSPACK”,
publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 1451, de 09 de enero de 2007,
dictada para el proceso interno del Consejo
de Estado N° 2003-0044.
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e Interpretacién Prejudicial 128-1P-2006, de 19
de septiembre de 2006. Marca: “USA GOLD”,
publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 1421, de 03 de noviembre de
2006, dictada para el proceso interno del
Consejo de Estado N° 2004-0427.

En las anteriores providencias se concluyé lo
siguiente:

“Un signo puede registrarse como marca si
reane los requisitos de distintividad y sus-
ceptibilidad de representacion grafica y, ade-
mas, si el sigho no esta incurso en ninguna
de las causales de irregistrabilidad sefiala-
das en los articulos 135 y 136 de la Decision
486 de la Comision de la Comunidad Andina.
La distintividad del signo presupone su
perceptibilidad por cualquiera de los senti-
dos.”

Es importante advertir que el literal a) del articu-
lo 135 de la Decisién 486, eleva a causal abso-
luta de irregistrabilidad la falta de alguno de los
requisitos que se desprenden del articulo 134
de la misma normativa, es decir, que un signo
es irregistrable si carece de distintividad, de
susceptibilidad, de representacién grafica o de
perceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta
de distintividad esta consagrada de manera in-
dependiente como causal de nulidad absoluta
en el articulo 135, literal b). La distintividad tiene
un doble aspecto: 1) distintividad intrinseca,
mediante la cual se determina la capacidad que
debe tener el signo para distinguir productos o
servicios en el mercado. Y 2) distintividad ex-
trinseca, mediante la cual se determina la capa-
cidad del signo de diferenciarse de otros signos
en el mercado.

Este Ultimo aspecto, tiene que ver con la causal
relativa contenida en el articulo 136, literal a),
gue analizaremos en el siguiente acapite.

B. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR
IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CON-
FUSION Y/O DE ASOCIACION. LAS RE-
GLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DIS-
TINTIVOS.

En el procedimiento administrativo interno se
argumento que el signo mixto DORI es confun-
dible con las marcas denominativas y mixtas

DORE, DORITOS y DORIA. Por tal motivo, es
pertinente referirse a la irregistrabilidad de sig-
nos por identidad o similitud y a las reglas para
el cotejo de signos distintivos.

1. Irregistrabilidad de signos por identidad
0 similitud.

El literal a) del articulo 136 de la Decision 486
de la Comision de la Comunidad Andina, consa-
gra una causal de irregistrabilidad relacionada
especificamente con el requisito de distintividad.
Establece, que no son registrables signos que
sean idénticos o se asemejen a una marca
anteriormente solicitada para registro o registra-
da por un tercero, en relacién, con los mismos
productos o servicios, o para productos o servi-
cios respecto de los cuales el uso de la marca
pueda causar un riesgo de confusion y/o de
asociacion.

Los signos distintivos en el mercado se expo-
nen a diversos factores de riesgo; la doctrina
tradicionalmente se ha referido a dos clases: al
de confusion y/o de asociacién. Actualmente, la
lista se ha extendido y se han clasificado otros
tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los
signos distintivos segun su grado de notorie-
dad.?

' PACON, Ana Maria, “LOS DERECHOS SOBRE LOS
SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA
ECONOMIA GLOBALIZADA”. Publicado en www.ugma.
edu.ve. En dicho articulo manifiesta lo siguiente:

“La realidad econémica demostraba que muchas
marcas poseen una imagen atractiva que puede ser
empleada en la promocién de productos o servicios
distintos. La creaciéon de esta imagen no es casual,
sino que obedece a una estrategia de marketing y a
cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a
los que se ven expuestos estos signos son: dilucién
del valor atractivo de la marca, uso parasitario de
las representaciones positivas que condensa el sig-
no, utilizacion de la marca para productos o servi-
cios distintos de forma que pueda dafarse las aso-
ciaciones positivas que la marca suscita.

De estos riesgos que difieren de los protegidos
tradicionalmente por el sistema de marcas, sélo el
primero (dilucién del valor atractivo de la marca) era
merecedor de una proteccién ampliada. Para ello la
marca debia revestir determinadas caracteristicas,
entre las cuales, era relevante la implantacién del
signo en practicamente la totalidad del publico de
los consumidores. Se cuestiond entonces si sélo
este tipo de marcas debian merecer una proteccion
contra los otros riesgos sefialados. La conclusion a
la que se llegé fue que el fundamento comun a estos
riesgos, no era tanto la gran implantacién que goza
el signo en el trafico econémico, sino la reputacion
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Sobre el riesgo de confusion y/o de asociacion,
el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“El riesgo de confusién es la posibilidad de
gue el consumidor al adquirir un producto
piense que esta adquiriendo otro (confusién
directa), o que piense que dicho producto
tiene un origen empresarial diferente al que
realmente posee (confusién indirecta).

El riesgo de asociacion es la posibilidad de
gue el consumidor, que aunque diferencie las
marcas en conflicto y el origen empresarial
del producto, al adquirirlo piense que el pro-
ductor de dicho producto y otra empresa tie-
nen una relacién o vinculacién econémica”.
(Proceso 70-1P-2008. Interpretacién Prejudi-
cial del 2 de julio de 2008, publicada en Ga-
ceta oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648
del 21 de agosto de 2008).

Segun la Normativa Comunitaria Andina, no es
registrable un signo confundible, ya que no po-
see fuerza distintiva; de permitirse su registro
se estaria atentando contra el interés del titular
de la marca anteriormente registrada, asi como
el de los consumidores. Dicha prohibicién, con-
tribuye a que el mercado de productos y servi-
cios se desarrolle con transparencia y, como
efecto, que el consumidor no incurra en error al
realizar la eleccidon de los productos o servicios
gue desea adquirir.

Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Com-
petente debe observar y establecer si entre los
signos en conflicto existe identidad o semejan-
za, para determinar luego, si esto es capaz de
generar confusidn o asociacion entre los consu-
midores. De la conclusion a que se arribe, de-
pendera la registrabilidad o no del signo.

La similitud entre dos signos puede darse des-
de diferentes &mbitos:

La similitud ortografica. Se da por la seme-
janza de las letras entre los signos a comparar-
se. La sucesion de vocales, la longitud de la

que condensa la marca, de la cual se hace un uso
parasitario o se trata de dafiar negativamente. Sur-
gen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca
de alta reputacion’ para definir a este nuevo tipo de
signo que condensa una elevada reputacion y pres-
tigio que lo hace merecedor de una proteccion mas
alla de la regla de la especialidad”.

palabra o palabras, el nimero de silabas, las
raices o las terminaciones iguales, pueden in-
crementar la confusion.

La similitud fonética. Se da por la coinciden-
cia en las raices o terminaciones, y cuando la
silaba ténica en las denominaciones compara-
das es idéntica o muy dificil de distinguir. Sin
embargo, se debe tener en cuenta las particula-
ridades de cada caso, para determinar una posi-
ble confusion.

La similitud ideolégica. Se configura entre
signos que evocan una idea idéntica o semejan-
te.

2. Reglas para el cotejo marcario.

La Autoridad Nacional competente, debera pro-
ceder al cotejo de los signos en conflicto, apli-
cando para ello los siguientes parametros:

e La comparacién, debe efectuarse sin des-
componer los elementos que conforman el
conjunto marcario, es decir, cada signo debe
analizarse con una visién de conjunto, tenien-
do en cuenta su unidad ortografica, auditiva e
ideologica.

e Enlacomparacion, se debe emplear el méto-
do del cotejo sucesivo, es decir, se debe ana-
lizar un signo y después el otro. No es proce-
dente realizar un analisis simultaneo, ya que
el consumidor no observa al mismo tiempo
las marcas, sino que lo hace en diferentes
momentos.

e Se debe enfatizar en las semejanzas y no en
las diferencias, ya que en estas Ultimas es
donde se percibe el riesgo de confusién o de
asociacion.

e Alrealizar la comparacion, es importante tra-
tar de colocarse en el lugar del presunto
comprador, pues un elemento importante para
el examinador, es determinar como el pro-
ducto o servicio es captado por el publico
consumidor.

Los anteriores parametros, han sido adoptados
por el Tribunal en numerosas Interpretaciones
Prejudiciales, entre los cuales, podemos desta-
car: Proceso 58-1P-2006. Interpretacion Prejudi-
cial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”,
publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de
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Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y
Proceso 62-IP-2006. Interpretacion Prejudicial
de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada
en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°
1370, de 14 de julio de 2006.

C. COMPARACION ENTRE SIGNOS MIXTOS.

En el proceso interno se debe proceder a la
comparacion entre el signo mixto DORI con los
signos mixtos DORITOS y DORIA. Por tal moti-
Vo, es necesario abordar el tema de la compa-
raciéon entre signos mixtos.

El signo mixto esta conformado por un elemento
denominativo y uno grafico; el primero se com-
pone de una o0 mas palabras que forman un todo
pronunciable, dotado o no de un significado con-
ceptual y, el segundo, contiene trazos definidos
o dibujos que son percibidos a través de la vista.
Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de
variantes y llamarse de diferentes formas: em-
blemas?, logotipos 3, iconos, etc.

Por lo general, el elemento denominativo del
signo mixto suele ser el preponderante, ya que
las palabras causan gran impacto en la mente
del consumidor, quien habitualmente solicita el
producto o servicio a través de la palabra o
denominacion contenida en el conjunto marca-
rio. Sin embargo, de conformidad con las parti-
cularidades de cada caso, puede suceder que el
elemento predominante sea el elemento grafico,
gue por su tamafio, color, disefio y otras carac-
teristicas, pueda causar mayor impacto en el
consumidor.

El Tribunal ha hecho las siguientes considera-
ciones al respecto:

“La marca mixta es una unidad, en la cual se
ha solicitado el registro del elemento nomina-
tivo como el grafico, como uno solo. Cuando

2 “El emblema es una variante, una especie de dibujo,
El emblema representa graficamente cualquier ser u
objeto, y desde luego puede ser registrado como
marca”. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”,
Editorial Lexis Nexis, Abeledo — Perrot, pag. 33, Bue-
nos Aires Argentina, 2002.

3 Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los nego-
cios se entiende lo siguiente; “El logotipo es un gréfi-
co que le sirve a una entidad o un grupo de personas
para representarse. Los logotipos suelen encerrar
indicios y simbolos acerca de quienes representan”.
Wikipedia, la enciclopedia libre. http://es.wikipedia.org/

wiki/Logotipo

se otorga el registro de la marca mixta se la
protege en su integridad y no a sus elemen-
tos por separado”. (Proceso 55-1P-2002, pu-
blicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 821 del 1 de agosto de 2002,
disefio industrial: BURBUJA videos 2000).
Igualmente el Tribunal ha reiterado: “La doc-
trina se ha inclinado a considerar que, en
general, el elemento denominativo de la mar-
ca mixta suele ser el mas caracteristico o
determinante, teniendo en cuenta la fuerza
expresiva propia de las palabras, las que por
definicion son pronunciables, lo que no obsta
para que en algunos casos se le reconozca
prioridad al elemento gréfico, teniendo en cuen-
ta su tamafio, color y colocacién, que en un
momento dado pueden ser definitivos. El ele-
mento grafico suele ser de mayor importan-
cia cuando es figurativo o evocador de con-
ceptos, que cuando consiste simplemente en
un dibujo abstracto.” (Proceso 26-1P-98, In-
terpretacion prejudicial publicado en Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 410 de
24 de febrero de 1999)". (Proceso N° 129-1P-
2004. Interpretacion Prejudicial de 17 de no-
viembre de 2004, publicada en Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de
enero de 2005).

El Juez Consultante, al realizar la comparacion
entre dos signos mixtos, deberéa establecer el
elemento caracteristico de cada uno de ellos. Si
el elemento determinante en un signo mixto es
el denominativo y en el otro el grafico, en prin-
cipio, no habria riesgo de confusion. Si por el
contrario, en ambos signos mixtos el elemento
determinante resulta ser el grafico, el cotejo
habra que hacerse a partir de los rasgos, dibu-
jos e imagenes de cada uno de ellos, o del
concepto que evoca en cada caso este elemen-
to. Y si en ambos casos, dicho elemento es el
denominativo, el cotejo, debera hacerse siguien-
do las reglas de comparacion entre signos deno-
minativos:

e Se debe analizar, cada signo en su conjunto,
es decir, sin descomponer su unidad fonéti-
ca. Sin embargo, es importante tener en cuen-
ta las silabas o letras que poseen una funcion
diferenciadora en el conjunto, ya que esto
ayudaria a entender como el signo es perci-
bido en el mercado.

e Se debe tener en cuenta, la silaba tonica de
los signos a comparar, ya que si ocupa la
misma posicién, es idéntica o muy dificil de
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distinguir, la semejanza entre los signos po-
dria ser evidente.

e Se debe observar, el orden de las vocales, ya
gue esto indica la sonoridad de la denomina-
cion.

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

En este orden de ideas, el Juez Consultante
aplicando este criterio debe establecer el riesgo
de confusion que pudiera existir entre el signo
mixto DORI con signos mixtos DORITOS vy
DORIA.

D. COMPARACION ENTRE SIGNOS DENOMI-
NATIVOS Y MIXTOS.

En el proceso interno se debe proceder a la
comparacioén entre el signo mixto DORI y los
denominativos DORE y DORITOS. Por tal mo-
tivo, es necesario abordar el tema de la compa-
racion entre signos denominativos y mixtos.

El Juez Consultante debera determinar el ele-
mento caracteristico del signo mixto y, poste-
riormente, proceder al cotejo de los signos en
conflicto.

Si el elemento determinante en un signo mixto
es el grafico, en principio, no habria riesgo de
confusién. Si por el contrario es el elemento
denominativo, el cotejo debera realizarse de
conformidad con las reglas para la comparaciéon
entre signos denominativos, anteriormente de-
terminadas.

En este orden de ideas, el Juez Consultante,
aplicando el anterior criterio, debe establecer el
riesgo de confusién que pudiera existir entre el
signo denominativo DORI y los mixtos DORE y
DORITOS.

E. PARTICULAS DE USO COMUN EN LA CON-
FORMACION DE SIGNOS MARCARIOS. LA
MARCA DEBIL.

En el proceso administrativo interno se afirmo
que las particulas DOR y DORI son de uso
comun en relacién con los productos alimenti-
cios. En este marco, es apropiado referirse a
las particulas de uso comun en la conformacion
de signos marcarios.

Al conformar una marca su creador puede va-
lerse de toda clase de elementos como: pala-
bras, prefijos o sufijos, raices o terminaciones,
que individualmente consideradas pueden esti-
marse como expresiones de uso comun, por lo
que no pueden ser objeto de monopolio o domi-
nio absoluto por persona alguna.

El literal g) del articulo 135 de la Decision 486 de
la Comision de la Comunidad Andina, dispone:

“g) consistan exclusivamente o se hubieran
convertido en una designacién comun o usual
del producto o servicio de que se trate en el
lenguaje corriente o en la usanza del pais”;

Si bien, la norma trascrita prohibe el registro de
signos conformados exclusivamente por desig-
naciones comunes o usuales, las palabras o
particulas de uso comun al estar combinadas
con otras pueden generar signos completamen-
te distintivos, caso en el cual se puede proceder
a su registro.

Al realizar el examen comparativo de marcas
que se encuentran conformadas por palabras o
particulas de uso comun, éstas no deben ser
consideradas a efecto de determinar si existe
confusién, siendo ésta una circunstancia de ex-
cepcion a la regla de que el cotejo de las mar-
cas debe realizarse atendiendo a una simple
visién de conjunto de los signos que se enfren-
tan, donde el todo prevalece sobre sus compo-
nentes.

El derecho de uso exclusivo del que goza el
titular de la marca, descarta que palabras o
particulas necesarias o usuales pertenecientes
al dominio publico puedan ser utilizadas Unica-
mente por un titular marcario, ya que al ser esos
vocablos usuales, no se puede impedir que el
publico en general los siga utilizando.*

4 Dentro del tema Jorge Otamendi sefiala que:

“El titular de una marca con un elemento de uso
comun sabe que tendrd que coexistir con las mar-
cas anteriores, y con las que se han de solicitar en
el futuro. Y sabe también que siempre existira entre
las marcas asi configuradas el parecido que se de-
riva, necesariamente, de las particulas copartici-
padas insusceptibles de privilegio marcario. Esto
necesariamente tendra efectos sobre el criterio que
se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que
esos elementos de uso comdn son marcariamente
débiles”. OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MAR-
CAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina,
2002. P4ag. 191.
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En primer lugar, el Juez Consultante debe deter-
minar si el signo solicitado se encuentra confor-
mado exclusivamente por una designacion de
uso comun en la clase 30 de la Clasificacion
Internacional de Niza, es decir, si encaja en la
prohibicién contendia en el articulo 135, literal
g) de la Decision 486; si no es exclusivamente
de uso comun, en segundo lugar, debe determi-
nar si las particulas DOR y DORI son de uso
comun en la clase 30 de la Clasificacion Interna-
cional de Niza y, posteriormente, realizar el
cotejo de los signos en conflicto, teniendo en
cuenta lo expresado en la presente providencia.

F. LA CONEXION COMPETITIVA.

Algunos de los signos en conflicto amparan
productos de diferentes clases: el signo solici-
tado pretende amparar productos de la clase 30
de la Clasificacion Internacional de Niza, mien-
tras que uno de los signos opositores ampara
productos de la clase 29 de la Clasificacion
Internacional de Niza. Por tal motivo, es perti-
nente tratar el tema de la conexién competitiva.

En este escenario es preciso que el Juez Con-
sultante matice la regla de la especialidad ® y,
en consecuencia, analice el grado de vincula-
cion o relacién competitiva de los productos que
amparan los signos en conflicto, para que de
esta forma se pueda establecer la posibilidad de
error en el publico consumidor.

5 Al respecto el Tribunal se ha manifestado en relaciéon
con el principio de especialidad en el régimen de la
Decision 344, de la siguiente manera:

El consultante:

“(...) debera considerar que, si bien el derecho que
se constituye con el registro de un signo como
marca cubre Unicamente, por virtud de la regla de la
especialidad, los productos identificados en la soli-
citud y ubicados en una de las clases del nomencla-
tor, la pertenencia de dos productos a una misma
clase no prueba que sean semejantes, asi como su
pertenencia a distintas clases tampoco prueba que
sean diferentes.

Por lo tanto, el consultante debera tener en cuenta,
a la luz de la norma prevista en el articulo 83, literal
a, de la Decision 344, que también se encuentra
prohibido el registro del signo cuyo uso pueda indu-
cir al publico a error si, ademas de ser idéntico o
semejante a una marca anteriormente solicitada para
registro o registrada por un tercero, tiene por objeto
un producto semejante al amparado por la marca en
referencia, sea que dichos productos pertenezcan a
la misma clase del nomenclador o a clases distin-
tas.

Para lo anterior, el consultante deberé& analizar
la naturaleza o uso de los productos identifica-
dos por las marcas, ya que la sola pertenencia
de varios productos a una misma clase de no-
menclator no demuestra su semejanza, asi como
la ubicacion de los productos en clases distin-
tas, tampoco prueba que sean diferentes.

En relacion con lo mencionado, el Tribunal ha
establecido algunos de los siguientes criterios y
factores de andlisis para definir la conexién com-
petitiva entre los productos:

“a) La inclusion de los productos en una mis-
ma clase del nomenclator: (...) Ocurre cuan-
do se limita el registro a uno o varios de los
productos de una clase del nomenclator, per-
diendo su valor al producirse el registro para
toda la clase. En el caso de la limitacién, la
prueba para demostrar que entre los produc-
tos que constan en dicha clase no son simi-
lares o no guardan similitud para impedir el
registro, corresponde a quien alega.

b) Canales de comercializacién: Hay lugares
de comercializacion o expendio de productos
que influyen escasamente para que pueda
producirse su conexion competitiva, como seria
el caso de las grandes cadenas o tiendas o
supermercados en los cuales se distribuye
toda clase de bhienes y pasa desapercibido
para el consumidor la similitud de un produc-
to con otro. En cambio, se daria tal conexion
competitiva, en tiendas o almacenes espe-
cializados en la venta de determinados bie-
nes. Igual confusién se daria en pequefios

En este supuesto, y a fin de verificar la semejanza
entre los productos en comparacion, el consultante
habra de tomar en cuenta, en razén de la regla de la
especialidad, la identificacion de dichos productos
en las solicitudes correspondientes y su ubicacion
en el nomenclator; ademéas podra hacer uso de los
criterios elaborados por la doctrina para establecer
si existe 0 no conexién competitiva entre el producto
identificado en la solicitud de registro del signo
como marca y el amparado por la marca ya registra-
da o ya solicitada para registro. A objeto de precisar
que se trata de productos semejantes, respecto de
los cuales el uso del signo pueda inducir al pablico
a error, sera necesario que los criterios de co-
nexion, de ser aplicables al caso, concurran en
forma clara y en grado suficiente, toda vez que
ninguno de ellos bastara, por si solo, para la conse-
cucion del citado propésito”. (Proceso 68-1P-2002.
Interpretacion Prejudicial de 27 de noviembre de 2002,
publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
N° 876, de 18 de diciembre de 2002).
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sitios de expendio donde marcas similares
pueden ser confundidas cuando los produc-
tos guardan también una aparente similitud.

c) Similares medios de publicidad: Los me-
dios de comercializacion o distribucién tie-
nen relacion con los medios de difusion de
los productos. Si los mismos productos se
difunden por la publicidad general- radio tele-
visién y prensa-, presumiblemente se presen-
taria una conexion competitiva, o los produc-
tos serian competitivamente conexos. Por
otro lado, sila difusion es restringida por me-
dio de revistas especializadas, comunicacion
directa, boletines, mensajes telefénicos, etc.,
la conexion competitiva seria menor.

d) Relacion o vinculacién entre productos:
Cierta relacién entre los productos puede
crear una conexion competitiva. En efecto,
no es lo mismo vender en una misma tienda
cocinas y refrigeradoras, que vender en otra
helados y muebles; en consecuencia, esa
relaciéon entre los productos comercializados
también influye en la asociacién que el con-
sumidor haga del origen empresarial de los
productos relacionados, lo que eventualmen-
te puede llevarlo a confusién en caso de que
esa similitud sea tal que el consumidor me-
dio de dichos productos asuma que provienen
de un mismo productor.

e) Uso conjunto o complementario de produc-
tos: Los productos que cominmente se pue-
dan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puer-
ta y chapa) pueden dar lugar a confusion
respecto al origen empresarial, ya que el
publico consumidor supondria que los dos
productos son del mismo empresario. La com-
plementariedad entre los productos debe en-
tenderse en forma directa, es decir, que el
uso de un producto puede suponer el uso
necesario del otro, o que sin un producto no
puede utilizarse el otro o su utilizacién no
seria la de su ultima finalidad o funciodn.

f) Mismo género de los productos: Pese a
gue puedan encontrarse en diferentes clases
y cumplir distintas funciones o finalidades, si
tienen similares caracteristicas, existe la po-
sibilidad de que se origine el riesgo de confu-
sién al estar identificados por marcas tam-
bién similares o idénticas (por ejemplo: me-
dias de deporte y medias de vestir”. (Proceso
114-1P-2003. Interpretaciéon Prejudicial de 19

de noviembre de 2003, publicada en Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de
14 de enero de 2004).

G.LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA'Y
LA PRUEBA DE SU NOTORIEDAD.

La demandante argumentd que su marca DORI-
TOS es notoriamente conocida. Por lo tanto, el
Tribunal se referird a la marca notoriamente
conociday a la prueba de su notoriedad.

1. Definicion.

La Decision 486 de la Comisién de la Comuni-
dad Andina, le dedica al tema de los signos
notoriamente conocidos un acapite especial. En
efecto, en el Titulo XIlI, articulos 224 a 236,
establece la regulacién de los signos notoria-
mente conocidos.

En dicho Titulo, no sdlo se hace referencia a la
marca notoriamente conocida, sino que se am-
plia el ambito de regulacién a todos los signos
notoriamente conocidos.

El articulo 224, consagra una definicion del sig-
no distintivo notoriamente conocido. De éste se
pueden desprender las siguientes caracteristi-
cas:

e Para que un signo se considere como notorio
debe ser conocido por el sector pertinente,

El articulo 230 establece qué se debe enten-
der por sector pertinente:

“Se consideraran como sectores pertinen-
tes de referencia para determinar la notorie-
dad de un signo distintivo, entre otros, los
siguientes:

a) los consumidores reales o potenciales
del tipo de productos o servicios a los
que se aplique;

b) las personas que participan en los cana-
les de distribucion o comercializacién del
tipo de productos o servicios a los que se
aplique; o,

¢) los circulos empresariales que actian en
giros relativos al tipo de establecimiento,
actividad, productos o servicios a los que
se aplique.
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Para efectos de reconocer la notoriedad de
un signo bastara que sea conocido dentro
de cualquiera de los sectores referidos en
los literales anteriores”.

e Debe haber ganado notoriedad en cualquiera
de los Paises Miembros.

e La notoriedad se puede haber ganado por
cualquier medio.

2. Proteccion.

a. Enrelacion con los principios de especia-
lidad, territorialidad y de uso real y efec-
tivo de la marca.

El Tribunal, ha establecido que la proteccion de
la marca notoria va mas alla de los principios
basicos de especialidad y territorialidad. En re-
lacion con la regulacion que establece la Deci-
sién 486, la proteccién de los signos notoria-
mente conocidos, se da de una manera adn
mas amplia.

En efecto, en relacion con los principios de
especialidad, territorialidad y uso real y efectivo
de la marca, el Titulo XIl de la Decision 486 de la
Comision de la Comunidad Andina, junto con el
articulo 136, literal h), de la misma Decision,
conforman el conjunto normativo que consagra
la proteccion del signo notoriamente conocido.

El amparo a la marca notoria rompe el principio
de especialidad; ello implica que el examinador,
en caso de presentarse conflicto entre el signo
a registrar y un signo notoriamente conocido,
establecera, de conformidad con el articulo 136,
literal h) mencionado, el riesgo de asociacion,
el de uso parasitario y el de dilucién, indepen-
dientemente de la clase en la que se pretenda
registrar el signo idéntico o similar a la marca
notoria.

En cuanto al principio de territorialidad, es pre-
ciso sefalar que de la propia definicién que trae
el articulo 224 de la Decision 486, se desprende
gue no se negara la calidad de notorio al signo
que no lo sea en el Pais Miembro donde se
solicita la proteccion; basta con que sea notorio
en cualquiera de los Paises Miembros.

Y que, de conformidad con lo establecido en el
articulo 229, literal a), no se negara la calidad

de notorio y su proteccién por el s6lo hecho de
gue no se encuentre registrado o en tramite de
registro en el Pais Miembro o en el extranjero.
Por lo tanto, un signo puede ser protegido como
notorio asi no se encuentre registrado en el
respectivo Pais Miembro y, en consecuencia,
se brinda proteccion a los signos que alcancen
el caracter de notorios, aunque no se encuen-
tren registrados en el territorio determinado.

Igualmente, la proteccion que otorga la Decision
486 a la marca notoria va mas alla de la exi-
gencia del uso real y efectivo de las marcas, la
cual sustenta figuras como la cancelaciéon del
registro de la marca por no uso. En efecto, el
articulo 229, literal b), dispone que no se negaréa
el caracter de notorio de un signo por el sélo
hecho de que no se haya usado o no se esté
usando para distinguir productos o servicios, o
para identificar actividades o establecimientos
en el Pais Miembro.

La finalidad de dicha disposicidn, es evitar que
los competidores se aprovechen del esfuerzo
empresarial ajeno y que, de una manera parasi-
taria, usufructlen el prestigio ganado por una
marca notoria, que aunque no se haya usado o
no esté siendo usada en el respectivo Pais
Miembro, contintia siendo notoria en otros Pai-
ses. Se advierte, sin embargo, que la prueba de
la notoriedad del signo debera atender a crite-
rios diferentes al del uso del signo en el merca-
do, ya que debera dar cumplimiento a lo indica-
do en el articulo 228 de la Decision 486 de la
Comision de la Comunidad Andina.

b. En relacion con los diferentes riesgos en
el mercado.

En relacion con los diferentes tipos de riesgos a
los que se exponen los signos distintivos en el
mercado, hay que tener en cuenta que la doctri-
na tradicionalmente se ha referido, por lo gene-
ral, a dos clases de riesgo: el de confusion y el
de asociacién. Actualmente, la lista se ha ex-
tendido y se han clasificado otro tipo de riesgos
con el objetivo de proteger los signos distintivos
segun su grado de notoriedad. La Decision 486
atendiendo dicha linea, ha ampliado la protec-
cion de los signos notoriamente conocidos, con-
sagrando cuatro riesgos. De conformidad con
los articulos 136, literal h), y 226 literales a), b),
y €), estos son: el riesgo de confusién, el de
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asociacion, el de dilucion y el de uso parasi-
tario. ®

El riesgo de confusion, es la posibilidad de que
el consumidor al adquirir un producto piense
gue esta adquiriendo otro (confusion directa), o
gue piense que dicho producto tiene un origen
empresarial diferente al que realmente posee
(confusion indirecta).

El riesgo de asociacion, es la posibilidad de que
el consumidor, que aunque diferencie las mar-
cas en conflicto y el origen empresarial del
producto, al adquirirlo piense que el generador o
creador de dicho producto y otra empresa tie-
nen una relacion o vinculacion econémica.

El riesgo de dilucion, es la posibilidad de que el
uso de otros signos idénticos o similares, cau-
se el debilitamiento de la altisima capacidad
distintiva que el signo notoriamente conocido ha
ganado en el mercado, aunque se use para
productos, que no tengan ningun grado de cone-
xidad con los que ampara el signo notoriamente
conocido.

Y, por ultimo, el riesgo de uso parasitario, es la
posibilidad de que un competidor parasitario, se
aproveche injustamente del prestigio de los sig-
nos notoriamente conocidos, aunque la accién
se realice sobre productos o servicios, que no
tengan ningun grado de conexidad con los que
ampara el signo notoriamente conocido.

En relacion con los dos primeros, se busca
salvaguardar los signos notoriamente conocidos
de lo siguiente:

= Evitar que el publico consumidor, caiga en
error, al adquirir determinado producto pen-
sando que esta adquiriendo otro.

= Evitar que el publico consumidor, caiga en
error, en relacién con el origen empresarial
del signo notoriamente conocido.

= Evitar que el publico consumidor, caiga en
error, al pensar que las empresas producto-
ras tiene algun grado de vinculacion.

5 Sobre el tratamiento que la Decisién 486 le otorga a la
marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA, Marcelo
La Marca Renombrada en el Actual Régimen Comu-
nitario Andino de Propiedad Intelectual, en revis-
ta Foro No. 6, Il semestre, Universidad Andina Simén
Bolivar, Quito, Ecuador.

Sobre el riesgo de dilucién, que por lo general
ha estado ligado con la proteccion de la marca
renombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente:

“En efecto, la proteccién frente al riesgo de
dilucién se proyecta sobre las conductas
adhesivas respecto a las marcas de alto re-
nombre susceptibles de perjudicar la posi-
cién competitiva de su legitimo titular me-
diante el debilitamiento de su extraordinaria
capacidad distintiva ganada a través de la
propia eficiencia”.”

Por ultimo, en relacién con el riesgo de uso pa-
rasitario, se protege al signo notoriamente co-
nocido contra el aprovechamiento injusto de su
prestigio por parte de terceros, sin importar, al
igual que en el caso anterior, los productos o
servicios que se amparen. Lo expuesto, esta
ligado a la funcién publicitaria de la marca, pero
se diferencia del riesgo de dilucién en que la
finalidad del competidor parasitario es Unica-
mente un aprovechamiento de la reputacion, sin
gque sea necesario que se presente un debilita-
miento de la capacidad distintiva de la marca
notoriamente conocida.

Sobre el tema la doctrina ha manifestado:

“El proposito perseguido por el competidor
parasitario es claro: o bien la similitud entre
los signos, aunque no medie similitud entre
las prestaciones y sin provocar falsa repre-
sentaciéon alguna respecto del origen, sirve
para establecer una relacion intelectual que
atrae la atencién del publico consumidor de
forma superior a la que alcanzaria con el
empleo de un signo renombrado; o bien la
semejanza depara la transmision consciente
o inconsciente de la reputacién que simboli-
za el signo pese a la falta de semejanza de
los productos del competidor con los origina-
rios. En ambos casos la apropiacion aprove-
cha los esfuerzos publicitarios del legitimo
titular o el valioso caudal informativo que el
consumidor asocia al signo”. 8

3. Prueba.

El reconocimiento de la notoriedad de la marca,
es un hecho que debe ser probado por quien lo

7 MONTEAGUDO, MONTIANO, “LA PROTECCION DE LA
MARCA RENOMBRADA”. Ed. Civitas, Madrid Espafa,
1995. P4g. 283

8 |Ibidem. Pag. 247.
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alega, a través de prueba habil ante el Juez o la
Oficina Nacional Competente, segun sea el caso.
El reconocimiento de dicha notoriedad corres-
ponde otorgarlo a la autoridad nacional compe-
tente, con base en que segun el articulo 228 de
la Decision 486, para que se pueda determinar
Si una marca es notoriamente conocida se debe
tener en cuenta, entre otros:

“a) el grado de su conocimiento entre los miem-
bros del sector pertinente dentro de cual-
quier Pais Miembro;

b) la duracién, amplitud y extension geografi-
ca de su utilizacion, dentro o fuera de
cualquier Pais Miembro;

c¢) la duracion, amplitud y extensién geografi-
ca de su promocién, dentro o fuera de
cualquier Pais Miembro, incluyendo la pu-
blicidad y la presentacién en ferias, expo-
siciones u otros eventos de los productos
0 servicios, del establecimiento o de la
actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversion efectuada para
promoverlo, o para promover el estableci-
miento, actividad, productos o servicios a
los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la
empresa titular en lo que respecta al signo
cuya notoriedad se alega, tanto en el plano
internacional como en el del Pais Miembro
en el que se pretende la proteccion;

f) el grado de distintividad inherente o adqui-
rida del signo;

=~

el valor contable del signo como activo
empresarial;

g

h

=

el volumen de pedidos de personas intere-
sadas en obtener una franquicia o licencia
del signo en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativas
de fabricacién, compras o almacenamien-
to por el titular del signo en el Pais Miem-
bro en que se busca proteccién;

j) los aspectos del comercio internacional;
Ol

k) la existencia y antigiedad de cualquier
registro o solicitud de registro del signo

distintivo en el Pais Miembro o en el ex-
tranjero”.

H. EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD QUE
REALIZAN LAS OFICINAS DE REGISTRO
MARCARIO.

La Superintendencia de Industria y Comercio,
de oficio, realiz6 el examen de registrabilidad
del signo solicitado con base en la marca mixta
DORIA. En este sentido, es necesario referirse
al examen de registrabilidad que realizan las
oficinas de registro marcario.

El sistema de registro marcario adoptado en la
Comunidad Andina, se encuentra soportado en
la actividad autbnoma e independiente de las
Oficinas Competentes en cada Pais Miembro.

Dicha autonomia, se manifiesta tanto en rela-
cién con decisiones emanadas de otras oficinas
de registro marcario, como en cuanto a sus
propias decisiones.

En relacién con lo primero, el Tribunal ha mani-
festado:

“Si bien las Oficinas Competentes y las deci-
siones que de ellas emanan son independien-
tes, algunas figuras del derecho marcario
comunitario las ponen en contacto, como se-
ria el caso del derecho de prioridad o de la
oposicién de caracter andino, sin que lo ante-
rior signifique de ninguna manera uniformizar
en los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independen-
cia de las Oficinas de Registro Marcario sig-
nifica que juzgaran la registrabilidad o irre-
gistrabilidad de los signos como marcas, sin
tener en consideraciéon el analisis de regis-
trabilidad o irregistrabilidad realizado en otra
u otras Oficinas Competentes de los Paises
Miembros. De conformidad con lo anterior, si
se ha obtenido un registro marcario en deter-
minado Pais Miembro esto no significa que
indefectiblemente se debera conceder dicho
registro marcario en los otros Paises. O bien,
si el registro marcario ha sido negado en uno
de ellos, tampoco significa que deba ser ne-
gado en los demas Paises Miembros, alin en
el caso de presentarse con base en el dere-
cho de prioridad por haberse solicitado en el
mismo Pais que neg6 el registro.” (Proceso
71-1P-2007. Interpretacion Prejudicial de 15
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de agosto de 2007, publicada en Gaceta Ofi-
cial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15
de octubre de 2007).

En cuanto a sus propias decisiones, el Titulo Il
de la Decision 486 regula el procedimiento de
registro marcario, e instaura en cabeza de las
Oficinas Nacionales Competentes el procedi-
miento y el respectivo examen de registrabilidad.
El Tribunal ha determinado los requisitos de
dicho examen de la siguiente manera:

“El Tribunal en multiples Interpretaciones Pre-
judiciales ® ha abordado el tema del examen
de registrabilidad, pero en uno de sus ultimos
pronunciamientos, determiné con toda clari-
dad cuales son las caracteristicas de este
examen:

1. El examen de registrabilidad se realiza de
oficio. La Oficina Nacional Competente debe
realizar el examen de registrabilidad asi no
se hubieren presentado oposiciones, 0 no
hubiere solicitud expresa de un tercero.

2. El examen de registrabilidad es integral.
La Oficina Nacional Competente al anali-
zar si un signo puede ser registrado como
marca debe revisar si cumple con todos
los requisitos de articulo 134 de la Deci-
sién 486, y luego determinar si el signo
solicitado encaja o no dentro de alguna de
las causales de irregistrabilidad consagra-
das en los articulos 135y 136 de la misma
norma.

3. En consecuencia con lo anterior y en rela-
cion con marcas de terceros, la Oficina
Nacional Competente, asi hubiera o no
oposiciones, debera revisar si el signo so-
licitado no encuadra dentro del supuesto
de irregistrabilidad contemplado en el arti-
culo 136, literal a); es decir, debe determi-
nar si es o no idéntico o se asemejaono a
una marca anteriormente solicitada para
registro o registrada por un tercero, para
los mismos productos o servicios, o para

9 Se destacan las siguientes Interpretaciones Perjudi-
ciales sobre la materia: Interpretacion Prejudicial de 7
de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-1P-
2004; Interpretacion Prejudicial de 9 de marzo de 2005,
proferida dentro del proceso 03-1P-2005; e Interpreta-
cion Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida
dentro del proceso 167-1P-2005.

productos o servicios respecto de los cua-
les el uso de la marca pueda causar un
riesgo de confusidn o de asociacion”. (Pro-
ceso 180-1P-2006. Interpretacién Prejudi-
cial de 4 de diciembre de 2006, publicada
en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartage-
na N° 1476, de 16 de marzo de 2007).

Ademas de lo anterior, es necesario precisar
que el examen de registrabilidad debe ser plas-
mado en la Resolucion que concede o deniega
el registro marcario. Esto quiere decir, que la
Oficina Nacional no puede mantener en secreto
dicho exameny, en consecuencia, la resolucion
respectiva, que en ultimas es la que se notifica
al solicitante, debe dar razén del analisis efec-
tuado. Con lo mencionado, se estaria cumplien-
do con el principio basico de la motivacién de
los actos.

Por demas, se debe agregar otro requisito: que
este examen de oficio, integral y motivado, debe
ser autbnomo, tanto en relacién con las decisio-
nes proferidas por otras oficinas de registro
marcario, como con las decisiones emitidas por
la propia Oficina; esto significa, que se debe
realizar el examen de registrabilidad analizando
cada caso concreto, es decir, estudiando el
signo solicitado para registro, las oposiciones
presentadas y la informacion recaudada para el
procedimiento en cuestién, independiente del
andlisis ya efectuado ya sobre signos idénticos
o similares.

No se esta afirmando que la Oficina de Regis-
tro Marcario no tenga limites a su actuacion, o
que no puede utilizar como precedentes sus
propias actuaciones, sino que ésta tiene la obli-
gacion, en cada caso, de hacer un analisis de
registrabilidad con las caracteristicas mencio-
nadas, teniendo en cuenta los aspectos y prue-
bas que obran en cada tramite. Ademas, los
limites a la actuacion de dichas oficinas se
encuentran marcados por la propia norma co-
munitaria, y por las respectivas acciones judi-
ciales para defender la legalidad de los actos
administrativos emitidos.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-
DAD ANDINA,

CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como
marca si retine los requisitos de dis-
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SEGUNDO:

TERCERO:

CUARTO:

QUINTO:

tintividad y susceptibilidad de repre-
sentaciéon grafica y, ademas, si el
signo no esta incurso en ninguna de
las causales de irregistrabilidad se-
flaladas en los articulos 135 vy
136 de la Decision 486 de la Comi-
sion de la Comunidad Andina. La
distintividad del signo presupone su
perceptibilidad por cualquiera de los
sentidos.

Para establecer la similitud entre
dos signos distintivos, la autoridad
nacional que corresponda debera
proceder al cotejo de los signos en
conflicto, para luego determinar si
existe 0 no riesgo de confusion y/o
de asociacién, acorde con las re-
glas establecidas en la presente pro-
videncia.

Se debe tener en cuenta que basta
con la posibilidad de riesgo de con-
fusion y/o asociacion para que ope-
re la prohibicion de registro.

El Juez Consultante debe estable-
cer el riesgo de confusion que pu-
diera existir entre el signo mixto
DORI con signos mixtos DORITOS
y DORIA, aplicando los criterios adop-
tados por este Tribunal para la com-
paracioén entre esta clase de signos.

El Juez Consultante debe estable-
cer el riesgo de confusion que pu-
diera existir entre el signo denomi-
nativo DORI y los mixtos DORE y
DORITOS, aplicando los criterios
adoptados por este Tribunal para la
comparacién entre esta clase de sig-
nos.

En primer lugar, el Juez Consultante
debe determinar si el signo solicita-
do se encuentra conformado exclu-
sivamente por una designacion de
uso comun en la clase 30 de la
Clasificacién Internacional de Niza,
es decir, si encaja en la prohibicion
contendia en el articulo 135, literal
g) de la Decisién 486; si no es ex-
clusivamente de uso comdn, en se-
gundo lugar, debe determinar si las
particulas DOR y DORI son de uso

SEXTO:

SEPTIMO:

comun en la clase 30 de la Clasifi-
cacion Internacional de Niza y, pos-
teriormente, realizar el cotejo de los
signos en conflicto, teniendo en cuen-
ta lo expresado en la presente provi-
dencia.

Como el signo solicitado y uno de
los opositores amparan productos
de diferentes clases, es preciso que
el Juez Consultante matice la regla
de la especialidad y, en consecuen-
cia, analice el grado de vinculacion
o relacion competitiva de los pro-
ductos que amparan los signos en
conflicto, para que de esta forma se
pueda establecer la posibilidad de
error en el publico consumidor, de
conformidad con los criterios plas-
mados en la presente providencia.

El articulo 224 de la Decision 486
de la Comision de la Comunidad
Andina, consagra una definicién de
signo notoriamente conocido con las
siguientes caracteristicas:

e Para que un signo se considere
como notorio, debe ser conocido
por el sector pertinente, enten-
diendo por tal lo consagrado en
el articulo 230 de la Decision 486.

e Debe haber ganado dicha noto-
riedad, en cualquiera de los Pai-
ses Miembros.

e Que haya obtenido dicha notorie-
dad por cualquier medio.

La Decision 486 establece una pro-
teccibn mas amplia de los signos
notoriamente conocidos, lo que im-
plica, por un lado, de la ruptura de
los principios de especialidad, terri-
torialidad y del uso real y efectivo de
la marca y, por otro, la proteccion
contra los riesgos de confusion, aso-
ciacion, dilucion y del uso parasita-
rio, de conformidad con lo expresa-
do en la presente Interpretacion
Prejudicial.

En relacién con el riesgo de uso
parasitario, se protege al signo no-
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toriamente conocido contra el apro-
vechamiento injusto de su prestigio
por parte de terceros, sin importar
los productos o servicios que se
amparen. Lo anterior, esta ligado a
la funcion publicitaria de la marca,
pero se diferencia del riesgo de dilu-
cién en que la finalidad del competi-
dor parasitario, es Unicamente un
aprovechamiento de la reputacion,
sin que sea necesario que se pre-
sente un debilitamiento de la capa-
cidad distintiva de la marca notoria-
mente conocida.

Alegada la notoriedad de una marca
como obstéaculo para el registro de
un signo, la prueba de tal circuns-
tancia, corresponde a quien la ale-
ga. Este dispondra, para ese obje-
to, de los medios probatorios pre-
vistos en la legislacion interna y el
reconocimiento corresponde otor-
garlo, segun el caso, a la Oficina
Nacional Competente o a la Autori-
dad Nacional Competente, con base
en las pruebas presentadas.

OCTAVO: Elexamen de registrabilidad que rea-
lizan las Oficinas de Registro Mar-
cario debe ser de oficio, integral,
motivado y auténomo, de acuerdo
con lo expuesto en esta interpreta-
cion prejudicial.

De conformidad con el articulo 35 del Tratado de
Creacién del Tribunal de Justicia de la Comuni-
dad Andina, el Juez Nacional consultante, al
emitir el fallo en el proceso interno N° 2004-
0155, deberéa adoptar la presente interpretacion.
Asimismo, debera dar cumplimiento a las pres-
cripciones contenidas en el parrafo tercero del
articulo 128 del Estatuto vigente.

Notifiquese al Juez Consultante, mediante co-
pia certificada y remitase copia a la Secretaria
General de la Comunidad Andina, para su publi-
cacion en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena.

Leonor Perdomo Perdomo
PRESIDENTA

Carlos Jaime Villarroel Ferrer
MAGISTRADO

Oswaldo Salgado Espinoza
MAGISTRADO

Isabel Palacios Leguizamon
SECRETARIA

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

Isabel Palacios L.
SECRETARIA

PROCESO 73-1P-2010

Interpretacién prejudicial, de oficio, de los articulos 81, 83 literales a),d)y e), 84y
93 de la Decision 344 de la Comision del Acuerdo de Cartagenay de la
Disposicion Transitoria Primera de la Decision 486 de la Comision de la

Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala Civil
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Republica de Pera.
Actor: Sociedad HERMES INTERNATIONAL. Marca: “HERMES” (denominativa).
Expediente Interno N° AP. N° 213-2009.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-
DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los
veinte (20) dias del mes de julio del afio dos mil
diez.

En la solicitud sobre interpretacion prejudicial
formulada por la Sala Civil Permanente de la
Corte Suprema de Justicia de la Republica de
Pera.
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VISTOS:

Que de la solicitud de interpretacién prejudicial
y de sus anexos se desprende que las exigen-
cias contempladas en el articulo 33 del Tratado
de Creacion del Tribunal y los requisitos previs-
tos en el articulo 125 de su Estatuto fueron
cumplidos, por lo que su admision a tramite fue
considerada procedente por auto de siete (7) de
julio de 2010.

1. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documenta-
cion allegada, estima procedente destacar, como
antecedentes del proceso interno que dio lugar
a la presente solicitud, lo siguiente:

1.1. Las partes

La parte demandante es: HERMES INTERNA-
TIONAL.

La parte demanda la constituye: Instituto Na-
cional de Defensa de la Competencia y de la
Proteccion de la Propiedad Intelectual — INDE-
COPI; el Procurador de la Republica encargado
de los asuntos judiciales de la Presidencia del
Consejo de Ministros.

El tercero interesado es: Sociedad Comercial e
Importadora Hermes S.A.

1.2. Actos demandados

La sociedad HERMES INTERNATIONAL impug-
no la Resolucién Administrativa N° 757-2002/
TPI-INDECOPI de 12 de agosto de 2002, expe-
dida por la Sala de Propiedad Intelectual del
Tribunal de Defensa de la Competencia y de la
Propiedad Intelectual del INDECOPI, a través de
la cual se confirmé la Resolucion No. 3094-
2002/0OSD-INDECOPI de 27 de marzo de 2002;
y, en consecuencia, declaré infundadas las
oposiciones presentadas por HERMES TRANS-
PORTES BLINDADOS S.A.y HERMES INTER-
NATIONAL, concediendo el registro del signo
“HERMES", a favor de la Sociedad Comercial e
Importadora Hermes S.A., para distinguir servi-
cios de pedidos de mercancias por catalogo;
distribucién de material publicitario vinculado
con productos ordenados por correo; reagru-
pamiento por cuenta de terceros de productos
diversos (con excepcion de su transporte), per-
mitiendo a los consumidores examinar y com-
prar esos productos con comodidad, cuyo servi-
cio es prestado de puerta en puerta; servicios

de importacion vinculados con los servicios an-
tes citados; servicios de publicidad y gestion de
negocios comerciales de la 35 de la Clasifica-
cion Internacional de Niza.

1.3. Hechos relevantes
a. Los hechos:

Entre los principales hechos considerados rele-
vantes en esta causa se encuentran los siguien-
tes:

1. El 20 de septiembre de 2000, la Sociedad
Comercial e Importadora Hermes S.A. solici-
t6 ante la Oficina de Signos Distintivos del
INDECOPI, el registro del signo “HERMES”,
para distinguir servicios de pedido de mer-
cancia por catalogo; distribucién de produc-
tos ordenados por correo, reagrupamiento por
cuenta de terceros, de productos diversos
(con excepcidn de su transporte), permitien-
do a los consumidores examinar y comprar
estos productos con comodidad, cuyo servi-
cio es prestado de puerta en puerta, servicios
auxiliares de importacién vinculados con los
servicios antes citados y todos los demas
servicios de la clase 35 de la Clasificacién
Internacional de Niza.

2. La Sociedad Comercial e Importadora Hermes
S.A., cumpliendo con lo ordenado por la Ofi-
cina de Signos Distintivos, por resolucion de
8 de octubre de 2002, indic6 que los servicios
de “distribucién de productos ordenados por
correo” se refieren a distribucion de material
publicitario vinculado con productos ordena-
dos por correo; asimismo, adecud la indica-
cion de “servicios auxiliares de importacion”
por la de “servicios de importacion”.

3. El 15 de enero de 2001, HERMES TRANS-
PORTES BLINDADOS S.A. presentd oposi-
cion a la solicitud de registro, sobre la base
de su marca “HERMES", clases 39 y 42,
“HERMES TRANSPORTES BLINDADOS Y
DISENO?”, clases 6, 36, 39y 42, y del nombre
comercial “‘HERMES TRANSPORTES BLIN-
DADOS Y DISENO”, clase 39.

4. El 23 de enero de 2001, la Sociedad Comer-
cial e Importadora Hermes S.A., cumpliendo
con lo ordenado por la Oficina de Signos
Distintivos, mediante proveido de 16 de enero
de 2001, sustituy6 la frase “y demas” de su
solicitud de registro por la de “publicidad y
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negocios”. Aclaré que los servicios a distin-
guir por el signo solicitado son servicios de
pedido de mercancias por catalogo; distribu-
cién de productos ordenados por correo;
reagrupamiento por cuenta de terceros, de
los productos diversos (con excepcion de su
transporte), permitiendo a los consumidores
examinar y comprar estos productos con co-
modidad, cuyo servicio es prestado de puer-
ta en puerta, servicios auxiliares de importa-
cion vinculados con los servicios antes cita-
dos, servicios de publicidad y negocios.

. EI 31 de enero de 2001, HERMES INTERNA-
TIONAL presenté oposicién a la solicitud de
registro, sobre la base de sus marcas “HER-
MES”, registradas en Pera en las clases 3, 9,
14,16, 18, 24, 25, 28 y 34; "HERMES" (grafi-
co0), registrada en Peru en las clases 3, 14,
16, 18, 25, 28y 34, “HERMES?", registrada en
Colombia en las clases 3, 16, 20y 25 y
“HERMES” (gréafico), registrada en Colombia
en las clases 14, 16, 18, 21, 28 y 34 de la
Clasificacion Internacional de Niza.

Aleg6, ademas, ser titular de la marca no-
toria "HERMES” y del nombre comercial “HER-
MES”.

. La Oficina de Signos Distintivos del INDECO-
Pl, através de la Resolucién No. 3094-2002/
OSD-INDECOPI de 27 de marzo de 2002
resolvié declarar infundadas las oposiciones
formuladas y otorgd, en consecuencia, el re-
gistro del signo solicitado.

. EI 23 de abril de 2002, HERMES TRANSPOR-
TES BLINDADOS S.A. interpuso recurso de
apelacién en contra de la referida resolucion
gue declaré infundada su oposicion.

. EI 23 de abril de 2002, HERMES INTERNA-
TIONAL interpuso recurso de apelacion en
contra de la referida resolucién que declaré
infundada su oposicion.

. EI 12 de agosto de 2002, la Sala de Propie-
dad Intelectual del Tribunal de Defensa de la
Competencia y de la Propiedad Intelectual
del INDECOPI expidi6 la Resolucién No. 757-
2002/TPI-INDECOPI, confirmando la Resolu-
cion No. 3094-2002/0SD-INDECOPI; vy, en
consecuencia, otorgd el registro del signo
solicitado a la Sociedad Comercial e Impor-
tadora Hermes S.A.

10. El 27 de noviembre de 2002, HERMES IN-
TERNATIONAL interpuso demanda conten-
cioso administrativa en contra de la Reso-
lucion mencionada.

11. Mediante Resolucion No. 30, de 28 de enero
de 2008, la Quinta Sala Especializada en lo
Contencioso Administrativo de la Corte Su-
perior de Justicia de Lima resolvié declarar
infundada la demanda plateada por HER-
MES INTERNATIONAL.

12. El 25 de abril de 2008, HERMES INTER-
NATIONAL interpuso el recurso de apela-
cion.

13. El 28 de abril de 2010, la Sala Civil Perma-
nente de la Corte Suprema de Justicia de la
Republica de Peru presenta solicitud de in-
terpretacion prejudicial.

b) Fundamentos de derecho contenidos en
la demanda

La sociedad HERMES INTERNATIONAL expre-
sa, en lo principal, los siguientes argumentos:

“Las marcas HERMES de Hermes Interna-
tional, base de su oposicion andina, estan
registradas en Bolivia y Venezuela para dis-
tinguir los mismos servicios de la Clase 35 de
la Nomenclatura Oficial, para los cuales se
ha otorgado la marca HERMES en el Pert a
Sociedad Comercial e Importadora Hermes
S.A.

- “Las marcas HERMES y HERMES Y FIGU-
RA, de Hermes International estan registra-
das en el Peru para distinguir productos de
las Clases 3, 14, 18, 24, 25y 28, productos
que (...) guardan conexién competitiva con
los (...) de laclase 35 (...), paralo cual se ha
concedido la marca HERMES a favor de So-
ciedad Comercial e Importadora Hermes S.A.”.

- “Las marcas HERMES y HERMES Y FIGU-
RA de Hermes International gozan de la cali-
dad de notoriamente conocidas, en conse-
cuencia, su proteccion se extiende a los ser-
vicios de la Clase 35 (...), servicios para los
cuales se ha extendido la marca HERMES a
favor de Sociedad Comercial e Importadora
Hermes S.A.".

- “Existe plena identidad gréafica y fonética en-
tre las marcas en litigio, por cuanto la marca
HERMES concedida a favor de Sociedad Co-
mercial e Importadora Hermes S.A. es la
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reproduccién exacta de la notoriamente co-
nocida marca HERMES, marca registrada en
los paises miembros del Acuerdo de Cartagena
para distinguir los servicios de la Clase 35 de
la Nomenclatura Oficial y marca registrada
en el Perl para distinguir productos de las
Clases 3, 14, 18, 24, 25y 28 de la Nomencla-
tura Oficial”.

- “Es obvio que Sociedade (sic) Comercial e
Importadora Hermes S.A. procedi6 de mala fe
a solicitar la marca HERMES”.

c) Contestacion a la demanda

El Instituto Nacional de Defensa de la Compe-
tencia y de Proteccion de la Propiedad Intelec-
tual - INDECOPI, al contestar la demanda, ma-
nifiesta lo siguiente:

“El Tribunal del INDECOPI, ha efectuado el
analisis referido a la naturaleza de los pro-
ductos y servicios que distinguen ambas mar-
cas, determinandose a simple vista la distin-
ta naturaleza de los mismos, caracteristica
gue de ante mano orienta al consumidor a
determinar facilmente acerca de la finalidad
gue cada uno de ellos han de cumplir en el
mercado y por ende la forma en que estos
(sic) se comercializaran”.

- “(...) pretender que la Sala ampare la posibili-
dad de registrar una marca en nuestro pais,
por el sélo hecho que dicho registro ya se
haya producido en el Ecuador, resulta total-
mente inconsistente y contrario a derecho
(...)".

- “(...) lanotoriedad es un hecho cambiante en
el tiempo si se toma en cuenta que la marca
posee a lo largo de su existencia un mayor o
menor grado de difusién que evoluciona para
adaptarse a las preferencias cambiantes del
publico (...)".

- “(...) resulta falso que la actora Hermes
International hubiese formulado oposicién en
base a su marca HERMES registrada en Bo-
liviay Venezuela”.

- “(...) si(...) la marca de la actora ostentase
la calidad de notoriamente conocida, no se
encontraria registrada en nuestro pais dicha
marca a favor de empresas como Hermes
Transportes Blindados S.A., para distinguir
de la misma manera que la marca de la
codemandada, una serie de servicios que di-
fieren mucho de los productos que distingue
la marca de la actora”.

- “(...) no encontrandose siquiera acreditada la
supuesta notoriedad de la marca HERMES,
el argumento de la actora referido a la mala fe
de la codemandada, al haber ésta solicitado
el registro de dicho signo (...) carece de sus-
tento”.

d) Tercero interesado

La Sociedad Comercial e Importadora Hermes
S.A., considerada como tercero interesado en
esta causa, contesta a la demanda y manifies-
ta, principalmente:

- “(...) los productos registrados como marca
Hermes y que son de la demandante, se
refieren a productos de perfumeria, relojes,
cuero, ropa para caballeros, ropa de confec-
cién para damas, calzado, vajilla y joyeria.
Estos productos no tienen relaciéon ni co-
nexion alguna con los servicios de la clase 35
de la Clasificacion Internacional”.

- “Si bien existe el reconocimiento de notorie-
dad emitido por el ITINTEC y que fue ratifica-
do por la Corte Suprema de Justicia en mayo
de 1999, la notoriedad es un fendmeno dinéa-
mico que debe ser acreditado al momento en
que se alega. La demandante no ha acredita-
do que en este momento su marca sea noto-
ria. La demandante solo (sic) ha presentado
cifras correspondientes al afio 1999 y no ha
acreditado que en los afios siguientes haya
mantenido esa calidad de notoria”.

- “(...) Indecopi ha reconocido que entre ambos
signos existe semejanzas grafico-fonéticas,
pero estas semejanzas NO LLEGAN AL GRA-
DO DE INDUCIR A ERROR O GENERAR
CONFUSION EN EL PUBLICO USUARIO DA-
DO QUE CADA UNO DE LOS SIGNOS EN
CONFLICTO DISTINGUE PRODUCTOS Y SER-
VICIOS COMPLETAMENTE DIFERENTES
ENTRE LOS QUE NO EXISTE VINCULACION
NI CONEXION COMPETITIVA”.

CONSIDERANDO:
1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

Que, de conformidad con la disposicién prevista
en el articulo 1, literal c), del Tratado de Crea-
cién del Tribunal, las normas cuya interpreta-
cién se solicita forman parte del ordenamiento
juridico de la Comunidad Andina;
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Que, a tenor de la disposicién sefialada en el
articulo 32 del Tratado de Creacién del Tribunal,
en correspondencia con lo establecido en los
articulos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal
es competente para interpretar por via prejudi-
cial las normas que integran el ordenamiento
juridico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretacion prejudicial fue
admitida a tramite por auto de 7 de julio de
2010.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO
COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema
de Justicia de la Republica de Peru ha solicita-
do la interpretacion prejudicial de los articulos
136 literal h), 225, 226, 228, 229 y 231 de la
Decisién 486 de la Comision de la Comunidad
Andina.

El Tribunal estima que procede la interpretacion
de los articulos correspondientes a la Decisién
344 de la Comisién del Acuerdo de Cartagena,
por haber constatado, en los documentos apa-
rejados al expediente, que la solicitud relativa al
registro del signo “HERMES” fue presentada el
20 de septiembre de 2000, en vigencia de la
Decision 344 mencionada.

Con fundamento en la potestad que deriva del
articulo 34 del Tratado de Creacién del Tribunal,
se considera pertinente interpretar, de oficio, el
ordenamiento juridico sustancial aplicable a la
solicitud en referencia, a saber, los articulos 81,
83 literales a), d) y e), 84 y 93 de la Decisién
344 de la Comisién del Acuerdo de Cartagenay
la Disposicién Transitoria Primera de la Deci-
sién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina.

En consecuencia, los textos de las normas a
ser interpretadas son los siguientes:

DECISION 344

(..)

DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO
DE MARCAS

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

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

(.

Articulo 83. Asimismo, no podran registrar-
se como marcas aquellos signos que, en
relacién con derechos de terceros, presenten
algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma
que puedan inducir al publico a error, a una
marca anteriormente solicitada para regis-
tro o registrada por un tercero, para los
mismos productos o servicios, o para pro-
ductos o servicios respecto de los cuales
el uso de la marca pueda inducir al pablico
a error;

(.)

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

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

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

Esta disposicidn no seré aplicable cuando

el peticionario sea el legitimo titular de la
marca notoriamente conocida;

(.
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Articulo 84. Para determinar si una marca
es notoriamente conocida, se tendra en cuenta,
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 difusion y
de la publicidad o promocion de la marca,;

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

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

(.)

DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

(.)

Articulo 93. Dentro de los treinta dias héabi-
les siguientes a la publicacion, cualquier per-
sona que tenga legitimo interés, podra pre-
sentar observaciones al registro de la marca
solicitado.

A los efectos del presente articulo, se enten-
dera que también tienen legitimo interés para
presentar observaciones en los demas Pai-
ses Miembros, tanto el titular de una marca
idéntica o similar para productos o servicios,
respecto de los cuales el uso de la marca
pueda inducir al puablico a error, como quien
primero solicité el registro de esa marca en
cualquiera de los Paises Miembros.

(..)

DECISION 486

(..)

DISPOSICION TRANSITORIA

“PRIMERA: Todo derecho de propiedad in-
dustrial validamente concedido de conformi-
dad con la legislacion comunitaria anterior a
la presente Decision, se regira por las dispo-
siciones aplicables en la fecha de su otorga-
miento, salvo en lo que se refiere a los plazos
de vigencia, en cuyo caso los derechos de

propiedad industrial preexistentes se adecua-
ran a lo previsto en esta Decision.

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

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

¢.)

. INTERPRETACION DEL DERECHO COMU-
NITARIO.

El Tribunal procede a realizar la interpretacion
prejudicial solicitada, para lo cual analizara as-
pectos relacionados con:

- Lanorma comunitaria en el tiempo;

- La marcay sus elementos constitutivos;

- Clases de marcas: comparacion entre mar-
cas denominativas y entre denominativas y
mixtas;

- Impedimentos para el registro de un signo
como marca: La identidad y la semejanza;

- Riesgo de Confusién: directa e indirecta;

- Reglas pararealizar el cotejo marcario;

- La marca notoria y su prueba: La reproduc-
cién o la imitacién de un signo notoriamente
conocido. Confusién con la marca notoria-
mente conocida;

- Conexion competitiva;

- Legitimacion para presentar observaciones;

- Primacia del ordenamiento juridico comunita-
rio sobre el ordenamiento juridico interno de
los Paises Miembros;

- La mala fe en la solicitud de un registro
marcario;

- Autonomia de la Oficina Nacional Competen-
te para tomar sus decisiones.

3.1.LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO.

Acerca del transito legislativo y la definicién de
la ley aplicable es pertinente sefialar que, por lo
general, una nueva norma al ser expedida regu-
laréa los hechos que se produzcan a partir de su
vigencia; es decir, que la ley rige para lo veni-
dero segun lo establece el principio de irretroac-
tividad. Pero, es claro que no constituye aplica-
cién retroactiva de la ley, el hecho de que una
norma posterior se utilice para regular los efec-
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tos futuros de una situacién planteada bajo el
imperio de la norma anterior.

Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el
fin de garantizar el respeto a las exigencias de
seguridad juridica, en los casos de transito le-
gislativo ha diferenciado los aspectos de carac-
ter sustancial de aquéllos de naturaleza proce-
dimental contenidos en las normas, para sefa-
lar de manera reiterada que la norma comunita-
ria de caracter sustancial no es retroactiva, pues
el principio de irretroactividad establece que al
expedirse una nueva norma, ésta regulara, por
lo general, los hechos que se produzcan a partir
de su vigencia, por lo que no afectara derechos
consolidados en época anterior a su entrada en
vigor. La norma sustantiva no tiene efecto re-
troactivo, a menos que por excepcion se le haya
conferido tal calidad; este principio constituye
una garantia de estabilidad de los derechos
adquiridos.

Con el mismo sentido y finalidad este Tribunal
ha manifestado:

“Un derecho de propiedad industrial valida-
mente concedido es un derecho adquirido y
en razoén de la seguridad juridica, una norma
posterior no debe modificar una situacién juri-
dica anterior”.?

Por ello, en el ambito de la propiedad industrial
y de conformidad con la Disposicion Transitoria
Primera de la Decision 486, y en razén de la
ultra actividad de la ley, la norma anterior, aun-
gue derogada, continta regulando los hechos
ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que
guiere decir que la eficacia de la ley derogada
continla hacia el futuro para regular situaciones
juridicas anteriores que tuvieron lugar bajo su
imperio, aunque los efectos de tal situacion
como lo relacionado con el uso, goce, obligacio-
nes, licencias, renovaciéon o prérrogas y plazos
de vigencia se rigen por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de caracter adjeti-
vo o procedimental se caracterizan por tener
efecto general inmediato, es decir, que su apli-
cacion procede exclusivamente sobre los he-

' Proceso N° 114-IP 2003. Sentencia de 19 de noviem-
bre de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo
de Cartagena N° 1028, de 14 de enero de 2004. Marca:
“EBEL”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA.

chos producidos posteriormente a su entrada en
vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento
que se inicien a partir de ese momento.

En efecto, el conjunto de criterios que se expo-
nen respecto del tema conocido como “transito
legislativo” o también como “aplicacion de la ley
comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de
profundo y copioso analisis por el Tribunal, es-
pecialmente por razén de las frecuentes modifi-
caciones y actualizaciones legislativas que han
operado en el campo de la Propiedad Industrial.
Tales criterios han sido reiterados en numero-
sas sentencias, entre otras las dictadas dentro
de los procesos 78-1P-2003, 106-1P-2003 y 115-
IP-2003. Para el caso, se reitera que:

“(...) toda circunstancia juridica en que deba
ser aplicada una norma comunitaria, sera re-
gulada por la que se encuentre vigente al
momento de haber sido planteada dicha cir-
cunstancia, bajo los parametros por aquélla
disciplinados. Sin embargo, y salvo prevision
expresa, no constituye aplicacion retroactiva
cuando la norma sustancial posterior debe
ser aplicada inmediatamente para regular
los efectos futuros de una situacion nacida
bajo el imperio de una norma anterior. En ese
caso, la norma comunitaria posterior viene a
reconocer todo derecho de propiedad indus-
trial validamente otorgado de conformidad con
una normativa anterior (...)".

“(...) la norma sustancial que se encontrare
vigente al momento de presentarse la solici-
tud de registro de un signo como marca, sera
la aplicable para resolver sobre la concesién
0 denegatoria del mismo; y, en caso de im-
pugnacién —tanto en sede administrativa co-
mo judicial— de la resolucién interna que
exprese la voluntad de la Oficina Nacional
Competente sobre la registrabilidad del sig-
no, sera aplicable para juzgar sobre su legali-
dad, la misma norma sustancial del ordena-
miento comunitario que se encontraba vigen-
te al momento de haber sido solicitado el
registro marcario (...). (Proceso N° 28-I1P-95,
caso “CANALI", publicado enla G.O.A.C. N°
332, del 30 de marzo de 1998)".2

2 Proceso N° 39-IP-2003. Sentencia de 9 de julio de
2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Car-
tagena N° 965, de 8 agosto 2003. Marca: “& MIXTA".
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
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De acuerdo con lo anteriormente anotado, si la
norma sustancial vigente para la fecha de la
solicitud de registro de un signo como marca ha
sido derogada y reemplazada por otra en el
curso del procedimiento correspondiente, aque-
lla norma sera la aplicable para determinar si se
encuentran cumplidos o no los requisitos que
se exigen para el registro del mismo.

Por otro lado, las etapas procesales que ya
hayan sido cumplidas y agotadas a la fecha de
entrada en vigencia de la nueva norma no se
afectaran por las nuevas regulaciones de tal
caracter. Contrario sensu, las nuevas regulacio-
nes de caracter procesal tendran aplicacion in-
mediata respecto de las etapas del tramite ad-
ministrativo pendientes de realizar.

En conclusion, tomando en cuenta que la soli-
citud relativa al registro del signo “HERMES”
(denominativo), fue presentada el 20 de sep-
tiembre de 2000, en vigencia de la Decision 344
de la Comision del Acuerdo de Cartagena, y que
esta disposicion comunitaria contenia las nor-
mas que fijaban lo concerniente a los requisitos
para el registro de las marcas, asi como las
causales de irregistrabilidad de los signos, es la
gue debe ser aplicada al asunto bajo examen.

3.2. CONCEPTO DE MARCA'Y ELEMENTOS
CONSTITUTIVOS.

El articulo 81 de la Decisién 344 de la Comision
del Acuerdo de Cartagena define lo que debe
entenderse como marca. De acuerdo a esta de-
finicion legal, este Organo Jurisdiccional ha in-
terpretado que la marca constituye un bien in-
material representado por un signo que, percep-
tible a través de medios sensoriales y suscepti-
ble de representacion grafica, sirve para identi-
ficar y distinguir en el mercado los productos o
servicios producidos o comercializados por una
persona de otros idénticos o similares, a fin de
gue el consumidor o usuario medio los valore,
diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo
de confusién o error acerca del origen o la cali-
dad del producto o servicio correspondiente.

Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas
ocasiones acerca de los requisitos que los sig-
nos deben satisfacer para ser registrados como
marcas, éstos son:

- Perceptibilidad,
- Distintividad y,
- Susceptibilidad de representacion grafica.

a) Perceptibilidad

Siendo la marca un bien inmaterial, para que
pueda ser captado por uno de los sentidos (vis-
ta, olfato, oido, gusto y tacto), es indispensable
su materializacion o exteriorizacion por medio
de elementos que transformen lo inmaterial o
abstracto en algo identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referen-
cia a todo elemento, signo o indicacion que
pueda ser captado por los sentidos para que,
por medio de éstos, la marca penetre en la
mente del publico, y éste la asimile con facili-
dad. Por cuanto para la percepcion sensorial o
externa de los signos se utiliza en forma mas
general el sentido de la vista, han venido carac-
terizandose preferentemente aquellos elemen-
tos que hacen referencia a una denominacion, a
un conjunto de palabras, a una figura, a un
dibujo, o0 a un conjunto de dibujos.

b) Distintividad

El articulo 81 se refiere también a la distintivi-
dad, considerada caracteristica y funcion pri-
migenia que debe reunir todo signo para ser
susceptible de registro como marca; lleva impli-
cita la necesaria posibilidad de identificar y dis-
tinguir unos productos o unos servicios de otros,
haciendo viable de esa manera la diferenciacion
por parte del consumidor. Sera entonces distin-
tivo el signo cuando por si solo sirva para dife-
renciar un producto o0 un servicio, sin que se
confunda con él o con sus caracteristicas esen-
ciales o primordiales.

c) Susceptibilidad de representacion grafi-
ca

La susceptibilidad de representacién grafica
consiste en expresiones manifestadas a través
de palabras, graficos, signos mixtos, colores,
figuras etc., de tal manera que los componentes
del signo puedan ser apreciados en el mercado
de productos.

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

La doctrina ha reconocido varias clases de mar-
cas, como las denominativas, las graficas y las
mixtas, en atencion a la estructura del signo.

En este contexto, tomando en cuenta que el
signo solicitado a registro es “HERMES” (deno-
minativo) y que las marcas de la sociedad que
presenta la observacion son “HERMES” (deno-
minativa y mixta), el Tribunal considera conve-
niente examinar lo concerniente a las marcas
denominativas y mixtas, por corresponder a las
clases de los signos en conflicto.

Las marcas denominativas, llamadas también
nominales o verbales, utilizan expresiones acus-
ticas o fonéticas, formadas por una o varias
letras, palabras o numeros, individual o conjun-
tamente estructurados, que integran un conjun-
to o un todo pronunciable, que puede o no tener
significado conceptual. Este tipo de marcas se
subdividen en: sugestivas que son las que tie-
nen una connotacién conceptual que evoca cier-
tas cualidades o funciones del producto identifi-
cado por la marca; y, arbitrarias que no mani-
fiestan conexion alguna entre su significado y la
naturaleza, cualidades y funciones del producto
gue va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su con-
junto, producen en el consumidor una idea so-
bre la marca que le permite diferenciarla de las
otras existentes en el mercado.

Fernandez Novoa ofrece los siguientes crite-
rios, elaborados en torno a la comparacién de
marcas denominativas, los que han sido recogi-
dos en varios pronunciamientos del Tribunal,
como en el emitido en el Proceso 01-1P-2005:

“(...) ha de ser realizada una vision de conjun-
to o sintética, operando con la totalidad de
los elementos integrantes, sin descomponer
su unidad fonética y grafica en fonemas o
voces parciales, teniendo en cuenta, por lo
tanto, en el juicio comparativo la totalidad de
las silabas y letras que forman los vocablos
de las marcas en pugna, sin perjuicio de
destacar aquellos elementos dotados de es-
pecial eficacia caracterizante, atribuyendo
menos valor a los que ofrezcan atenuada
funcion diferenciadora.”

“(...) han de considerarse semejantes las mar-
cas comparadas cuando la silaba ténica de

las mismas ocupa la misma posicién y es
idéntica o muy dificil de distinguir.”

“(...) la sucesion de las vocales en el mismo
orden habla a favor de la semejanza de las
marcas comparadas porque la sucesion de
vocales asume una importancia decisiva para
fijar la sonoridad de una denominacion.”

“(...) en el analisis de las marcas denomina-
tivas hay que tratar de encontrar la dimension
mas caracteristica de las denominaciones
confrontadas: la dimensiéon que con mayor
fuerza y profundidad penetra en la mente del
consumidor y determina, por lo mismo, la im-
presidn general que la denominacion va a
suscitar en los consumidores.”

Las marcas mixtas se componen de un ele-
mento denominativo (una o varias palabras) y un
elemento grafico (una o varias imagenes). La
combinacién de estos elementos, al ser apre-
ciados en su conjunto, produce en el consumi-
dor unaidea sobre la marca que le permite dife-
renciarla de las demas existentes en el merca-
do.

La jurisprudencia indica: “La marca mixta es
una unidad, en la cual se ha solicitado el regis-
tro del elemento nominativo como el grafico,
como uno solo. Cuando se otorga el registro de
la marca mixta se la protege en su integridad y
no a sus elementos por separado”. *

Comparacion entre marcas denominativas
y mixtas

El Juez Consultante, al realizar la comparacion
entre marcas denominativas y mixtas debe iden-
tificar, como ha sido dicho, cual de los elemen-
tos prevalece y tiene mayor influencia en la
mente del consumidor, si el denominativo o el
grafico; pues, de acuerdo a la doctrina especia-
lizada, “en el analisis de una marca mixta hay
que esforzarse por encontrar la dimensidon mas
caracteristica de la misma: la dimensién que
con mayor fuerza y profundidad penetra en la

3 FERNANDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL
DERECHO DE MARCAS". Editorial Montecorvo S.A. Es-
pafia 1984. Pags. 199 y SS.

4 Proceso 55-1P-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 821
del 1 de agosto de 2002, disefio industrial: BURBUJA
VIDEO 2000. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMU-
NIDAD ANDINA.
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mente del consumidor; y que, por lo mismo, de-
termina la impresion general que la marca mixta
va a suscitar en los consumidores”. ®

En consecuencia, si en la marca comparada
predomina el elemento verbal, debe procederse
al cotejo de los signos aplicando las reglas que
para ese propésito ha establecido la doctrina; y,
si por otro lado, en la misma predomina el
elemento grafico frente al denominativo, en prin-
cipio, no habria lugar a la confusiéon entre las
marcas, pudiendo éstas coexistir pacificamente
en el ambito comercial.

3.4. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE
UN SIGNO COMO MARCA.

La identidad y la semejanza

La legislacién andina ha determinado que no
pueden ser objeto de registro como marca los
signos que sean idénticos o similares tanto
entre si como entre los productos o servicios
gue amparan, conforme lo establece el literal a)
del articulo 83, materia de esta interpretacién
prejudicial.

Este Tribunal, al respecto, ha sefialado:

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

Ha enfatizado, ademas, en sus pronunciamien-
tos este Organo Jurisdiccional, acerca del cui-
dado que se debe tener al realizar el cotejo
entre dos signos para determinar si entre ellos
se presenta el riesgo de confusion. Esto, por
cuanto la labor de determinar si una marca es
confundible con otra, presenta diferentes mati-

5 FERNANDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos del De-
recho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecorvo S.A.,
pp. 239 y 240.

5 Proceso 46-1P-2000, sentencia de 26 de julio del 2000,
G.0O.A.C. N° 594, de 21 de agosto del 2000, marca:
“CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD ANDINA.

ces y complejidades, segun que entre los sig-
nos en proceso de comparacién exista identi-
dad o similitud y segun la clase de productos o
de servicios a los que cada uno de esos signos
pretenda distinguir. En los casos en los que los
signos no solo sean idénticos sino que tengan
por objeto individualizar unos mismos productos
0 servicios, el riesgo de confusién seria absolu-
to. Cuando se trata de simple similitud, el exa-
men requiere de mayor profundidad, con el obje-
to de llegar a las determinaciones en este con-
texto, asi mismo, con la mayor precisién posible.

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

Es importante sefialar que la comparacién entre
los signos debera realizarse en base al conjunto
de elementos que los integran, donde el todo
prevalezca sobre las partes y no descomponien-
do la unidad de cada uno. En esta labor, como
dice el Tribunal: “La regla esencial para determi-
nar la confusion es el examen mediante una
vision en conjunto del signo, para desprender
cual es la impresién general que el mismo deja
en el consumidor en base a un analisis ligero y
simple de éstos, pues ésta es la forma comdn a
la que recurre el consumidor para retenerlo y
recordarlo, ya que en ningln caso se detiene a
establecer en forma detallada las diferencias
entre un signo y otro (...)".8

El Tribunal observa también que la determina-
cién de la confundibilidad corresponde a una
decision del funcionario administrativo o, en su
caso, del juzgador, quienes han de determinarla
con base a principios y reglas que la doctrina y
la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de
precisar el grado de confundibilidad, la que pue-
de ir del extremo de la similitud al de la identidad.

” Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 891
de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S.

8 Proceso 48-1P-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1089,
del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE
EBEL” (citando al proceso 18-1P-98, G.O.A.C. N° 340,
de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)". TRIBUNAL
DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
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Resulta, en todo caso, necesario considerar las
siguientes caracteristicas propias de la situa-
cion de semejanza:

Similitud ideolégica, que se presenta entre
signos que evocan las mismas o similares ideas.
Al respecto, sefiala el profesor OTAMENDI que
aquélla es la que “deriva del mismo parecido
conceptual de las marcas. Es la representacion
0 evocacion de una misma cosa, caracteristica
o idea, la que impide al consumidor distinguir
una de otra”.®

En consecuencia, pueden ser considerados con-
fundibles signos, que, aunque visual o fonética-
mente no sean similares, puedan sin embargo
inducir a error al publico consumidor en cuanto
a su procedencia empresarial, en caso de evo-
car, la misma o similar idea;

Similitud ortografica, que se presenta por la
coincidencia de letras entre los segmentos a
compararse, en los cuales la secuencia de vo-
cales, lalongitud de la o las palabras, el nUmero
de silabas, las raices o las terminaciones co-
munes, pueden producir en mayor o0 menor gra-
do, que la confusion sea mas palpable u obvia;

Similitud fonética, que se da entre signos que
al ser pronunciados tienen un sonido similar. La
determinaciéon de tal similitud depende de la
identidad en la silaba tonica, o de la coinciden-
cia en las raices o terminaciones, entre otras.
Sin embargo, deben tenerse en cuenta las parti-
cularidades que conserva cada caso, con el fin
de determinar si existe la posibilidad real de
confusion.

3.5. RIESGOS DE CONFUSION: Directae In-
directa.

Este Organo Jurisdiccional, en su jurispruden-
cia, ha manifestado que no es necesario que el
signo solicitado para registro induzca a error a
los consumidores, sino que es suficiente la exis-
tencia del riesgo de confusién para que se con-
figure la irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusién en
materia marcaria, se refiere a la falta de clari-
dad para poder elegir un bien de otro, a la que
puedan ser inducidos los consumidores por no

9 OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS?". Editorial
Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. Pag. 153.

existir en el signo la capacidad suficiente para
ser distintivo”. 1°

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

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la
semejanza de los signos puede dar lugar a dos
tipos de confusion: la directa, caracterizada
porque el vinculo de identidad o semejanza in-
duce al comprador a adquirir un producto o usar
un servicio determinado en la creencia de que
estd comprando o usando otro, lo que implica la
existencia de un cierto nexo también entre los
productos o servicios; y la indirecta, caracteri-
zada porque el citado vinculo hace que el con-
sumidor atribuya, en contra de la realidad de los
hechos, a dos productos o dos servicios que se
le ofrecen, un origen empresarial comudn.

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo
de confusién entre varios signos y los productos
0 servicios que cada una de ellos ampara serian
los siguientes: (i) que exista identidad entre los
signos en disputa y también entre los productos
o0 servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad
entre los signos y semejanza entre los produc-
tos o servicios; (iii) o0 semejanza entre los sig-
nos e identidad entre los productos y servicios;
(iv) o semejanza entre aquéllos y también se-
mejanza entre éstos. *?

En lo que respecta a los ambitos de la confu-
sion, el Tribunal ha sentado los siguientes crite-
rios: “El primero, la confusién visual, la cual ra-
dica en poner de manifiesto los aspectos orto-
graficos, los meramente graficos y los de for-
ma. El segundo, la confusion auditiva, en donde
juega un papel determinante, la percepcion so-
nora que pueda tener el consumidor respecto de
la denominacion aunque en algunos casos vis-

© Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de
2004, marca: “DIUSED JEANS”. TRIBUNAL DE JUSTI-
CIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

% Proceso 109-1P-2002, publicado en la G.O.A.C. N°
914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y disefio”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

2 Proceso 82-1P-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 891,
de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL
DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
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tas desde una perspectiva grafica sean diferen-
tes, auditivamente la idea es de la misma deno-
minacion o marca. El tercer y ultimo criterio, es
la confusién ideolégica, que conlleva a la perso-
na a relacionar el signo o denominacién con el
contenido o significado real del mismo, o mejor,
en este punto no se tiene en cuenta los aspec-
tos materiales o auditivos, sino que se atiende a
la comprension, o al significado que contiene la
expresién, ya sea denominativa o grafica”. 3

3.6. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO
MARCARIO.

La doctrina y la jurisprudencia han establecido
criterios generales, que faciliten al funcionario o
al juez, la comparacion y apreciacién de la
posible similitud entre las marcas en conflicto.

Este Organo Jurisdiccional ha acogido en su
jurisprudencia las siguientes reglas originadas
en la doctrina para realizar el cotejo entre mar-
cas:

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

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

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las seme-
janzas y no las diferencias que existen entre
las marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe co-
locarse en el lugar del comprador presunto y
tener en cuenta la naturaleza de los produc-
tos. 1

Acerca de la utilidad y aplicacion de estos para-
metros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha
manifestado:

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

3 Proceso 48-1P-2004, citando al Proceso 13-1P-97, pu-
blicado en la G.O.A.C. N° 329, de 9 de marzo de 1998,
marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD ANDINA.

% BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS
DE FABRICA Y DE COMERCIO?”, Editorial Robis, Buenos
Aires, Pag. 351 y ss.

Esta vision general o de conjunto de la marca
es la impresion que el consumidor medio tie-
ne sobre la mismay que puede llevarle a con-
fusion frente a otras marcas semejantes que
se encuentren disponibles en el comercio.

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

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

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

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

3.7. LAMARCA NOTORIAY SU PRUEBA.
Tomando en cuenta que la sociedad actora ar-

gumenté que “Las marcas HERMES y HER-
MES Y FIGURA de Hermes International gozan

5 Proceso 46-1P-2000, sentencia de 26 de julio del 2000,
G.0.A.C. N° 594, de 21 de agosto del 2000, marca:
“CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD ANDINA.
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de la calidad de notoriamente conocidas, en
consecuencia, su proteccion se extiende a los
servicios de la Clase 35 (...), servicios para los
cuales se ha extendido la marca HERMES a
favor de Sociedad Comercial e Importadora Her-
mes S.A.” y que “Existe plena identidad grafica
y fonética entre las marcas en litigio, por cuanto
la marca HERMES concedida a favor de Socie-
dad Comercial e Importadora Hermes S.A. es la
reproduccién exacta de la notoriamente conoci-
da marca HERMES, marca registrada en los
paises miembros del Acuerdo de Cartagena
para distinguir los servicios de la Clase 35 de la
Nomenclatura Oficial y marca registrada en el
Perl para distinguir productos de las Clases 3,
14, 18, 24, 25y 28 de la Nomenclatura Oficial”;
gue, al respecto, el Instituto Nacional de De-
fensa de la Competenciay de Proteccidon de
la Propiedad Intelectual - INDECOPI, expre-
s6 que “(...) si (...) lamarca de la actora osten-
tase la calidad de notoriamente conocida, no se
encontraria registrada en nuestro pais dicha
marca a favor de empresas como Hermes Trans-
portes Blindados S.A., para distinguir de la mis-
ma manera que la marca de la codemandada,
una serie de servicios que difieren mucho de los
productos que distingue la marca de la actora”;
el Tribunal estima adecuado hacer referencia al
tema de la marca notoria y su prueba.

El Tribunal sefiala que la marca notoria es aqué-
lla en la que concurren los siguientes aspectos:
la difusion de la misma entre el puablico consu-
midor traducido del uso intenso de la misma; vy,
la calidad de los productos o servicios que ella
ampara, ya que ningln consumidor recordara ni
difundira el conocimiento de la marca cuando
los productos o servicios, por ella protegidos,
no satisfagan las necesidades del consumidor,
comprador o usuario, respectivamente.

La difusién de la marca en los diferentes merca-
dos, laintensidad del uso que de ella se hiciere,
y el prestigio adquirido, influyen decisivamente
para que ésta adquiera el caracter de notoria, ya
gue asi el consumidor reconocera y asignara
dicha caracteristica, debido al esfuerzo que el
titular de la misma realice para elevarla de la
categoria de marca comun u ordinaria al status
de notoria.

Para el tratadista Carlos Fernandez-Novoa, la
marca notoria es “aquella que goza de difusion
0 —lo que es lo mismo— es conocida por los
consumidores de la clase de productos a los

que se aplica la marca. La difusién entre el sec-
tor correspondiente de los consumidores es el
presupuesto de la notoriedad de la marca”. ¢

El Profesor José Manuel Otero Lastres define a
la marca notoriamente conocida como: “aquella
marca que goza de difusién y ha logrado el
reconocimiento de los circulos interesados (los
consumidores y los competidores). De esta de-
finicion se desprende que son dos las notas
fundamentales que caracterizan este tipo de
marcas: un determinado grado de difusién y el
reconocimiento en el mercado por los circulos
interesados como signo indicador del origen
empresarial del correspondiente producto o ser-
vicio”. Y7

Este Tribunal caracteriza a la marca notoria
como “aquella que retne la calidad de ser cono-
cida por una colectividad de individuos pertene-
cientes a un determinado grupo de consumido-
res o usuarios del tipo de bienes o de servicios
a los que les es aplicable, porque se encuentra
ampliamente difundida entre dicho grupo”. 8

Asimismo, tomando en cuenta que la Sociedad
Comercial e Importadora Hermes S.A., argu-
menté que “Si bien existe el reconocimiento de
notoriedad emitido por el ITINTEC y que fue
ratificado por la Corte Suprema de Justicia en
mayo de 1999, la notoriedad es un fenémeno
dinamico que debe ser acreditado al momento
en que se alega. La demandante no ha acredi-
tado que en este momento su marca sea noto-
ria. La demandante solo (sic) ha presentado
cifras correspondientes al afio 1999 y no ha
acreditado que en los afios siguientes haya
mantenido esa calidad de notoria”, es importan-
te tener en cuenta lo siguiente:

La notoriedad de la marca no se presume'y, por
tanto, debe ser probada por quien la alega.

Al respecto, el Tribunal recogiendo criterios doc-
trinarios ha sentado la siguiente jurisprudencia:

% FERNANDEZ Novoa, Carlos; “Fundamentos de Dere-
cho de Marcas”. Editorial Montecorvo, S.A.

1984, p. 32.

¥ OTERO LASTRES, José Manuel, “La prueba de la mar-
ca notoriamente conocida en el Derecho Marcario”,
Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243.

B Proceso 07-1P-96, publicado en la G.O.A.C. N° 299,
de 17 de octubre de 1997, marca: “ELEGANTE TRIGUE-
NA CON TURBANTE”. JURISPRUDENCIA DEL TRIBU-
NAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
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“Varios son los hechos o0 antecedentes que de-
terminan que una marca sea notoria: calidad de
los productos o servicios, conocimiento por par-
te de los usuarios o consumidores, publicidad,
intensidad de uso, que deben ser conocidos por
el juez o administrador para calificar a la marca
de notoria, y que para llegar a esa conviccién
deben ser probados y demostrados dentro del
proceso judicial o administrativo. Alun en el su-
puesto de que una marca haya sido declarada
administrativa o judicialmente como notoria, tie-
ne que ser presentada a juicio tal resoluciéon o
sentencia, constituyéndose éstas en una prue-
ba con una carga de gran contenido procedimen-
tal”. (Proceso 08-1P-95, publicado enla G.O.A.C.
N° 231 de 17 de octubre de 1996, marca: LISTER).

En consecuencia, la notoriedad de la marca
constituye un hecho que debe ser probado por
qguien la alega, teniendo en cuenta los criterios
previstos en el articulo 84 de la Decision 344,
gue es la normativa aplicable al caso en cues-
tion, desde que la solicitud de registro del signo
“HERMES” (denominativo) fue presentada el 20
de septiembre de 2000, en vigencia de la men-
cionada Decision. Los criterios son los siguien-
tes:

“a) La extensiéon 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) Laantigliedad de la marcay su uso cons-
tante;

d) El andlisis de produccién y mercadeo de
los productos que distingue la marca”.

La previsién normativa de los citados indica-
dores de notoriedad de la marca hace inaplica-
ble a su respecto la maxima notoria non egent
probatione. Y es que, a diferencia del hecho
notorio, la notoriedad de la marca no se halla
implicita en la circunstancia de ser ampliamen-
te conocida, sino que es necesaria la demostra-
cion suficiente de su existencia al momento de
gue ésta es alegada, a través de la prueba,
entre otros, de aquellos indicadores.

Finalmente, en cuanto al momento procesal opor-
tuno para probar la notoriedad alegada, la Deci-

sién 344, en la seccidn Il del capitulo V que se
refiere al procedimiento de registro, en el articu-
lo 93 expresa que “Dentro de los treinta dias
habiles siguientes a la publicaciéon, cualquier
persona que tenga legitimo interés, podra pre-
sentar observaciones al registro de la marca
solicitado (...)". A continuacion, el articulo 94
indica que la oficina nacional competente no
tramitara las observaciones que fueren presen-
tadas extemporaneamente. De lo anterior se
debe entender que si al momento de presentar
observaciones, éstas se fundamentan en la no-
toriedad de una marca, se debe justificar esta
alegacion en dicha oportunidad.

La reproduccién o la imitacién de un signo
notoriamente conocido

En el caso de la marca notoria, la prohibicién de
registrar el signo que constituya su reproduc-
cién, imitacién, traduccién o transcripcién, total
0 parcial, tal y como lo dispone el articulo 83,
literal d) de la Decision 344, seréa aplicable con
independencia de la clase a que pertenezca y
de la naturaleza del producto o servicio de que
se trate, toda vez que se trata de prevenir la
dilucion de la fuerza distintiva de la marca y el
aprovechamiento injusto de su prestigio.

Si bien este literal fija tal proteccion, la notorie-
dad, como ya se indic6, es un hecho que debe
ser probado, como lo establece el articulo 84 de
esa Decision cuando sefala los elementos que
sirven para medir tal circunstancia. Ello, porque
“(...) la marca comdun, para elevarse al estado
de marca notoria, debe contar con una serie de
factores, tales como: (...) difusién de la marca,
imagen en el mercado, comercializacion del pro-
ducto, etc. La carga de la prueba corresponde
al titular de la marca, pues ésta puede ser des-
conocida inclusive por la autoridad administrati-
va o judicial y la prueba precisamente pretende
convencer al juzgador de que la marca alegada
como notoria relne caracteristicas especiales
que no poseen las marcas comunes”. ®

A tenor de la disposicién citada del articulo 83
literal d), el reconocimiento de la marca notoria,
como signo distintivo de bienes o servicios de-
terminados, presupone su conocimiento en el

® Proceso 23-1P-96, sentencia de 21 de abril de 1998;
G.0. N° 354, de 13 de julio de 1998; marca: “VODKA
BALALAIKA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CO-
MUNIDAD ANDINA.



GACETA OFICIAL

22/09/2010 40.60

pais en que se haya solicitado su registro o en
el comercio subregional o internacional sujeto a
reciprocidad, por los sectores interesados, es
decir, por la mayor parte del sector de consumi-
dores o usuarios a que estén destinados los
bienes o servicios correspondientes.

Ahora bien, es importante tener en considera-
cion que la normativa comunitaria protege a la
marca notoria de manera especial, en relacion a
los principios que gobiernan el derecho marcario
y en relacion con los diferentes tipos de riesgos
a los que se exponen los signos distintivos en el
mercado.

En relacion con los principios de especialidad y
territorialidad, tomando en cuenta que en el
proceso interno, la marca observante no se en-
cuentra registrada en Colombia, sino en otros
paises, es pertinente sefialar que:

1. Los literales d) y e) del articulo 83 de la
Decision 344 advierten que la marca notoria-
mente conocida no solamente sera protegida
con productos o servicios idénticos, simila-
res o conexos, sino en relacion con cualquier
clase de productos o servicios.

2. El principio de territorialidad determina la pro-
teccion de la marca notoria no solamente en
el pais donde se solicita la proteccién, sino
gue se la protege en el comercio subregional
o internacional sujeto a reciprocidad. Para lo
anterior, es preciso que, (i) sea notoriamente
conocida en por lo menos uno de los Paises
Miembros; (ii) sea notoria en el comercio
internacional sujeto a reciprocidad, “Esto es
que sea notoriamente conocido en un pais o
grupo de paises no pertenecientes a la Co-
munidad Andina, siempre y cuando dichos
paises otorguen igual proteccion a los signos
notoriamente conocidos de los Paises Miem-
bros de la Comunidad Andina, de conformi-
dad con el principio de reciprocidad”.

Confusién con la marca notoriamente cono-
cida

El literal e) del articulo 83 de la Decision 344
prevé una proteccion especial para la marca
notoriamente conocida, independientemente de
la clase de los productos o de los servicios
amparados por el signo cuyo registro se pida,
pues, en el evento de existir similitud entre los
signos, podria perfectamente producirse riesgo
de confusion.

Con el objeto de proteger los signos distintivos
segun su grado de notoriedad, se han clasifica-
do y diferenciado diversos tipos de riesgos. Ge-
neralmente la doctrina se ha referido a cuatro, a
saber: riesgo de confusion, de asociacion, de
dilucion y de uso parasitario. El Tribunal, en
relacion a la marca notoria, dentro del proceso
35-1P-2008 ha analizado los riesgos que se po-
drian generar:

El riesgo de confusion es la posibilidad de
que el consumidor al adquirir un producto
piense que esta adquiriendo otro (confusién
directa), o que piense que dicho producto
tiene un origen empresarial diferente al que
realmente posee (confusién indirecta).

El riesgo de asociacion es la posibilidad de
que el consumidor, que aunque diferencie las
marcas en conflicto y el origen empresarial
del producto, al adquirirlo piense que el pro-
ductor de dicho producto y otra empresa tie-
nen una relacion o vinculacion econémica.

El riesgo de dilucién es la posibilidad de que
el uso de otros signos idénticos o similares
cause el debilitamiento de la altisima capaci-
dad distintiva que el signo notoriamente co-
nocido ha ganado en el mercado, aunque se
use para productos que no tengan ningun
grado de conexidad con los que ampara el
signo notoriamente conocido.

Y, por ultimo, el riesgo de uso parasitario es
la posibilidad de que un competidor parasita-
rio se aproveche injustamente del prestigio
de los signos notoriamente conocidos, aun-
que la accion se realice sobre productos o
servicios que no tengan ningun grado de
conexidad con los que ampara el signo noto-
riamente conocido.

Asimismo, el Tribunal, dentro de la Interpreta-
cién Prejudicial rendida dentro del proceso 82-
IP-2009, expres6 que en el ambito de la Deci-
sién 344 el signo notoriamente conocido tanto
en el mercado como tal, como en el ambito
registral, se encuentra protegido contra el ries-
go de confusidn, asociacion y dilucién, de con-
formidad con lo siguiente:

El articulo 83, literal a), establece:

“Art. 83. Asimismo, no podran registrarse
como marcas aquellos signos que, en rela-
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cién con derechos de terceros, presenten
algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma
gue 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;”

La mencionada norma habla de “error” y, por lo
tanto se deben hacer las siguientes precisio-
nes:

Los consumidores pueden caer en error por
confusién o por asociacién; pues podrian pen-
sar que estan obteniendo un producto diferente
al que estan comprando (confusién directa), y/o
gue el producto tiene un origen empresarial dife-
rente al que realmente posee (confusion indirec-
ta), y/o pensar que empresas que comercializan
productos con diferentes marcas tienen relacién
o vinculacion entre si (riesgo de asociacion).
Por lo tanto, el error puede ser por confusion y/o
asociacién y, en consecuencia, las marcas se
encuentran protegidas contra dichos riesgos.

Si bien el literal mencionado se refiere a las
marcas ordinarias, la proteccion contra el riesgo
de asociacion también es extensiva a las mar-
cas notoriamente conocidas, dado que éstas
gozan de mayor proteccion. Por lo tanto, en
este escenario no puede pensarse que mientras
las marcas ordinarias se protegen contra el ries-
go de asociacion, las notorias notoriamente co-
nocidas no.

Aunque el literal e) del articulo 83 de la Decision
344 soélo se refiera al término confusiéon, como
se mostré anteriormente, la marca notoriamente
conocida también es protegida contra el riesgo
de asociacién.

En relacion con el riesgo de dilucién, el Tribunal
ha manifestado lo siguiente:

“En efecto, al diferenciar las causales de irre-
gistrabilidad de las marcas, no dispone, como
lo hace la Decision 486, la proteccion de las
marcas comunes en relacién con los riesgos
de confusién y asociacion, sino se limita a
decir en el literal a) del articulo 83, que no se
pueden registrar como marcas signos que

sean idénticos o se asemejen de forma que
puedan inducir al puablico a error, a una marca
anteriormente solicitada para registro o regis-
trada por un tercero, para los mismos produc-
tos o servicios, o para productos o servicios
respecto de los cuales el uso de la marca
pueda inducir al publico a error.

¢.)

En efecto, con la anterior disposicion se otor-
ga proteccion ampliada al signo notoriamente
conocido, que como ya se ha dicho, excede
el principio de especialidad y territorialidad.
Dicha norma no hace referencia a la protec-
cién de los signos notoriamente conocidos
respecto de ciertos riesgos determinados,
pero se debe entender que la norma trata de
salvaguardar los signos notoriamente conoci-
dos del riesgo de confusién en que puede
incurrir el publico consumidor, como lo hace
expresamente en relacién con la marca gene-
ral.

Por otro lado, el literal e) del articulo 83 de la
Decision 344, es una disposicion de caracter
especial en relaciéon con proteccién de la
marca notoria, al disponer que no se pueden
registrar como marcas signos ‘que sean Si-
milares hasta el punto de producir confusién
con una marca notoriamente conocida, inde-
pendientemente de la clase de los productos
0 servicios para los cuales se solicite el re-
gistro (...)".

Con esta Ultima disposicion se protege a la
marca notoria mas alla del principio de espe-
cialidad, pero unicamente refiriéndose al ries-
go de confusién. No se refiere a la proteccion
en relacién con otros riesgos como uso para-
sitario y dilucién.

La Decisién 344 sélo se refiere a los riesgos
a que estan expuestas las marcas en el mer-
cado, al establecer los derechos conferidos
por el registro de un signo como marca. Es
asi como en el articulo 104, literal d), esta-
blece que el titular de una marca registrada
puede actuar contra un tercero que use en el
comercio ‘un signo idéntico o similar a la
marca registrada, con relacion a productos o
servicios distintos de aquellos para los cua-
les se ha registrado la misma, cuando el uso
de ese signo respecto a tales productos o
servicios pudiese inducir al publico a error o
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confusién, pudiese causar a su titular un
dafio econdmico o comercial injusto, o pro-
duzca una dilucién de la fuerza distintiva o
del valor comercial de dicha marca’ (subraya-
do por fuera del texto).

De manera que en dicha norma se protege no
sélo a la marca notoriamente conocida, sino
a las marcas comunes de los riesgos de
confusion y de dilucién que pudiese causar el
uso indebido de un signo distintivo en el
mercado. Se advierte que no se esta hablan-
do de las causales de irregistrabilidad, sino
de las conductas lesivas contra una marca
registrada, que el titular de la misma puede
atacar.

(.)

De conformidad con la figura de la marca
notoriamente conocida y la finalidad de su
protecciéon, en materia de causales de
irregistrabilidad si es procedente su protec-
cién contra el riesgo de dilucion. Lo anterior
por lo siguiente:

0 La proteccion de la marca notoriamente
conocida se instaura para salvaguardar la
gran capacidad distintiva que han adquirido
dichas marcas en el mercado.

0 Uno de los principios que gobiernan del
derecho marcario es el del uso real y efectivo
de la marca en el mercado y, en consecuen-
cia, de permitirse que se registre una marca
gue al ser usada en el mercado genere dilu-
cion de una marca notoria, no habria conso-
nancia con el objetivo perseguido al instaurar
la figura de la marca notoria y su proteccién
en el régimen comunitario andino.

o Ademés de lo anterior, no habria concor-
dancia entre que se proteja a las marcas
registradas contra el uso de signos idénticos
y similares que generen riesgo de dilucién
(art. 104, literal d), con la falta de proteccién
contra dicho riesgo respecto las marcas no-
toriamente conocidas en el ambito registral.
Es decir, no es consecuente que se prevea
proteccion en este ambito contra el uso inde-
bido, si por otro lado, en cuestién de marcas
notorias, se permitiera el registro de signos
idénticos o similares que al ser usados en el
mercado puedan causar riesgo de dilucion de
su capacidad distintiva.

Lo anteriormente expuesto quiere decir, que
debe hacerse una interpretacién conjunta de
los literales d) y e) del articulo 83 con el
objetivo perseguido al proteger a la marca
notoriamente conocida, que en relacién con
el registro de un signo idéntico o similar a un
signo notoriamente conocido, de manera que
el Juez Nacional o la Oficina Nacional Com-
petente, en su caso, deberén tener en cuenta
la proteccion ampliada que establece la nor-
mativa comunitaria en el articulo 83, literales
d) y e), siempre y cuando la solicitud de re-
gistro como marca de un signo idéntico o si-
milar a un signo notoriamente conocido pue-
da generar riesgo de confusion, asociacion o
dilucion de su capacidad distintiva.

A pesar de que el riesgo de dilucién ha ido
aparejado con la proteccion de los signos
notoriamente conocidos, como se vio, el articu-
lo 104, literal d), lo ha extendido también a
todo tipo de marca registrada cuando se pre-
sente su uso no autorizado. Haciendo una
adecuacion del concepto con la norma co-
mentada, la protecciéon contra dicho riesgo
tiene como objetivo salvaguardar a las mar-
cas en relacién con cualquier uso de otros
signos idénticos o similares que cause el de-
bilitamiento de su capacidad distintiva, aun-
que se use para productos que no sean idén-
ticos, similares o que no tengan ningan grado
de conexidad con los que ampara la marca
registrada”. (Proceso 145-1P-2006, Interpreta-
cién Prejudicial de 16 de noviembre de 2006.
Marca: “CAPITAN Z", publicada en Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1452, de
10 de enero de 2007).

Finalmente, es importante advertir lo que en
reiteradas interpretaciones este Organismo ha
sefialado:

“Dentro del conflicto suscitado entre una mar-
ca notoriamente conocida y una marca co-
mun, el punto esencial radica en determinar
el momento en que la marca notoriamente
conocida debe tener tal calidad a fin, o bien
de impugnar con ella un registro, o bien para
hacer valer preferentemente los derechos que
confiere la norma cuando se ha registrado
una marca en violacién de los literales d) y e)
del articulo 83 de la Decision 344. En una
accion de cancelaciéon o de nulidad, la exis-
tencia de notoriedad se demostrara tanto al
momento de iniciarse la accién respectiva
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como al momento en que la marca controver-
tida se presenté a registro y fue tramitada. La
marca debe ser notoria con anterioridad a la
nueva marca por registrarse (Proceso 17-IP-
96, G.0O. N° 253 de 7 de marzo de 1997). En
caso de observaciones la notoriedad deberéa
probarse, por el que las alegue o controvierta,
en el momento en que tales observaciones
sean presentadas, es decir, en que dicha
notoriedad sea alegada.”.?°

En este caso, con relacién a la independencia
de la clase internacional de los productos y de
los servicios amparados por una marca even-
tualmente notoria, s6lo podra ser considerada si
dicha notoriedad es anterior a la solicitud de
registro del signo, asi como ha sido probada y
oportunamente reconocida por el examinador y
si hay riesgo de confusion, asociacion y dilu-
cion.

De no probarse la notoriedad alegada, corres-
pondera analizar la conexién competitiva de los
signos confrontados.

3.8. LA CONEXION COMPETITIVA.

Tomando en cuenta que HERMES INTERNA-
TIONAL alegdé que “Las marcas HERMES vy
HERMES Y FIGURA, de Hermes International
estan registradas en el Peru para distinguir pro-
ductos de las Clases 3, 14, 18, 24, 25 y 28,
productos que (...) guardan conexion competiti-
va con los (...) de la clase 35 (...), para lo cual
se ha concedido la marca HERMES a favor de
Sociedad Comercial e Importadora Hermes S.A.”,
gue el Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de Proteccidn de la Propie-
dad Intelectual - INDECOPI, argumentd que
“El Tribunal del INDECOPI, ha efectuado el ana-
lisis referido a la naturaleza de los productos y
servicios que distinguen ambas marcas, deter-
minandose a simple vista la distinta naturaleza
de los mismos, caracteristica que de ante mano
orienta al consumidor a determinar facilmente
acerca de la finalidad que cada uno de ellos han
de cumplir en el mercado y por ende la forma en
gue estos (sic) se comercializaran”; y, que la
Sociedad Comercial e Importadora Hermes
S.A. indic6 que “(...) los productos registrados

2 Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998;
G.0O. N° 354, de 13 de julio de 1998; marca: “VODKA
BALALAIKA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CO-
MUNIDAD ANDINA.

como marca Hermes y que son de la demandan-
te, se refieren a productos de perfumeria, relo-
jes, cuero, ropa para caballeros, ropa de confec-
cién para damas, calzado, vajilla 'y joyeria. Es-
tos productos no tienen relacién ni conexion
alguna con los servicios de la clase 35 de la
Clasificacién Internacional”, es necesario refe-
rirse al tema de la conexién competitiva:

Sobre este topico la doctrina ha elaborado algu-
nas pautas o criterios que pueden llevar a esta-
blecer o fijar cuando se da la conexién competi-
tiva entre los productos y servicios.

El hecho de que los productos posean finalida-
des idénticas o afines podria constituir un indi-
cio de conexién competitiva entre ellos, pues tal
circunstancia podria dar lugar a que se les ha-
llase en el mismo mercado.

En criterio del tratadista Carlos Ferndndez No-
voa, para determinar la conexion competitiva
entre los productos y servicios diferenciados por
los signos confrontados, el aspecto fundamen-
tal a tomar en consideracion es la finalidad o
aplicaciones usuales de los mismos. Igualmen-
te, sefiala el autor, los criterios para determinar
si através de la finalidad de los productos hay o
no conexién competitiva, siendo éstos dos; el
primero: el principio de laintercambiabilidad
de los mismos, que tiene que ver con el hecho
de silos consumidores consideren sustituibles,
para las mismas finalidades, los productos y
servicios enfrentados; y, el segundo, el de
complementariedad, que alude a la circuns-
tancia de que el uso de un producto pueda
suponer el necesario uso de otro, o que sin un
producto no puede utilizarse otro, es decir, que
los productos y servicios sean complementa-
rios o vayan a utilizarse conjuntamente. *

El Tribunal ha acogido como criterios identifi-
cadores de la presencia de dicha conexion los
siguientes:

a) La inclusion de los productos en una misma
clase del nomenclator

b) Canales de comercializacion

¢) Medios de publicidad idénticos o similares

d) Relacion o vinculacién entre los productos y
servicios

2 FERNANDEZ Novoa, Carlos; Fundamentos ob. cit. p.p.
242 - 246.
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e) Uso conjunto o complementario de los mis-
mos

f) Partes y accesorios

g) Mismo género

h) Misma finalidad

i) Intercambiabilidad de los mismos

El Tribunal considera que deben ser aplicados
los criterios referidos anteriormente y que pue-
den conducir a establecer cuando se da la co-
nexién competitiva entre los productos y servi-
cios.

También deberé considerarse la clase de con-
sumidor o usuario y su grado de atencion al
momento de diferenciar, identificar y seleccio-
nar el producto o servicio deseado. Esto a su
vez se encuentra relacionado con el grado de
atencion que presta la persona al momento de
realizar su eleccion, lo que dependera del tipo
de consumidor, a saber, conforme a la doctrina:
a) el profesional o experto, b) elitista y experi-
mentado, c) el consumidor medio.

A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe
tenerse en cuenta para establecer el posible
riesgo de confusidn entre dos marcas, es el
llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumi-
dor coman y corriente de determinada clase de
productos, en quien debe suponerse un conoci-
miento y una capacidad de percepcién corrien-
tes (...)".22

3.9. LEGITIMACION PARA PRESENTAR OB-
SERVACIONES.

Tomando en cuenta que HERMES INTERNA-
TIONAL ha expresado que “Las marcas HER-
MES de Hermes International, base de su opo-
sicién andina, estan registradas en Bolivia y
Venezuela para distinguir los mismos servicios
de la Clase 35 de la Nomenclatura Oficial, para
los cuales se ha otorgado la marca HERMES en
el Perl a Sociedad Comercial e Importadora
Hermes S.A.”. Y que, a su turno, el Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y
de Proteccion de la Propiedad Intelectual -
INDECOPI, en su contestacién a la demanda,
indico “(...) resulta falso que la actora Hermes
Interna-tional hubiese formulado oposicién en

2 Proceso 09-1P-94. Sentencia del 24 de marzo de
1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, Tomo IV, p. 97, caso “DIDA”.

base a sumarca HERMES registrada en Bolivia
y Venezuela”, el Tribunal estima adecuado refe-
rirse a “la observacion andina” o “legitimacion
para presentar observaciones en vigencia de la
Decisién 344 de la Comision del Acuerdo de
Cartagena’.

El Capitulo V, Seccion Il, de la Decision 344 de
la Comision del Acuerdo de Cartagena, regula
un procedimiento previo, segun el cual, una vez
admitida la solicitud de registro de un signo, la
oficina nacional competente debera proceder a
su publicacién. Dentro de los treinta dias habi-
les siguientes, cualquier persona, provista de
interés legitimo, podra presentar observacio-
nes al registro solicitado —se entiende- en uno
cualquiera de los Paises Miembros (articulo 93,
primer parrafo).

Este es el plazo de que dispone el tercero para
formular observaciones que, a los fines de su
admision, deberan estar debidamente fundadas,
por lo que resulta forzoso que, en el plazo men-
cionado, la peticion de irregistrabilidad del signo
sea presentada, simultdneamente o no, con la
prueba de su fundamento, lo que hara posible a
la oficina nacional competente pronunciarse en
debida forma acerca de su admisioén vy, al peti-
cionario, ejercer apropiadamente su derecho a
la defensa.

El articulo 93 de la Decisién, segundo parrafo,
determina qué sujetos poseen interés legitimo
para presentar observaciones a la solicitud de
registro de un signo: quien sea titular de una
marca idéntica o semejante a la solicitada, y
quien haya pedido primero su registro, para am-
parar productos o servicios respecto de los cua-
les el uso de la marca pueda inducir al publico a
error. La disposicion revela el interés general de
prevenir la confusion de los consumidores o
usuarios ante signos idénticos o semejantes
que amparen, en el territorio de uno cualquiera
de los Paises Miembros, productos idénticos o
semejantes.

En el contexto que antecede, es del caso poner
de relieve la declaracion del Tribunal, entre otras
de distinta indole, segun la cual no cabe admitir
que la observacién andina implique “(...) una
proteccion extraterritorial de la marca ya que,
aun durante la vigencia de la Decisién 344, para
que aquella produzca efectos en los Paises
Miembros, es necesario proceder a registrarla
en cada uno de ellos, sin que exista la posibili-
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dad de que la inscripcion en uno solo pueda
extenderse a los demas” (Sentencia dictada en
el expediente N° 93-Al-2000, del 22 de enero de
2002, publicada en la G.O.A.C. N° 764, del 26
de febrero del mismo afio, relativa a la accion de
incumplimiento ejercida por la Secretaria Gene-
ral de la Comunidad Andina contra la Republica
del Peru).

A laluz de las consideraciones expuestas, pro-
cede interpretar que el interesado legitimo pue-
de presentar sus observaciones en el Pais Miem-
bro donde se formuld la solicitud de registro del
signo, o desde un Pais Miembro distinto, en el
entendido de que, en uno y otro caso, la preten-
sion del observador, es decir, del titular de la
marca idéntica o semejante, o de quien haya
pedido primero su registro, para amparar pro-
ductos o servicios respecto de los cuales el uso
del signo pueda inducir al publico a error, es la
denegacion del registro solicitado.

La oficina nacional competente podra admitir
las observaciones a tramite o rechazarlas si, en
este Ultimo caso, hubiesen sido presentadas
extemporaneamente, o se hubiesen fundamen-
tado en una solicitud de registro de fecha poste-
rior, 0 en convenios o tratados no vigentes en el
Pais Miembro donde se estuviese llevando a
cabo el tramite de la solicitud, o si el observador
no hubiese pagado las tasas de tramitacion
correspondientes (articulo 94).

Una vez admitidas las observaciones, la oficina
nacional competente las notificara al peticiona-
rio para que, si lo estima conveniente, formule
alegatos dentro de los treinta dias habiles si-
guientes a su notificacion, es decir, “(...) ejerza
su derecho fundamental a la defensa, derecho
cuyo impedimento, privacion o restriccion vicia-
ria de nulidad el procedimiento descrito” 2

Vencido el plazo, la oficina decidira sobre las
observaciones, a la luz de las pruebas de que
disponga y, en todo caso, procedera a realizar
el examen de registrabilidad, de caracter obliga-
torio, y a otorgar o a denegar el registro del
signo, a la vista de las causales de irregistrabi-
lidad previstas en los articulos 82 y 83 de la
Decisién 344.

2 Proceso 28-1P-2003. Sentencia del 7 de mayo de
2003, publicada en la G.O.A.C. N° 947, del 16 de julio
del mismo afio, caso “VIDRIO ANDINO”. TRIBUNAL DE
JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

3.10. PRIMACIA DEL ORDENAMIENTO JURI-
DICO COMUNITARIO SOBRE EL ORDE-
NAMIENTO JURIDICO INTERNO DE LOS
PAISES MIEMBROS.

Tomando en cuenta que el Instituto Nacional
de Defensa de la Competenciay de Protec-
cion de la Propiedad Intelectual - INDECOPI,
al contestar la demanda, se sustent6 en el prin-
cipio de territorialidad, refiriéndose al articulo
2093 del Cadigo Civil, indica que “La ley local
establece los requisitos para el reconocimiento
y ejercicio de tales derechos”, en tal virtud se
hace necesario tratar el tema de “Primacia del
Ordenamiento Juridico de la Comunidad Andina
frente al Ordenamiento Juridico Interno de los
Paises Miembros”.

Este Tribunal ha reconocido, desde la interpre-
tacion prejudicial efectuada en los procesos 1-
IP-87 y 2-1P-88, el principio de la preeminencia
de la norma comunitaria sobre el derecho inter-
no de los Paises Miembros, sefialando que “(...)
en caso de conflicto, la regla interna queda
desplazada por la comunitaria, la cual se aplica
preferentemente ya que (...) la norma interna
resulta inaplicable”.

Sobre este mismo tema este Organismo ha
manifestado que “Se trata, mas propiamente,
del efecto directo del principio de aplicacion
inmediata y de primacia que en todo caso ha de
concederse a las normas comunitarias sobre
las internas (...)".2* En efecto, tanto la jurispru-
dencia como las normas positivas han reconoci-
do que el derecho comunitario andino es de
aplicacion directa y tiene preeminencia sobre la
legislacién nacional.

El Tribunal ha reiterado en su jurisprudencia que
“(...) frente a la norma comunitaria, los Estados
Miembros (...) no pueden formular reservas ni
desistir unilateralmente de aplicarla, ni pueden
tampoco escudarse en disposiciones vigentes o
en practicas usuales de su orden interno para
justificar el incumplimiento o la alteracion de
obligaciones resultantes del derecho comunita-
rio. No debe olvidarse que en la integracion
regida por las normas del ordenamiento juridico
andino, los Paises Miembros estdn comprendi-

% Proceso 02-1P-88, publicado en la G.O.A.C. N° 33, de
26 de junio de 1988.
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dos (sic) ‘a no adoptar ni emplear medida algu-
na que sea contraria a dichas normas o que de
algin modo obstaculicen su aplicacién, como
de modo expreso preceptia el articulo 5, segun-
da parte (...)" %, del Tratado de 28 de mayo de
1979, constitutivo de este Tribunal.

Finalmente, es importante advertir lo que ha
sefialado este Organismo relativo al Derecho de
la Integracion “(...) El derecho de la integracion,
como tal, no puede existir si no se acepta el
principio de su primacia o prevalencia sobre los
derechos nacionales o internos de los Paises
Miembros (...) El derecho de la integracién no
deroga leyes nacionales, las que estan someti-
das al ordenamiento interno: tan sé6lo hace que
sean inaplicables las que le resulten contrarias.
Ello no obsta, por supuesto, para que dentro del
ordenamiento interno se considere inconstitu-
cional o inexequible toda norma que sea incom-
patible con el derecho coman (...)".2¢

3.11.LA MALA FE EN LA SOLICITUD DE UN
REGISTRO MARCARIO.

Tomando en cuenta que HERMES INTERNA-
TIONAL argumenté que “Es obvio que Socieda-
de (sic) Comercial e Importadora Hermes S.A.
procedié de mala fe a solicitar la marca HER-
MES”, que el Instituto Nacional de Defensa
de la Competenciay de Proteccion de la Pro-
piedad Intelectual - INDECOPI, expresé que
“(...) no encontrandose siquiera acreditada la
supuesta notoriedad de la marca HERMES, el
argumento de la actora referido a la mala fe de
la codemandada, al haber ésta solicitado el re-
gistro de dicho signo (...) carece de sustento”,
el Tribunal estima adecuado referirse al tema de
la “mala fe en la solicitud de un registro mar-
cario”.

Es pertinente advertir, en primer lugar, que la
concesion de un registro marcario depende, en
lo principal, de que la solicitud cumpla con los
requisitos de validez previstos por la norma co-
munitaria y no incurra en las prohibiciones con-
templadas en la misma.

% Proceso 34-Al-2001, sentencia dictada el 22 se sep-
tiembre del 2004. Publicada en la G.O.A.C. N° 1156, de
10 de enero del 2005. Criterio reiterado en el proceso
02-1P-90, publicado en la G.O.A.C. N° 69, de 11 de
octubre de 1990. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CO-
MUNIDAD ANDINA.

% |BIDEM.

La buena fe es un principio general de derecho,
es el sustento de todo ordenamiento juridico.
Este Organo Comunitario ha dicho, sobre la
buena fe, que:

“El concepto de buena fe, junto con otros
principios universales del derecho como el de
la equidad, el abuso del derecho o el del
enriguecimiento sin causa, constituye uno de
lo pilares fundamentales del orden juridico
gue como tal, debe regir no solo las relacio-
nes contractuales sino también cualquier ac-
tuacion en la vida de relaciéon de los sujetos
de derecho. Se trata de un postulado que, en
cuanto principio, es exigible a toda personay
no contempla excepciones en su aplicacion.
La buena fe es concebida como la conviccion
0 conciencia de no perjudicar a otro o de no
defraudar la ley. Lo contrario de la actuacion
de buena fe es el obrar con mala fe, vale
decir, por medio de procedimientos arteros,
faltos de sinceridad o dolosamente concebi-
dos y, sobre todo, con la intencién de actuar
en provecho propio y en perjuicio del interés
ajeno.

En el régimen marcario andino el principio de
la buena fe debe regir las actuaciones tanto
de quienes solicitan el registro de las marcas
como de quienes las impugnan o formulan
observaciones a dicho registro” .

En cuanto a la “mala fe”, este Tribunal en su
jurisprudencia ha sostenido que “para determi-
nar si una persona obré con mala fe es necesa-
rio que su actuacion sea consecuencia de la
intencion o de la conciencia de violar una dispo-
sicion legal o contractual, o causar un perjuicio
injusto o ilegal” 2.

Asimismo, ha manifestado que “Se presume
gue todo comportamiento esta conforme con los
deberes que se desprenden del principio de la
buena fe. Por ello, quien afirme inobservancia
debe probarla, para con base en ello deducir las
especificas consecuencias juridicas dispuestas
por el ordenamiento. Se presume ademas, que
el comportamiento de una persona no se ha

7 PROCESO 65-IP-2004. Marca “TAPA ROJA". Sentencia
de 30 de junio de 2004.

3 Proceso 3-1P-99. Sentencia de 14 de mayo e 1999,
marca “LELLI". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CO-
MUNIDAD ANDINA.
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manifestado con la intencion de causar dafio,
de violar una disposicion normativa o de abste-
nerse de ejecutar un deber propio; en conse-
cuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe
probarlo”?°.

En el régimen marcario andino, la sancion de la
mala fe por la via de la declaracién de nulidad
del acto administrativo de registro se establecio
con la Decisién 344, empero, el Tribunal ha ex-
presado que aunque en la Decisién 313 no se
consagré la mala fe como causal de nulidad del
registro, la buena fe es un principio general del
derechoy, por lo tanto, la mala fe en dicho am-
bito normativo también seria causal de nulidad.
El literal c) del articulo 113 de la Decisién 344
impide la subsistencia de un registro marcario
gue, no obstante su apariencia de legalidad,
haya sido obtenido infringiendo elementales
principios de comportamiento en la vida comer-
cial (numeral 1) o, que tienda a la desviacion de
la funcion o propdsito del derecho subjetivo
concretado en el registro de una marca (nume-
ral 2°) %, De igual forma, el articulo 172 de la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, actualmente en vigencia, contempla co-
mo causal de nulidad de un registro marcario la
“mala fe”. Pues, en efecto, como lo ha sefialado
la jurisprudencia de este Tribunal, “la buena fe
es un principio general de derecho que debe
gobernar todas las actuaciones en el ambito
comunitario, de manera que el Juez Nacional al
analizar el caso bajo estudio debe determinar si
la actuacion se surtid de buena fe o malafe y en
consecuencia establecer la nulidad del registro
marcario.” (Proceso 109-1P-2007. Interpretacion
Prejudicial de 4 de diciembre de 2007, publica-
da en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
N° 1581, de 4 de febrero de 2008).

Conforme a lo anterior, si procede la sancion de
la mala fe a través de la declaracion de nulidad
del acto administrativo por el cual se obtuvo el
registro, contrario sensu, se puede denegar un
registro cuando éste se intente a través de esta
conducta fraudulenta, propiciando una conducta
leal y honesta por parte de quien solicita el re-
gistro del signo, en tanto que debe protegerse

® Proceso 3-IP-99 (ya citada).

¥ “Esta norma implicitamente pretende castigar a quien,
abusando de la credibilidad y confianza del titular de la
marca, la registra en cualquier otro Pais Miembro su-
brepticiamente, sin el conocimiento del titular en el
extranjero, tipificandose asi la figura de la competencia
desleal”.

no solo al titular de la marca registrada, sino al
publico en general, consumidor de los bienes y
servicios.

En consecuencia, es necesario que el solicitan-
te de un registro marcario haya obrado de buena
fe al momento de solicitar el registro. Lo contra-
rio supone las siguientes consecuencias:

- Desconocer el derecho de prelacién obtenido
por la presentacion de su solicitud de regis-
tro;

- Denegar el registro;

- Sancionar con la nulidad el registro obtenido.

3.12. AUTONOMIA DE LA OFICINA NACIONAL
COMPETENTE PARA TOMAR SUS DECI-
SIONES.

En el caso de autos, la Superintendencia de
Industria y Comercio en la contestacién a la
demanda, aleg6 que “Frente a las manifestacio-
nes de la parte actora respecto a que mi repre-
sentada en otras oportunidades concedié como
marcas, signos semejantes o idénticos en cla-
ses conexas, de ninguna manera significa que
por tales situaciones, la administracién este
(sic) en la obligacién de conceder el registro
como marca de posteriores solicitudes que se
enmarquen en tales antecedentes, por cuanto
dichas solicitudes deberan seguir el tramite de
registrabilidad establecido en la Decision
Supranacional vigente y aplicable al momento
de tales solicitudes”, el Tribunal estima adecua-
do referirse al tema de la autonomia de la Ofici-
na Nacional Competente para tomar sus deci-
siones en relacién a anteriores decisiones pro-
feridas.

Sobre el tema se transcribe lo expresado por
este Tribunal dentro del proceso 110-1P-2008.

“El sistema de registro marcario que se adop-
t6 en la Comunidad Andina se encuentra so-
portado en la actividad autbnoma e indepen-
diente de las Oficinas Competentes en cada
Pais Miembro. Dicha actividad, que aunque
de manera general se encuentra regulada por
la normativa comunitaria, deja a salvo la men-
cionada independencia, y es asi como el
Capitulo V de la Decisién 344 regula el proce-
dimiento de registro marcario, e instaura en
cabeza de las Oficinas Nacionales Compe-
tentes el procedimiento y el respectivo exa-
men de registrabilidad.
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Dicha autonomia se manifiesta tanto en rela-
cion con decisiones emanadas de otras ofici-
nas de registro marcario (principio de inde-
pendencia), como en relaciéon con sus pro-
pias decisiones”.

Sobre el primer tema, el Tribunal ha dicho:

“Si bien las Oficinas Competentes y las deci-
siones que de ellas emanan son independien-
tes, algunas figuras del derecho marcario co-
munitario las ponen en contacto, como seria
el caso del derecho de prioridad o de la opo-
sicion de caracter andino, sin que lo anterior
signifique de ninguna manera uniformizar los
pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independen-
cia de las Oficinas de Registro Marcario sig-
nifica que juzgaran la registrabilidad o irre-
gistrabilidad de los signos como marcas, sin
tener en consideracién el analisis de regis-
trabilidad o irregistrabilidad realizado en otra
u otras Oficinas Competentes de los Paises
Miembros. De conformidad con lo anterior, si
se ha obtenido un registro marcario en deter-
minado Pais Miembro esto no significa que
indefectiblemente se debera conceder dicho
registro marcario en los otros Paises. O bien,
si el registro marcario ha sido negado en uno
de ellos, tampoco significa que deba ser ne-
gado en los demas Paises Miembros, atn en
el caso de presentarse con base en el dere-
cho de prioridad por haberse solicitado en el
mismo Pais que neg6 el registro.” (Proceso
71-1P-2007. Interpretacion Prejudicial de 15
de agosto de 2007, publicada en Gaceta Ofi-
cial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15
de octubre de 2007).

Sobre el segundo tema, la norma comunitaria
estableciéo como atribucion de las oficinas na-
cionales de registro marcario la obligacion de
realizar el examen de registrabilidad, el que es
obligatorio y debe llevarse a cabo aln en el caso
de que no hubiesen sido presentadas oposicio-
nes; en consecuencia, la Autoridad Competente
en ningln caso queda eximida de realizar el
examen de fondo para conceder o negar el re-
gistro. En el caso de que sean presentadas
oposiciones, la oficina nacional competente se
pronunciara acerca de ellas asi como acerca de
la concesion o de la denegacion del registro
solicitado.

Asimismo, es pertinente agregar que este exa-
men de oficio, integral y motivado debe ser
auténomo tanto en relacién con las decisiones
proferidas por otras oficinas de registro marcario,
como en relacién con anteriores decisiones pro-
feridas por la propia oficina, en el sentido de que
ésta debe realizar el examen de registrabilidad
analizando cada caso concreto, es decir, estu-
diando el signo solicitado para registro, las opo-
siciones presentadas y la informacién recauda-
da para dicho procedimiento, independiente de
anteriores analisis sobre signos idénticos o si-
milares.

Esta atribucién no quiere decir que la oficina de
registro marcario no tenga limites en su actua-
cién y que no pueda utilizar como precedentes
sus propias actuaciones, sino que la oficina de
registro marcario tiene la obligacion, en cada
caso, de hacer un analisis de registrabilidad,
teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que
obran en cada tramite.

Con base en estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

1. En materia de propiedad industrial, las nor-
mas del ordenamiento juridico comunitario
andino, que regulan los requisitos de validez
de un signo, que se encontraren vigentes al
momento de la presentacion de la solicitud
de registro son las aplicables en el periodo
de transicion de la normatividad andina.

Si la norma sustancial vigente para la fecha
de la solicitud de registro de un signo ha sido
derogaday reemplazada por otra en el curso
del procedimiento correspondiente, aquella
norma, la derogada, sera la aplicable para
determinar si se encuentran cumplidos 0 no
los requisitos que se exigen para el registro
del signo. Cosa distinta ocurre con la norma
procesal, cuya aplicacién es de caracter in-
mediato, es decir, procede sobre los hechos
producidos posteriormente a su entrada en
vigencia, rigiendo las etapas de procedimien-
to que se inicien a partir de ese momento.

La solicitud relativa al registro del signo
“HERMES” (denominativo) fue presentada el
20 de septiembre de 2000, en vigencia de la
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Decisiéon 344 de la Comision del Acuerdo de
Cartagena, en consecuencia, es la que debe
ser aplicada al asunto bajo examen.

. Un signo puede ser registrado como marca si
redne los requisitos de distintividad, percep-
tibilidad y susceptibilidad de representacion
grafica, establecidos por el articulo 81 de la
Decisiéon 344 de la Comision del Acuerdo de
Cartagena. Esa aptitud se confirmara, por
cierto, si el signo, cuyo registro se solicita,
no se encuentra comprendido en ninguna de
las causales de irregistrabilidad determina-
das por los articulos 82 y 83 de la menciona-
da Decision.

. Las marcas denominativas utilizan expresio-
nes acusticas o fonéticas, formadas por una
o varias letras, palabras o nimeros, indivi-
dual o conjuntamente estructurados, que in-
tegran un conjunto o un todo pronunciable,
gue puede o no tener significado conceptual.

Las marcas mixtas se componen de un ele-
mento denominativo (una o varias palabras) y
un elemento grafico (una o varias imagenes).

Al comparar una marca denominativa y una
mixta se determina que si en ésta predomina
el elemento verbal, debe procederse al cotejo
de los signos aplicando las reglas que para
ese proposito ha establecido la doctrina; y, si
por otro lado, en la marca mixta predomina el
elemento gréafico frente al denominativo, no
habria, en principio, lugar a la confusién entre
las marcas, pudiendo éstas coexistir pacifi-
camente en el &mbito comercial.

. No son registrables los signos que, segun lo
previsto en el articulo 83 literal a), sean idén-
ticos o similares a otros ya solicitados o
registrados por un tercero, para los mismos
productos o servicios, 0 para productos o
servicios respecto de los cuales el uso de la
marca pueda inducir al puablico a error.

. La comparacion entre signos susceptibles de
inducir a error o confusion en el mercado
habra de hacerse desde sus elementos foné-
tico, grafico y conceptual, pero conducida por
la impresion unitaria que cada uno de dichos
signos habra de producir en la sensorialidad
igualmente unitaria del consumidor o usuario
medio al que estan destinados los productos
0 servicios. Por tanto, la valoracién debera

hacerse sin descomponer la unidad de cada
signo, de modo que, en el conjunto de los ele-
mentos que lo integran, el todo prevalezca
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 valo-
racion.

Basta que exista riesgo de confusién para
proceder a la irregistrabilidad del signo solici-
tado.

. El riesgo de confusion debera ser analizado

por la Autoridad Nacional Competente o por
el Juez, segln corresponda, sujetandose a las
reglas de comparacién de signos enunciadas
en la presente interpretacion prejudicial.

. La marca notoriamente conocida es la que

adquiere esa calidad porque se encuentra
ampliamente difundida entre una colectividad
de individuos y ha logrado el reconocimiento
del mismo.

La calidad de marca notoriamente conocida
no se presume debiendo probarse por quien
la alega las circunstancias y vigencia que le
dan ese estatus, en el momento procesal
pertinente. El solo registro de la marca en
uno o mas paises no le otorga la categoria de
marca notoria, sino que esa calidad resulta
del conjunto de factores que es necesario
probar, tales como: la extensién de su cono-
cimiento entre el publico consumidor, la in-
tensidad y el ambito de la difusion y de la
publicidad, la antigiiedad de la marca, su uso
constante, y el analisis de produccion y mer-
cadeo de los productos que distingue la mar-
ca.

. No se podran registrar como marcas, los sig-

nos que constituyan la reproduccion, la imita-
cién, la traduccién o la transcripcion, total o
parcial de un signo distintivo notoriamente
conocido en el pais en el que solicita el re-
gistro o en el comercio subregional, o inter-
nacional sujeto a reciprocidad, por los secto-
res interesados y que pertenezca a un terce-
ro. Dicha prohibicién sera aplicable, con in-
dependencia de la clase, tanto en los casos
en los que el uso del signo se destine a los
mismos productos o servicios amparados por
la marca notoriamente conocida, como en
aquéllos en los que el uso se destine a pro-
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ductos o servicios distintos, de acuerdo con
lo establecido en el literal d) del articulo 83
de la Decisién 344.

A pesar de que el signo no sea notorio en el
pais en el que se intenta proteger, gozara de
tal calidad si es notorio en el comercio
subregional, es decir, que basta por lo menos
que lo sea en uno de los Paises Miembros,
para que goce de especial proteccién. Ade-
mas, tal proteccién debe darse siempre y
cuando sean notorios en el comercio interna-
cional sujeto a reciprocidad con alguno de los
Paises Miembros de la Comunidad Andina.

. Tampoco se podra registrar un signo que sea

confundible con una marca notoriamente co-
nocida, siendo indiferente para el efecto, la
clase de productos o de servicios para los
cuales se hubiera solicitado dicho registro,
conforme consta en el articulo 83 literal €) de
la Decision 344 interpretada.

Debe tenerse en cuenta que de no probarse
la notoriedad alegada, correspondera anali-
zar la conexion competitiva de los signos
confrontados.

10. Para llegar a determinar la similitud entre

11.

dos signos se ha de considerar también los
criterios que permiten establecer la posible
conexion competitiva existente entre los pro-
ductos y servicios que distinguen las mar-
cas. En ese contexto, debera tenerse en
cuenta, en principio, que al no existir co-
nexién, la similitud de los signos no impedi-
ria el registro del signo que se solicite.

De conformidad con el articulo 93, primer
parrafo, de la Decision 344, cualquier perso-
na provista de interés legitimo podra pre-
sentar observaciones al registro de una mar-
ca solicitado en uno o en cualquiera de los
Paises Miembros, dentro de los treinta dias
hébiles siguientes a la publicacion de la
solicitud.

Una vez admitidas las observaciones, la Ofi-
cina Nacional Competente las notificara al
peticionario para que, si lo estima conve-
niente, formule alegatos dentro de los trein-
ta dias habiles siguientes a su notificacion.

Vencido el plazo, la oficina decidira sobre
las observaciones, a la luz de las pruebas
de que dispongay, en todo caso, procedera

12.

13.

14.

a realizar el examen de registrabilidad, de
caracter obligatorio, y a otorgar o denegar el
registro del signo, a la vista de las causales
de irregistrabilidad previstas en los articulos
82 y 83 de la Decision 344.

El principio de primacia de la norma comu-
nitaria, segun lo establecido por la jurispru-
dencia del Tribunal de Justicia de la Comu-
nidad Andina, al derivar de la aplicacién
directa, comporta la virtud que tiene el orde-
namiento comunitario de ser imperativo, con
total primacia sobre una norma de derecho
nacional o interno.

En caso de presentarse conflicto entre una
norma comunitaria y una nacional debera
acudirse al ordenamiento juridico comunita-
rio, con prevalencia sobre el derecho inter-
no.

Los 6rganos jurisdiccionales nacionales es-
tan llamados a hacer respetar en su territo-
rio el cabal cumplimiento de este principio,
gue resulta indispensable para cumplir los
fines de la integracion.

La buena fe es un principio general de dere-
cho que debe gobernar todas las actuacio-
nes.

Si procede la sancién de la mala fe a través
de la declaracion de nulidad del acto admi-
nistrativo por el cual se obtuvo el registro,
contrario sensu, se puede denegar un regis-
tro cuando éste se intente a través de esta
conducta fraudulenta.

Para determinar si una persona obrd con
mala fe es necesario que su actuacion sea
consecuencia de la intencion o de la con-
ciencia de violar una disposicién legal o
contractual, o causar un perjuicio injusto o
ilegal.

El sistema de registro marcario que adopto
la Comunidad Andina se encuentra basado
en la actividad autbnoma e independiente
de las Oficinas Nacionales Competentes en
cada Pais Miembro. Actividad que, aunque
generalmente se encuentra regulada por la
normativa comunitaria, deja a salvo la men-
cionada independencia.

Esta autonomia de la Oficina Nacional Com-
petente para tomar sus decisiones se mani-
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fiesta tanto en relacion con decisiones pro-
venientes de otras oficinas de registro mar-
cario (principio de independencia), como con
sus propias decisiones.

De conformidad con el articulo 35 del Tratado de
Creacién del Tribunal de Justicia de la Comuni-
dad Andina, el Juez Nacional consultante, al
emitir el fallo en el proceso interno N° AP. N°
213-2009 debera adoptar la presente interpreta-
cién. Asimismo, deberéa 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 Ge-
neral de la Comunidad Andina, para su publica-
cion en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Carta-
gena.

Leonor Perdomo Perdomo
PRESIDENTA

Carlos Jaime Villarroel Ferrer
MAGISTRADO

Oswaldo Salgado Espinoza
MAGISTRADO

Isabel Palacios Leguizamon
SECRETARIA

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

Isabel Palacios L.
SECRETARIA

PROCESO 74-1P-2010

Interpretacion prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los articulos 135,
literal b), y 136, literal a), de la Decisidén 486 de 14 de septiembre de 2000,
expedida por la Comision de la Comunidad Andinay, de oficio, del articulo 134
de lamisma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Seccién
Primera del Consejo de Estado de la Republica de Colombia. Expediente Interno
N° 2008-0234. Actor: LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A.

Marca: TENSLOTAN (denominativa).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-
DAD ANDINA, en Quito, a los veinte dias del
mes de julio del afio dos mil diez, procede a
resolver la solicitud de Interpretacion Prejudicial
formulada por la Seccion Primera del Consejo
de Estado de la Republica de Colombia.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretacion prejudicial y
sus anexos cumplen con los requisitos com-
prendidos en el articulo 125 del Estatuto del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
asi como con las exigencias del articulo 33 del
Tratado de Creacion, por lo que, su admisién a
tramite fue considerada procedente en el auto
emitido el 14 de julio de 2010.

I. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documenta-
cion allegada estima procedente destacar como
antecedentes del proceso interno que dio lugar
a la presente solicitud, lo siguiente:

II.LAS PARTES.
Demandante: LABORATORIOS BIOGEN DE

COLOMBIA S.A.

Demandada: NACION COLOMBIANA — SU-
PERINTENDENCIA DE INDUS-
TRIAY COMERCIO.

Tercero interesado: COOPERATIVA NACIO-
NAL DE DROGUISTAS
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DETALLISTAS COPI-
DROGAS.

1. DATOS RELEVANTES
A. HECHOS.

Entre los principales hechos, algunos recogidos
de los narrados en la demanda y otros de la
solicitud de interpretacion prejudicial y de los
antecedentes administrativos de los actos acu-
sados, se encuentran los siguientes:

1. La sociedad COOPERATIVA NACIONAL DE
DROGUISTAS DETALLISTAS COPIDROGAS,
solicito el 29 de diciembre de 2006 el registro
como marca del signo denominativo TENS-
LOTAN, para amparar productos de la clase
5 de la Clasificacién Internacional de Niza.

2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta
de Propiedad Industrial N° 573 de 28 de febre-
ro de 2007, la sociedad LABORATORIOS
BIOGEN DE COLOMBIA S.A., presenté opo-
sicion con base en su marca denominativa
TENSARTAN, registrada bajo el certificado
No. 189.680 y para amparar productos de la
clase 5 de la Clasificacion Internacional de
Niza.

3. La Jefe de la Division de Signos Distintivos de
la Superintendencia de Industria y Comercio,
mediante Resolucion N° 35857 de 30 de octu-
bre de 2007, resolvié declarar infundada la
oposicion y concedio el registro solicitado.

4. La sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE
COLOMBIA S.A., presento recurso de apela-
cion contra el anterior acto administrativo.

5. Aunqgue no se hubiera presentado recurso de
reposicion, la Jefe de la Division de Signos
Distintivos, erréneamente mediante Resolu-
cion 42666 de 18 de diciembre de 2007, re-
solvié un recurso de reposicién y confirmé la
Resolucién No. 35857 de 30 de octubre de
2007.

6. El Superintendente Delegado para la Propie-
dad Industrial de la Superintendencia de In-
dustria y Comercio, mediante Resolucion 5568
de 26 de febrero de 2008, resolvié el recurso
de apelacion, revocando la Resolucién No.
42666 y confirmando el acto impugnado.

7. La sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE
COLOMBIA S.A., present6 demanda de nuli-
dad y restablecimiento de derecho ante el
Consejo de Estado de la Republica de Co-
lombia.

B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENI-
DOS EN LA DEMANDA.

La demandante soporta la accion en los siguien-
tes argumentos:

1. Manifiesta, que los signos en conflicto son
similares al punto de generar riesgo de confu-
sién y/o asociacion en el publico consumi-
dor. Los signos son confundibles desde el
punto de vista visual, conceptual y fonético;
en consecuencia, el signo solicitado carece
de distintividad.

2. Sostiene, que el riesgo de confusion y/o aso-
ciacion en los productos de clase 5 podrian
generar consecuencias para la salud huma-
na.

3. Argumenta, que el publico consumidor podria
pensar que los productos amparados por los
signos en conflicto tienen el mismo origen
empresarial.

4. Indica, que el Consejo de Estado ha resuelto
casos similares de una manera diferente a la
adoptada por la Superintendencia de Indus-
tria y Comercio.

C. CONTESTACION DE LA DEMANDA.

1. Por parte de la Superintendencia de In-
dustriay Comercio.

e Argumenta, que los signos en conflicto no
son confundibles y no presentan riesgo de
asociacion.

e Sostiene, que en este caso se debe apli-
car el criterio del consumidor especializa-
do, ya que un profesional del area de la
salud podria distinguir perfectamente entre
los productos que el consumidor solicita.

2. Por parte de la tercera interesada en las
resultas del proceso.

La sociedad COOPERATIVA NACIONAL DE
DROGUISTAS DETALLISTAS COPIDROGAS,



GACETA OFICIAL

22/09/2010 53.60

contesté la demanda con los siguientes argu-
mentos:

e Manifiesta, que el signo solicitado es dis-
tintivo.

e Argumenta, que los signos en conflicto no
son confundibles

e Indica, que la particula TENS es de uso
comun en la clase 5 de la Clasificacion
Internacional de Niza y, en consecuencia,
debe ser excluida del cotejo marcario.

IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
es competente para interpretar por la via pre-
judicial, las normas que conforman el Ordena-
miento Juridico de la Comunidad Andina, con el
fin de asegurar su aplicacion uniforme en el
territorio de los Paises Miembros.

V.NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO
COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

La corte consultante solicitd la interpretaciéon de
las siguientes normas: articulos 135, literal b) y
136, literal a), de la Decision 486 de la Comision
de la Comunidad Andina. En consecuencia, el
Tribunal interpretara las normas descritas.

El Tribunal, de oficio, interpretara el articulo 134
de la misma normativa.

A continuacion, se inserta el texto de las nor-
mas a ser interpretadas:

DECISION 486

(...)
Articulo 134

“A efectos de este régimen constituird 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 ningln caso sera obs-
taculo para su registro.

Podran constituir marcas, entre otros, los
siguientes signos:

a) las palabras o combinacion de palabras;

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

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

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

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

g) cualquier combinacién de los signos o0 me-
dios indicados en los apartados anterio-

res-.

(...)
Articulo 135

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

(...)
b) carezcan de distintividad;”
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, o0 para productos o
servicios respecto de los cuales el uso de
la marca pueda causar un riesgo de confu-
sién o de asociacion;

(..)
V1. CONSIDERACIONES.
Procede el Tribunal a realizar la interpretacion

prejudicial solicitada, para lo cual se analizaran
los siguientes aspectos:
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A. Concepto de marca. Requisitos para el regis-
tro de las marcas.

B. Lairregistrabilidad de signos por identidad o
similitud. Riesgo de confusién y/o de asocia-
cién. Las reglas para el cotejo de los signos
distintivos.

C. Comparacién entre signos denominativos.

D. Las marcas farmacéuticas. Palabras de uso
comun en la conformacion de dichas mar-
cas. La marca débil. El criterio del consumi-
dor medio.

A. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA
EL REGISTRO DE LAS MARCAS.

En el procedimiento administrativo interno, se
resolvié conceder el registro del signo denomi-
nativo TENSLOTAN. Por tal maotivo, es pertinen-
te referirse al concepto de marca y los requisi-
tos para su registro.

Teniendo en cuenta las Interpretaciones Preju-
diciales, que sobre esta materia han sido emiti-
das por este Honorable Tribunal a la Seccién
Primera de la Sala de lo Contencioso Adminis-
trativo del Consejo de Estado de la Republica de
Colombia, se debe efectuar la determinacién de
los requisitos para el registro de las marcas con
fundamento en lo establecido en los siguientes
pronunciamientos:

e Interpretacién Prejudicial 133-1P-2006, de 26
de octubre de 2006. Marca: “TRANSPACK”,
publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 1451, de 09 de enero de 2007,
dictada para el proceso interno del Consejo
de Estado N° 2003-0044.

e Interpretacién Prejudicial 128-1P-2006, de 19
de septiembre de 2006. Marca: “USA GOLD”,
publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 1421, de 03 de noviembre de
2006, dictada para el proceso interno del
Consejo de Estado N° 2004-0427.

En las anteriores providencias se concluyé lo
siguiente:

“Un signo puede registrarse como marca si
reane los requisitos de distintividad y sus-
ceptibilidad de representacion grafica y, ade-
mas, si el signho no esta incurso en ninguna

de las causales de irregistrabilidad sefiala-
das en los articulos 135 y 136 de la Decision
486 de la Comision de la Comunidad Andina.
La distintividad del signo presupone su
perceptibilidad por cualquiera de los senti-
dos.”

Es importante advertir que el literal a) del articu-
lo 135 de la Decisién 486, eleva a causal abso-
luta de irregistrabilidad la falta de alguno de los
requisitos que se desprenden del articulo 134
de la misma normativa, es decir, que un signo
es irregistrable si carece de distintividad, de
susceptibilidad, de representacién grafica o de
perceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta
de distintividad esta consagrada de manera in-
dependiente como causal de nulidad absoluta
en el articulo 135, literal b). La distintividad tiene
un doble aspecto: 1) distintividad intrinseca,
mediante la cual se determina la capacidad que
debe tener el signo para distinguir productos o
servicios en el mercado. Y 2) distintividad ex-
trinseca, mediante la cual se determina la capa-
cidad del signo de diferenciarse de otros signos
en el mercado.

Este ultimo aspecto, tiene que ver con la causal
relativa contenida en el articulo 136, literal a),
que analizaremos en el siguiente acapite.

B. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR
IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CON-
FUSION Y/O DE ASOCIACION. LAS RE-
GLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DIS-
TINTIVOS.

En el procedimiento administrativo interno se
argumento que el signo denominativo TENSLO-
TAN es confundible con la marca denominativa
TENSARTAN. Por tal maotivo, es pertinente refe-
rirse a la irregistrabilidad de signos por identi-
dad o similitud y a las reglas para el cotejo de
signos distintivos.

1. Irregistrabilidad de signos por identidad
0 similitud.

El literal a) del articulo 136 de la Decision 486
de la Comision de la Comunidad Andina, consa-
gra una causal de irregistrabilidad relacionada
especificamente con el requisito de distintivi-
dad. Establece, que no son registrables signos
que sean idénticos o se asemejen a una marca
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anteriormente solicitada para registro o registra-
da por un tercero, en relacién, con los mismos
productos o servicios, o para productos o servi-
cios respecto de los cuales el uso de la marca
pueda causar un riesgo de confusion y/o de
asociacion.

Los signos distintivos en el mercado se expo-
nen a diversos factores de riesgo; la doctrina
tradicionalmente se ha referido a dos clases: al
de confusion y/o de asociacién. Actualmente, la
lista se ha extendido y se han clasificado otros
tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los
signos distintivos segun su grado de notorie-
dad.?

Sobre el riesgo de confusion y/o de asociacion,
el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“El riesgo de confusién es la posibilidad de
gue el consumidor al adquirir un producto
piense que esta adquiriendo otro (confusién
directa), o que piense que dicho producto

1 PACON, Ana Maria, “LOS DERECHOS SOBRE LOS
SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA
ECONOMIA GLOBALIZADA”. Publicado en www.ugma.
edu.ve. En dicho articulo manifiesta lo siguiente:

“La realidad econémica demostraba que muchas
marcas poseen una imagen atractiva que puede ser
empleada en la promocién de productos o servicios
distintos. La creacion de esta imagen no es casual,
sino que obedece a una estrategia de marketing y a
cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a
los que se ven expuestos estos signos son: dilucién
del valor atractivo de la marca, uso parasitario de
las representaciones positivas que condensa el sig-
no, utilizaciéon de la marca para productos o servi-
cios distintos de forma que pueda dafarse las aso-
ciaciones positivas que la marca suscita.

De estos riesgos que difieren de los protegidos
tradicionalmente por el sistema de marcas, sélo el
primero (dilucién del valor atractivo de la marca) era
merecedor de una proteccion ampliada. Para ello la
marca debia revestir determinadas caracteristicas,
entre las cuales, era relevante la implantacion del
signo en practicamente la totalidad del publico de
los consumidores. Se cuestioné entonces si sélo
este tipo de marcas debian merecer una proteccion
contra los otros riesgos sefialados. La conclusion a
la que se llegé fue que el fundamento comun a estos
riesgos, no era tanto la gran implantacion que goza
el signo en el trafico econémico, sino la reputacion
que condensa la marca, de la cual se hace un uso
parasitario o se trata de dafiar negativamente. Sur-
gen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca
de alta reputacion’ para definir a este nuevo tipo de
signo que condensa una elevada reputacion y pres-
tigio que lo hace merecedor de una proteccién mas
alla de la regla de la especialidad”.

tiene un origen empresarial diferente al que
realmente posee (confusién indirecta).

El riesgo de asociacion es la posibilidad de
que el consumidor, que aunque diferencie las
marcas en conflicto y el origen empresarial
del producto, al adquirirlo piense que el pro-
ductor de dicho producto y otra empresa tie-
nen una relacion o vinculacién econémica”.
(Proceso 70-1P-2008. Interpretacion Prejudi-
cial del 2 de julio de 2008, publicada en Ga-
ceta oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648
del 21 de agosto de 2008).

Segun la Normativa Comunitaria Andina, no es
registrable un signo confundible, ya que no po-
see fuerza distintiva; de permitirse su registro
se estaria atentando contra el interés del titular
de la marca anteriormente registrada, asi como
el de los consumidores. Dicha prohibicién, con-
tribuye a que el mercado de productos y servi-
cios se desarrolle con transparencia y, como
efecto, que el consumidor no incurra en error al
realizar la eleccién de los productos o servicios
que desea adquirir.

Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Com-
petente debe observar y establecer si entre los
signos en conflicto existe identidad o semejan-
za, para determinar luego, si esto es capaz de
generar confusién o asociacion entre los consu-
midores. De la conclusién a que se arribe, de-
pendera la registrabilidad o no del signo.

La similitud entre dos signos puede darse des-
de diferentes a&mbitos:

La similitud ortografica. Se da por la seme-
janza de las letras entre los signos a comparar-
se. La sucesion de vocales, la longitud de la
palabra o palabras, el nimero de silabas, las
raices o las terminaciones iguales, pueden in-
crementar la confusion.

La similitud fonética. Se da por la coinciden-
cia en las raices o terminaciones, y cuando la
silaba ténica en las denominaciones compara-
das es idéntica o muy dificil de distinguir. Sin
embargo, se debe tener en cuenta las particula-
ridades de cada caso, para determinar una posi-
ble confusion.

La similitud ideolégica. Se configura entre
signos que evocan una idea idéntica o semejan-
te.
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2. Reglas para el cotejo marcario.

La Autoridad Nacional competente, debera pro-
ceder al cotejo de los signos en conflicto, apli-
cando para ello los siguientes parametros:

e La comparacion, debe efectuarse sin des-
componer los elementos que conforman el
conjunto marcario, es decir, cada signo debe
analizarse con una vision de conjunto, tenien-
do en cuenta su unidad ortografica, auditiva e
ideoldgica.

e Enlacomparacion, se debe emplear el méto-
do del cotejo sucesivo, es decir, se debe
analizar un signo y después el otro. No es
procedente realizar un analisis simultaneo,
ya que el consumidor no observa al mismo
tiempo las marcas, sino que lo hace en dife-
rentes momentos.

e Se debe enfatizar en las semejanzas y no en
las diferencias, ya que en estas Ultimas es
donde se percibe el riesgo de confusion o de
asociacion.

e Alrealizar la comparacion, es importante tra-
tar de colocarse en el lugar del presunto
comprador, pues un elemento importante para
el examinador, es determinar como el pro-
ducto o servicio es captado por el publico
consumidor.

Los anteriores parametros, han sido adoptados
por el Tribunal en numerosas Interpretaciones
Prejudiciales, entre los cuales, podemos desta-
car: Proceso 58-1P-2006. Interpretacién Prejudi-
cial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”,
publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y
Proceso 62-1P-2006. Interpretacion Prejudicial
de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada
en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°
1370, de 14 de julio de 2006.

C. COMPARACION ENTRE SIGNOS DENOMI-
NATIVOS.

En el proceso interno se debe proceder a la
comparacion entre los signos denominativos
TENSLOTAN Yy TENSARTAN. Por tal motivo, es
necesario abordar el tema de la comparacion
entre signos denominativos.

Las marcas denominativas se conforman por
una o mas letras, niumeros, palabras que for-

man un todo pronunciable, dotado o no de signi-
ficado conceptual; las palabras pueden provenir
del idioma espafiol o de uno extranjero, como
de la inventiva de su creador, es decir, de la
fantasia; cabe indicar que la denominacién per-
mite al consumidor solicitar el producto o servi-
cio através de la palabra, que impacta y perma-
nece en la mente del consumidor.

Al momento de realizar la comparacion entre
dos signos denominativos, el examinador debe
tomar en cuenta los siguientes criterios:

e Se debe analizar cada signo en su conjunto,
es decir, sin descomponer su unidad fonéti-
ca. Sin embargo, es importante tener en cuenta,
las silabas o letras que poseen una funcién
diferenciadora en el conjunto, ya que esto
ayudaria a entender cémo el signo es percibi-
do en el mercado.

e Se debe igualmente precisar acerca de la
silaba ténica de los signos a comparar, ya
que si ocupa la misma posicion, es idéntica o
muy dificil de distinguir, la semejanza entre
los signos podria ser evidente.

e Se debe observar el orden de las vocales,
pues esto indica la sonoridad de la denomi-
nacion.

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

En este orden de ideas, el Juez Consultante,
aplicando este criterio, debe establecer el ries-
go de confusién y/o de asociacién que pudiera
existir entre los signos denominativos TENS-
LOTANy TENSARTAN.

D. LASMARCAS FARMACEUTICAS. PALABRAS
DE USO COMUN EN LA CONFORMACION
DE DICHAS MARCAS. LA MARCA DEBIL.
EL CRITERIO DEL CONSUMIDOR MEDIO.

Los signos en conflicto amparan productos de
la clase 5 de la Clasificacion Internacional de
Niza. La Superintendencia de Industria y Co-
mercio argumenté que en estos casos se debe-
ria aplicar el criterio del consumidor especiali-
zado. Por lo tanto, es pertinente tratar el exa-
men de los signos que distinguen productos
farmacéuticos.
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El examen de estos signos merece mayor aten-
cién en procura de evitar la posibilidad de confu-
sion entre los consumidores. En estos casos,
es necesario que el examinador aplique un cri-
terio mas riguroso.

A tal proposito, el Tribunal se ha manifestado de
la siguiente manera:

“Lo que se trata de proteger evitando la con-
fusién marcaria, es la salud del consumidor,
qguien por una confusién al solicitar un pro-
ducto y por la negligencia del despachador,
puede recibir uno de una fonética semejante
pero que difiera de su composicion y finali-
dad. Si el producto solicitado esta destinado
al tratamiento gripal y el entregado lo es para
el tratamiento amebéatico (sic), las conse-
cuencias en el consumidor pueden ser nefas-
tas.

Hay que tomar en consideracién lo que se
viene denominando en nuestros Paises so-
bre la cultura ‘curativa personal’, segun la
cual un gran namero de pacientes se autore-
cetan bhien por haber escuchado el anuncio
publicitario de un producto o por haber recibi-
do alguna insinuacion de un tercero. No se
considera que cada organismo humano tiene
una reaccion diferente frente al mismo farma-
co, y sin embargo la automedicacién puede
llevar al momento de la adquisicion del pro-
ducto a un error o confusion por la similitud
entre los dos signos.

El criterio jurisprudencial concordante de este
Tribunal sobre las marcas farmacéuticas ha
sido reiterado en varias sentencias. Asi, en
el Proceso 30-IP-2000, se establecié lo si-
guiente:

Este Tribunal se inclina por la tesis de que
en cuanto a marcas farmacéuticas el examen
de la confundibilidad debe tener un estudio y
analisis mas prolijo evitando el registro de
marcas cuya denominacion tenga una estre-
cha similitud para evitar precisamente, que el
consumidor solicite un producto confundién-
dose con otro, lo que en determinadas cir-
cunstancias puede causar un dafio irrepara-
ble a la salud humana, mas aln tomando en
consideracién que en muchos establecimien-
tos, aun medicamentos de delicado uso, son
expendidos sin receta médica y con el solo
consejo del farmacéutico de turno.

Dentro del proceso 48-1P-2000, siguiendo esta
linea de rigurosidad del examen o compara-
cién de dos signos que amparen productos
farmacéuticos, en la conclusion tercera, el
Tribunal expreso:

Respecto de los productos farmacéuticos,
resulta de gran importancia determinar la na-
turaleza de los mismos, dado que algunos de
ellos corresponden a productos de delicada
aplicacién, que pueden causar dafios irrepa-
rables a la salud del consumidor. Por lo tan-
to, lo recomendable en estos casos es apli-
car, al momento del andlisis de las marcas
confrontadas, un criterio riguroso, que bus-
que prevenir eventuales confusiones en el
publico consumidor dada la naturaleza de los
productos con ellas identificadas”. (Proceso
N° 68-1P-2001. Interpretacién Prejudicial de
30 de enero de 2002, publicada en Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 765, de
27 de febrero de 2002).

Este razonamiento se soporta en el criterio del
consumidor medio, que en estos casos es de
vital importancia, ya que las personas que con-
sumen estos productos farmacéuticos no sue-
len ser especializadas en temas quimicos ni
farmacéuticos y, por lo tanto, son mas suscep-
tibles de confusion al adquirir dichos productos.
El criterio comentado insta al examinador a
ponerse en el lugar de un consumidor medio,
que en el caso en cuestion es la poblaciéon
consumidora de productos farmacéuticos y, que
ademas, va a utilizar el producto dentro del
ambito de su hogar sin asistencia técnica per-
manente.

Como quiera que la tercera interesada argu-
mentara que la particula TENS es de uso comun
en la clase 5, es preciso que el Juez Consultante
determine si dicha particula es de uso comun
en la clase 5 de la Clasificacion Internacional de
Niza, para posteriormente realizar el cotejo de
los signos en conflicto.

Las marcas farmacéuticas frecuentemente se
confeccionan con la conjuncion de elementos
de uso general y corriente, que le dan al signo
algun poder evocativo (prefijos, sufijos o pala-
bras), ya que ofrecen al consumidor una idea
acerca de las propiedades del producto, sus
principios activos, su uso terapéutico, etc. Por
lo tanto, ninglin competidor en el mercado pue-
de apropiarse de tal particula comun.



GACETA OFICIAL

22/09/2010 58.60

El derecho de uso exclusivo del titular de la
marca no impide que las particulas de uso co-
mun puedan ser utilizadas por el puablico en
general?. En este sentido, los signos que con-
tengan dichas particulas seran considerados
marcariamente débiles.

Por lo tanto, las particulas de uso comdn que
conforman marcas farmacéuticas no deben ser
consideradas a efecto de determinar si existe
confusién, siendo ésta una circunstancia de ex-
cepcion a la regla de que el cotejo de las mar-
cas debe realizarse atendiendo a una simple
vision de conjunto de los signos que se enfren-
tan, donde el todo prevalece sobre sus compo-
nentes.

De conformidad con lo anterior, el Juez Consul-
tante debera determinar si la particula TENS es
de uso comun en la clase 5, para asi establecer
el riesgo de confusion que pudiera presentarse
en el publico consumidor.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-
DAD ANDINA,

CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como
marca si retne los requisitos de dis-
tintividad y susceptibilidad de repre-
sentaciéon grafica y, ademas, si el
signo no esta incurso en ninguna de
las causales de irregistrabilidad se-
flaladas en los articulos 135 vy
136 de la Decision 486 de la Comi-
sion de la Comunidad Andina. La
distintividad del signo presupone su
perceptibilidad por cualquiera de los
sentidos.

2 Dentro del tema Jorge Otamendi sefiala que:

“El titular de una marca con un elemento de uso
comun sabe que tendra que coexistir con las mar-
cas anteriores, y con las que se han de solicitar en
el futuro. Y sabe también que siempre existira entre
las marcas asi configuradas el parecido que se de-
riva, necesariamente, de las particulas copartici-
padas insusceptibles de privilegio marcario. Esto
necesariamente tendra efectos sobre el criterio que
se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que
esos elementos de uso comin son marcariamente
débiles”. OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MAR-
CAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina,
2002. P4g. 191.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entre
dos signos distintivos, la autoridad
nacional que corresponda debera
proceder al cotejo de los signos en
conflicto, para luego determinar si
existe o no riesgo de confusion y/o
de asociacién, acorde con las re-
glas establecidas en la presente pro-
videncia.

Se debe tener en cuenta que basta
con la posibilidad de riesgo de con-
fusion y/o asociacion para que ope-
re la prohibicién de registro.

TERCERO: El Juez Consultante debe estable-
cer el riesgo de confusion que pu-
diera existir entre los signos deno-
minativos TENSLOTAN y TENSAR-
TAN, aplicando los criterios adopta-
dos por este Tribunal para la com-
paracién entre esta clase de sig-
nos.

CUARTO: EI examen de los signos destina-
dos a distinguir productos farma-
céuticos, merece una mayor aten-
cién en procura de evitar la posibili-
dad de confusion entre los consumi-
dores. En estos casos es necesario
que el examinador aplique un crite-
rio mas riguroso.

Este razonamiento se soporta en el
criterio del consumidor medio, que
en estos casos es de vital importan-
cia, ya que las personas que consu-
men estos productos farmacéuticos
no suelen ser especializadas en te-
mas quimicos ni farmacéuticos v,
por lo tanto, son mas susceptibles
de confusién al adquirir dichos pro-
ductos. El criterio comentado insta
al examinador a ponerse en el lugar
de un consumidor medio, que en el
caso en cuestion es la poblacion
consumidora de productos farma-
céuticos y, que ademas, va a utili-
zar el producto dentro del ambito de
su hogar sin asistencia técnica per-
manente.

El Juez Consultante debera deter-
minar si la particula TENS es de
uso comun en la clase 5, para asi
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establecer el riesgo de confusion
gue pudiera presentarse en el publi-
co consumidor.

El derecho de uso exclusivo del titu-
lar de la marca no impide que las
particulas de uso comun puedan ser
utilizadas por el publico en general.
En este sentido, los signos que con-
tengan dichas particulas seran con-
siderados marcariamente débiles.

De conformidad con el articulo 35 del Tratado de
Creacién del Tribunal de Justicia de la Comuni-
dad Andina, el Juez Nacional consultante, al
emitir el fallo en el proceso interno N° 2008-
0234, deberéa adoptar la presente interpretacion.
Asimismo, debera dar cumplimiento a las pres-
cripciones contenidas en el parrafo tercero del
articulo 128 del Estatuto vigente.

Notifiguese al Juez Consultante, mediante co-
pia certificada y remitase copia a la Secretaria

General de la Comunidad Andina, para su publi-
cacion en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena.

Leonor Perdomo Perdomo
PRESIDENTA

Carlos Jaime Villarroel Ferrer
MAGISTRADO

Oswaldo Salgado Espinoza
MAGISTRADO

Isabel Palacios Leguizamon
SECRETARIA

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

Isabel Palacios L.
SECRETARIA
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