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PROCESO N° 57-1P-2002

Interpretacién prejudicial de las disposiciones previstas en los articulos 81
y 82, literal d, de la Decisién 344 de la Comision del Acuerdo de Cartagena,
solicitada por el Consejo de Estado de la Republica de Colombia,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Primera. Parte actora:
FILODORO CALZE S.P.A. Marca: “CLASICC”. Expediente interno N° 6718.

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

VISTOS

La solicitud de interpretacion prejudicial de
las disposiciones previstas en los articulos 81 y
82, literal d, de la Decision 344 de la Comisién
del Acuerdo de Cartagena, formulada por el
Consejo de Estado de la Republica de Colom-
bia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sec-
cién Primera, por 6rgano de su Consejero Doc-
tor Camilo Arciniegas Andrade, y recibida en
este Tribunal en fecha 18 de junio de 2002; y

El informe de los hechos que el solicitante
considera relevantes para la interpretacion, y
que son del tenor siguiente:

1) De los hechos

La causa que origina la solicitud es la que cur-
sa en el expediente N° 6718, concerniente a la

accion de nulidad instaurada por FILODORO
CALZE S.p.A contra la Superintendencia de
Industria y Comercio de la Republica de Co-
lombia y la sociedad RITCHI S.A., mediante la
cual impugna la Resolucion 38400 de 16 de
septiembre de 1994 y el certificado de registro
162730 de la misma fecha, por medio de la
cual el Jefe de la Divisién de Signos Distintivos
de la Superintendencia de Industria y Comercio
concedi6 el registro de la marca denominativa
CLASICC en la Clase 25 de la Clasificacion
Internacional de Niza a favor de la sociedad
RITCHI S.A.

2) De la demanda

Segun el consultante, la parte actora alega que:
“La Superintendencia de Industria y Comercio,
Divisién de Signos Distintivos, mediante la Re-
solucién 38400 de 16 de septiembre de 1994,
concedid a RITHCHI S.A. el registro de la mar-
ca CLASICC, para distinguir productos de la
Clase 25 de la Clasificacion Internacional”; que
“Tanto RITCHI S.A. como FILODORO CALZE

Para nosotros la Patria es América
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S.P.A. producen y venden medias para mujer”;
que “RITCHI S.A. pretende monopolizar el uso
de la palabra CLASICO, o su variacién en in-
glés CLASSIC, impidiendo que sus competido-
res la utilicen como elemento descriptivo de
sus prendas, al considerar que las palabras
CLASICO y/o CLASSIC constituyen una imita-
cion de su marca CLASICC. La denominacion
CLASICC tiene elementos gréaficos, fonéticos e
ideolégicos comunes y semejantes lo que crea
confusién con la palabra CLASICO y su version
en inglés CLASSIC. Todo productor, distribui-
dor o vendedor tiene derecho a indicar el estilo
de las prendas de vestir, al igual que los con-
sumidores a ser informados de los estilos que
se ofrecen en el comercio”.

Agrega el consultante que la parte actora ha
denunciado la violacion de las siguientes nor-
mas comunitarias: “Los articulos 81 y 82, literal
d) de la Decision 344, en cuanto prescriben
que son irregistrables como marcas aquellas
expresiones que sirven en el comercio para
indicar, entre otras cosas, las caracteristicas
de los productos que distinguen. El sentido de
esta prohibicién es doble, por un lado, desde el
punto de vista sustancial cuando una marca no
es esencialmente distintiva, no es susceptible
de registro valido; por el otro, reconoce que los
oferentes tienen el derecho de indicar las ca-
racteristicas de sus productos, y los consumi-
dores el de conocerlas. La Superintendencia
otorgé a RITCHI S.A. el derecho exclusivo al
uso de una expresion irregistrable, que indica
esencialmente el estilo del producto. El signo
CLASICC es semejante a la palabra CLASICO
o variaciones como CLASICA, CLASSIC y otras
qgue indican una caracteristica de los articulos
de la Clase 25 de la Clasificacion Internacional,
que se define como aquello que no pasa de
moda”.

3) De la contestacion a la demanda

El solicitante informa que “La Superintendencia
de Industria y Comercio se opuso a las preten-
siones de la demanda sosteniendo que segun
con (sic) los documentos obrantes en el expe-
diente y contentivos de la actuacion adminis-
trativa se observa en forma clara y precisa que
la Superintendencia se ajusto plenamente al
tramite administrativo previsto en materia mar-
caria, garantizando el debido proceso y el de-
recho de defensa, sin que la parte demandante
haya logrado desvirtuar la legalidad del acto

acusado. Por otra parte sefialé que la marca
CLASICC, cuyo registro se debate, es suficien-
temente distintiva, sin llegar a ser un término
genérico ni descriptivo de los productos com-
prendidos en la Clase 25 de la Clasificacion
Internacional, asi como tampoco una designa-
cioén usual de los mismos”.

4) De la intervencion del tercero interesado

Por dltimo, el consultante informa que la socie-
dad RITCHI S.A. “sefialé que la marca CLASICC
corresponde a una palabra inventada, que ca-
rece de traduccion al inglés o al espafiol, es
sugestiva o evocativa, y por lo tanto, diferente
a CLASSIC, toda vez que su escritura y pro-
nunciacion son distintas. Afirmé que cuando la
parte demandante empezdé a comercializar el
producto en Colombia bajo el signo CLASSIC —
by Filodoro le envié una carta de reclamo por
no utilizar el nombre como descriptivo del estilo
de medias, sino como marca de fabrica y de
comercio para distinguir las medias, aprove-
chandose de la fama y publicidad de CLASICC
de RITCHI S.A.".

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretacién ha sido
solicitada son las disposiciones previstas en
los articulos 81 y 82, literal d, de la Decision
344 de la Comisién del Acuerdo de Cartagena,;

Que, de conformidad con la disposicion pre-
vista en el articulo 1, literal c, del Tratado de
Creacioén del Tribunal (codificado mediante la
Decisién 472), las normas cuya interpretacion
ha sido solicitada forman parte del ordenamien-
to juridico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposicion pre-
vista en el articulo 32 del Tratado de Creacién
del Tribunal (codificado mediante la Decision
472), en correspondencia con lo previsto en los
articulos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal
es competente para interpretar por via preju-
dicial las normas que conforman el ordena-
miento juridico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposicion pre-
vista en el articulo 125 del Estatuto, y segun
consta en la providencia que obra al folio 137
del expediente, la presente solicitud de inter-
pretacion prejudicial fue admitida a tramite;
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Que, por tanto, corresponde a este Tribunal
realizar la interpretacion de las disposiciones
previstas en los articulos 81 y 82, literal d, de la
Decision 344 de la Comision del Acuerdo de
Cartagena, cuyos textos son los siguientes:

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

Se entendera por marca todo signo percepti-
ble capaz de distinguir en el mercado, los
productos o servicios producidos o comer-
cializados por una persona de los productos
o0 servicios idénticos o similares de otra per-
sona.”

“Articulo 82.- Asimismo, no podran regis-
trarse como marcas aquellos signos que, en
relacion con derechos de terceros, presen-
ten algunos de los siguientes impedimen-
tos:(...)

d) Consistan exclusivamente en un signo o
indicaciéon que pueda servir en el comercio
para designar o para describir la especie, la
calidad, la cantidad, el destino, el valor, el
lugar de origen, la época de produccion u
otros datos, caracteristicas o informaciones
de los productos o de los servicios para los
cuales ha de usarse;”

I. Deladefinicion de marcay de los requisi-
tos para su registro

El articulo 81 de la Decisién en referencia con-
tiene una definicién del concepto de marca.
Sobre la base de esta definicién legal, el Tribu-
nal ha interpretado que la marca constituye un
bien inmaterial representado por un signo que,
perceptible a través de medios sensoriales y
susceptible de representacion grafica, sirve para
identificar y distinguir en el mercado los pro-
ductos o servicios producidos o comercializa-
dos por una persona de otros idénticos o simi-
lares, a fin de que el consumidor o usuario
medio los valore, diferencie, identifique y se-
leccione, sin riesgo de confusion o error acer-
ca del origen o calidad del producto o servicio
correspondiente.

La marca protege el interés de su titular, otor-
gandole un derecho exclusivo sobre el signo
distintivo de sus productos y servicios, asi co-

mo el interés general de los consumidores o
usuarios a que se halla destinada, garantizan-
do a éstos la certeza de origen del producto o
servicio que el signo distingue, permitiéndoles,
en consecuencia, valorar, diferenciar, identifi-
car y seleccionar el respectivo producto o ser-
vicio sin riesgo de error o confusion acerca de
su origen o calidad. Por ello, la marca procura,
en definitiva, garantizar la transparencia en el
mercado.

El articulo 81 citado somete ademas el registro
de un signo como marca al cumplimiento de
los siguientes requisitos:

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

En segundo lugar, el signo debe ser suficiente-
mente distintivo, es decir, apto para identificar
y distinguir en el mercado los productos o ser-
vicios producidos o comercializados por una
persona de otros idénticos o similares. Esta
aptitud distintiva constituye presupuesto indis-
pensable para que la marca cumpla sus funcio-
nes principales de indicar el origen empresa-
rial y la calidad del producto o servicio. La
distintividad, ademas, debe ser suficiente, es
decir, de tal entidad que no haya razén para
temer que el signo induzca a error o confusion
en el mercado.

Y en tercer lugar, el signo debe ser suscepti-
ble de representacion gréfica, es decir, apto
para ser expresado a través de figuras o por
escrito, lo que confirma que, en principio, ha de
ser visualmente perceptible. Por ello, las for-
mas representativas en que consisten los sig-
nos pueden estar formadas por letras, pala-
bras, figuras, dibujos o cifras, por separado o
en conjunto. Este requisito guarda correspon-
dencia con el previsto en el articulo 88, literal d,
donde se exige que la solicitud de registro sea
acompafiada por la reproduccion de la marca
cuando ésta contenga elementos graficos.

Por tanto, el articulo 81 prohibe el registro de
un signo como marca si éste no cumple los



GACETA OFICIAL

26/09/2002 4.8

requisitos acumulativos que la citada disposi-
cion prevé en forma expresa.

[I. Delas denominaciones evocativas y des-
criptivas

Segun la estructura del signo utilizado, se sue-
len distinguir tres clases de marca: la deno-
minativa, constituida por una o varias palabras
pronunciables, con o sin significado; la figurati-
va, formada por una imagen visual a la que, en
Su caso, se asocia un concepto concreto o abs-
tracto; y la mixta, cuya estructura compleja es
en parte denominativa y en parte figurativa.

En el &mbito de la marca denominativa, el sig-
no evocativo sugiere en el consumidor o en el
usuario ciertas caracteristicas, cualidades o efec-
tos del producto o servicio, obligandolo a hacer
uso de la imaginacion y del entendimiento para
relacionar aquel signo con este producto o ser-
vicio.

A diferencia del descriptivo, el signo evocativo
cumple la funcion distintiva de la marca y, por
tanto, es registrable. Ejemplos de este tipo de
signo, a juicio del Tribunal, “son los que se
refieren al producto utilizando una expresion de
fantasia, de manera que despierten remota o
indirectamente la idea del mismo, como por
ejemplo Nescafé para café, Choco Milk para
una bebida con sabor a chocolate, Veloz para
bicicletas, Luxtral para distinguir un liquido bri-
llador de superficies de madera, Nosalt para
productos alimenticios, etc. (Sentencia dictada
en el Proceso N° 7-1P-95, del 7 de agosto de
1995, publicada en la G.O.A.C. N° 189, del 15
de septiembre del mismo afio, caso: “COMO-
DiSIMOS").

En cambio, la denominacion descriptiva guarda
relacidn directa con el producto o servicio para
el cual ha de usarse: en efecto, informa al
consumidor o al usuario, de modo exclusivo,
acerca de la especie, calidad, cantidad, desti-
no, valor, lugar de origen, época de produccion
u otros datos, caracteristicas o informaciones
de dicho producto o servicio. En este caso, si
las caracteristicas del producto o servicio que
describe son comunes a otros productos o ser-
vicios del mismo género, el signo no sera dis-
tintivo y, en consecuencia, no podra ser regis-
trado. Ademas, el registro del signo en cues-
tion conferiria a su titular un monopolio contra-
rio a las reglas de la libre competencia.

El Tribunal ha precisado sobre el particular que
“... el no registro se justifica, también, en la
medida en que estos signos, al servir de califi-
cativos para distintos productos pertenecientes
a diversas clases, veran disminuida su capaci-
dad distintiva y se convertirdn en signos débi-
les que, por ser pasibles de utilizacion en di-
versos productos, afectan la capacidad de sus
titulares para oponerse a otros signos que se
asimilen a aquéllos” (Sentencia dictada en el
proceso 23-1P-2000, del 15 de marzo de 2000,
publicada en la G.O.A.C. N° 551, del 3 de abril
del mismo afio).

En definitiva, para juzgar sobre si un signo es
descriptivo procede interrogarse en torno a
¢,como? es el producto que se pretende regis-
trar: si la respuesta consiste en la designacion
del producto “... habra lugar a establecer la
naturaleza descriptiva de la denominacion” (Sen-
tencias dictadas en los procesos 3-1P-95, pu-
blicada en la G.O.A.C. N° 189, del 15 de sep-
tiembre de 1995, y 27-1P-95, publicada en la
G.0.A.C. N° 257, del 14 de abril de 1997).

I1l. De las marcas en idioma extranjero

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

El Tribunal se ha pronunciado al respecto en
los términos siguientes: “... cuando la denomi-
nacion se exprese en idioma que sirva de raiz
al vocablo equivalente en la lengua espafiola al
de la marca examinada, su grado de generici-
dad o descriptividad debera medirse como si
se tratara de una expresion local, lo cual suce-
de frecuentemente con las expresiones en idio-
mas latinos como el italiano o el francés que
por hablarse o entenderse con mayor frecuen-
cia entre personas de habla hispana o por te-
ner similitud fonética, son de facil compren-
sion para el ciudadano coman”.

“Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d)
de la Decision 344 de la Comision del Acuerdo
de Cartagena, el caracter genérico o descripti-
vo de una marca no esta referido a su denomi-
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nacion en cualquier idioma. Sin embargo, no
pueden ser registradas expresiones que a pe-
sar de pertenecer a un idioma extranjero, son
de uso comun en los Paises de la Comunidad
Andina, o son comprensibles para el consumi-
dor medio de esta Subregion debido a su raiz
comun, a su similitud fonética o al hecho de
haber sido adoptadas por un drgano oficial de
la lengua en cualquiera de los Paises Miem-
bros ...".

“Por ultimo existen nombres que teniendo ori-
gen en un idioma extranjero, han llegado a ser
aceptados oficialmente en el idioma local con
acepcion comun equivalente, como serian los
italianismos, galicismos o anglicismos que ter-
minan siendo prohijados por los organismos
rectores del idioma en un pais dado”. (Senten-
cia dictada en el proceso N° 69-1P-2001, publi-
cadaenla G.0.A.C. N° 759, del 6 de febrero de
2002, caso “OLYMPUS?". Criterio reiterado en
los expedientes N° 16-1P-98, 03-1P-95, 04-IP-
97, 03-1P-2002 y 15-1P-2002).

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

CONCLUYE

1° Un signo es registrable como marca si cum-
ple los requisitos previstos en el articulo 81 de
la Decision 344 y, ademas, si no incurre en las
prohibiciones enunciadas en los articulos 82 y
83 eiusdem.

2° La denominacién descriptiva no es distinti-
va y, por tanto, no es registrable como marca,
cuando las caracteristicas del producto o servi-
cio que informa al consumidor o al usuario son
comunes a otros productos o servicios del mis-
mo género. Ademas, el registro de tal denomi-
nacion conferiria a su titular un monopolio con-
trario a las reglas de la libre competencia.

3° Una palabra en idioma extranjero es, en
principio, susceptible de registro. Ahora bien,

de ser conocido su significado por la mayoria
del publico consumidor destinatario de los co-
rrespondientes productos o servicios, su ca-
racter genérico o descriptivo debera medirse
como si se tratara de una expresion local; caso
contrario, la palabra en cuestion deber& consi-
derarse como de fantasia.

De conformidad con la disposicion prevista en
el articulo 35 del Tratado de Creacion del Tri-
bunal, el Consejo de Estado de la Republica de
Colombia, Sala de lo Contencioso Administra-
tivo, Seccién Primera, debera adoptar la pre-
sente interpretacién en la sentencia que pro-
nuncie y, de conformidad con la disposicion
prevista en el articulo 128 del Estatuto del Tri-
bunal, debera remitir dicha sentencia a este
organo jurisdiccional.

Notifiquese la presente interpretacion median-
te copia certificada y sellada, y remitase tam-
bién copia a la Secretaria General de la Comu-
nidad Andina, para su publicacién en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Ricardo Vigil Toledo
PRESIDENTE

Guillermo Chahin Lizcano
MAGISTRADO

Rubén Herdoiza Mera
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

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

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO
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