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PROCESO 72-1P-2002

Interpretacion prejudicial de los articulos 81 y 82 de la Decisiéon 344
de la Comisién del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo
de Estado de la Republica de Colombia. Sala de lo Contencioso
Administrativo, Seccion Primera. Actor: KELLOGG COMPANY.
Marca: LA GRAN OLA. Proceso Interno N° 6761.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA, San Francisco de Quito, a los veinti-
trés dias del mes de octubre del afo dos mil
dos.

VISTOS:

La solicitud de interpretacion prejudicial formu-
lada por el Consejo de Estado de la Republica
de Colombia, Sala de lo Contencioso Adminis-
trativo, Seccién Primera a través de su Conse-
jera ponente doctora Olga Inés Navarrete Ba-
rrero, dentro del expediente interno N° 6761,
adjunta al Oficio N° 1541 de 23 de julio de
2002, que fue recibido en este Tribunal el 7 de
agosto de 2002.

Que la mencionada solicitud cumple con todos
los requisitos establecidos por el Tratado de

Creacion del Tribunal de Justicia de la Comuni-
dad Andina y los contemplados en el articulo
125 de su Estatuto, razén por la cual fue admi-
tida a tramite mediante auto dictado el 4 de
septiembre de 2002.

Como hechos relevantes para la interpretacion,
se deducen:

1. Las partes

La parte actora es la sociedad KELLOGG
COMPANY, que actua mediante apoderado.

La demandada es la Superintendencia de In-
dustria y Comercio de la Republica de Colom-
bia.

Para nosotros la Patria es América
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Como tercero interesado interviene la sociedad
Compaiiia Nacional de Chocolates S.A., que
también actua mediante apoderado.

2. Hechos

El 30 de enero de 1990, la sociedad Compaiiia
Nacional de Chocolates S.A., mediante apode-
rado, solicité a la Division de Signos Distintivos
de la Superintendencia de Industria y Comercio
(SIC) de la Republica de Colombia, el registro
de la marca LA GRAN OLA para distinguir pro-
ductos comprendidos en la Clase 30 de la Cla-
sificacion Internacional de Niza (Clase 30: Café,
té, cacao, azucar, arroz, tapioca, sagu, suce-
daneos del café, harinas y preparaciones he-
chas de cereales, pan, pasteleria y confiteria,
helados comestibles; miel, jarabe de melaza;
levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza;
vinagre, salsas (condimentos); especias; hie-
lo). A la mencionada solicitud se le asigno el
numero de Expediente 92-315.302.

Contra la citada solicitud, la sociedad Kellogg
Company, presentd memorial de observacio-
nes. Mediante Resolucion N° 13.232 de 26 de
mayo de 1997 la Division de Signos Distintivos
de la SIC, declar¢ infundadas las observacio-
nes presentadas por Kellogg Company y Lloreda
Grasas y concedio el registro de la marca LA
GRAN OLA a la Compaiiia Nacional de Choco-
lates S.A.

Contra la referida Resolucion N° 13.232, la so-
ciedad Kellogg Company, dentro del término
legal interpuso los recursos de reposicién y
apelacion. Mediante Resolucién 1.855 de 11 de
febrero de 1999, el Jefe de la Division de Sig-
nos Distintivos revoco parcialmente la Resolu-
cién impugnada.

La sociedad Compaiia Nacional de Chocola-
tes S.A., dentro del término legal interpuso re-
curso de apelacion contra la mencionada Re-
solucion 1.855. Mediante Resolucion N° 9.382
de 26 de mayo de 1999 el Superintendente de
Industria y Comercio, resolvio el citado recurso
de apelacion, revocando la Resoluciéon 1.855 y
confirmando la Resolucion N° 13.232.

3. Fundamentos de la demanda
La sociedad Kellogg Company pretende que se

declare la nulidad de las Resoluciones Nos 13.232
y 9.382, expedidas por la SIC.

La actora pretende también que se declare fun-
dada la observacion que presenté en contra de
la referida solicitud y que en consecuencia se
ordene a la Nacién, al Ministerio de Desarrollo
Econdmico, a la Superintendencia de Industria
y Comercio, y a la Divisiéon de Signos Distinti-
vos: anular el Registro N° 219.882 referente a
la marca LA GRAN OLA y publicar la sentencia
que se dicte en el proceso.

La actora fundamenta su demanda en los ar-
ticulos 81, 82, 83, 93 y 113 de la Decisidon 344
de la Comisién del Acuerdo de Cartagena, y en
otras normas domésticas del ordenamiento ju-
ridico de la Republica de Colombia.

4. Contestaciones a la demanda

4.1. De la Superintendencia de Industria y
Comercio (SIC)

La SIC mediante apoderado, contesta la de-
manda en los términos siguientes:

Que no tenga en cuenta las pretensiones y
condenas peticionadas por la demandante en
contra de la nacién y de la propia SIC, por
cuanto carecen de sustento juridico para que
prosperen.

La SIC sostiene que: “Con la expedicién de las
resoluciones Nos: 13.232 de 26 de mayo de
1997 y 9.382 del 26 de mayo de 1999 expedi-
das por la Superintendencia de Industria y Co-
mercio, no se ha incurrido en violacion de nor-
mas legales o comunitarias’.

Sefala que de conformidad con las atribucio-
nes que le ha conferido el Decreto Ley N° 2153
de 1992 y con la Decision 344 de la Comisidn
del Acuerdo de Cartagena, el Jefe de la Divi-
sién de Signos Distintivos de la SIC, “...expidié
legal y validamente la resolucion N° 13.232 del
26 de mayo de 1997 declarando infundada la
observacién presentada por la sociedad Kellogg
Company y concediendo el registro de la mar-
ca “LA GRAN OLA” (mixta) clase 30 solicitada
por la sociedad Compafiia Nacional de Choco-
lates S.A...".

La SIC también manifiesta que de conformidad
con los articulos 81 y 82 literales d) y e) de la
Decision 344, al haber concedido el registro de
la marca LA GRAN OLA (mixta), ha cumplido
con los requisitos exigidos en las citadas nor-
mas.
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4.2. De la Compaiiia Nacional de Chocola-
tes S.A., en calidad de tercero interesa-
do

La sociedad Compaiia Nacional de Chocola-
tes S.A., contesta la demanda en los términos
siguientes:

Como tercero interesado en el resultado del
proceso, se opone a las pretensiones formula-
das por la sociedad Kellogg Company, pidien-
do que las mismas sean desestimadas por ca-
recer de fundamento legal.

Tras hacer un analisis de las normas del Régi-
men Comun sobre Propiedad Industrial invoca-
das por la actora, asi como de referirse a solici-
tudes de registro de marcas tramitadas ante la
SIC, y de mencionar jurisprudencia de este Tri-
bunal de Justicia Comunitario; arguye la legali-
dad del hecho de haberle sido otorgado el re-
gistro de la marca LA GRAN OLA (mixta), pues
en su opinidn la solicitud cumplié con lo esta-
blecido en los articulo 81 y 82 d) y e) de la
Decision 344, y en tal sentido las citadas Reso-
luciones Nos: 13.232 y 9.382 no violaron las
normas comunitarias antes referidas.

CONSIDERANDO

Que este Tribunal es competente para inter-
pretar por la via prejudicial las normas que
conforman el Ordenamiento Juridico de la Co-
munidad Andina, siempre que la solicitud pro-
venga de un Juez Nacional también con com-
petencia para actuar como Juez Comunitario,
en tanto resulten pertinentes para la resolucion
del proceso interno;

Que la solicitud de interpretacion prejudicial se
encuentra conforme con las prescripciones con-
tenidas en el articulo 33 del Tratado de Crea-
cién del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina;

Que de acuerdo con la solicitud remitida por el
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Seccién Primera, de la Republi-
ca de Colombia se procedera a la interpreta-
cién prejudicial de los articulos 81 y 82 de la
Decision 344 de la Comision del Acuerdo de
Cartagena. Al no haber indicado el Juez
Consultante que literales del articulo 82 corres-
ponde interpretar, este Tribunal en aplicacion

de los articulos 34 del Tratado de Creacion del
Tribunal y 126 del Estatuto, considera que uni-
camente procede interpretar los literales d) y e)
del citado articulo 82 por tener relacion directa
con el caso concreto.

Las normas objeto de la interpretacién prejudi-
cial se transcriben a continuacion:

DECISION 344
Articulo 81

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

“Se entendera por marca todo signo percep-
tible capaz de distinguir en el mercado, los
productos o servicios producidos o comer-
cializados por una persona de los productos
o servicios idénticos o similares de otra per-
sona’.

Articulo 82

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

(...)

d) Consistan exclusivamente en un signo o
indicacién que puede servir en el comer-
cio para designar o para describir la espe-
cia, la calidad, la cantidad, el destino, el
valor, el lugar de origen, la época de pro-
duccion u otros datos, caracteristicas o
informaciones de los productos o de los
servicios para los cuales ha de usarse;

e) Consistan exclusivamente en un signo o
indicacién que, en el lenguaje corriente o
en el uso comercial del pais, sea una de-
signaciéon comun o usual de productos o
servicios de que se trate;

(..)"

Con vista de los puntos controvertidos en el
proceso interno asi como de las normas que
van a ser interpretadas, considera este Tribu-
nal que corresponde desarrollar lo referente a:
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. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE UNA
MARCA

Segun dispone el articulo 81 de la Decisién
344, se entiende como marca: “Todo signo per-
ceptible capaz de distinguir los bienes o servi-
cios producidos o comercializados en el mer-
cado por una persona, de los bienes y servicios
idénticos o similares de otra”.

Para Hermenegildo Baylos: “La marca es un
signo destinado a individualizar los productos o
los servicios de una empresa determinada y
hacer que sean reconocidos en el mercado por
el publico consumidor”. (Citado por Marco Matias
Aleman, MEMORIAS. Seminario Internacional:
La Integracién, Derecho y los Tribunales Co-
munitarios, Tribunal de Justicia del Acuerdo de
Cartagena. 1996. p. 183).

El mismo articulo sefiala los requisitos que debe
cumplir un signo para ser considerado como
marca, es asi que establece: “Podran registrar-
se como marcas los signos que sean percepti-
bles, suficientemente distintivos y susceptibles
de representacion grafica”. Estas caracteristi-
cas constituyen los requisitos esenciales sin
los cuales un signo no puede ser registrado. El
Tribunal ha recalcado la importancia y la nece-
sidad de su cumplimiento como paso previo al
registro.

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

La perceptibilidad, es la capacidad del signo
de ser captado o aprehendido por alguno de
los sentidos para que por medio de éstos la
marca penetre en la mente del publico. Lo que
se pretende es que deje de ser una idea que
permanezca en el interior de su creador, sino
que tenga una manifestacion al mundo exte-
rior. Un signo mientras permanezca como una
idea no sera conocido por el publico consumi-
dor y tampoco sera perceptible.

La distintividad, es considerada por la doctri-
nay por la jurisprudencia de este Tribunal como
la funcién primigenia que debe reunir todo sig-
no para ser susceptible de registro como mar-
ca, es la razdn de ser de la marca, es la carac-
teristica que permite diferenciar o distinguir en
el mercado los productos o servicios comercia-
lizados por una persona de los idénticos o simi-
lares de otra, para asi impedir que se origine
una confusion.

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

La susceptibilidad de representacion grafi-
ca, permite constituir una imagen o una idea
del signo, en sus caracteristicas y formas, a fin
de posibilitar su registro. Consiste en represen-
taciones realizadas a través de palabras, grafi-
cos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de
manera que sus componentes puedan ser apre-
ciados en el mercado de productos. Marco Matias
Aleman dice que: “La representacion grafica
del signo es una descripcion que permite for-
marse la idea del signo objeto de la marca,
valiéndose para ello de palabras, figuras o sig-
nos, o cualquier ofro mecanismo idéneo, siem-
pre que tenga la facultad expresiva de los ante-
riormente sefalados” (Matias Aleman, Marco.
Normatividad subregional sobre Marcas de pro-
ductos y servicios, Top Management. Bogota.

p. 77)

Il. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS GENE-
RICOS Y DESCRIPTIVOS

Un signo para ser registrado como marca ade-
mas de cumplir con los requisitos mencionados
en el numeral anterior, es necesario que no se
encuentre incurso en alguna o algunas de las
causales de irregistrabilidad marcaria taxativa-
mente sefialadas por los articulos 82 y 83 de la
Decision 344.

El literal d) del articulo 82 de la Decision 344 al
establecer la irregistrabilidad de los signos ge-
néricos y descriptivos esta involucrando en esa
excepcion, entre otros, al registro de los signos
distintivos que designen la calidad, la especie,
el destino, el valor, la cantidad, etc. o compren-
dan caracteristicas usuales del signo que des-
criben.

El signo genérico es aquel que se utiliza para
designar en forma usual y comun un articulo
determinado. Al referirse a las denominaciones
genéricas el Tribunal ha manifestado que: “Por
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carecer de distintividad no pueden ser registra-
das como marcas las denominaciones genéri-
cas, que no son sino aquellas que se refieren al
producto mismo. Si la marca que protege o
ampara un producto o servicio es del mismo
nombre del producto, pierde distintividad frente
a otros productos y por lo tanto no retine uno
de los requisitos esenciales que la norma exige
para que pueda constituirse en marca. En las
denominaciones genéricas el nombre del pro-
ducto que es conocido de manera general y
amplia por el publico es la designacion de la
misma marca estableciéndose una relacion es-
trecha y directa entre el nombre a distinguirse y
el producto a diferenciarse” (Proceso 11-1P-98,
G.0.A.C. N° 353 de 4 de agosto de 1998. Mar-
ca: PAVCO NUCLEO CELULAR)

No se podran registrar los signos genéricos
que se refieran directamente al producto, ya
que al coincidir la marca con el nombre del
producto o servicio, pierde distintividad frente a
otros productos y por lo tanto no puede cumplir
con los requisitos exigidos por la norma comu-
nitaria.

“La doctrina y la jurisprudencia aconsejan que
para fijar la genericidad de los signos es nece-
sario preguntarse ¢ Qué es?, frente al producto
y servicio de que se trata. Y si la respuesta
dada por el consumidor -sujeto final de la pro-
teccion del registro marcario- es la denomina-
cién genérica, el signo por ser tal cae en las
causales de irregistrabilidad. Asi silla o mue-
ble, son genéricos en relacién con sus produc-
tos”. (Proceso: 07-IP-2001, G.O.A.C. N° 661
del 11 de abril de 2001, marca. LASER, citando
a los Procesos 2-IP-89 y 12-IP-95 G.O.A.C. N°
199 de 26 de enero de 1996).

Respecto a las denominaciones descriptivas,
Otero Lastres, las entiende como: “... aquellas
que informan a los consumidores y usuarios
acerca de las caracteristicas, funciones, ingre-
dientes, tamario, calidad, valor y otras propie-
dades del producto o servicio” (Memorias del
Seminario Internacional, ob. cit. p. 237).

El Tribunal a este respecto ha sefialado: “La
naturaleza de un signo descriptivo no es condi-
cion sine qua non para descalificar per se un
signo descriptivo; para que exista la causal de
irregistrabilidad a que hacen referencia las nor-
mas citadas, se requiere que el signo por regis-
trar se refiera exactamente a la cualidad co-
mun y genérica de un producto”. (Proceso 07-

IP-95, G.O.A.C. N° 189 de 15 de septiembre de
1995, marca “COMODISIMOQOS).

Tampoco podran registrarse los signos que se
refieran a una o varias caracteristicas y propie-
dades comunes ya que existe conexion directa
con el producto o servicio que se pretende re-
gistrar.

“La doctrina sugiere como uno de los méto-
dos para determinar si un signo es descripti-
vo, el formularse la pregunta de “como” es el
producto que se pretende registrar, de tal
manera que si la respuesta espontaneamen-
te suministrada -por ejemplo por un consu-
midor medio- es igual a la de la designacion
de ese producto, habra lugar a establecer la
naturaleza descriptiva de la denominacion”
(Proceso 27-1P-2001, G.O.A.C. N° 686 del
10 de julio de 2001, marca: MIGALLETITA,
citando al Proceso 3-1P-95, G.O.A.C. N° 189
de 15 de septiembre de 1995).

lll. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS USUA-
LES O COMUNES

El literal e) del articulo 82 de la Decisién 344
prohibe el registro de un signo que en el len-
guaje corriente o en el uso comercial del pais
sea una designacion comun o usual de los pro-
ductos o servicios de los cuales se trata.

Las argumentaciones sostenidas para impedir
el registro de signos genéricos y descriptivos
pueden aplicarse al caso en que los signos a
registrarse sean aquellos constituidos por pala-
bras de uso comun que sirvan para designar a
los productos o servicios.

El Tribunal ha sostenido que: “Carecen de la
calidad o condicién de signos registrables to-
dos los que sean genéricos, descriptivos y usua-
les del producto o servicio a amparar, o aque-
llos que sin haber sido inicialmente la designa-
cion comun del producto o del servicio por el
uso de la marca, ésta se convierte en el nom-
bre comun del producto, ya que todos ellos han
perdido su distintividad frente a los productos.
Asi mismo, no podréan ser registrados como
signos los que en el lenguaje comercial, en los
modismos o la jerga son los utilizados para
designar al producto, aunque la significacion
gramatical sea diferente. El significado comun
que una palabra o vocablo tenga en un pais
sera obstaculo para que se registre la marca
para productos que tengan relaciéon con el mis-
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mo. Asi por ejemplo, el vocablo “guagua” que
es utilizado con el significado de autobus en un
pais, bien podria ser registrado para esa clase
de productos o servicios en Ecuador, donde
esa expresion tiene el significado de nifio”. (Pro-
ceso 33-IP-95, G.0.A.C. 257, de 14 de abril de
1997, marca: “PANPAN PAN PAN”; proceso
27-IP-97, G.O.A.C. 257 de 14 de abril de 1997).
Consecuentemente, una palabra o denomina-
cién usual podria ser registrable en un Pais
Miembro, en tanto que en otro podria negarse
precisamente por ser comun o usual”. (Proceso
83-1P-2000, G.0O.A.C. N° 655 de 27 de marzo
de 2001, marca: INDIGO)

La causal de irregistrabilidad de un signo debe
ser analizada en conexion directa con los pro-
ductos o servicios que el signo va a cubrir. Si
de ese analisis se desprende que entre signos
y productos existe una relacién genérica, o que
el signo representa o describe al producto, o
que es el término usual y comun utilizado para
sefialar o mencionar a los productos y servicios
el signo sera irregistrable. Pero si la situacion
planteada no presenta esa relacién el signo
puede ser registrado. Por ese motivo, hay sig-
nos genéricos, descriptivos 0 de uso comun,
que nada dicen ni en nada se refieren a los
productos o servicios a ser cubiertos, por lo
que el impedimento para el registro no pros-
pera.

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

CONCLUYE:

Primero: Un signo para ser registrado como
marca debe reunir los requisitos de
distintividad, perceptibilidad y sus-
ceptibilidad de representacion gra-
fica establecidos por el articulo 81
de la Decision 344 de la Comision
del Acuerdo de Cartagena.

Segundo: Ademas de cumplir con estos re-
quisitos, es necesario que la marca
no esté comprendida en ninguna
de las causales de irregistrabilidad
establecidas en los articulos 82 y
83 de la mencionada Decision.

Tercero: No son registrables como marcas
los signos genéricos y descriptivos
de productos o servicios, cuando
se refieran directamente, a la cuali-

dad que necesaria, usual o comun-
mente es aplicable al nombre del
bien o del servicio que se pretende
distinguir. Pero, podran ser objeto
de registro los signos que aunque
sean genéricos para una cierta cla-
se de bienes, estén destinados a
amparar otros.

Cuarto: Son irregistrables los signos que
constituyan una designacion comun
o usual de los productos o servi-
cios cuando se refieran directamente
a los bienes o servicios de que se
trate. Si podran ser objeto de regis-
tro los signos que no tengan rela-
cion directa entre la designacion
comun o usual y los bienes o servi-
cios que se pretende registrar.

De conformidad con el articulo 35 del Tratado
de Creacion del Tribunal, el juez Nacional
Consultante, al emitir el respectivo fallo, debe-
ra adoptar la presente interpretacién realizada
con fundamento en las sefialadas normas del
ordenamiento juridico comunitario. Debera asi-
mismo dar cumplimiento a las prescripciones
contenidas en el inciso tercero del articulo 128
del vigente Estatuto.

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

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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PROCESO 88-1P-2002

Interpretacién prejudicial de los articulos 81, 83 literal a), y 96
de la Decision 344 de la Comisién del Acuerdo de Cartagena, solicitada
por el Consejo de Estado de la Republica de Colombia, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Seccion Primera. Interpretacién de oficio
del articulo 93 de la misma Decision. Actor: MEALS DE COLOMBIA S.A.
Marca: “CAPRICHO”. Proceso interno N° 6343.

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

En la solicitud sobre interpretacién prejudicial
formulada por el Consejo de Estado de la Re-
publica de Colombia, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Seccién Primera, por interme-
dio de su Consejera Ponente Doctora Olga Inés
Navarrete Barrero.

VISTOS

Que la solicitud recibida por este Tribunal el 25
de septiembre del afio 2002 se ajustd a los
requisitos establecidos por el articulo 125 de
su Estatuto, aprobado mediante Decisiéon 500
del Consejo Andino de Ministros de Relaciones
Exteriores de la Comunidad Andina y que, en
consecuencia, fue admitida a tramite por medio
de auto emitido el 16 de octubre del afio 2002.

1. ANTECEDENTES:
1.1 Partes.

Actia como demandante la sociedad MEALS
DE COLOMBIA S.A., siendo demandada la Na-
cién, Ministerio de Desarrollo Econdmico, por
medio de la Superintendencia de Industria y
Comercio de la Republica de Colombia. Se cons-
tituye en tercero interesado, a la sociedad MIMO’S
LTDA.

1.2 Actos demandados.

La interpretacioén se plantea en razén de que la
sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. deman-
da ante la jurisdiccidn consultante, la declara-
toria de nulidad de las siguientes Resoluciones
expedidas por la mencionada Superintendencia
de Industria y Comercio:

- N° 009233, de 9 de abril de 1997, proferida
por la Divisién de Signos Distintivos de esa

Dependencia, por la que “...oficiosamente negd
el registro de la marca CAPRICHO, para
distinguir productos de la clase 30 interna-
cional...”;

- N° 30525, de 28 noviembre del mismo afio,
por medio de la cual la mencionada Unidad,
al resolver el recurso de reposicién inter-
puesto, confirmd la anterior y concedi6 el
recurso de apelacién también deducido; vy,

- N° 28565, de 23 de diciembre de 1999, a
través de la cual el Superintendente Delega-
do para la Propiedad Industrial, al resolver el
aludido recurso de apelacion, decidié tam-
bién confirmar la Resolucion inicial N° 009233.

Solicita adicionalmente la actora, a titulo de
restablecimiento del derecho, se ordene el re-
gistro de la marca CAPRICHO en su favor.

1.3 Hechos relevantes.

Del expediente remitido por la Instancia Consul-
tante, han podido ser destacados los siguien-
tes aspectos:

a) Los hechos

- EI 30 de julio de 1986, la sociedad MEALS
DE COLOMBIA S.A. present6 solicitud para
obtener el registro de la denominacion CA-
PRICHO como marca de fabrica, para distin-
guir productos comprendidos en la clase N°
30 de la Clasificacién Internacional de Niza'.

- El 1 de febrero de 1989 fue presentada ob-
servacioén a la referida solicitud por parte de

' Clase 30: Café, té, cacao, azucar, arroz, tapioca, sagu,
sucedaneos del café; harinas y preparaciones hechas
de cereales, pan, pasteleria y confiteria, helados co-
mestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos
para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condi-
mentos); especias, hielo.
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la sociedad MIMO’S LIMITADA, con base en
la marca CAPRICHO destinada a amparar
productos de la clase internacional 29.

- EI 11 de febrero de 1993, la Division de Pro-
piedad Industrial rechazé dicha observacion
por “no haber dado cumplimiento al auto en
que se requirié presentar el poder en debida
forma”.

- El9de abril de 1997, la Superintendencia de
Industria y Comercio de la Republica de Co-
lombia, mediante Resolucién N° 009233 ne-
go, oficiosamente, el registro de la marca
CAPRICHO, no obstante que fuera rechaza-
da la observacion formulada por MIMO’S LI-
MITADA.

- EI 28 de mayo del mismo afo, la sociedad
MEALS DE COLOMBIA S.A. presentd ante
la Superintendencia de Industria y Comer-
cio, escrito sobre limitacién de los produc-
tos de la clase 30 internacional para fines
del registro solicitado.

- La mencionada sociedad, adicionalmente,
interpuso recursos de reposicion y en subsi-
dio de apelaciéon, contra la Resoluciéon N°
009233.

- EI 28 de noviembre de 1997, la Superinten-
dencia de Industria y Comercio, al resolver
el recurso de reposicién, expidio la Resolu-
cion N° 30525 confirmando la resolucién im-
pugnada.

- El 18 de diciembre del mismo afio, MEALS
DE COLOMBIA S.A. sustento su recurso de
apelacién argumentado que “la solicitud fue
presentada el 30 de julio de 1986, fecha en
la cual sus productos, helados comestibles,
son comercializados sin que hasta la fecha
se haya presentado ninguna clase de confu-
sién entre el publico consumidor, con la mar-
ca base de la negativa”.

- EI 30 de junio de 1998 fue presentada solici-
tud de cancelacion, por no uso de la marca
CAPRICHO de la sociedad MIMO’S LIMITA-
DA, registrada para proteger productos de la
clase 29 internacional, la que fue admitida el
8 de julio de 1999, mediante auto N° 4651.

- EI 23 de diciembre de 1999, la misma Super-
intendencia, mediante Resolucién N° 28565,

al resolver el recurso de apelacion, negd
también el registro de marca CAPRICHO y
declaré agotada la via gubernativa.

- EI 31 de enero del 2000, la Superintendencia
de Industria y Comercio, mediante resolu-
cién N° 1785 determind, por razones de no
uso, la cancelacion del registro de la marca
CAPRICHO de propiedad de MIMO’S LIMI-
TADA, observante de la solicitud denegada.

b) Escrito de demanda

La sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A., do-
miciliada en Santafé de Bogota, Republica de
Colombia, por medio de apoderado ha presen-
tado, como ha sido ya dicho, demanda de nuli-
dad contra la Resolucion 009233, de 9 de abril
de 1997, pretendiendo ademas la nulidad de
las resoluciones N° 30525, de 28 noviembre de
1997 y, N° 28565 de 23 de diciembre de 1999,
confirmatorias de la primera.

Sostiene la accionante, que en la expediciéon
de las Resoluciones impugnadas fueron viola-
dos los articulos 81, 83 literal a) y 96 de la
Decision 344, al haberse argumentado por par-
te de la Oficina Nacional Competente, que la
denominacion CAPRICHO solicitada como mar-
ca para distinguir productos de la clase interna-
cional 30, ocasiona confusion con la marca CA-
PRICHO registrada para amparar productos de
la clase 29.

Afirma que esa denominacion es un signo pro-
pio y original de MEALS, que cumple los presu-
puestos legales consagrados en el articulo 81;
que al no tenerse en cuenta la diferencia de los
productos protegidos por una y otra marcas, se
ha producido una clara violacién del literal a)
del articulo 83, argumentando, ademas, que la
oposicion presentada por MIMO’S LTDA. se
fundamentoé en una marca no usada en el mer-
cado, como consecuencia de lo cual fue objeto
de una accion de cancelacion, que ha sido lue-
go concretada por medio de Resolucion N° 01785,
de 31 de enero del afio 2000, precisamente
“por el no uso” de dicha marca, segun ha sido
constatado por este Tribunal en el respectivo
expediente.

Argumenta, por otra parte, que la norma del
articulo 96 es de la mayor importancia, pues en
aplicacién de la misma las Autoridades estan
obligadas a realizar el examen de fondo de la
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respectiva solicitud, a los fines de determinar si
el signo solicitado es o no susceptible de regis-
tro.

Este Tribunal observa, que la oposicidén opues-
ta por MIMO’S LTDA. con base en la marca
CAPRICHO, ha sido rechazada por la Divisién
de Signos Distintivos mediante auto N° 58, de
11 de febrero de 1992, razén por la cual la
negativa del registro concretada en la Resolu-
cion N° 009233, de 9 de abril de 1997, ha sido
decidida de oficio por esa Unidad, conforme
asi consta en la propia actuacién administrati-
va.

Se anota, por otro lado, que frente a la oposi-
cion en referencia, MEALS DE COLOMBIA ha
presentado, en fecha 28 de mayo de 1997,
escrito de limitacion de productos a Unicamen-
te hielo, paletas y helados comestibles, exclu-
yendo todos los demas de la clase 30.

c) Contestacion a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comer-
cio ha comparecido por intermedio de apode-
rado a contestar la demanda, solicitando que
no sean tenidas en cuenta las pretensiones y
condenas peticionadas por la parte actora, por
carecer de apoyo juridico y de sustento legal
para que prosperen.

En contradiccion a los hechos documentalmente
registrados, ha sostenido que habiendo sido
declarada fundada la observacién opuesta por
MIMO’S LTDA., ha sido negado el registro de
la marca CAPRICHO, no habiéndose incurrido
respecto de esa determinacion en violacion de
las normas comunitarias, pues la Resolucion
009233, de 9 de abril de 1997, fue expedida
legal y validamente dentro del tramite adminis-
trativo previsto en materia marcaria, garanti-
zando el debido proceso y el derecho de defen-
sa.

Se hace referencia a los requisitos que la Deci-
sién 344 exige para el registro de marcas, a las
prohibiciones establecidas respecto de ese pro-
posito por los articulos 82 y 83; concluyendo
esa Dependencia en que la marca CAPRICHO
solicitada para productos de la clase 30 vy, la
marca CAPRICHO registrada para distinguir
productos de la clase 29 son “...semejantes
entre si, existiendo confundibilidad entre éstas
y por tanto, de coexistir en el mercado conlle-
varian a error al publico consumidor...”.

Ha manifestado también que de una visién de
conjunto, se tiene que en esas denominacio-
nes “...poseen mayor significaciéon o peso com-
parativo las semejanzas existentes que las di-
ferencias entre las mismas...” y, que, conse-
cuentemente, la marca CAPRICHO solicitada
para la clase 30 es irregistrable por no cumplir
los requisitos exigidos en el articulo 81 de la
Decision 344.

En apoyo de los fundamentos expuestos, la
demandada ha referido jurisprudencia senta-
da por este Tribunal en los procesos judiciales
1-1P-87, 2-1P-95, 22-1P-96 y 14-IP-98, al tiempo
de solicitar en el punto relativo a pruebas, la
interpretacioén prejudicial de este Organismo.

La sociedad MIMO’S LIMITADA, la cual ha
sido notificada con el caracter de “tercero que
puede resultar afectado con las resultas del
proceso”, no ha comparecido a juicio.

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

CONSIDERANDO:
1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

Este Tribunal es competente para interpretar,
en via prejudicial, las normas que conforman el
ordenamiento juridico de la Comunidad Andina,
siempre que la solicitud provenga de un juez
nacional competente, como lo es en este caso
la jurisdicciéon nacional consultante, conforme
lo establece el articulo 32 del Tratado de Crea-
cién del Organismo.

La consulta sobre interpretacién prejudicial for-
mulada, por otra parte, se ajusta plenamente a
las exigencias de los articulos 33 del mencio-
nado Tratado y 125 de su Estatuto, reformado
mediante Decisién 500 del Consejo Andino de
Ministros de Relaciones Exteriores.

2. NORMAS A SER INTERPRETADAS

Corresponden a los articulos de la Decisién
344 de la Comision del Acuerdo de Cartagena
expresamente solicitados por el Consultante,
concluyendo este Tribunal respecto de la im-
portancia de interpretar adicionalmente, de ofi-
cio, el articulo 93 de la misma Decision, al
amparo de la opcion prevista en el articulo 34
del Tratado, especialmente en lo relativo al pri-
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mer inciso, habida cuenta de que parte espe-
cial de la controversia interna alude a la formu-
lacion y tramite de observaciones al registro.

En consecuencia, las nhormas que seran mate-
ria de esta interpretacion prejudicial correspon-
den a los articulos cuyos textos se transcriben
seguidamente:

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

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

(...)

“Articulo 83.- Asimismo, no podran regis-
trarse como marcas aquellos signos que, en
relacién con derechos de terceros, presen-
ten algunos de los siguientes impedimentos:

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

(...)

“Articulo 93.- Dentro de los treinta dias ha-
biles siguientes a la publicacién, cualquier
persona que tenga legitimo interés, podra
presentar observaciones al registro de la marca
solicitado.

“A los efectos del presente articulo, se en-
tendera que también tienen legitimo interés
para presentar observaciones en los demas
Paises Miembros, tanto el titular de una mar-
ca idéntica o similar para productos o servi-
cios, respecto de los cuales el uso de la
marca pueda inducir al publico a error, como
quien primero solicitd el registro de esa mar-
ca en cualquiera de los Paises Miembros.”

(...)
“Articulo 96.- Vencido el plazo establecido
en el articulo 93, sin que se hubieren pre-

sentado observaciones, la oficina nacional
competente procedera a realizar el examen
de registrabilidad y a otorgar o denegar el
registro de la marca. Este hecho sera comu-
nicado al interesado mediante resolucion
debidamente motivada”.

3. CONCEPTO DE MARCA Y SUS ELEMEN-
TOS CONSTITUTIVOS

La marca se define como todo signo visible,
capaz de distinguir los bienes o los servicios
producidos o comercializados en el mercado
por una persona, de los bienes o servicios idén-
ticos o similares de otra.

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

a) Perceptibilidad

Siendo la marca un signo inmaterial, para que
pueda ser percibido o captado por uno de los
sentidos (vista, olfato, audicion, gusto y tacto),
es indispensable su materializacién o exterio-
rizacion por medio de elementos que transfor-
men lo inmaterial o abstracto en algo percepti-
ble o 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, el cual la aprehende y asimi-
la con facilidad. Por cuanto para la recepcioén
sensible o externa de los signos se utiliza en
forma mas general el sentido de la vista, han
venido caracterizandose preferentemente aque-
llos elementos que hagan referencia a una de-
nominacién, a un conjunto de palabras, a una
figura, un dibujo, o a un conjunto de dibujos.

b) Distintividad

El articulo 81 se refiere también a la distintivi-
dad, considerada caracteristica y funcién primi-
genia que debe reunir todo signo para ser sus-
ceptible de registro como marca; lleva implicita
la necesaria posibilidad de distinguir unos pro-
ductos o servicios de otros, haciendo viable de
esa manera la diferenciacion por parte del con-
sumidor.
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Sera entonces distintivo el signo cuando por si
solo sirva para identificar un producto o un ser-
vicio, sin que se confunda con él o con las
caracteristicas esenciales o primordiales de
aquéllos.

c) Susceptibilidad de representacion grafi-
ca

La susceptibilidad de representacién grafica
consiste en representaciones realizadas a tra-
vés de palabras, graficos, signos mixtos, colo-
res, figuras etc., de tal manera que sus compo-
nentes puedan ser apreciados en el mercado
de productos.

El signo tiene que ser representado en forma
material para que el consumidor, a través de
los sentidos, lo perciba, o conozca y lo solicite.
La traslacion del signo del campo imaginativo
de su creador hacia la realidad comercial, pue-
de darse por medio de palabras, vocablos o
denominaciones, graficos, signos mixtos, no-
tas, colores, etc.

4. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO
MARCARIO

La identidad y la semejanza

La legislacion andina ha determinado que no
pueden ser objeto de registro como marca, los
signos que sean idénticos o similares, confor-
me lo establece el literal a) del articulo 83 obje-
to de la interpretacidn prejudicial solicitada.

Este Tribunal al respecto ha sehalado:

“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, perte-
necientes a otra empresa o persona; es de-
cir, el titular del registro goza de la facultad
de exclusividad respecto de la utilizacién del
signo, y le corresponde el derecho de opo-
nerse a que terceros no autorizados por él
hagan uso de la marca”.?

2 Proceso 46-1P-2000, sentencia de 26 de julio del 2000,
G.0. N° 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAM-
PO VERDE". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMU-
NIDAD ANDINA.

Ha enfatizado ademas en sus pronunciamien-
tos el Organismo, acerca del cuidado que debe
tenerse al realizar el analisis entre dos signos
para determinar si entre ellos se presenta el
riesgo de confusion. Esto, por cuanto la labor
de determinar si una marca es confundible con
otra, presenta diferentes matices y complejida-
des, segun que entre los signos en proceso de
comparacién exista identidad o similitud y se-
gun la clase de productos o servicios a los que
cada uno de esos signos pretenda distinguir.
Cuando las marcas no solo son idénticas sino
que tienen por objeto individualizar los mismos
productos o servicios, el riesgo de confusion es
absoluto, podria presumirse, incluso, la pre-
sencia de la confusion.

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

Resulta en todo caso necesario considerar las
siguientes caracteristicas propias de la situa-
cién de semejanza:

Similitud ideolégica, que se da entre signos
que evocan las mismas o similares ideas. Al
respecto sefiala el profesor OTAMENDI, que
aquella es la que “deriva del mismo parecido
conceptual de las marcas. Es la representacién
0 evocacion de una misma cosa, caracteristica
o idea la que impide al consumidor distinguir
una de otra” (Derecho de Marcas, Pag. 152).
En consecuencia, pueden ser considerados con-
fundibles, signos que aunque visual o foné-
ticamente no sean similares, puedan sin em-
bargo inducir a error al publico consumidor en
cuanto a su procedencia empresarial, en caso
de evocar, como ya se ha expresado, 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, la longitud, el numero de silabas, las
raices, o las terminaciones comunes, pueden
inducir en mayor o menor grado a que la confu-
sién sea mas palpable u obvia;
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Similitud fonética, que se da entre signos que
al ser pronunciados tienen una fonética similar.
La determinacion de tal similitud depende de la
identidad en la silaba ténica, o de la coinciden-
cia en las raices o terminaciones, entre otras.
Sin embargo, deben tenerse en cuenta las par-
ticularidades que conserva cada caso, con el
fin de determinar si existe la posibilidad real de
confusion.

Todo lo expuesto se encuentra ligado con las
siguientes reglas para realizar el cotejo
marcario:

“Regla 1.- La confusién resulta de la impresién
de conjunto despertada por las marcas.

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

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

“Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las seme-
janzas y no las diferencias que existen entre
las marcas” ®.

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

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

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

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

“La regla de la visién en conjunto, a mas de
evitar que sus elementos puedan ser fraccio-

3 Pedro C. Breuer Moreno, “Tratado de Marcas de Fa-
brica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires,
Pag. 351y SS.

nados en sus partes componentes para com-
parar cada componente de una marca con los
componentes o la desintegracion de la otra mar-
ca, persigue que el examen se realice a base
de las semejanzas y no por las diferencias exis-
tentes, porque éste no es el camino de compa-
racién utilizado por el consumidor ni aconseja-
do por la doctrina.

“En la comparacién marcaria, y siguiendo otro
criterio, debe emplearse el método de un cote-
jo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe
el analisis simultaneo, en razén de que el con-
sumidor no analiza simultdneamente todas las
marcas sino lo hace en forma individualizada.
El efecto de este sistema recae en analizar
cual es la impresion final que el consumidor
tiene luego de la observacién de las dos mar-
cas. Al ubicar una marca al lado de otra se
procedera bajo un examen riguroso de compa-
racion, 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 semejantes
o de la semejante disposicion de esos elemen-
tos”.

Conexiéon Competitiva

El Régimen Comun sobre Propiedad Industrial
constituido por la Decision 344 de la Comisién
de la actual Comunidad Andina no tiene dispo-
sicion expresa regulatoria del riesgo de confu-
sién que podria presentarse entre productos y
servicios amparados por marcas iguales o se-
mejantes, segun dichos productos o servicios
pertenezcan a clases iguales o diferentes del
Nomenclator. Sin embargo, comprende dicho
ordenamiento disposiciones alusivas a tales si-
tuaciones en sus articulos 83 literal a) y, 104
literal d).

En reciente jurisprudencia sentada por este Tri-
bunal, en torno a las circunstancias determi-
nantes del riesgo de confusion en este sentido
el Organismo ha manifestado:

4 Proceso 46-1P-2000, sentencia de 26 de julio del 2000,
G.0. N° 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAM-
PO VERDE’. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMU-
NIDAD ANDINA.
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“El riesgo de confusién que, por la naturale-
za o uso de los productos o servicios identifi-
cados por marcas idénticas o que presenten
alguna similitud, puede desprenderse, se-
gun el caso, de las siguientes circunstan-
cias:

“a) Lainclusion de los productos en una misma
clase del nomenclator

b) Canales de comercializacién

c) Medios de publicidad idénticos o simila-
res

d) Relacién o vinculacién entre productos

e) Uso conjunto o complementario de pro-
ductos

f) Partes y accesorios

g) Mismo género de los productos

h) Misma finalidad

i) Intercambiabilidad de los productos”.®

Este Tribunal ha compartido el principio de que
se debe tomar en consideracion al momento
del examen comparativo, los criterios que pue-
den conducir a establecer o fijar, cuando se
produce la similitud o la conexidon competitiva
entre los productos asi:

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

Esta regla tiene especial interés cuando se
limita el registro a uno o varios de los pro-
ductos 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 pro-
ductos que constan en dicha clase no son
similares o0 no guardan similitud para impedir
el registro corresponde a quien alega.

b) Canales de comercializacion

En cuanto al expendio de los productos, en
algunas ocasiones sucede que los locales a
través de los cuales se los comercializa, no
dan lugar a la conexion competitiva entre
aquellos bienes, como sucede en el caso de
las grandes tiendas o supermercados, en

5 Proceso 41-IP-2001, de 10 octubre del 2001, marca
“MATERNA”. Ver también: Proceso 08-IP-95, de 30
de agosto de 1996, marca “LISTER”, G.O.A.C. No.
231, de 17 de octubre de 1996; Proceso 5-1P-2002, de
20 de febrero del 2002, marca “BAZZER”. JURISPRU-
DENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMU-
NIDAD ANDINA.

los cuales se distribuye toda clase de pro-
ductos y pasa inadvertido para el consumi-
dor la similitud de uno con otro.

Por el contrario, se daria la referida conexion
competitiva, en tiendas o almacenes espe-
cializados en la venta de determinados bie-
nes. Igual confusién se daria en pequefios
sitios de expendio donde marcas similares
pueden ser confundidas cuando los produc-
tos guardan también relacion.

c) Medios de publicidad idénticos o simi-
lares

Los medios de comercializacion o distribu-
cién de productos también tienen relacién
con los de difusion. Si idénticos o similares
productos se difunden por la publicidad ge-
neral (radio, televisidon o prensa) presumible-
mente se presentaria una conexion competi-
tiva, o los productos serian competitivamente
conexos. Y si la difusién es restringida por
medio de revistas especializadas, comuni-
cacion directa, boletines, mensajes telefoni-
cos, etc., la conexion competitiva seria me-
nor.

d) Relaciéon o vinculacion entre produc-
tos

Cierta relaciéon 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 eventualmente
puede llevarlo a confusion en caso de que
esa similitud sea tal que el consumidor me-
dio de dichos productos asuma que provie-
nen de un mismo productor.

e) Uso conjunto o complementario de pro-
ductos

Los productos que comunmente se puedan
utilizar conjuntamente (puertas y ventanas)
pueden dar lugar a confusion respecto al
origen empresarial, ya que el publico consu-
midor supondria que los dos productos son
del mismo empresario. La complementarie-
dad entre los productos debe entenderse en
forma directa, es decir, que el uso de un
producto puede suponer el uso necesario
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del otro, o que sin un producto no puede
utilizarse el otro o su utilizacion no seria la
de su ultima finalidad o funcion.

f) Partes y accesorios

La confusion en este caso se produciria si
entre el producto principal y el accesorio hay
una cierta identidad con el producto final.

dg) Mismo género de los productos

Pese a que los productos pueden estar en
diferentes clases y cumplir diferentes funcio-
nes o finalidades, si tienen caracteristicas
generales, existe la posibilidad de la simili-
tud (medias de deporte y medias de vestir).

h) Misma finalidad

Productos pertenecientes a diferentes cla-
ses pero que tienen similar naturaleza, uso o
idénticas finalidades, pueden inducir a error
o confusion.

i) Intercambiabilidad de los productos

Si es posible que un producto pueda ser
sustituido por otro, es decir si son intercam-
biables en cuanto a su finalidad, la conexion
competitiva es palpable”.®

El Tribunal, al confirmar los conceptos antes
referidos, reitera la necesidad de que el exami-
nador los aprecie en su conjunto, tomando ademas
en cuenta la concurrencia o no de elementos
qgue puedan inducir a confusién por razones de
conexion competitiva de los productos.

Considera el Tribunal, por otra parte, que aun-
que el derecho otorgado por el registro de una
marca es exclusivo, el mismo recae sobre un
signo puesto en relacién con productos o servi-
cios determinados. En consecuencia, nada im-
pide que dos signos idénticos o semejantes
puedan convivir en el mercado y ser registra-
dos, cuando distingan productos o servicios
perfectamente diferenciados.

En los casos de semejanza entre los signos y
similitud entre los productos o los servicios,

5 Proceso 41-IP-2001, de 10 octubre del 2001, marca
“MATERNA”. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE
JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

para determinar el alcance de la proteccion
conferida hay que acudir al concepto de riesgo
de confusidn, el que se apreciara en atencion a
factores como el conocimiento, la difusion, la
asociacién que pueda hacerse entre la marca
registrada y el signo solicitado para registro.

Este Tribunal considera que al momento de
determinar la existencia de confundibilidad en-
tre las marcas cotejadas se puede conocer “quién”
sera el consumidor y “cual” su conducta frente
a las marcas. Esto a su vez relacionado con el
grado de atencién que presta la persona cuan-
do realiza su eleccién, que dependera del tipo
de consumidor y, concretamente, del profesio-
nal o experto, del consumidor elitista y experi-
mentado o, del consumidor medio.

De acuerdo al principio de especialidad, las
marcas protegen a los productos comprendi-
dos en la clase respecto de la cual fueron re-
gistradas.

El fundamento de este principio se encuentra
en que la funcién de la marca es identificar un
producto en concreto y no a toda la gama de
productos existentes. Consecuencia de este
principio es que existan marcas idénticas en
favor de distintos titulares, registradas para dis-
tinguir productos inclusive ubicados en diferen-
tes clases.

Las marcas consecuentemente protegen sélo
los productos comprendidos en la clase identi-
ficada al momento del registro y, por tanto, el
titular de una marca registrada sélo puede im-
pedir el registro de una marca confundible con
la suya, si los respectivos productos pertene-
cen a la misma clase de la nomenclatura ofi-
cial, cubierta por la ya registrada.

Sin embargo, es posible oponerse al registro
de una marca, a pesar de que ésta ampare
productos de una clase distinta de la inscrita,
en el caso de que dadas las circunstancias,
pueda producirse una confusion acerca del ori-
gen de los productos, u originarse en la mente
del consumidor una asociacion de ideas sus-
ceptibles de traducirse en dafio comercial para
el titular de la marca. El problema estriba en
determinar cuando hay la posibilidad de confu-
sién sobre el origen de los productos, y cuando
puede originarse en el consumidor ideas sus-
ceptibles de generar dafio comercial. (CORNE-
JO GUERRERDO, Carlos: Derecho de Marcas.
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Editorial Cultural Cuzco S.A., Lima — Peru, 1992,
pp. 99-102.).

Cuando las marcas se solicitan para distintas
clases, la oposicion procede por excepcion res-
pecto de aquellos productos que concretamen-
te tienen posibilidad de ser confundidos.

La proteccion marcaria se otorga en general a
los productos de la clase solicitada, pudiendo
coexistir marcas similares o iguales que ampa-
ren productos o servicios pertenecientes a cla-
ses diferentes.

La marca notoria sin embargo va mas alla de la
especialidad, pues el derecho a la exclusividad
respecto de su uso, puede ser ejercitado o
demandado acerca de productos o servicios
idénticos o similares, cualquiera que fuere la
clase a la que correspondan dentro del no-
menclator.

En cuanto a la similitud entre productos y servi-
cios, la clase limita la proteccion que se otorga
a la marca que no goza de notoriedad, pero no
la que se brinda a la marca notoriamente cono-
cida (Jurisprudencia del Tribunal de Justicia
del Acuerdo de Cartagena, Tomo 1, Pags. 114
y 115.).

La pertenencia a una misma clase no sirve
para demostrar la similitud entre dos o mas
productos o servicios y la pertenencia a distin-
tas no sirve para demostrar su diferencia. El
consumidor, se ha dicho con gran razén, no
distingue entre clases sino entre productos.

Dado el principio de especialidad de las mar-
cas en relacién con los productos o con los
servicios, el derecho general a impedir el uso
del mismo signo por terceros, no llega a impe-
dir ese supuesto de utilizacion respecto de pro-
ductos o servicios perfectamente desconecta-
dos, salvo el caso ya mencionado de la notorie-
dad.

5. LAS OBSERVACIONES AL REGISTRO
MARCARIO, EL LEGITIMO INTERES

El Derecho Comunitario, Decision 344, esta-
blece dentro del Régimen de Propiedad Indus-
trial, quiénes son los interesados directos y
quiénes, en consecuencia, pueden formular “ob-
servaciones” a las solicitudes de registro que
se publiquen, conforme al procedimiento esta-

blecido en los articulos 93 y 95 de la Decision
344.

Segun esa normativa, luego de realizada la
publicacién, quien tenga interés legitimo res-
pecto de las pretensiones contenidas en la res-
pectiva solicitud, puede oponerse a ella, me-
diante la formulacion de observaciones, las cuales
deben ser presentadas dentro de los 30 dias
habiles siguientes, contados desde la fecha de
la publicacién conforme lo establece el articu-
lo 93 de la Decision 344. De acuerdo con esta
norma, se entendera que tiene legitimo interés,
ademas del acreditado por el observante, el
titular de una marca idéntica o similar obtenida
para productos o servicios, respecto de los cuales
el uso de la nueva marca puede inducir al pu-
blico a error, asi como quien primero haya soli-
citado el registro de esa marca en los otros
Paises Miembros.

Una vez recibida la observacion, a la Oficina
Nacional Competente le corresponde examinar
si ésta cumple las exigencias establecidas, de
manera especial, si no se encuentra afectada
por las situaciones previstas en el articulo 94
de la Decision. Acto seguido le correspondera
notificar al peticionario el contenido de la obje-
cién, para los efectos de que haga éste valer
sus alegatos o defienda sus pretensiones y
ofrezca las pruebas que considere pertinentes
dentro del plazo que la ley le otorga para ello.

6. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD Y DEBI-
DA MOTIVACION

El examen de registrabilidad que debe practi-
car la oficina correspondiente, comprende el
analisis de todas las exigencias que la Deci-
sién 344 impone para que un signo pueda ser
registrado como marca, partiendo de los requi-
sitos establecidos en el articulo 81 ya analiza-
dos, y tomando en consideracion las prohibi-
ciones determinadas por los articulos 82 y 83
de la misma Decision.

La facultad conferida a la Oficina Nacional Com-
petente para realizar el examen sobre registra-
bilidad del signo, constituye una obligacién que
precede al otorgamiento del registro marcario.
La existencia de observaciones compromete
mas aun al funcionario respecto de la realiza-
cién del examen de fondo, pero, la inexistencia
de las mismas no lo libera de la obligacion de
practicarlo; esto, porque el objetivo de la nor-



GACETA OFICIAL

27/11/2002 16.20

ma es el de que dicho examen se convierta en
etapa obligatoria dentro del proceso de conce-
sion o de denegacidn de los registros marcarios.

Este Tribunal ha sefialado al respecto que:

“La disposicion del articulo 96 impone la obli-
gacion a la oficina nacional competente de
realizar el examen de registrabilidad de una
solicitud marcaria, examen que debe proce-
der tanto en los casos en que se han pre-
sentado observaciones como en aquellos en
los que ellas no existan. La inexistencia de
observaciones, por lo tanto, no exime al ad-
ministrador, de la exigencia de proceder al
examen de registrabilidad, y con este funda-
mento a otorgar o denegar el registro de la
marca, resolucion debidamente motivada que
sera comunicada al interesado”.’

Sera entonces dicha Dependencia la que, en
definitiva, decida sobre las observaciones for-
muladas y, desde luego, respecto de la conce-
sién o de la denegacion del registro solicitado;
el acto de concesién o de denegacién del re-
gistro debe estar respaldado en un estudio pro-
lijo, técnico y pormenorizado de todos los ele-
mentos y reglas que le sirvieron de base para
tomar su decisién. El funcionario no goza de
absoluta discrecionalidad para la adopcion de
su criterio puesto que debe emplear las reglas
que la doctrina y la jurisprudencia han estable-
cido con esa finalidad. La aplicacién que de
éstas se realice en el examen comparativo,
dependera en cada caso de las circunstancias
y hechos que rodeen a las marcas en conflicto.

Debida motivacion

La Decision 344 exige en sus articulos 95 y 96,
que los pronunciamientos de las autoridades
nacionales respecto de las solicitudes de regis-
tro de marcas sean debidamente motivados vy,
ademas, que se expresen en ellos los funda-
mentos en los que se basan para emitirlos.

Acerca de los actos administrativos referentes
a la concesién o denegacion de registros
marcarios este Tribunal ha manifestado:

7 Proceso 22-IP-96, sentencia de 12 de marzo de 1997.
G.O0. N° 265 de 16 de mayo de 1997. Marca:
“EXPOMUJER’. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CO-
MUNIDAD ANDINA.

“...requieren de motivacién para su validez;
pero si, ademas, la obligacion de motivar
viene impuesta legalmente -en el presente
caso por la misma norma comunitaria, de
prevalente aplicacién- debe entonces formar
parte de aquél, y, ademas, como lo ha ex-
presado la jurisprudencia de este Tribunal
Andino, podria quedar afectada de nulidad
absoluta la resolucién que los contenga si
por inmotivacion lesiona el derecho de de-
fensa de los administrados”.®

Con fundamento en las consideraciones ante-
riores,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-
DAD ANDINA

CONCLUYE:

1. Para que un signo sea registrable como
marca, a mas de cumplir los requisitos de
distintividad, perceptibilidad y susceptibili-
dad de representacion grafica establecidos
por el articulo 81, éste no debe encontrarse
afectado por ninguna de las causales de
irregistrabilidad establecidas en los articu-
los 82 y 83 de la Decision 344 de la Comi-
sién del Acuerdo de Cartagena.

2. Parala determinacion de la confundibilidad
entre dos signos, se debe apreciar de ma-
nera especial sus semejanzas antes que
sus diferencias, con el objeto de evitar la
posibilidad de error en que pueda incurrir el
consumidor al apreciar las marcas en cote-
jo.

3. El riesgo de confusion debera ser analiza-
do por la Oficina Nacional Competente, su-
jetandose a las reglas de comparacion de
signos y considerando que aquel puede pre-
sentarse por similitudes graficas, fonéticas
y conceptuales.

4. El momento procesal para que el titular de

una marca demuestre su inconformidad acer-
ca de un signo solicitado para registro, es
el de las observaciones.

& Proceso 35-IP-98, sentencia de 30 de octubre de 1998.

G.0O. N° 422, de 30 de marzo de 1999. Marca: “GLEN
SIMON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-
DAD ANDINA.



GACETA OFICIAL

27/11/2002 17.20

5. La Oficina Nacional Competente debe rea-
lizar necesariamente el examen de registrabi-
lidad, el que comprendera el analisis de
todas las exigencias de la Decisién 344.
Dicho examen debe realizarse aun en aque-
llos casos en que no se hayan presentado
observaciones a la solicitud de registro.

6. El pronunciamiento que, independientemen-
te de su contenido, favorable o desfavora-
ble, resuelva sobre las observaciones y de-
termine la concesion o la denegacion del
registro de un signo, debera plasmarse en
resolucion debidamente motivada, la que
debera ser notificada al peticionario.

7. Para llegar a determinar la similitud entre
dos marcas, se ha de considerar también
los criterios que permiten establecer la po-
sible conexion competitiva existente entre
los productos amparados por las mismas.
Debera tenerse en cuenta en ese contexto,
los principios que se recogen en esta inter-
pretacion, de que al no existir conexion en-
tre los productos o servicios que protegen
las marcas, la similitud de los signos no
impediria el registro de la marca que se
solicite. Sin embargo, la calidad de marca
notoria otorga una proteccion especial a su
titular, independiente de la clase interna-
cional a la que pertenezcan los productos o
los servicio de que se trate, siendo en todo
caso necesaria la demostracion suficiente
de dicha condicién.

El Consejo de Estado de la Republica de Co-
lombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,

Seccién Primera, debera adoptar la presente
interpretacion prejudicial al dictar sentencia en
el proceso interno N° 6343, de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 127 del Estatuto
de este Tribunal de Justicia, reformado por me-
dio de Decision 500 del Consejo Andino de
Ministros de Relaciones Exteriores. Debera to-
mar en cuenta, ademas, lo previsto en el ultimo
inciso del articulo 128 del mencionado Instru-
mento.

Notifiquese esta sentencia al mencionado Con-
sejo, mediante copia sellada y certificada vy,
remitase asi mismo copia, a la Secretaria Ge-
neral de la Comunidad Andina para su publica-
cion en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Car-
tagena.

Guillermo Chahin Lizcano
PRESIDENTE (E)

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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