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PROCESO N° 78-1P-2002

Solicitud de interpretacion prejudicial de las disposiciones previstas
en los articulos 81; 82, literales a, d y e; 83, literales a,dy e; 95y 96,
de la Decisidon 344 de la Comisién del Acuerdo de Cartagena, formulada
por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Segunda Sala, Distrito
de Quito, Republica del Ecuador, e interpretacidon de oficio del articulo 84
eiusdem. Parte actora: Mc DONALD’S CORPORATION. Marca: “FILET-O-FISH”.
Expediente interno N° 2693-96-MP.

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

VISTOS

La solicitud de interpretacion prejudicial de las
disposiciones previstas en los articulos 81, 82,
literales a, d y e, 83, literales a,dy e, 95y 96,
de la Decisién 344 de la Comision del Acuerdo
de Cartagena, formulada por el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo, Segunda Sala, Dis-
trito de Quito, Republica del Ecuador, por érga-
no de su Presidente, Dr. Patricio Secaira Durango,
y recibida en este Tribunal en fecha 28 de agos-
to de 2002; y,

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

1. Demanda
1.1. Cuestion de hecho

Del libelo de demanda se desprende que “El 26
de julio de 1994 ... McDonald’s Corporation,
solicité el registro de la marca de fabrica FILET-
O-FISH, para proteger ‘sanduches comestibles,
sanduches de carne, sanduches de cerdo,
sanduches de pescado, sanduches de pollo,
bizcochos y galletas, pan, tortas, galletas de
dulce, chocolate, café, substitutos del café, teé,
mostaza, harina de avena, pasteleria, salsas,
condimentos, azucar’, en la Clase Internacional
30” (A saber: “Café, té, cacao, azucar, arroz,
tapioca, sagu; sucedaneos del café; harinas y
preparaciones hechas de cereales, pan, paste-
leria y confiteria, helados comestibles; miel,
jarabe de melaza; levaduras, polvos para espon-
jar; sal, mostaza, salsas (con excepcion de
salsas para ensaladas); especias, hielo”).

El actor alega que “Dicha solicitud se publico
en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 354
que salié a circulacion el 15 de diciembre de
1994 y no fue objeto de observacién alguna por
parte de terceros. Transcurrido el término pre-
visto de treinta dias para presentar observacio-
nes, el Director Nacional de Propiedad Indus-
trial debié realizar, en los quince dias posterio-
res, el examen de registrabilidad de la marca ...
Al no haber dado un pronunciamiento, debié
otorgarse el registro de la marca, puesto que al
no objetarla dentro del término previsto por el
Reglamento, se entiende otorgado el registro”.

Sin embargo, el actor sefiala que: “... mediante
Resolucion No. 0947611 de 9 de enero de 1996
... el Director Nacional de Propiedad Industrial
resolvioé rechazar el registro de la marca FILET-
O-FISH en virtud de que ... la denominacion
solicitada contraviene lo dispuesto en el Art. 82,
literal a), d) y e) de la Decision 344 de la Comi-
sion del Acuerdo de Cartagena, pues no tiene
distintividad original al constituir un grupo de
palabras que traducen simplemente la palabra

7

filete de pescado’”.

Por ello, demanda que el Tribunal de lo Conten-
cioso Administrativo declare “la nulidad e ilegali-
dad del acto administrativo impugnado median-
te el cual el Director Nacional de la Propiedad
Industrial resolvié negar el registro de la marca
FILET-O-FISH, de McDonald’s Corporation y dis-
pondra su registro”.

1.2. Cuestion de derecho

El actor afirma, segun refiere el consultante,
que “... sumarca ‘FILET-O-FISH’ es plenamen-
te registrable como lo demuestra el registro de
la misma en un sinnimero de paises del mun-
do, inclusive en los paises del Area Andina,
donde se aplica la misma legislacion comunita-
ria vigente para el Ecuador. Afiade también que
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el registro de su marca ‘FILET-O-FISH’ ha sido
registrada inclusive en paises de habla inglesa
donde, de ninguna manera, se ha considerado
al término como de uso comun, reconociendo
su alta distintividad”; que “el Director Nacional
de Propiedad Industrial cometié un error al re-
chazar el registro de la marca ‘FILET-O-FISH’,
citando en su apoyo varias normas nacionales,
como el articulo 28 de la Ley de Modernizacién
del Estado, violacién de la norma del articulo 81
de la Decisién 344 de la Comision del Acuerdo
de Cartagena al fundamentar la resolucién en el
articulo 82, literales a), d) y e) de la misma
Decisién”’.

En la demanda se sostiene, ademas, que “La
marca FILET-O-FISH es un signo perceptible y
suficientemente distintivo y de ninguna manera
puede confundirse con los productos que ampa-
ra y, peor aun, describir a los mismos ...”; que
“.. constituye violacion de la norma del Art. 81
de la Decision 344 de la Comisién del Acuerdo
de Cartagena, la afirmacion realizada por el
Director Nacional de Propiedad Industrial al fun-
damentar su resolucién en el Art. 82, literales
a), d) y e), de la misma Decision, pues la marca
FILET-O-FISH es distintiva y, por lo tanto, sus-
ceptible de registro”.

Finalmente, el actor argumenta que “.. el Di-
rector Nacional de Propiedad Industrial care-
cia de potestad y competencia para negar el
registro de la marca FILET-O-FISH ... en vir-
tud de la norma del Art. 28 de la Ley de Mo-
dernizacién del Estado que dispone que ‘todo
reclamo, solicitud o pedido a una autoridad pu-
blica debera ser resuelto en un término no mayor
a quince dias .... En todos los casos vencido
el respectivo término se entendera por el si-
lencio administrativo, que la solicitud o pedido
ha sido aprobada o que la reclamacion ha sido
resuelta a favor del reclamante’. Adicionalmente,
esta norma ha de ser considerada en conjun-
to con aquella del Reglamento para la aplica-
cién de la Decision 344 (Art. 34 A, introduci-
do por el Art. 11 del Decreto Ejecutivo No.
1738-A, R.O. No. 473, de 30 de junio de 1994,
que reform¢é el Decreto Ejecutivo No.1344 A,
publicado en el R.O. No. 341 de 21 de di-
ciembre de 1993) que dispone ‘vencido el tér-
mino previsto en el Art. 93 de la Decisiéon 344,
si no se hubieren presentado observaciones,
la Direcciéon Nacional de Propiedad Industrial
realizara el examen de registrabilidad en el tér-
mino de 15 dias, vencido el cual si no hubiere

objecion alguna se entendera que el signo es
registrable y se extendera el correspondiente
registro’. En consecuencia, si la solicitud para
el registro de la marca FILET-O-FISH fue pre-
sentada el 26 de julio de 1994, y se la publi-
c6 en la Gaceta de la Propiedad Industrial No.
354 que salio a circulacion el 15 de diciembre
de 1994, el término para presentar observa-
ciones vencié el 25 de enero de 1995, el Di-
rector debié resolver sobre la registrabilidad
de la marca hasta el 15 de febrero de 1995.
En vista de que la solicitud para el registro
de la marca FILET-O-FISH no fue rechazada
dentro del término previsto por las normas an-
tes citadas, opero el silencio administrativo por
el cual se entiende aceptada la solicitud de
registro de la marca FILET-O-FISH. La Reso-
lucién No. 0947611 ... es pues, extemporanea,
pues la facultad del Director Nacional de Pro-
piedad Industrial para resolver habia caduca-
do. Por ello, carece de competencia y el acto
administrativo es nulo”.

2. Contestacion a la demanda

2.1. Segun el consultante, el Director Nacional
de Propiedad Industrial afirma “... que la marca
‘FILET-O-FISH’ carece de distintividad original
al constituir un grupo de palabras que traducen
simplemente la palabra FILETE DE PESCADO,
que el acto administrativo impugnado se funda-
menta claramente en la norma invocada por la
autoridad administrativa”.

2.2. Por su parte, el Ministro de Industrias,
Comercio, Integracion y Pesca “otorga plena
legalidad y validez la (sic) resolucién impugna-
da; se apega al articulo 29 del Tratado que crea
el tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena,
pidiendo suspension del procedimiento y solici-
tando a dicho Tribunal la interpretacién preju-
dicial de los Arts. 81, 83 (literales a, d y e) y 96
de la Decisién 344 de la Comision del Acuerdo
de Cartagena”.

2.3. Y el Procurador General del Estado “Se
excepciona alegando expresamente la legitimi-
dad del acto administrativo impugnado por pro-
venir de autoridad competente, estar ajustado a
derecho y debidamente motivado: sefnala tam-
bién la improcedencia de la demanda en cuanto
el actor pretende que se declare la nulidad del
acto administrativo, pues en él no existe ningu-
na de las causales de nulidad previstas en el
articulo 59 de la Ley de la jurisdiccién Conten-
cioso Administrativa”.
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CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretacion se solici-
ta son las disposiciones consagradas en los
articulos 81, 82, literales a, d y e, 83, literales a,
dye, 95y 96 de la Decisidén 344 de la Comision
del Acuerdo de Cartagena;

Que, de conformidad con la disposicion con-
tenida en el articulo 1, literal c, del Tratado de
Creacion del Tribunal (codificado mediante la
Decisién 472), las normas cuya interpretacion
se solicita forman parte del ordenamiento juridi-
co de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposicion se-
falada en el articulo 32 del Tratado de Creacion
del Tribunal, en correspondencia con lo dis-
puesto en los articulos 4, 121 y 2 de su Estatuto
(codificado mediante la Decision 500), este Tri-
bunal es competente para interpretar por via
prejudicial las normas que integran el ordena-
miento juridico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposicion indi-
cada en el articulo 125 del Estatuto, y segun
consta en la providencia que obra al folio 24 del
expediente, la presente solicitud de interpreta-
cioén prejudicial fue admitida a tramite; vy,

Que, por tanto, corresponde a este Tribunal
realizar la interpretacion de las disposiciones
contempladas en los articulos 81, 82, literales
a,dye, 83, literales d y e, y 96 de la Decision
344 de la Comision del Acuerdo de Cartagena;
ademas, con fundamento en la potestad que
deriva del articulo 34 del Tratado de Creacion
del Tribunal, procedera a la interpretacion de
oficio del articulo 84 eiusdem; en cambio, por su
falta de pertinencia, no procedera a la interpre-
tacion de los articulos 83, literal a, y 95 eiusdem.

Que los textos de las disposiciones en refe-
rencia son del tenor siguiente:

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

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

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

a) No puedan constituir marca conforme al
articulo anterior;

(..)

d) Consistan exclusivamente en un signo o
indicacién 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 produccién
u otros datos, caracteristicas o informa-
ciones 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
designacién comun o usual de los produc-
tos o servicios de que se trate;

(..)"

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

(..)

d) Constituyan la reproduccion, la imitacion,
la traducciéon o la transcripcion, total o
parcial, de un signo distintivo notoriamen-
te 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 prohibicién 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 notoriamente
conocida, como en aquellos en los que el
uso se destine a productos o servicios
distintos.

Esta disposicion 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
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los productos o servicios para los cuales
se solicita el registro.

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

(..)"

“Articulo 84.- Para determinar si una marca
es notoriamente conocida, se tendran en 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 difusién y
de la publicidad o promocion de la marca;

¢) La antigliedad de la marca y su uso cons-
tante,

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

“Articulo 96.- Vencido el plazo establecido
en el articulo 93, sin que se hubieren presen-
tado observaciones, la oficina nacional com-
petente procedera a realizar el examen de
registrabilidad y a otorgar o denegar el regis-
tro de la marca. Este hecho sera comunicado
al interesado mediante resolucién debidamente
motivada”.

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

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

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

el interés general de los consumidores o usua-
rios a quienes se halla destinada, garantizando
a éstos la certeza de origen del producto o
servicio que el signo distingue, permitiéndoles,
en consecuencia, valorar, diferenciar, identificar
y seleccionar el respectivo producto o servicio
sin riesgo de error o confusion acerca de su
origen o calidad. La marca procura, en definiti-
va, garantizar la transparencia en el mercado.

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

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

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

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

Por tanto, el articulo 81 prohibe el registro de un
signo como marca si éste no cumple los requi-
sitos acumulativos que la citada disposicion
prevé en forma expresa.
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Il. De los signos descriptivos

El signo descriptivo guarda relacién directa con
el producto o servicio que constituye su objeto:
en efecto, informa al consumidor o al usuario,
de modo exclusivo, acerca de la especie, cali-
dad, cantidad, destino, valor, lugar de origen,
época de produccion u otros datos, caracteristi-
cas o informaciones del correspondiente pro-
ducto o servicio. En este caso, si las caracteris-
ticas del producto o servicio que describe son
comunes a otros del mismo género, el signo no
sera distintivo y, en consecuencia, a tenor de la
prohibicion contemplada en el articulo 82, literal
d, de la Decisidn 344, no podra ser registrado.
Ademas, el registro del signo en cuestion confe-
riria a su titular un monopolio contrario a las
reglas de la libre competencia.

Para juzgar sobre si un signo es descriptivo
procede interrogarse en torno a como es el
producto amparado por el signo que se pretende
registrar: si la respuesta consiste en la designa-
cion del producto “ ... habra lugar a establecer
la naturaleza descriptiva de la denominacion”.
(Sentencias dictadas en los procesos 3-1P-95,
publicada en la G.O.A.C. N° 189, del 15 de
septiembre de 1995, caso “TUTTI FRUTIS.A.”; y
27-1P-95, publicada en la G.O.A.C. N° 257, del
14 de abril de 1997, caso “EXCLUSIVA”).

Ill. De los signos comunes o usuales

El signo comun o usual es el que refiere el
género de los productos o servicios al que perte-
nece, como una de sus especies, el producto o
servicio que se pretende distinguir por su inter-
medio. La falta de distintividad suficiente de tal
signo, asi como la circunstancia de que se
otorgaria indebidamente a su titular un mono-
polio sobre un género de productos o servicios,
impide su registro.

El juicio sobre el alcance genérico del signo
dependera de la relacion de éste con el produc-
to que pretende distinguir, vistas sus caracteris-
ticas y el nomenclator de que forme parte, asi
como del criterio de los consumidores. Y es que
un vocablo puede constituir una denominacién
genérica en relacion con un tipo de productos,
pero no en relacién con otro. Ademas, el alcan-
ce genérico del vocablo puede desaparecer si,
al hacerse parte de un conjunto, adquiere signi-
ficado propio y fuerza distintiva suficiente para
ser registrado como marca.

El Tribunal ha manifestado al respecto que para
“..para fijar la genericidad de los signos, es
necesario preguntarse ;qué es?, frente al pro-
ducto y servicio de que se trata”, ya que, en
caso de que la respuesta venga dada con la
denominacion genérica, el signo, por ser tal,
estara incurso en la causal de irregistrabilidad
contemplada en el literal e, del articulo 82 de
la Decision 344. (Sentencia dictada en el pro-
ceso 7-1P-2001, de 26 de marzo de 2001, pu-
blicada en la G.O.A.C. N° 661, del 11 de abril
del mismo afo, caso “LASER”; que reitera lo
manifestado en los procesos 2-IP-89, de 19
de octubre de 1989, publicada en la G.O.A.C.
N° 49, del 10 de noviembre del mismo afo,
caso “OFERTA”; y 12-IP-95, del 18 de sep-
tiembre de 1995, publicada en la G.O.A.C. N°
199, del 26 de enero de 1996, caso “VERDA-
DERO ARRANCA GRASA”).

IV. De los signos evocativos

Segun la estructura de los signos, se suele
distinguir entre el denominativo, constituido por
una o varias palabras pronunciables, provistas o
no de significado; el figurativo, compuesto por
una imagen visual a la que, en su caso, se
asocia un concepto concreto o abstracto; y el
mixto, cuya estructura compleja es en parte
denominativa y en parte figurativa.

En el ambito de los signos denominativos, el
evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario
ciertas caracteristicas, cualidades o efectos del
producto o servicio, obligadndolo a hacer uso
de la imaginacion y del entendimiento para re-
lacionar aquel signo con este producto o ser-
vicio.

A diferencia del descriptivo, el signo evocativo
cumple la funcién 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-IP-95, del 7 de agosto de
1995, publicada en la G.O.A.C. N° 189, del 15
de septiembre del mismo afio, caso: “COMODI-
SIMOS”).
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V. De las marcas en idioma extranjero

En el caso del signo integrado por una o mas
palabras en idioma extranjero, es de presumir
que el significado de éstas no forma parte del
conocimiento comun, por lo que cabe conside-
rarlas como de fantasia y, en consecuencia,
procede el registro como marca de tal denomi-
nacion.

En cambio, la denominacion no sera registra-
ble si el significado conceptual de las palabras
en idioma extranjero que la integran se ha he-
cho del conocimiento de la mayoria del publico
consumidor o usuario, habiéndose generaliza-
do su uso, y si, ademas, se trata de vocablos
genéricos o descriptivos.

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 genericidad o
descriptividad debera medirse como si se trata-
ra de una expresion local, lo cual sucede fre-
cuentemente con las expresiones en idiomas
latinos como el italiano o el francés que por
hablarse o entenderse con mayor frecuencia
entre personas de habla hispana o por tener
similitud fonética, son de facil comprension para
el ciudadano comun”.

“Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d)
de la Decisién 344 de la Comision del Acuerdo
de Cartagena, el caracter genérico o descriptivo
de una marca no esta referido a su denomina-
cion en cualquier idioma. Sin embargo, no pue-
den ser registradas expresiones que a pesar de
pertenecer a un idioma extranjero, son de uso
comun en los Paises de la Comunidad Andina,
0 son comprensibles para el consumidor medio
de esta Subregion debido a su raizcomun, a su
similitud fonética o al hecho de haber sido adop-
tadas por un organo oficial de la lengua en
cualquiera de los Paises Miembros ...”. (Criterio
vertido en la sentencia dictada en el proceso N°
69-1P-2001, publicada en la G.O.A.C. N° 759,
del 6 de febrero de 2002, caso “OLYMPUS”, y
ratificado en las sentencias dictadas en los
expedientes N° 16-IP-98, 03-1P-95, 04-IP-97, 03-
IP-2002 y 15-1P-2002).

VIi. De la marca notoria

Este Tribunal ha calificado de notoria a la marca
provista del atributo de ser conocida por una

colectividad de individuos pertenecientes al gru-
po de consumidores o usuarios del tipo de bie-
nes o servicios de que se trate, por encontrarse
ampliamente difundida entre dicho grupo (Sen-
tencia dictada en el expediente N° 07-1P-96, del
29 de agosto de 1997, publicada en la G.O.A.C.
N° 299, del 17 de octubre de 1997, caso
“REMAVENCA”).

Cabe agregar que, a tenor de la disposicién
prevista en el articulo 83, literal d, de la Deci-
sién 344, el reconocimiento de la marca notoria
como signo distintivo de bienes o servicios de-
terminados presupone su conocimiento en el
pais en que se ha 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 estan destinados los
bienes o servicios en referencia.

Ademads, de conformidad con el articulo 83,
literal e, eiusdem, la proteccion especial que se
otorga a la marca notoriamente conocida se
extiende —caso de haber riesgo de confusion
por similitud con un signo pendiente de regis-
tro— con independencia de la clase a que perte-
nezca el producto de que se trate y del territorio
en que haya sido registrada, pues se busca
prevenir el aprovechamiento indebido de la repu-
tacion de la marca notoria, asi como impedir el
perjuicio que el registro del signo similar pudiera
causar a la fuerza distintiva o a la reputacion de
aquélla.

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

Ahora bien, es necesaria la prueba para deter-
minar la notoriedad de la marca de que se trate.
El Tribunal se ha pronunciado sobre esta mate-
ria en los términos siguientes:

“En la concepcion proteccionista de la marca
notoria, ésta tiene esa clasificacion para efectos
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de otorgarle otros derechos que no los tienen
las marcas comunes, pero eso no significa que
la notoriedad surja de la marca por si sola, o
que para su reconocimiento legal no tengan
que probarse las circunstancias que precisa-
mente han dado a la marca ese status” (Sen-
tencia dictada en el expediente N° 08-IP-95,
del 30 de agosto de 1996, publicada en la
G.0.A.C. N° 231, del 17 de octubre de 1996,
caso “LISTER”).

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

La previsidon 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-
cién suficiente de su existencia, a través de la
prueba, entre otros, de aquellos indicadores.

VIl. Del examen de registrabilidad de un
signo que no ha sido objeto de obser-
vaciones

El articulo 96 de la Decisién 344 sefiala que,
transcurridos los 30 dias habiles siguientes a la
publicacion de la solicitud de registro sin que se
hubiesen presentado observaciones, la Oficina
Nacional Competente procedera a realizar el
respectivo examen de registrabilidad, a objeto
de conceder o negar el registro del signo como
marca, acto que comunicara al peticionario por
medio de resolucion debidamente motivada. Cabe
destacar que la citada norma comunitaria no
somete la validez o eficacia de dicho examen, o
del dictado de la resolucion, o de la notificacion
de ésta, a lapso o término preclusivo alguno, por
lo que, si bien la Oficina Nacional Competente
debe obrar con arreglo al principio de efectividad
de la tutela, su silencio no equivale a conformi-
dad.

Por otra parte, el hecho de que no se presenten
observaciones al registro de un signo como mar-

ca no exime a la Oficina Nacional Competente
de realizar el examen de registrabilidad corres-
pondiente. Asi lo ha declarado el Tribunal en los
términos siguientes: “Segun lo dispone el ar-
ticulo 96 de la misma Decision, en el caso en
que no se hubiesen presentado observaciones
al registro de una marca, la Oficina Nacional
Competente igualmente realizara el correspon-
diente examen de registrabilidad ya sea para
conceder o negar el registro de una marca y
procedera de igual forma que lo indica el articu-
lo anterior, es decir, comunicara su decision al
peticionario por medio de resolucién debida-
mente motivada, es decir, que exprese los fun-
damentos que la sustenta. La Oficina Nacional
Competente en ningtin caso se encuentra eximi-
da de realizar el examen de registrabilidad co-
rrespondiente ...”. (Sentencia dictada en el ex-
pediente N° 61-IP-2002, del 11 de septiembre
de 2002, publicada en la G.O.A.C. N° 856 de 24
de octubre del mismo afo, caso “LIMPLUS”).

En consecuencia, el examen de fondo sobre la
registrabilidad del signo tiene caracter obligato-
rio, y en él deberan tomarse en cuenta las
causales de irregistrabilidad previstas en los
articulos 82 y 83 de la Decision en referencia.

También se exige que el acto por el cual se
concede o deniega el registro se encuentre de-
bidamente motivado, esto es, que exprese las
razones de hecho y de derecho que han condu-
cido a la Oficina Nacional Competente a pronun-
ciarse en uno u otro sentido. El Tribunal ha
reiterado a este propdsito que “La motivacion
se contrae en definitiva a explicar el por qué de
la Resolucién o Decision, erigiéndose por ello
en un elemento sustancial del mismo —y hasta
en una formalidad esencial de impretermitible
expresion en el propio acto si una norma expre-
sa asi lo impone— y cuya insuficiencia, error o
falsedad puede conducir a la nulidad del acto”.
(Sentencia dictada en el Proceso N° 04-AN-97,
del 17 de agosto de 1998, publicada en la G.O.A.C.
No. 373 del 21 de septiembre de 1998, caso
CONTRACHAPADOS).

VIIl. De la supremacia del ordenamiento ju-
ridico de la Comunidad Andina

Consta en autos que la parte actora, dentro del
proceso interno N° 2693-96-MP, ha invocado el
“Reglamento para la aplicacion de la Decision
344 (Art. 34 A, introducido por el Art. 11 del
Decreto Ejecutivo N° 1738-A, R.O. N° 473, de
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30 de junio de 1994, que reformé el Decreto
Ejecutivo N° 1344 A, publicado en el R.O. N°
341 de 21 de diciembre de 1993)”. Segun la
actora, el citado instrumento prevé un término
de quince dias para que la Oficina Nacional
Competente realice el examen de registrabi-
lidad, vencido el cual, de no haber pronuncia-
miento alguno, “se entendera que el signo es
registrable”.

En este contexto, el Tribunal estima oportuno
reiterar, a la luz de las disposiciones previstas
en los articulos 143 y 144 de la Decision 344 de
la Comisioén del Acuerdo de Cartagena, los si-
guientes conceptos: “... para entender las rela-
ciones entre el derecho comunitario y el dere-
cho interno, frente al caso de la norma comuni-
taria en estudio, es indispensable también ana-
lizar los articulos 143 y 144 de la Decision 344
del Acuerdo de Cartagena que desarrollan a
éste (sic), cuando el primero de ellos dispone
que ‘los paises miembros, mediante sus legis-
laciones nacionales o acuerdos internaciona-
les podran fortalecer los derechos de propiedad
industrial conferidos’ en dicha Decisién, y al
establecer el segundo que ‘seran regulados por
la legislacién interna los asuntos no compren-
didos en la Decision’ ... El desarrollo de la ley
comunitaria por la legislacion nacional, es em-
pero excepcional y por tanto a él le son aplica-
bles principios tales como el del ‘complemento
indispensable’, segun el cual no es posible la
expedicién de normas nacionales sobre el mis-
mo asunto, salvo que sean necesarias para la
correcta aplicacion de aquéllas ... Significa esto
que para que tenga validez la legislacion interna
se requiere que verse sobre asuntos no regula-
dos en lo absoluto por la comunidad ... Como lo
ha dicho el Tribunal en la interpretacion del
articulo 84 de la Decision 85 del Acuerdo de
Cartagena (caso 2-IP-88), no es posible que la
legislacién nacional modifique, agregue o supri-
ma normas sobre aspectos regulados por la
legislacion comunitaria ...”. (Sentencia dictada
en el expediente N° 10-IP-94, de 17 de marzo de
1995, publicada en la G.O.A.C. N° 177, del 20
de abril de 1995).

En la orientacion que antecede, el Tribunal ha
ratificado que “Los Paises Miembros de la Co-
munidad Andina, de conformidad con lo esta-
blecido por el articulo 143 de la Decision 344,
pueden fortalecer el régimen comun de Propie-
dad Industrial en ella constituido, mediante dis-
posiciones internas ... siempre que tales nor-

mas regulen unicamente lo no comprendido por
ese Régimen, que no se lo restrinja en sus
propdositos, ni se recorte su finalidad de prote-
ger los derechos que consagra”. (Sentencias
dictadas en los expedientes N° 25-IP-2002 y 26-
IP-2002, publicadas en las G.O.A.C. N° 796, del
24 de mayo de 2002, y N° 798, del 28 de mayo
de 2002, respectivamente).

Cabe aludir finalmente a la sentencia pronuncia-
da por este Tribunal en fecha 30 de octubre de
1996, correspondiente al Proceso N° 1-Al-96
(accion de incumplimiento ejercida por la Junta
del Acuerdo de Cartagena contra la Republica
del Ecuador), a través de la cual se exhort6 a la
parte demandada a que “en aplicacion de lo
dispuesto en el articulo 25 del Tratado de Crea-
cion del Tribunal adopte las medidas necesa-
rias para adecuar la situacién legal y adminis-
trativa derivada de la expedicién de los Decre-
tos 1344-A de 1993 y 1738 de 1994, de manera
que se restablezca el equilibrio y la armonia de
la ley nacional con la normativa andina, conteni-
da en la Decisién 344 de la Comision del Acuer-
do de Cartagena, especialmente en los articu-
los 1,2,y 143",

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

CONCLUYE

1° Un signo sera registrable como marca si
cumple los requisitos previstos en el articulo 81
de la Decisidn 344 y, ademas, si no incurre en
las prohibiciones fijadas en los articulos 82 y 83
eiusdem.

2° Ladenominacion descriptiva no sera distin-
tiva y, por tanto, no sera registrable como mar-
ca, cuando las caracteristicas del producto o
servicio que informa al consumidor o al usuario
sean comunes a otros productos o servicios del
mismo género.

3° Ladenominacion comun o usual que desig-
na el género de los productos o servicios que
constituye su objeto no sera distintiva y, por
tanto, no sera registrable como marca, pues el
registro otorgaria a su titular un monopolio so-
bre dicho género de productos o servicios que
seria contrario a la libre competencia. El juicio
sobre el alcance genérico de la denominacion
dependera de la relacion de ésta con el produc-
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to o servicio que pretende distinguir, vistas sus
caracteristicas y el nomenclator de que forme
parte, asi como del criterio de los consumido-
res.

4° En el ambito de los signos denominativos,
el evocativo sugiere en el consumidor o en el
usuario ciertas caracteristicas, cualidades o efectos
del producto o servicio, obligandolo a hacer uso
de la imaginacion y del entendimiento para rela-
cionar aquel signo con este objeto. A diferencia
del descriptivo, el evocativo cumple la funcion
distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.

5° En el caso del signo integrado por una o
mas palabras en idioma extranjero, si el signifi-
cado de éstas no forma parte del conocimiento
comun, corresponde considerarlas como de fan-
tasia, por lo que procede su registro. En cam-
bio, si se trata de vocablos genéricos o descrip-
tivos cuyo significado se ha hecho del conoci-
miento de la mayoria del publico consumidor o
usuario, habiéndose generalizado su uso, la de-
nominacion no sera registrable.

6° La notoriedad de la marca constituye una
cuestion de hecho que ha de ser probada sobre
la base, entre otros, de los indicadores previs-
tos en el articulo 84 de la Decisién 344. A
diferencia del hecho notorio, dicha notoriedad
no se halla implicita en la circunstancia de ser
la marca ampliamente conocida, sino que es
necesaria la demostracién suficiente de su exis-
tencia, a través de la prueba, entre otros, de
aquellos indicadores.

7° Elexamen de fondo sobre la registrabilidad
del signo, por parte de la Oficina Nacional Com-
petente, tiene caracter obligatorio, y en él debe-
ran tomarse en cuenta las causales de irregis-
trabilidad previstas en los articulos 82y 83 de la
Decision 344 de la Comision del Acuerdo de
Cartagena, con independencia de que se hayan
formulado o no observaciones a la solicitud de
registro.

El articulo 96 de la Decision en referencia
no somete la validez o eficacia del examen de
registrabilidad, o de la resolucion concesoria o
denegatoria de la solicitud de registro, o de la
notificacion de ésta, a lapso o término preclusivo

alguno, por lo que, si bien la Oficina Nacional
Competente debera obrar con arreglo al princi-
pio de efectividad de la tutela, su silencio no
significa conformidad con la solicitud.

8° Si bien los Paises Miembros tienen atribui-
da la potestad de fortalecer, a través de normas
internas o de acuerdos internacionales, los de-
rechos de Propiedad Industrial conferidos en la
Decision 344 de la Comision del Acuerdo de
Cartagena, asi como el deber de informar a la
Comision acerca de las medidas que adopten,
ello no los autoriza para establecer nuevos dere-
chos o modificar los ya existentes y previstos
en la citada Decision.

De conformidad con la disposicion prevista en el
articulo 35 del Tratado de Creacion de este
Organo Comunitario, la Segunda Sala del Tribu-
nal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de
Quito, Republica del Ecuador, debera adoptar la
presente interpretacion en la sentencia que pro-
nuncie y, de conformidad con la disposicion
prevista en el articulo 128 del Estatuto del Tribu-
nal, debera remitir dicha sentencia a este 6rga-
no jurisdiccional.

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

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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PROCESO N° 82-1P-2002

Interpretacién prejudicial de las disposiciones previstas en los articulos 81;
82, literal h; 83, literal a; y 95, de la Decision 344 de la Comision del Acuerdo
de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal Distrital N° 1 de
lo Contencioso Administrativo de Quito, Republica del Ecuador. Parte actora:
sociedad CENTRAL IMPULSORA S.A. de C.V. Marca: “CHIP’S”.
Expediente Interno N° 3690 Al.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA. San Francisco de Quito, cuatro de
diciembre del afio dos mil dos.

VISTOS

La solicitud de interpretacion prejudicial de
las disposiciones previstas en los articulos 81,
82, literal h, 83, literal a, y 95, de la Decision
344 de la Comisién del Acuerdo de Cartagena,
formulada por la Primera Sala del Tribunal Dis-
trital N° 1 de lo Contencioso Administrativo de
Quito, Republica del Ecuador, por érgano de su
Presidente, Dr. Victor Teran Martinez, recibida
en este Tribunal en fecha 5 de septiembre de
2002;y,

El informe de los hechos que el solicitante
considera relevantes, los que son del tenor si-
guiente:

1. Demanda
1.1. Cuestion de hecho

La parte actora alega en su demanda que, en
fecha 8 de diciembre de 1993, presento ante la
Direccion Nacional de Propiedad Industrial “/a
solicitud de registro de la denominacion ‘CHIP’S’
como marca de fabrica destinada a proteger los
productos comprendidos dentro de la clase inter-
nacional No. 29, tramite signado con el No.
43550/93, cuyo extracto fue publicado en la Ga-
ceta de Propiedad Industrial No. 348, corres-
pondiente al mes de enero de 1994” (Clase 29:
“Carne, pescado, aves y caza; extractos de
carne; frutas y legumbres en conserva, secas y
cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; hue-
vos, leche y productos lacteos; aceites y gra-
sas comestibles”); que, en fecha 28 de julio de
1994, el apoderado de la Comparnia BORDEN
INC. “presenté observaciones al registro de la
marca de fabrica CHIP’S ...”; que el fundamento
de las observaciones lo constituyo “la marca de

fabrica ‘CHIP’S’ solicitada con anterioridad en
nuestro Pais, destinada a proteger los produc-
tos comprendidos dentro de la clase internacio-
nal No. 29”; que, en fecha 4 de agosto de 1994,
el representante de la Compania CONFITES ECUA-
TORIANOS C.A. CONFITECA “presenté obser-
vaciones al registro de la marca de fabrica CHIP’S”;
y que el fundamento de la observacion lo cons-
tituyd “la marca de fabrica ‘CHICKS’, registrada
en la Republica del Ecuador, destinada a prote-
ger los productos comprendidos dentro de la
clase internacional No. 30” (a saber: “Cafe, te,
cacao, azucar, arroz, tapioca, sagu; sucedaneos
del café; harinas y preparaciones hechas de
cereales, pan, pasteleria y confiteria, helados
comestibles; miel, jarabe de melaza; levadu-
ras, polvos para esponjar; sal, mostaza, salsas
(con excepcion de salsas para ensaladas); es-
pecias, hielo”).

Informa finalmente la actora que la Direccion
Nacional de Propiedad Industrial denegé el re-
gistro de la denominacion CHIP’S como marca
de fabrica, mediante la providencia No. 0957474
del 13 de noviembre de 1996, a cuyo efecto
acogio las observaciones formuladas por la Com-
pafiia BORDEN INC. y rechazé las de la Com-
pafilfa CONFITES ECUATORIANOS C.A.
CONFITECA.

1.2. Cuestion de derecho

La parte actora sostiene en su demanda que “e/
Director Nacional de Propiedad Industrial ha
emitido la resolucién impugnada violando las
normas legales vigentes en materia de Propie-
dad Industrial, por cuanto acepta las observa-
ciones formuladas al registro de la marca de
propiedad de mi representada, a pesar de que
hasta la presente fecha no se ha concedido el
registro de la marca de fabrica ‘CHIP’S’ a favor
de la Compafia BORDEN INC., por lo que dicha
compafiia no ha adquirido derecho alguno sobre
dicha marca, ya que de conformidad con la
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legislacion vigente, los mismos son conferidos
tnicamente por el registro de la misma”; que su
representada “es una Compariia que ha sido
reconocida en Norte, Centro y Sud América, y a
nivel mundial como una empresa en la que ope-
ra una de las mejores practicas en cuanto a la
calidad de sus productos ...”; y que “En los
primeros cuarenta afios se abrieron 20 plantas
y en estos ultimos diez se han incorporado al
Grupo 47 nuevas empresas, sumando a la fe-
cha un total de 63 empresas operadoras, en las
que se incluyen siete ubicadas en los Estados
Unidos de América”.

2. Contestacion a la demanda

2.1. Segun el consultante, el Ministro de Co-
mercio Exterior, Industrializacion y Pesca de la
Republica del Ecuador, en su escrito de contes-
tacion a la demanda, negé los fundamentos de
ésta, hizo valer la legalidad y validez de la
resolucién impugnada y requirié la interpreta-
cioén prejudicial de los articulos 81, 82, literal h,
83, literal a, y 95, de la Decision 344 de la
Comision del Acuerdo de Cartagena.

2.2. Consta en el expediente que el Director
Nacional de Patrocinio del Estado, al dar con-
testacion a la demanda, opuso las siguientes
excepciones: negativa pura y simple de los fun-
damentos de hecho y de derecho de la deman-
da; improcedencia de la accién, por cuanto no
se exponen los fundamentos de hecho y de
derecho con claridad y precision; la demanda
no cumple con los requisitos exigidos en el
articulo 30 de la Ley de la Jurisdicciéon Conten-
cioso Administrativa; legitimidad del acto admi-
nistrativo dictado por el Director Nacional de
Propiedad Industrial; caducidad del derecho y
prescripcion de la accion, de conformidad con
el articulo 65 de la Ley de la Jurisdiccién Con-
tencioso Administrativa; y oposicion al reclamo
de la indemnizacién patrimonial.

2.3. Consta asimismo en el expediente la inter-
vencion, a titulo de tercero coadyuvante, de la
empresa CORPORATIVO INTERNACIONAL
MEXICANO S.A. DE C.V. (“actual propietaria de
la marca de fabrica ‘CHIPS’ originalmente soli-
citada por Borden Inc.”), segun la cual, “... BOR-
DEN, INC. solicité el 2 de marzo de 1988 el
registro de la marca de fabrica ‘CHIPS’ ... desti-
nada a proteger productos comprendidos en la
Clase Internacional No. 29 ... BORDEN INC.
formul6é observaciones en base de la solicitud

de registro de la marca ‘CHIPS’ de marzo 2 de
1988 y al amparo de lo dispuesto en la letra a)
del Art. 83 de la decision 344 ... La norma
citada protege la solicitud y reivindica el dere-
cho de prioridad, por cuanto no permite el regis-
tro de aquellos signos que sean idénticos o se
asemejen A UNA MARCA ANTERIORMENTE
SOLICITADA PARA REGISTRO, de forma que
puedan inducir al publico a error ... El hecho de
que existiese casi total semejanza grafico-vi-
sual y fonético-auditiva que permitia a las mar-
cas ser confundibles a primera vista, era evi-
dente, ya que entre ‘CHIP’S’ y ‘CHIPS’, existian
suficientes elementos comunes ... que volvian
ala marca solicitada por CENTRAL IMPULSORA
S.A. DE C.V. irregistrable, pues las dos deno-
minaciones se escriben, pronuncian y suenan
de manera idéntica, confusion que se acentua
si tomamos en cuenta que las dos marcas esta-
ban destinadas a distinguir productos de la mis-
ma naturaleza y clase internacional”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretacion se solici-
ta son las disposiciones consagradas en los
articulos 81, 82, literal h, 83, literal a, y 95, de la
Decision 344 de la Comision del Acuerdo de
Cartagena;

Que, de conformidad con la disposicion con-
tenida en el articulo 1, literal c, del Tratado de
Creacion del Tribunal (codificado mediante la
Decisién 472), las normas cuya interpretacion
se solicita forman parte del ordenamiento juridi-
co de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposicion se-
falada en el articulo 32 del Tratado de Creacion
del Tribunal, en correspondencia con lo dis-
puesto en los articulos 4, 121 y 2 de su Estatuto
(codificado mediante la Decision 500), este Tri-
bunal es competente para interpretar por via
prejudicial las normas que integran el ordena-
miento juridico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposicion indi-
cada en el articulo 125 del Estatuto, y segun
consta en la providencia que obra al folio 22 del
expediente, la presente solicitud de interpreta-
cioén prejudicial fue admitida a tramite; vy,

Que, por tanto, corresponde a este Tribunal
realizar la interpretacion de las disposiciones
previstas en los articulos 81, 82, literal h, 83,
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literal a, y 95, de la Decision 344 de la Comision
del Acuerdo de Cartagena; ademas, con funda-
mento en la potestad que deriva del articulo 34
de su Tratado de Creacion, el Tribunal estima
pertinente interpretar de oficio la disposicién
prevista en el articulo 93 eiusdem; los textos de
las disposiciones a interpretar son del tenor
siguiente:

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

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

”

na-.

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

(...)

h) Puedan engafiar a los medios comerciales
o al publico, en particular sobre la proce-
dencia, la naturaleza, el modo de fabrica-
cion, las caracteristicas o cualidades o la
aptitud para el empleo de los productos o
servicios de que se trate;

C.).

“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
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;

(..)"

“Articulo 93.- Dentro de los treinta dias habi-
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 publico a error, como quien
primero solicité el registro de esa marca en
cualquiera de los Paises Miembros”.

“Articulo 95.- Una vez admitida a tramite la
observacion y no incurriendo ésta en las cau-
sales del articulo anterior, la oficina nacional
competente notificara al peticionario para que,
dentro de treinta dias habiles contados a
partir de la notificacién, haga valer sus alega-
tos, de estimarlo conveniente.

Vencido el plazo a que se refiere este articu-
lo, la oficina nacional competente decidira
sobre las observaciones y la concesion o
denegacion del registro de marca, lo cual
notificara al peticionario mediante resolucion
debidamente motivada”.

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

El articulo 81 de la Decision 344 de la Comi-
sién del Acuerdo de Cartagena contiene una
definicién del concepto de marca. Sobre la base
de esta definicion legal, el Tribunal ha interpre-
tado que la marca constituye un bien inmaterial
representado por un signo que, perceptible a
través de medios sensoriales y susceptible de
representacién grafica, sirve para identificar y
distinguir en el mercado los productos o servi-
cios producidos o comercializados por una per-
sona de otros idénticos o similares, a fin de que
el consumidor o usuario medio los valore, dife-
rencie, identifique y seleccione, sin riesgo de
confusion o error acerca del origen o la calidad
del producto o servicio de que se trate.

La marca protege el interés de su titular,
otorgandole un derecho exclusivo sobre el signo
distintivo de sus productos y servicios, asi como
el interés general de los consumidores o usua-
rios a quienes se halla destinada, garantizando
a éstos la certeza de origen del producto o
servicio que el signo distingue, permitiéndoles,
en consecuencia, valorar, diferenciar, identificar
y seleccionar el respectivo producto o servicio
sin riesgo de error o confusion acerca de su
origen o calidad. En definitiva, la marca procura
garantizar la transparencia en el mercado.
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El articulo 81 en referencia somete ademas
el registro de un signo como marca al cumpli-
miento de los siguientes requisitos:

En primer lugar, el signo debe ser percepti-
ble, es decir, susceptible de ser aprehendido
por el consumidor o el usuario a través de los
sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimi-
lado por éste. La percepcion se realiza, por lo
general, a través del sentido de la vista. Por ello,
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 suficien-
temente distintivo, es decir, apto para identificar
y distinguir en el mercado los productos o servi-
cios producidos o comercializados por una per-
sona de otros idénticos o similares. Esta apti-
tud distintiva constituye presupuesto indispen-
sable para que la marca cumpla sus funciones
principales de indicar al consumidor la identidad
del origen empresarial y la calidad del producto
o servicio. La fuerza distintiva, ademas, debe
ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no
haya razén para temer que el signo induzca a
error o confusién en el mercado.

Y en tercer lugar, el signo debe ser suscepti-
ble de representacion grafica, es decir, apto
para ser expresado en imagenes o por escrito,
lo que confirma que, en principio, ha de ser
visualmente perceptible. Por ello, las formas
representativas en que consisten los signos pue-
den estar integradas por letras, palabras, figu-
ras, dibujos o cifras, por separado o en conjun-
to. Este requisito guarda correspondencia con
el previsto en el articulo 88, literal d, eiusdem,
en el cual se exige que la solicitud de registro
sea acompafiada por la reproduccion de la mar-
ca cuando ésta contenga elementos graficos.

Por tanto, el articulo 81 prohibe el registro de
un signo como marca si éste no cumple los
requisitos acumulativos que la citada disposi-
cioén prevé en forma expresa.

Il. De los signos engafiosos

El literal h del articulo 82 de la Decision 344
prohibe el registro como marca de los signos
que puedan engafiar a los medios comerciales o
al publico, en particular sobre la procedencia, la
naturaleza, el modo de fabricacion, las caracte-
risticas o cualidades, o la aptitud para el em-
pleo de los productos o servicios.

Se trata de una prohibicion de caracter gene-
ral que se configura con la posibilidad de que el
signo induzca a engafo, sin necesidad de que
éste se produzca efectivamente. La citada pro-
hibicion se desarrolla a través de una enumera-
cién no exhaustiva de supuestos que tienen en
comun el motivo que impide su registro, cual es
que el signo engafioso no cumple las funciones
propias del signo distintivo, toda vez que, en
lugar de indicar el origen empresarial del pro-
ducto o servicio a que se refiere y su nivel de
calidad, induce a engafio en torno a estas cir-
cunstancias a los medios comerciales o al pu-
blico consumidor o usuario, y, de este modo,
enturbia el mercado.

En diversas ocasiones, el Tribunal ha soste-
nido que “el engario se produce cuando un sig-
no provoca en la mente del consumidor una
distorsion de la realidad acerca de la naturaleza
del bien o servicio, sus caracteristicas, su pro-
cedencia, su modo de fabricacion, la aptitud
para su empleo u otras informaciones que in-
duzcan al publico a error. La prohibicion de
registrar signos engafiosos, tal como se ha pro-
nunciado este Tribunal se dirige a precautelar el
interés general o publico, es decir, del consumi-
dor”. (Sentencias dictadas en el Proceso N° 35-
IP-98, publicada en la G.O.A.C. N° 422, del 30
de marzo de 1999, caso “GLEN SIMON”; y en el
Proceso N° 38-1P-99, publicada en la G.O.A.C.
N° 419, del 17 de marzo de 1999, caso “LEQO”).

Cabe agregar que la prohibicion se configura
también cuando el signo es parcialmente veraz
y parcialmente inexacto. Por ello, en el caso de
una marca mixta, si uno de sus elementos pue-
de inducir a engano, la marca debera conside-
rarse engafosa in totum y no podra ser regis-
trada.

Ill. De la comparacion entre signos. De la
identidad y semejanza. Del riesgo de
confusiéon. De las reglas de compara-
cion

Los articulos 82 y 83 de la Decisién 344
consagran otras prohibiciones para el registro
de un signo como marca. Segun la prevista en
el articulo 83, literal a, no podra registrarse el
signo que, en relacién con derechos de terce-
ros, sea idéntico o se asemeje de forma que
pueda inducir al publico a error, a una marca
anteriormente solicitada para registro o registra-
da por un tercero para el mismo producto o
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servicio, o para un producto o servicio respecto
del cual el uso de la marca pueda inducir al
publico a error.

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

El Tribunal ha distinguido entre la “semejan-
za” y la “identidad” de los signos en los térmi-
nos siguientes: “.. la simple semejanza presu-
pone que entre los objetos que se comparan
existen elementos comunes pero coexistiendo
con otros aparentemente diferenciadores, pro-
duciéndose por tanto la confundibilidad. En cam-
bio, entre marcas o signos idénticos, se supone
que nos encontramos ante lo mismo, sin dife-
rencia alguna entre los signos” (Sentencia dic-
tada en el Proceso N° 22-1P-2001, del 13 de
junio de 2001, publicada enla G.O.A.C. N° 690,
del 23 de julio del mismo afio, caso “ERA”).

La identidad o la semejanza de los signos
puede dar lugar a dos tipos de confusion: la
directa, caracterizada porque el vinculo de iden-
tidad o semejanza conduce al comprador a ad-
quirir un producto determinado en la creencia de
que esta comprando otro, lo que implica la exis-
tencia de un cierto nexo también entre los pro-
ductos; y la indirecta, caracterizada porque el
citado vinculo hace que el consumidor atribuya,
en contra de la realidad de los hechos, a dos
productos o servicios que se le ofrecen, un
origen empresarial comun.

Para establecer la existencia del riesgo de
confusion entre el signo pendiente de registro
respecto de una marca ya registrada, o ya soli-
citada para registro, sera necesario determinar
si existe identidad o semejanza entre los signos
en disputa, tanto entre si como en relaciéon con
los productos o servicios distinguidos por ellos,
y considerar la situacion de los consumidores o
usuarios, la cual variara en funcion de los pro-
ductos o servicios de que se trate.

En el caso de autos, la comparacion entre
los signos en disputa habra de hacerse desde
sus elementos fonético, grafico y conceptual.
Sin embargo, dicha comparacién deberd ser
conducida por la impresién unitaria que el signo
ha de producir en la sensorialidad igualmente

unitaria del consumidor o del usuario medio a
que esta destinado. Por tanto, la valoracion
debera hacerse sin descomponer la unidad de
cada signo, de modo que, en el conjunto de los
elementos que lo componen, 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 cons-
tituya en factor determinante de la valoracion.

En este contexto, el Tribunal ha establecido
que la similitud visual se presenta por lo pareci-
do de las letras entre los signos a compararse,
en los que la sucesion de vocales, la longitud de
la o de las palabras, el numero de silabas, las
raices o las terminaciones iguales, pueden
incentivar el grado de confusién. Y habré lugar a
presumir la semejanza entre los signos si las
vocales idénticas se hallan situadas en el mis-
mo orden, vista la impresion general que, tanto
desde el punto de vista ortografico como fonéti-
co, produce el citado orden de distribucion.

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

Y en cuanto a la similitud conceptual, ha
indicado que la misma se configura entre signos
que evocan una idea idéntica o semejante.

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

Finalmente, a objeto de verificar la existencia
del riesgo de confusion, el examinador debera
tomar en cuenta los criterios que, elaborados
por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado
de Marcas de Fabrica y de Comercio”, Buenos
Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido
acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal,
y que son del siguiente tenor:
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1. La confusién resulta de la impresiéon de
conjunto despertada por las marcas.

2. Las marcas deben ser examinadas en for-
ma sucesiva y no simultanea.

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

4. Quien aprecie la semejanza debera colo-
carse en el lugar del comprador presunto,
tomando en cuenta la naturaleza de los
productos o servicios identificados por los
signos en disputa.

IV. Del procedimiento de observaciones al
registro de la marca solicitado

El Capitulo V, Seccién Il, de la Decisién 344,
instaura un procedimiento previo, segun el cual,
una vez admitida la solicitud de registro, la
oficina nacional competente debera proceder a
su publicacion. Dentro de los treinta dias habi-
les siguientes, cualquier persona, provista de
interés legitimo, podra presentar observaciones
al registro solicitado. Se ha considerado que
tiene interés legitimo para presentar observacio-
nes, tanto el titular de una marca registrada,
ante el intento de registrar otra idéntica o simi-
lar, como quien formulé primero la solicitud de
registro. La oficina nacional competente puede
admitir dichas observaciones a tramite o recha-
zarlas por extemporaneas, bien por fundamen-
tarse en solicitud posterior a la peticion de re-
gistro de la marca que se observa, o en tratados
no vigentes en el Pais Miembro en que se solici-
ta la marca, bien porque los interesados no
hubiesen pagado las tasas de tramitacion co-
rrespondientes.

Admitidas las observaciones, la oficina na-
cional competente notificara al peticionario para
que, si lo estima conveniente, formule alegatos
dentro de los treinta dias habiles contados a
partir de su notificacion. Vencido este plazo,
dicha oficina decidira sobre las observaciones,
a la vista de las pruebas de que disponga y, en
todo caso, procedera a realizar el examen de
registrabilidad y a otorgar o denegar el registro
de la marca.

El examen de fondo sobre la registrabilidad
del signo tiene caréacter obligatorio y debera
tomar en cuenta las causales de irregistrabi-
lidad previstas en los articulos 82 y 83 de la
Decision en referencia. Por ello, el registro sera
denegado, sin necesidad de observaciones, cuando

el signo solicitado sea confundible con una mar-
ca notoria, siempre que se halle probada la
notoriedad de ésta.

Por ultimo, se exige que el acto por el cual se
concede o deniega el registro solicitado se en-
cuentre debidamente motivado, esto es, que
exprese las razones de hecho y de derecho que
inclinaron a la oficina nacional competente a
pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la
base de las normas juridicas aplicables y de las
situaciones de hecho constitutivas del acto. El
Tribunal ha reiterado a este propdsito que: “La
motivacion se contrae en definitiva a explicar el
por qué de la Resolucion o Decision, erigiéndo-
se por ello en un elemento sustancial del mismo
—y hasta en una formalidad esencial de
impretermitible expresion en el propio acto si
una norma expresa asi lo impone— y cuya insu-
ficiencia, error o falsedad puede conducir a la
nulidad del acto” (Sentencia dictada en el Pro-
ceso N° 04-AN-97, del 17 de agosto de 1998,
publicada en la G.O.A.C. N° 373, del 21 de
septiembre de 1998, caso CONTRACHAPADOS).

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

CONCLUYE

1° Un signo sera registrable como marca si
cumple los requisitos previstos en el articulo 81
de la Decision 344, y si no incurre en las prohi-
biciones fijadas en los articulos 82 y 83 eiusdem.

2° No sera registrable como marca el signo
que pueda inducir a engafio, a los medios co-
merciales o al publico consumidor o usuario, en
torno a la procedencia, naturaleza, modo de
fabricacién, caracteristicas, cualidades o apti-
tud para el empleo del producto o servicio de
que se trate.

3° Para establecer si existe riesgo de confu-
sion entre el signo pendiente de registro y la
marca ya registrada o solicitada con anteriori-
dad para registro, sera necesario determinar si
existe vinculo de identidad o semejanza entre
los signos en disputa, tanto entre si como en
relacion con los productos distinguidos por ellos,
y considerar la situacién del consumidor medio,
la cual variara en funcién de tales productos.
Para esa determinacion no bastara con cual-
quier semejanza entre los signos en disputa,
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puesto que sera legalmente necesario que la
misma pueda inducir a confusion o error en el
mercado.

4° La comparacion entre signos susceptibles
de inducir a confusién en el mercado habra de
hacerse desde sus elementos fonético, grafico
y conceptual, pero conducida por la impresion
unitaria que cada uno de dichos signos habréa de
producir en la sensorialidad igualmente unitaria
del consumidor medio a que estan destinados
los productos. Por tanto, la valoracion debera
hacerse sin descomponer la unidad de cada
signo, de modo que, en el conjunto de los ele-
mentos que lo integran, el todo prevalezca so-
bre sus partes, a menos que aquél se halle
provisto de un elemento dotado de tal aptitud
distintiva que, por esta razon especial, se cons-
tituya en factor determinante de la valoracion.

5° Durante el procedimiento para el registro de
un signo como marca, cualquier persona provis-
ta de interés legitimo podra, en la oportunidad
prevista en el articulo 93 de la Decisién 344,
presentar observaciones al registro de la marca
solicitado, sobre la base de una marca ya regis-
trada o ya presentada con anterioridad para
registro. Admitidas las observaciones, la oficina
nacional competente notificara al peticionario
para que, si lo estima conveniente, formule ale-
gatos dentro de los treinta dias habiles siguien-
tes a su notificacién. El funcionario administrati-
vo competente debera realizar el examen de
fondo, acerca de la registrabilidad del signo,
con independencia de que se hayan formulado o
no observaciones. Caso de haberse formulado
éstas, el funcionario decidira sobre el particular
a través de un acto administrativo debidamente

motivado, con fundamento en lo alegado y pro-
bado en autos.

De conformidad con la disposicién prevista en
el articulo 35 del Tratado de Creacion de este
Organo Comunitario, la Primera Sala del Tribu-
nal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administra-
tivo de Quito, Republica del Ecuador, debera
adoptar la presente interpretacion en la senten-
cia que pronuncie y, de conformidad con la
disposicion prevista en el articulo 128 del Esta-
tuto del Tribunal, debera remitir dicha senten-
cia a este 6rgano jurisdiccional.

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

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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PROCESO N° 86-1P-2002

Interpretacion prejudicial de las disposiciones previstas en los articulos 81,
82, literal a, y 95, de la Decisidén 344 de la Comision del Acuerdo de Cartagena,
solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo,
Distrito de Quito, Republica del Ecuador, e interpretacion de oficio de los
articulos 83, literales ay d, 84 y 93 eiusdem. Parte actora: C.P.C
INTERNATIONAL INC. Marca: “FRUTICO”.

Expediente interno N° 2140-E.G.

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

VISTOS

La solicitud de interpretacion prejudicial de
las disposiciones previstas en los articulos 81,
82, literal a, y 95, de la Decision 344 de la
Comisién del Acuerdo de Cartagena, formulada
por el Presidente de la Primera Sala del Tribunal
de lo Contencioso Administrativo, Distrito de
Quito, Republica del Ecuador, y recibida en
este Tribunal en fecha 17 de septiembre de
2002; vy,

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

1. Demanda
1.1. Cuestion de hecho

La parte actora alega en su demanda que “En
la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 346 ...
correspondiente al mes de noviembre de 1993,
con el N° 43131, solicitada el 23 de noviembre
de 1993, aparecié publicada la solicitud de re-
gistro como marca de fabrica de la denomina-
cion FRUTICO para proteger: ‘Especialmente
productos agricolas, horticolas, verduras y fru-
tas frescas. Clase Internacional N° 31°. Solicité
esta inscripcion la comparia QUICORNAC S.A.
por intermedio de su apoderado ...” (Clase 31:
“Productos agricolas, horticolas, forestales y
granos, no comprendidos en otras clases; ani-
males vivos; frutas y legumbres frescas; semi-
llas, plantas y flores naturales; alimentos para
los animales, malta”); que el 19 de mayo de
1994, “... mi representada la compariia C.P.C.
INTERNATIONAL, INC., presenté observacio-
nes en contra de la solicitud de registro de la
marca FRUTICO ... En lo principal estas obser-

vaciones las fundamenté en el hecho de que mi
representada es propietaria de la famosa y noto-
riamente conocida marca de fabrica denomina-
da FRUCO, la cual se encuentra registrada en
Colombia con el N° 36.581 para proteger pro-
ductos incluidos (sic) en la Clase Internacional
N° 32; Registro N° 36.582 para proteger produc-
tos incluidos en la clase internacional N° 31”7
(Clase 32: “Cervezas; aguas minerales y gaseo-
sas y otras bebidas no alcohdlicas; bebidas y
zumos de frutas; siropes y otras preparaciones
para hacer bebidas”); y que “... mediante Reso-
lucién de 20 de abril de 1995 ... contenida en el
Oficio N° 0943709 el Director Nacional de Pro-
piedad Industrial resuelve Rechazar las obser-
vaciones y ordena la continuacion del tramite de
registro de la marca de fabrica FRUTICO solici-
tada por QUICORNAC S.A.”, con fundamento
en que ‘entre las marcas en controversia no
existe semejanza fonética, auditiva ni visual, a
simple vista se observa que las marcas son
distintas, no existe la posibilidad de confusién
en el publico consumidor o en los medios co-
merciales”.

1.2. Cuestion de derecho

Segun la actora, su representada: “a) ... tiene
debidamente registrada bajo los N° 36581 y
36582 la marca FRUCO para proteger produc-
tos incluidos en las clases internacionales N°
32y 31, respectivamente; por lo tanto, teniendo
en consideracion que la marca FRUTICO esta
destinada a proteger productos de la clase inter-
nacional N° 31, evidentemente son de la misma
naturaleza que los productos proteidos (sic) por
la marca FRUCO de propiedad de mi represen-
tada ... b) La marca FRUCO ... es una marca
famosa y notoriamente conocida en el Ecuador,
en Colombia y en otros paises; y la denomina-
cion FRUTICO indebidamente solicitada para
registro por QUICORNAC S.A. incurre en la
expresa prohibicién de irregistrabilidad estable-
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cida en el literal d) del Art. 83 de la Decision 344
de la Comision del Acuerdo de Cartagena ... ¢)
El riesgo de confusion entre FRUCO y FRUTICO
es evidente puesto que la denominacion FRUTI-
CO incluye totalmente la marca FRUCO y la
Unica diferencia es el ‘TI’ intermedio, que hace
que FRUTICO constituya el diminutivo de FRUCO.
Consecuentemente, en los términos de los pre-
visto (sic) en el literal d) del Art. 83 de la
Decisiéon 344 de la Comisién del Acuerdo de
Cartagena, FRUTICO es la transcripcion total
de un signo distintivo notoriamente conocido en
el pais que solicita el registro ... d) Entre la
denominacién FRUTICO y la marca FRUCO de
propiedad de mi representada a simple vista se
puede notar que existe similitud visual, fonética
y auditiva, lo que inevitablemente ocasiona que
las marcas se confundan a primera vista; sien-
do por tanto evidente que la similaridad de las
marcas llevaria necesariamente a confusion en
el publico consumidor quien sera facilmente
induvido (sic) a error; enganandose (sic) de esta
manera al publico consumidor, pues inevitable-
mente creeria que se trata de los famosos pro-
ductos de mi representada; y en consecuencia
la denominacion FRUTICO incurre en la prohibi-
cién estipulada en el literal a) del Art. 83 de la
Decision 344 ...".

2. Contestacion a la demanda

2.1. El consultante informa que el Jefe del
Departamento de Defensa Judicial de la Procura-
duria General del Estado, en la oportunidad de
la contestacion a la demanda, opuso las si-
guientes excepciones: “1.- Negativa pura y sim-
ple de los fundamentos de hecho y de derecho
de la demanda; 2.- Improcedencia de la deman-
da porque no retine los requisitos previstos en
los arts. 3 y 30 de la Ley de la Jurisdiccion
Contencioso Administrativa pues el actor no
sefiala que clase de recurso deduce; 3.- Legiti-
midad del acto administrativo; y, 4.- Caducidad
del derecho del actor y prescripcién de la ac-
cion”.

2.2. Agrega el consultante que el Ministro de
Industrias, Comercio, Integracion y Pesca de la
Republica del Ecuador opuso, por su parte, las
siguientes excepciones: “1.- Legalidad y vali-
dez de la Resoluciéon impugnada; 2.- Negativa
de los fundamentos de la demanda; y, 3.- Inter-
pretacion prejudicial previa de los articulos 81,
82 literal a) y 95 de la Decision 344 de la
Comision del Acuerdo de Cartagena ...”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretacion se solici-
ta son las disposiciones consagradas en los
articulos 81, 82, literal a, y 95, de la Decision
344 de la Comision del Acuerdo de Cartagena;

Que, de conformidad con la disposicion con-
tenida en el articulo 1, literal c, del Tratado de
Creacion del Tribunal (codificado mediante la
Decisién 472), las normas cuya interpretacion
se solicita forman parte del ordenamiento juridi-
co de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposicion se-
falada en el articulo 32 del Tratado de Creacion
del Tribunal, en correspondencia con lo dis-
puesto en los articulos 4, 121 y 2 de su Estatuto
(codificado mediante la Decision 500), este Tri-
bunal es competente para interpretar por via
prejudicial las normas que conforman el ordena-
miento juridico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposicion indi-
cada en el articulo 125 del Estatuto, y segun
consta en la providencia que obra al folio 08 del
expediente, la presente solicitud de interpreta-
cioén prejudicial fue admitida a tramite; vy,

Que, por tanto, corresponde a este Tribunal
realizar la interpretacion de las disposiciones
contempladas en los articulos 81, 82, literal a, y
95, de la Decision 344 de la Comision del Acuer-
do de Cartagena; asimismo, el Tribunal, con
fundamento en la potestad que deriva del articu-
lo 34 del Tratado de Creacion del Tribunal, esti-
ma pertinente interpretar de oficio las disposi-
ciones previstas en los articulos 83, literales ay
d, 84 y 93 eiusdem, cuyos textos son del tenor
siguiente:

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

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

“Articulo 82.- No podran registrarse como
marcas los signos que:
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a) No puedan constituir marca conforme al
articulo anterior;

..y

“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
registro o registrada por un tercero, para
los mismos productos o servicios, o para
productos o servicios respecto de los cua-
les el uso de la marca pueda inducir al
publico a error;

(..)

d) Constituyan la reproduccidn, la imitacion,
la traduccion o la transcripcion, total o
parcial, de un signo distintivo notoriamen-
te 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 prohibicién 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 notoriamente
conocida, como en aquellos en los que el
uso se destine a productos o servicios
distintos.

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

(..)"

“Articulo 84.- Para determinar si una marca
es notoriamente conocida, se tendran en 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 difusién y
de la publicidad o promocion de la marca;

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

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

“Articulo 93.- Dentro de los treinta dias habi-
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 publico a error, como quien
primero solicité el registro de esa marca en
cualquiera de los Paises Miembros”.

“Articulo 95.- Una vez admitida a tramite la
observacion y no incurriendo ésta en las causales
del articulo anterior, la oficina nacional com-
petente notificara al peticionario para que,
dentro de treinta dias habiles contados a
partir de la notificacién, haga valer sus alega-
tos, de estimarlo conveniente.

Vencido el plazo a que se refiere este articu-
lo, la oficina nacional competente decidira
sobre las observaciones y la concesion o
denegacion del registro de marca, lo cual
notificara al peticionario mediante resolucion
debidamente motivada”.

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

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

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

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

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

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

Segun el Tribunal, cuando un signo —protegido
por el derecho marcario— es capaz por si mis-
mo de distinguir los bienes que representa, se
esta frente a la distintividad intrinseca, y cuan-
do también distingue dichos bienes de los de-
mas en el mercado, se estd ante la distintividad
extrinseca. De reunir la marca tales condicio-
nes, podra participar en una competencia co-
mercial clara y leal en beneficio de la colectivi-
dad. (Criterios recogidos en las sentencias de
interpretacion prejudicial N° 12-1P-96, publicada
enla G.0.A.C. N° 265, del 16.V.97, caso “MAR-
GARINA EXCLUSIVA”; N° 32-1P-96, publicada
enlaG.0.A.C.N° 279, del 25.VI1.97, caso “DC’'OS”;
y N° 31-1P-98, publicada en la G.O.A.C. N° 450,
del 21.V1.99, caso “LOS ALPES”).

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

Por tanto, el articulo 81 prohibe el registro de un
signo como marca si éste no cumple los requi-
sitos acumulativos que la citada disposicion
prevé en forma expresa; y ademas, el articulo
82, literal a, impide el otorgamiento de dicho
registro a toda denominacion que no pueda ser
considerada como marca por no cumplir aque-
llos requisitos.

Il. Del riesgo de confusién. De la compara-
cioén entre marcas

Los articulos 82 y 83 de la Decision 344 consa-
gran otras prohibiciones para el registro de un
signo como marca. Segun la prevista en el ar-
ticulo 83, literal a, no podra registrarse el signo
que, en relaciéon con derechos de terceros, sea
idéntico o se asemeje de forma que pueda indu-
cir al publico a error, a una marca anteriormente
solicitada para registro o registrada por un ter-
cero para el mismo producto o servicio, o para
un producto o servicio respecto del cual el uso
de la marca pueda inducir al publico a error.

Del texto del articulo citado se desprende que la
prohibicion no exige que el signo pendiente de
registro induzca a error a los consumidores o
usuarios, sino que basta la existencia de este
riesgo para que se configure aquella prohibicién.

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

En consecuencia, los supuestos que pueden
dar lugar al riesgo de confusién entre varias
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denominaciones y los productos o servicios que
cada una de ellas ampara, serian los siguien-
tes: que exista identidad entre los signos en
disputa y también entre los productos o servi-
cios distinguidos por ellos; o identidad entre los
signos y semejanza entre los productos o servi-
cios; o semejanza entre los signos e identidad
entre los productos y servicios; 0 semejanza
entre aquéllos y también semejanza entre és-
tos.

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

Por tanto, de existir semejanza entre el signo
pendiente de registro y la marca ya registrada,
existira el riesgo de que el consumidor o usuario
relacione y confunda aquel signo con esta mar-
ca. En el presente caso, procede establecer la
existencia o no de semejanza entre los signos
en disputa, y su comparacion —tomando en
cuenta su naturaleza— habra de hacerse desde
sus elementos fonético, grafico y conceptual.
Sin embargo, dicha comparacién deberd ser
conducida por la impresién unitaria que el signo
habra de producir en la sensorialidad igualmen-
te unitaria del consumidor o del usuario medio a
que esta destinado. Por ello, la valoracién debe-
ra hacerse sin descomponer la unidad de cada
signo, de modo que, en el conjunto de los ele-
mentos que lo integran, el todo prevalezca so-
bre sus partes, a menos que aquél se halle
provisto de un elemento dotado de tal aptitud
distintiva que, por esta razén especial, se cons-
tituya en factor determinante de la valoracion.

A este propésito, el Tribunal ha establecido que
la similitud visual se presenta por lo parecido de
las letras entre los signos a compararse, en los
que la sucesion de vocales, la longitud de la
palabra o palabras, el numero de silabas, las
raices o las terminaciones iguales, pueden in-
crementar el grado de confusion. Y habra lugar
a presumir la semejanza entre los signos si las
vocales idénticas se hallan situadas en el mis-

mo orden, vista la impresion general que, tanto
desde el punto de vista ortografico como fonéti-
co, produce el citado orden de distribucion.

En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha
sefialado que la misma depende, entre otros
factores, de la identidad de la silaba tonica y de
la coincidencia en las raices o terminaciones,
pero que, a fin de determinar la existencia de la
confusién, deben tomarse en cuenta las parti-
cularidades de cada caso, puesto que las mar-
cas denominativas se forman por un conjunto de
letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos
que se perciben por los consumidores de modo
distinto, segun su estructura grafica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual, ha indica-
do que la misma se configura entre signos que
evocan una idea idéntica o semejante.

En definitiva, el Tribunal ha estimado que la
confusién puede manifestarse cuando, al solo
apercibimiento de la marca, el consumidor su-
pone que se trata de la misma a que esta
habituado, o cuando, si bien reconoce cierta
diferencia entre las marcas en conflicto, cree,
por su similitud, que provienen del mismo pro-
ductor o fabricante.

Finalmente, a objeto de verificar la existencia
del riesgo de confusion, el examinador debera
tomar en cuenta los criterios que, elaborados
por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado
de Marcas de Fabrica y de Comercio”, Buenos
Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido
acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal,
y que son del siguiente tenor:

1. La confusion resulta de la impresién de
conjunto despertada por las marcas.

2. Las marcas deben ser examinadas en for-
ma sucesiva y no simultanea.

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

4. Quien aprecie la semejanza debera colo-
carse en el lugar del comprador presunto,
tomando en cuenta la naturaleza de los
productos o servicios identificados por los
signos en disputa.

Ill. De la marca notoria y de su prueba

Este Tribunal ha calificado de notoria a la mar-
ca provista de la cualidad de ser conocida por
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una colectividad de individuos pertenecientes al
grupo de consumidores o usuarios del tipo de
bienes o servicios de que se trate, por encon-
trarse ampliamente difundida entre dicho grupo.
(Sentencia dictada en el expediente N° 07-1P-
96, del 29 de agosto de 1997, publicada en la
G.O.A.C. N° 299, del 17 de octubre de 1997,
caso “REMAVENCA”).

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

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

Asi, la proteccion de la marca notoria se confi-
gura aun en el caso de que no exista similitud
entre el producto o servicio a que se refiere y el
correspondiente al signo cuyo registro ha sido
solicitado, toda vez que dicha proteccion no se
dirige a evitar el riesgo de confusién sino, como
se indicd, a prevenir que otra marca aproveche o
perjudique indebidamente el caracter distintivo
o el prestigio de aquélla.

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

“En la concepcidn proteccionista de la marca
notoria, ésta tiene esa clasificacion para efectos
de otorgarle otros derechos que no los tienen
las marcas comunes, pero eso no significa
que la notoriedad surja de la marca por si
sola, o que para su reconocimiento legal no
tengan que probarse las circunstancias que

precisamente han dado a la marca ese sta-
tus” (Sentencia dictada en el expediente N°
08-1P-95, del 30 de agosto de 1996, publica-
da enla G.O.A.C. N° 231, del 17 de octubre
de 1996, caso “LISTER”).

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

La prevision normativa de los citados indicadores
de notoriedad de la marca hace inaplicable 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 ampliamente conocida,
sino que es necesaria la demostracion suficien-
te de su existencia, a través de la prueba, entre
otros, de aquellos indicadores.

IV. Del procedimiento de observaciones al
registro de la marca solicitado

El Capitulo V, Seccion Il, de la Decisiéon 344,
instaura un procedimiento previo, segun el cual,
una vez admitida la solicitud de registro, la
oficina nacional competente debera proceder a
su publicacion. Dentro de los treinta dias habi-
les siguientes, cualquier persona, provista de
interés legitimo, podra presentar observaciones
al registro solicitado. Se ha considerado que
tiene interés legitimo para presentar observacio-
nes, tanto el titular de una marca registrada,
ante el intento de registrar otra idéntica o simi-
lar, como quien formulé primero la solicitud de
registro. La oficina nacional competente puede
admitir dichas observaciones a tramite o recha-
zarlas por extemporaneas, bien por fundamen-
tarse en solicitud posterior a la peticion de re-
gistro de la marca que se observa, o en tratados
no vigentes en el Pais Miembro en que se solici-
ta la marca, bien porque los interesados no
hubiesen pagado las tasas de tramitacién co-
rrespondientes.

A proposito de la disposicion prevista en el
articulo 93, inciso segundo, de la Decision en
referencia, el Tribunal ha sefialado que se “...
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amplia la observacion al registro de una marca
fuera de las fronteras nacionales como medio
de lograr en algun posterior momento la
institucionalidad de la marca comunitaria. La
figura prevista a partir de la Decisién 344 no
contempla —a diferencia de la nueva normativa
que regula la materia— otras exigencias, sin
por ello admitir que esta observacion andina
implique una proteccién extraterritorial de la
marca ya que, aun durante la vigencia de la
Decisién 344, para que aquella produzca efec-
tos en los Paises Miembros, es necesario pro-
ceder a registrarla en cada uno de ellos, sin
que exista la posibilidad de que la inscripcion
en uno solo pueda extenderse a los demas. No
al argumento de la Republica del Peru sobre
una excepcion al principio de territorialidad su-
puestamente establecido en el articulo 93 de
la Decisidon 344, sino que la ampliacion del
concepto de territorialidad que consagra el in-
ciso segundo de dicha norma, hace referencia
Unicamente al caso de que el registro y las
solicitudes de marcas presentadas en cual-
quier Pais Miembro puedan permitir a su titular
presentar observaciones en los demas paises
de la Subregidn, siendo siempre la Oficina Na-
cional competente quien decida respecto a la
procedencia o no de dichas observaciones” (Sen-
tencia dictada en el Proceso 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, accién de
incumplimiento ejercida por la Secretaria Gene-
ral de la Comunidad Andina contra la Republica
del Peru).

Una vez admitidas las observaciones, la oficina
nacional competente notificara al peticionario
para que, si lo estima conveniente, formule ale-
gatos dentro de los treinta dias habiles conta-
dos a partir de su notificacion. Vencido este
plazo, dicha oficina decidira sobre las observa-
ciones, a la vista de las pruebas de que dispon-
ga y, en todo caso, procedera a realizar el
examen de registrabilidad y a otorgar o denegar
el registro de la marca.

El examen de fondo sobre la registrabilidad del
signo tiene caracter obligatorio y debera tomar
en cuenta las causales de irregistrabilidad pre-
vistas en los articulos 82 y 83 de la Decision en
referencia. Por ello, el registro sera denegado,
sin necesidad de observaciones, cuando la mar-
ca solicitada sea confundible con una marca
notoria, siempre que se halle probada la notorie-
dad de ésta.

Por ultimo, se exige que el acto por el cual se
concede o deniega el registro solicitado se en-
cuentre debidamente motivado, esto es, que
exprese las razones de hecho y de derecho que
inclinaron a la oficina nacional competente a
pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la
base de las normas juridicas aplicables y de las
situaciones de hecho constitutivas del acto. El
Tribunal ha reiterado a este propdsito que: “La
motivacion se contrae en definitiva a explicar el
por qué de la Resolucién o Decision, erigiéndo-
se por ello en un elemento sustancial del mis-
mo —y hasta en una formalidad esencial de
impretermitible expresién en el propio acto si
una norma expresa asi lo impone— y cuya
insuficiencia, error o falsedad puede conducir a
la nulidad del acto” (Sentencia dictada en el
Proceso N° 04-AN-97, del 17 de agosto de 1998,
publicada en la G.O.A.C. No. 373, del 21 de
septiembre de 1998, caso CONTRACHAPADOS).

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

CONCLUYE

1° Un signo sera registrable como marca si
cumple los requisitos previstos en el articulo 81
de la Decision 344, y si no incurre en las prohi-
biciones fijadas en los articulos 82 y 83 eiusdem.

2° Para establecer si existe riesgo de confu-
sién entre las marcas en disputa, sera necesa-
rio determinar la existencia o no de relacién de
identidad o semejanza entre las mismas, tanto
entre si como en relaciéon con los productos
distinguidos por ellas, y considerar la situacion
del consumidor medio, la cual variara en funcion
de tales productos. Para esa determinacién no
bastara con cualquier semejanza entre los sig-
nos, puesto que es legalmente necesario que la
misma pueda inducir a confusion o error en el
mercado.

3° La comparacion entre signos susceptibles
de inducir a error en el mercado habra de hacer-
se desde sus elementos fonético, grafico y con-
ceptual, pero conducida por la impresion unita-
ria que cada uno de dichos signos habra de
producir en la sensorialidad igualmente unitaria
del consumidor medio al que estan destinados
los productos. Por tanto, la valoracion debera
hacerse sin descomponer la unidad de cada
signo, de modo que, en el conjunto de los ele-
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mentos que lo integran, el todo prevalezca so-
bre sus partes, a menos que aquél se halle
provisto de un elemento dotado de tal aptitud
distintiva que, por esta razén especial, se cons-
tituya en factor determinante de la valoracion.

4° La proteccion especial que se otorga a la
marca notoriamente conocida se extiende —ca-
so de haber riesgo de confusion por similitud
con un signo pendiente de registro— con inde-
pendencia de la clase a que pertenezca el pro-
ducto o servicio de que se trate y del territorio
en que haya sido registrada, pues se busca
prevenir su aprovechamiento indebido, asi como
impedir el perjuicio que el registro del signo
similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a
la reputacién de aquélla.

La notoriedad de la marca no se halla impli-
cita en la circunstancia de ser ampliamente
conocida, sino que, por tratarse de una cuestion
de hecho, es necesaria la demostracion sufi-
ciente de su existencia, a través de la prueba,
entre otros, de los indicadores previstos en el
articulo 84 de la Decisién 344.

5° Durante el procedimiento para el registro de
un signo como marca, cualquier persona provis-
ta de interés legitimo podra, en la oportunidad
prevista en el articulo 93 de la Decisién 344,
presentar observaciones al registro de la marca
solicitado, sobre la base de una marca registra-
da o de una solicitud ya presentada en cualquie-
ra de los Paises Miembros. Admitidas las ob-
servaciones, la oficina nacional competente no-
tificara al peticionario para que, si lo estima
conveniente, formule alegatos dentro de los trein-
ta dias habiles contados a partir de su notifica-
cién. El funcionario administrativo competente
debera realizar el examen de fondo sobre la
registrabilidad del signo, con independencia de

que se hayan formulado o no observaciones.
Caso de haberse formulado éstas, el funcionario
decidira sobre el particular a través de un acto
administrativo debidamente motivado, con fun-
damento en lo alegado y probado en autos.

De conformidad con la disposicién prevista en
el articulo 35 del Tratado de Creacién de este
Organo Comunitario, la Primera Sala del Tribu-
nal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de
Quito, Republica del Ecuador, debera adoptar la
presente interpretacion en la sentencia que pro-
nuncie y, de conformidad con la disposicion
prevista en el articulo 128 del Estatuto del Tribu-
nal, debera remitir dicha sentencia a este 6rga-
no jurisdiccional.

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

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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PROCESO N° 90-1P-2002

Interpretacion prejudicial de las disposiciones previstas en los articulos 83,
literal a, y 95 de la Decision 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, e interpretaciéon de oficio del
articulo 81 eiusdem. Parte actora: TUBERIAS Y PREFABRICADOS DE
CONCRETO S.A. TUBESA S.A. Marca: “TUBERIAS Y PREFABRICADOS
DE CONCRETO TUBESA S.A.”. Expediente interno N° 5839

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

VISTOS

La solicitud de interpretacion prejudicial de
las disposiciones previstas en los articulos 83,
literal a, y 95 de la Decision 344 de la Comision
del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo
de Estado de la Republica de Colombia, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Seccién Prime-
ra, por érgano de su Consejero Ponente, Doctor
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, y recibida en
este Tribunal en fecha 25 de septiembre de
2002;vy,

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

1. Demanda
1.1. Cuestion de hecho

El consultante desprende de la demanda que:
“... el 27 de julio de 1997, a través de apode-
rado, la actora solicité ante la Divisiéon de Signos
Distintivos de la Superintendencia de Indus-
tria 'y Comercio, el registro de la marca TU-
BERIAS Y PREFABRICADOS DE CONCRE-
TO TUBESA S.A. (MIXTA), para amparar pro-
ductos comprendidos en la clase 19 de la Cla-
sificacién Internacional de Niza” (Clase 19: “Ma-
teriales de construccién no metalicos; tubos
rigidos no metalicos para la construccién; as-
falto, pez y betun; construcciones transportables
no metalicas; monumentos no metalicos”); que
“... publicado el extracto de la solicitud en la
Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad
Tubos de Occidente Tubosa S.A. presento de-
manda de observaciones, con base en su marca
denominada TUBOSA Clase 19”; que “... la

Superintendencia de Industria y Comercio ex-
pidi6 la Resolucion num. 20913 de 28 de di-
ciembre de 1998, por medio de la cual decla-
ré fundada la observacion presentada por la
sociedad Tubos de Occidente Tubosa S.A. y
nego el registro de la marca solicitada por la
actora”; y que “... contra la citada Resolucién
interpuso recurso de reposicién y, en subsidio
el de apelacion; siendo resuelto el primero de
ellos a través de la Resolucién num. 02413
de 19 de febrero de 1999, expedida por la Jefe
de la Division de Signos Distintivos de la
Superintendencia de Industria y Comercio, que
confirmé la Resolucion impugnada; y el segundo
lo fue a través de la Resolucion No. 12577 de
30 de junio de 1999, expedida por el Superin-
tendente de Industria y Comercio, que también
confirm¢ la citada Resolucion”.

1.2. Cuestion de derecho

Ademads, el consultante informa que, segun la
actora, “... se viol6 el literal a), del articulo 83 de
la Decision 344 de la Comision del Acuerdo de
Cartagena, por cuanto la Superintendencia de
Industria y Comercio aplico e interpreté en for-
ma indebida la citada disposicién, dado que no
tuvo en cuenta de que (sic) se trata de dos
marcas mixtas, donde la sociedad observante
se dedica a las tuberias plasticas y en general a
articulos plasticos del ramo, mientras que la
(sic) Tuberias y Prefabricados de Concreto Tu-
besa S.A., como su nombre lo indica, se dedica
Unicamente a tuberias de concreto, que tiene
un uso de redes de alcantarillado donde técni-
camente no es utilizable la tuberia plastica; de
ahi que el consumidor sabe perfectamente cuando
utilizar tuberia plastica (instalaciones domicilia-
rias), y cuando la tuberia de concreto (grandes
redes de alcantarillado)”; y que “... se violo el
articulo 95, ibidem, toda vez que los argumen-
tos que esgrimié frente a la observacién presen-
tada no fueron tenidos en cuenta por la Super-
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intendencia de Industria y Comercio al momento
de decidir sobre la concesion de la marca solici-
tada’.

2. Contestacion a la demanda

En su escrito de contestaciéon de demanda, el
apoderado de la Superintendencia de Industria 'y
Comercio de la Republica de Colombia alega
que: “Con la expedicion de las resoluciones n°
20913 del 28 de diciembre de 1999 (rectius:
1998) y n° 02413 del 19 de febrero de 1999
expedidas por el jefe de la Division de Signos
Distintivos y n° 12577 del 30 de junio de 1999
proferida por el Superintendente Delegado para
la Propiedad Industrial de la Superintendencia
de Industria y Comercio no se ha incurrido en
violacién de las normas contenidas ... en la
Decision 344 de la Comisiéon del Acuerdo de
Cartagena”; que “... de conformidad con las
atribuciones legales otorgadas a la Oficina Na-
cional Competente (Superintendencia de Indus-
tria y Comercio) ... el Jefe de la Divisién de
Signos Distintivos de la Superintendencia de
Industria y Comercio expidié legal y validamen-
te la resolucién n° 20913 del 28 de diciembre de
1998 negando el registro de la marca ‘TUBE-
RIAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO
TUBESA S.A’ para distinguir los productos de
la clase 19 de la nomenclatura vigente, solicita-
da por la sociedad Tubesa S.A.”; que “... la
Superintendencia de Industria y Comercio como
Oficina Nacional Competente se ajusté plena-
mente al tramite administrativo previsto en ma-
teria marcaria, garantizando el debido proceso
y el derecho a la defensa”; y finalmente, con
apoyo en elementos extraidos de las senten-
cias dictadas por este Tribunal en los procesos
14-1P-98, 2-IP-95 y 22-IP-96, argumenta que “Efec-
tuado el examen sucesivo y comparativo de la
marca ‘TUBERIAS Y PREFABRICADOS DE
CONCRETO TUBESA S.A.’, frente a la marca
‘TUBOSA’, para la clase 19 registrada a favor
de la sociedad Tubos de Occidente S.A., se
concluye en forma evidente que son semejantes
entre si, existiendo confundibilidad entre las
mismas en los aspectos gréaficos, ortograficos y
fonéticos y por tanto, de coexistir en el mercado
conllevarian a error al publico consumidor, exis-
tiendo la posibilidad de confusion directa e indi-
recta entre los mismos, habida cuenta que es-
tos creerian que el producto tendria el mismo
origen”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretacion se solici-
ta son las disposiciones consagradas en los
articulos 83, literal a, y 95 de la Decision 344 de
la Comision del Acuerdo de Cartagena;

Que, de conformidad con la disposicion con-
tenida en el articulo 1, literal c, del Tratado de
Creacion del Tribunal (codificado mediante la
Decisién 472), las normas cuya interpretacion
se solicita forman parte del ordenamiento juridi-
co de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposicion se-
falada en el articulo 32 del Tratado de Creacion
del Tribunal, en correspondencia con lo dis-
puesto en los articulos 4, 121 y 2 de su Estatuto
(codificado mediante la Decision 500), este Tri-
bunal es competente para interpretar por via
prejudicial las normas que integran el ordena-
miento juridico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposicion indi-
cada en el articulo 125 del Estatuto, y segun
consta en la providencia que obra al folio 112 del
expediente, la presente solicitud de interpreta-
cioén prejudicial fue admitida a tramite; vy,

Que, por tanto, corresponde a este Tribunal
realizar la interpretacion de las disposiciones
contempladas en los articulos 83, literal a, y 95
de la Decisién 344 de la Comision del Acuerdo
de Cartagena; asimismo, el Tribunal, con funda-
mento en la potestad que deriva del articulo 34
de su Tratado de Creacion, estima pertinente
interpretar de oficio la disposicion prevista en el
articulo 81 eiusdem. Las normas a interpretar
son del tenor siguiente:

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

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

”

na-.

“Articulo 83.- Asimismo, no podran regis-
trarse como marcas aquellos signos que, en
relacion con derechos de terceros, presen-
ten algunos de los siguientes impedimen-
tos:
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a) Sean idénticos o se asemejen de forma
que puedan inducir al publico a error, a
una marca anteriormente solicitada para
registro o registrada por un tercero, para
los mismos productos o servicios, o para
productos o servicios respecto de los cua-
les el uso de la marca pueda inducir al
publico a error;

(..)"

“Articulo 95.- Una vez admitida a tramite la
observacion y no incurriendo ésta en las causales
del articulo anterior, la oficina nacional com-
petente notificara al peticionario para que,
dentro de treinta dias habiles contados a
partir de la notificacién, haga valer sus alega-
tos, de estimarlo conveniente.

Vencido el plazo a que se refiere este articu-
lo, la oficina nacional competente decidira
sobre las observaciones y la concesion o
denegacion del registro de marca, lo cual
notificara al peticionario mediante resolucion
debidamente motivada”.

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

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

La marca protege el interés de su titular, otor-
gandole un derecho exclusivo sobre el signo
distintivo de sus productos y servicios, asi como
el interés general de los consumidores o usua-
rios a quienes se halla destinada, garantizando
a éstos la certeza de origen del producto o
servicio que el signo distingue, permitiéndoles,
en consecuencia, valorar, diferenciar, identificar
y seleccionar el respectivo producto o servicio,
sin riesgo de error o confusion acerca de su

origen o calidad. En definitiva, la marca procura
garantizar la transparencia en el mercado.

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

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

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

Segun el Tribunal, cuando un signo —protegido
por el derecho marcario— es capaz por si mis-
mo de distinguir los bienes que representa, se
esta frente a la distintividad intrinseca, y cuan-
do también distingue dichos bienes de los de-
mas en el mercado, se estd ante la distintividad
extrinseca. De reunir la marca tales condicio-
nes, podra participar en una competencia co-
mercial clara y leal en beneficio de la colectivi-
dad (Criterios recogidos en las sentencias de
interpretacion prejudicial N° 12-1P-96, publicada
enla G.0O.A.C. N° 265, del 16.V.97, caso “MAR-
GARINA EXCLUSIVA”; N° 32-1P-96, publicada
enlaG.0.A.C.N° 279, del 25.VI1.97, caso “DC’'OS”;
y N° 31-1P-98, publicada en la G.O.A.C. N° 450,
del 21.V1.99, caso “LOS ALPES”).

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

Por tanto, el articulo 81 prohibe el registro de un
signo como marca si éste no cumple los requi-
sitos acumulativos que la citada disposicion
prevé en forma expresa.

Il. De las marcas denominativas y mixtas

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

Las primeras, llamadas también nominales o
verbales, utilizan un signo acustico o fonético y
estan formadas por varias letras que, integradas
en un todo pronunciable, pueden hallarse provis-
tas o no de significado conceptual. A la vez, en
este tipo de marcas se distinguen las sugesti-
vas —provistas de una connotacion conceptual
relativa a la evocacién de las cualidades o fun-
ciones del producto designado por la marca—y
las arbitrarias, desprovistas de conexién entre
su significado y la naturaleza, cualidades y fun-
ciones del producto a identificar.

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

En relacion con la comparacion entre dos mar-
cas, caso que una de ellas o ambas pertenez-
can a la clase de marcas mixtas, la jurispruden-
cia de este Tribunal ha puesto de relieve lo
siguiente:

“el elemento denominativo de la marca mixta
suele ser el mas caracteristico o determinan-
te, teniendo en cuenta la fuerza expresiva
propia de las palabras, las que por definicién
son pronunciables, lo que no obsta para que
en algunos casos se le reconozca prioridad
al elemento grafico, teniendo en cuenta su
tamario, color y colocacion de la gréfica, que

en un momento dado pueden ser definitivos”.
(Sentencia dictada el 9 de diciembre de 1988
en el proceso 04-1P-88, publicada enla G.O.A.C.
N° 39, del 29 de enero de 1989, caso
“DAIMLER”).

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

Ill. De la comparacién entre marcas. Del
riesgo de confusiéon. De la confusion di-
recta e indirecta. De las reglas de com-
paracion. De la conexiéon competitiva

Los articulos 82 y 83 de la Decision 344 consa-
gran otras prohibiciones para el registro de un
signo como marca. Segun la prevista en el ar-
ticulo 83, literal a, no podra registrarse el signo
que, en relaciéon con derechos de terceros, sea
idéntico o se asemeje de forma que pueda indu-
cir al publico a error, a una marca anteriormente
solicitada para registro o registrada por un ter-
cero para el mismo producto o servicio, o para
un producto o servicio respecto del cual el uso
de la marca pueda inducir al publico a error.

Del texto del articulo en referencia se despren-
de que la prohibicion no exige que el signo
pendiente de registro induzca a error a los con-
sumidores o usuarios, sino que basta la exis-
tencia de este riesgo para que se configure
aquella prohibicion.

Para establecer la existencia del riesgo de con-
fusidn del signo pendiente de registro respecto
de una marca ya registrada, o ya solicitada para
registro, sera necesario determinar si existe
identidad o semejanza entre los signos en dis-
puta, tanto entre si como en relacién con los
productos o servicios distinguidos por ellos, y
considerar la situaciéon de los consumidores o
usuarios, la cual variara en funcion de los pro-
ductos o servicios de que se trate.
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La identidad o la semejanza de los signos pue-
de dar lugar a dos tipos de confusion: la directa,
caracterizada porque el vinculo de identidad o
semejanza induce al comprador a adquirir un
producto determinado en la creencia de que
estd comprando otro, lo que implica la existen-
cia de un cierto nexo también entre los produc-
tos; y la indirecta, caracterizada porque el cita-
do vinculo hace que el consumidor atribuya, en
contra de la realidad de los hechos, a dos pro-
ductos que se le ofrecen, un origen empresarial
comun.

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

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

En este contexto, el Tribunal ha establecido
que la similitud visual se presenta por el pare-
cido de las letras entre los signos a compa-
rarse, en los que la sucesion de vocales, la
longitud de la o de las palabras, el numero de
silabas, las raices o las terminaciones igua-
les, pueden incrementar el grado de confusion.
Ademas, si las vocales idénticas se hallan si-
tuadas en el mismo orden, cabe presumir que
los signos son semejantes, ya que el citado
orden produce, tanto desde el punto de vista
ortografico como desde el fonético, la impre-
sion general de que la denominacién causa
impacto en el consumidor.

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

Y en cuanto a la similitud conceptual, ha indi-
cado que la misma se configura entre signos
que evocan una idea idéntica o semejante.

En definitiva, el Tribunal ha estimado que la
confusién puede manifestarse cuando, al solo
apercibimiento de la marca, el consumidor su-
pone que se trata de la misma a que esta
habituado, o cuando, si bien reconoce cierta
diferencia entre las marcas en conflicto, cree,
por su similitud, que provienen del mismo pro-
ductor o fabricante.

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

1. La confusion resulta de la impresién de
conjunto despertada por las marcas.

2. Las marcas deben ser examinadas en for-
ma sucesiva y no simultanea.

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

4. Quien aprecie la semejanza debera colo-
carse en el lugar del comprador presunto,
tomando en cuenta la naturaleza de los
productos o servicios identificados por los
signos en disputa.

Finalmente, el consultante, en la comparacion
que efectle de los signos “TUBERIAS Y PRE-
FABRICADOS DE CONCRETO TUBESA” y
“TUBOSA”, 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 solicitud y ubicados en una
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de las clases del nomenclator, la pertenencia
de dos productos a una misma clase no prueba
que sean semejantes, asi como que su perte-
nencia a distintas clases tampoco prueba que
sean diferentes.

Por lo tanto, el solicitante debera tener en cuen-
ta, ala 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 inducir al publico a error si, ademas
de ser idéntico o semejante a una marca ante-
riormente solicitada para registro o registrada
por un tercero, tiene por objeto un producto
semejante al amparado por la marca en referen-
cia, sea que dichos productos pertenezcan a la
misma clase del nomenclator o a clases distin-
tas.

En este supuesto, y a fin de verificar la seme-
janza 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 corres-
pondientes y su ubicacidon en el nomenclator;
ademas podra hacer uso de los criterios elabo-
rados 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
registrada o ya solicitada para registro. A objeto
de precisar que se trata de productos semejan-
tes, respecto de los cuales el uso del signo
pueda inducir al publico a error, sera necesario
que los criterios de conexion, de ser aplicables
al caso, concurran en forma clara y en grado
suficiente, toda vez que ninguno de ellos basta-
ra, por si solo, para la consecucion del citado
proposito.

El hecho de que ambos productos posean fina-
lidades idénticas o afines podria constituir un
indicio de conexidn competitiva entre ellos, pues
tal circunstancia podria dar lugar a que se les
hallase en el mismo mercado.

En relacién con este punto, es pertinente la
mencién de otros criterios también elaborados
por la doctrina, cuales son los de intercambiabi-
lidad, relativo al hecho de que los consumidores
consideren que los productos son sustituibles
entre si para las mismas finalidades, y comple-
mentariedad, relativo al hecho de que los consu-
midores juzguen que los productos deben utili-
zarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos

presupone el del otro, o que uno no puede
utilizarse sin el otro (FERNANDEZ NOVOA, Carlos:
ob.cit., pp. 242 y ss.).

En segundo lugar, la conexion competitiva po-
dria configurarse en el ambito de los canales de
comercializacion, como lo serian los canales de
distribucion y los establecimientos de venta al
publico.

Sobre este particular, el Tribunal ha sefialado
que: “seran competitivamente conexos todos
los productos vendidos en establecimientos es-
pecializados o en pequerios lugares de expen-
dio donde signos similares pueden ser confun-
didos cuando los productos guardan también
relacion, ya que en grandes almacenes en los
que se venden al publico una amplia gama de
productos dispares, para evaluar la conexion se
hace necesario subdividirlos en las diversas
secciones que los integran, e involucrar en el
analisis aspectos tales como la identidad o dis-
paridad de los canales de publicidad” (Cita to-
mada de la sentencia dictada en el expediente
N° 50-1P-2001, el 31 de octubre de 2001, y
publicada en la G.O.A.C. N° 739, del 4 de di-
ciembre de 2001, caso “ALLEGRA”).

En relacién con los medios de comercializacion
o distribucion de los productos, la conexion
competitiva podria configurarse también por vir-
tud de la identidad o similitud en los medios de
difusién o publicidad de aquéllos. En efecto, si
ambos productos se difunden a través de los
medios generales de publicidad (radio, televi-
sién o prensa), cabe presumir que la conexion
entre ellos sera mayor, mientras que si la difu-
sion se realiza a través de revistas especializa-
das, comunicacion directa, boletines o mensa-
jes telefénicos, es de presumir que la conexién
sera menor.

Finalmente, debera tomarse en cuenta la cla-
se de consumidor y su grado de atencion al
momento de diferenciar, identificar y seleccio-
nar el producto. A juicio del Tribunal, “el con-
sumidor al que debe tenerse en cuenta para
establecer el posible riesgo de confusién en-
tre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’
o sea el consumidor comun y corriente de de-
terminada clase de productos, en quien debe
suponerse un conocimiento y una capacidad
de percepcion corrientes...” (Sentencia dicta-
da en el expediente N° 09-1P-94, de 24 de marzo
de 1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justi-
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cia de la Comunidad Andina, Tomo IV, p. 97,
caso “DIDA”).

En cambio, en el caso de la marca notoria, la
prohibicion de registrar el signo que constituya
su reproduccién, imitacion, traduccion o trans-
cripcién, total o parcial, tal y como lo dispone el
articulo 83, literal d, de la Decision 344, sera
aplicable con independencia de la clase a que
pertenezca y de la naturaleza del producto 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.

Las consideraciones que anteceden, especial-
mente las relativas al punto de la conexion com-
petitiva entre productos o servicios, guardan co-
rrespondencia con la orientacion jurisprudencial
de este Tribunal, el cual, ya en sentencia de
fecha 30 de agosto de 1996 (dictada en el Pro-
ceso 08-IP-95, publicada en la G.O.A.C. N°
231, del 17 de octubre de 1996, asi como en la
JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTI-
CIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Tomo IV, pp.
324 y s.s., caso “LISTER”; y reiterada en las
sentencias emitidas en los Procesos Nos. 30-
IP-2000, de 1° de septiembre de 2000, caso
“AMERICAN BRANDS (mixta)”; 60-1P-2000, de
24 de enero de 2001, caso “MAXVALL”; 03-IP-
2001, de 9 de mayo de 2001, caso “DIPLOMATI-
CO”; 5-1P-2001, de 27 de marzo de 2001, caso
“ACERO DIAMANTE + GRAFICA”; 50-IP-2001,
de 31 de octubre de 2001, caso “ALLEGRA”; y
67-1P-2001, de 12 de diciembre de 2001, caso
“ECOGEL”) con motivo del examen de disposi-
ciones previstas en las Decisiones 85y 313 de
la Comision —predecesoras de la 344, objeto
de la presente interpretacion— dejo establecido
que: “El principio de la especialidad de la marca
evita, en consecuencia, que con un solo signo
se pretenda monopolizar todos los productos.
Por efecto de esta regla, se pueden proteger
marcas idénticas o similares para productos
diferentes. Segun la Decision 85 ... La limita-
cién del registro en cuanto a la similitud de los
productos esta dada por la ‘clase del nomencla-
tor’ a la que pertenece el producto (articulo 68).
Pese a este fin de la norma, el articulo 58, literal
f) y el articulo 68 de la Decisién 85, han encasi-
llado la ‘especialidad’ sélo en referencia a la
‘clase’ del nomenclator, sin dejar la puerta abierta
a que se examine la similitud de los productos
... Este principio o concepto ha tenido otro
alcance al tenor de las disposiciones del ar-
ticulo 82 (rectius 83) de la Decision 344, pues

el literal a) no hace relacién a una clase del
nomenclator sino a los productos o servicios
identificados y enumerados en la solicitud,
con lo cual se ‘evidencia que en una misma
clase de la nomenclatura internacional, po-
drian coexistir dos marcas utilizadas en la
identificacién de productos o servicios disimiles
siempre que no se induzca a error’; y en base
de esa misma disposicion comunitaria con ‘una
marca registrada para identificar determinados
productos o servicios de una clase, se pueda
lograr impedir el registro de otra idéntica o se-
mejante utilizada para distinguir productos o
servicios agrupados en otra, siempre que con
ellos se pueda inducir al publico a error’ (Marco
Matias Aleman, MARCAS, Bogota, pag. 90)”
(énfasis afiadido).

IV. Del procedimiento de observaciones al
registro de la marca solicitado

El Capitulo V, Seccion Il, de la Decisiéon 344,
instaura un procedimiento previo, segun el cual,
una vez admitida la solicitud de registro, la
oficina nacional competente debera proceder a
su publicacion. Dentro de los treinta dias habi-
les siguientes, cualquier persona, provista de
interés legitimo, podra presentar observaciones
al registro solicitado. Se ha considerado que
tiene interés legitimo para presentar observacio-
nes, tanto el titular de una marca registrada,
ante el intento de registrar otra idéntica o simi-
lar, como quien formulé primero la solicitud de
registro. La oficina nacional competente puede
admitir dichas observaciones a tramite o recha-
zarlas por extemporaneas, bien por fundamen-
tarse en solicitud posterior a la peticion de re-
gistro de la marca que se observa, o en tratados
no vigentes en el Pais Miembro en que se solici-
ta la marca, bien porque los interesados no
hubiesen pagado las tasas de tramitacion co-
rrespondientes.

Admitidas las observaciones, la oficina nacio-
nal competente notificara al peticionario para
que, si lo estima conveniente, formule alegatos
dentro de los treinta dias habiles contados a
partir de su notificacion. Vencido este plazo,
dicha oficina decidira sobre las observaciones,
a la vista de las pruebas de que disponga y, en
todo caso, procedera a realizar el examen de
registrabilidad y a otorgar o denegar el registro
de la marca.

El examen de fondo sobre la registrabilidad del
signo tiene caracter obligatorio y debera tomar
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en cuenta las causales de irregistrabilidad pre-
vistas en los articulos 82 y 83 de la Decision en
referencia. Por ello, el registro sera denegado,
sin necesidad de observaciones, cuando la mar-
ca solicitada sea confundible con otra ya regis-
trada.

Por ultimo, se exige que el acto por el cual se
concede o deniega el registro solicitado se en-
cuentre debidamente motivado, esto es, que
exprese las razones de hecho y de derecho que
inclinaron a la oficina nacional competente a
pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la
base de las normas juridicas aplicables y de
las situaciones de hecho constitutivas del acto.
El Tribunal ha reiterado a este propdsito que:
“La motivacion se contrae en definitiva a expli-
car el por qué de la Resolucién o Decision,
erigiéndose por ello en un elemento sustancial
del mismo —y hasta en una formalidad esencial
de impretermitible expresién en el propio acto si
una norma expresa asi lo impone— y cuya insu-
ficiencia, error o falsedad puede conducir a la
nulidad del acto” (Sentencia dictada en el Pro-
ceso N° 04-AN-97, del 17 de agosto de 1998,
publicada en la G.O.A.C. No. 373, del 21 de
septiembre de 1998, caso CONTRACHAPADOS).

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

CONCLUYE

1° Un signo sera registrable como marca si
cumple los requisitos previstos en el articulo 81
de la Decision 344, y si no incurre en las prohi-
biciones fijadas en los articulos 82 y 83 eiusdem.

2° En la comparacion entre marcas mixtas, el
elemento predominante en el conjunto marcario
sera el denominativo, vista su relevancia para
que el publico consumidor identifique la marca y
distinga el producto, lo que no obsta para que,
por su tamafio, color y ubicacion, el elemento
grafico pueda ser el decisivo.

3° Para establecer si existe riesgo de confu-
sion entre el signo pendiente de registro y la
marca previamente registrada, sera necesario
determinar si existe relacion de identidad o se-
mejanza entre los signos en disputa, tanto entre
si como en relacién con los productos distingui-
dos por ellos, y considerar la situacién del con-
sumidor medio, la cual variara en funcién de

tales productos. Para esta determinacion no
bastara con la existencia de cualquier semejan-
za entre los signos en disputa, toda vez que se
hace legalmente necesario que la misma pueda
inducir a confusién o error en el mercado.

4° En el caso de autos, la comparacion entre
los signos habra de hacerse desde sus elemen-
tos fonético, grafico y conceptual, pero conduci-
da por la impresion unitaria que cada signo en
disputa habra de producir en la sensorialidad
igualmente unitaria del consumidor medio a quien
estan destinados los productos. Por tanto, la
valoracion debera hacerse sin descomponer la
unidad de cada signo, de modo que, en el con-
junto de los elementos que lo integran, el todo
prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél
se halle provisto de un elemento dotado de tal
aptitud distintiva que, por esta razén especial,
se constituya en factor determinante de la va-
loracién.

5° Elsigno debe ser suficientemente apto para
identificar y distinguir en el mercado los produc-
tos o servicios producidos o comercializados
por una persona de otros idénticos o similares.
Esta aptitud distintiva constituye presupuesto
indispensable para que la marca cumpla sus
funciones principales de indicar el origen em-
presarial y la calidad del producto o servicio.

A objeto de garantizar las funciones del
signo marcario, el articulo 83, literal a, de la
Decisién 344 de la Comision del Acuerdo de
Cartagena prohibe, entre otros supuestos, el
registro del signo cuyo uso pueda inducir al
publico a error si, ademas de ser idéntico o
semejante a una marca anteriormente solicitada
para registro o registrada por un tercero, tiene
por objeto un producto semejante al amparado
por la marca en referencia, sea que dichos pro-
ductos pertenezcan a la misma clase del no-
menclator o a clases distintas.

En este supuesto, y a fin de verificar la
semejanza entre los productos en comparacion,
el consultante tomara en cuenta su identifica-
cién en las solicitudes correspondientes y su
ubicacion en el nomenclator; ademas, podra
acudir a los criterios elaborados por la doctrina
para establecer si existe o no conexion compe-
titiva entre el producto identificado en la solici-
tud de registro del signo como marca y el ampa-
rado por la marca ya registrada o ya solicitada
para registro. A objeto de precisar que se trata
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de productos semejantes, respecto de los cua-
les el uso del signo pueda inducir al publico a
error, sera necesario que los criterios de co-
nexién, de ser aplicables, concurran en forma
claray en grado suficiente, toda vez que ningu-
no de ellos bastara, por si solo, para la conse-
cucion del citado propésito.

En el caso de la marca notoria, la prohibi-
cién de registrar el signo que constituya su
reproduccion, imitacion, traduccion o transcrip-
cion, total o parcial, sera aplicable con indepen-
dencia de la naturaleza del producto o servicio
de que se trate y de la clase a que pertenezca
uno u otro, puesto que se trata de prevenir la
dilucion de la fuerza distintiva de la marca que
ha probado su notoriedad y el aprovechamiento
injusto de su prestigio.

6° Durante el procedimiento para el registro de
un signo como marca, cualquier persona pro-
vista de interés legitimo podra, en la oportuni-
dad prevista en el articulo 93 de la Decision 344,
presentar observaciones al registro de la marca
solicitado, sobre la base de una marca registra-
da o de una solicitud ya presentada. Admitidas
las observaciones, la oficina nacional compe-
tente notificara al peticionario para que, si lo
estima conveniente, formule alegatos dentro de
los treinta dias habiles contados a partir de su
notificacion. El funcionario administrativo com-
petente debera realizar el examen de fondo so-
bre la registrabilidad del signo, con independen-
cia de que se hayan formulado o no observacio-
nes. Caso de haberse formulado éstas, el fun-
cionario decidira sobre el particular a través de
un acto administrativo debidamente motivado,

con fundamento en lo alegado y probado en
autos.

De conformidad con la disposicién prevista en
el articulo 35 del Tratado de Creacién del Tribu-
nal, el Consejo de Estado de la Republica de
Colombia, Sala de lo Contencioso Administrati-
vo, Seccion Primera, debera adoptar la presente
interpretacién en la sentencia que pronuncie y,
de conformidad con la disposicion prevista en el
articulo 128 del Estatuto del Tribunal, debera
remitir dicha sentencia a este érgano jurisdic-
cional.

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

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

PROCESO 104-1P-2002

Interpretacion prejudicial de los articulos 81 y 83, literal a), de la
Decisién 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. Actor: STARBUCKS
CORPORATION. Proceso interno N° 7063. Marca: “STARBUCKS”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-
DAD ANDINA, en Quito a los cuatro dias del
mes de diciembre del afio dos mil dos; en la
solicitud de interpretacion prejudicial formulada

por el Consejo de Estado de la Republica de
Colombia, Sala de lo Contencioso Administrati-
vo, Seccion Primera, por intermedio del Conse-
jero, Doctor Camilo Arciniegas Andrade.
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VISTOS:

Que la solicitud recibida por este Tribunal el dia
29 de octubre del afo 2002, se ajusta a las
disposiciones del Articulo 125 de su Estatuto y
que por ello fue admitida a tramite, mediante
auto proferido el 20 de noviembre del corriente
ano.

1. ANTECEDENTES:
1.1. Partes.

Comparece como demandante en el proceso
interno la sociedad STARBUCKS CORPORATION,
para demandar a la Superintendencia de Indus-
tria y Comercio de la Republica de Colombia,
entidad emisora de los actos administrativos
impugnados.

Se indica, ademas, como tercero interesado en
las resultas del proceso, a la sociedad MARS
INCORPORATED.

1.2. Actos administrativos demandados y ob-
jeto de la demanda.

Pretende el actor que se declare la nulidad de
los siguientes actos administrativos:

¢ La Resolucion N° 16517 de 31 de agosto
de 1995, proferida por el Jefe de la Divi-
sion de Signos Distintivos de la Superin-
tendencia de Industria y Comercio, den-
tro del expediente administrativo N° 94
52513, mediante la cual se negé el re-
gistro de la marca STARBUCKS para dis-
tinguir productos comprendidos en la cla-
se 30 de la Clasificacion Internacional de
Niza.

e La Resolucion N° 27433 de 28 de octubre
de 1997, proferida por la Jefe de la Division
de Signos Distintivos de la Superintenden-
cia de Industria y Comercio, por medio de
la cual se resolvié el recurso de reposicion
de manera confirmatoria de la Resolucion
N° 16517.

e La Resolucion N° 28147 de 31 de octubre
de 2000, proferida por el Superintendente
Delegado para la Propiedad Industrial, por
medio de la cual se decidi6 el recurso de
apelacion, confirmando nuevamente la pri-
meramente mencionada.

Como consecuencia de la nulidad de los ante-
riores actos administrativos, solicita el actor a
titulo de Restablecimiento de su Derecho, que
se ordene a la Division de Signos Distintivos de
la Superintendencia de Industria y Comercio
conceder a favor de la sociedad STARBUCKS
CORPORATION, el registro de la marca STAR-
BUCKS para distinguir los productos compren-
didos en la clase 30 de la Clasificacién Interna-
cional de Niza.

Sustenta el actor en su libelo demandatorio,
que ante su solicitud de registro, la Superin-
tendencia produjo resolucion denegatoria adu-
ciendo que el signo solicitado se asemejaba
ortografica y fonéticamente, de modo que po-
dria inducir al publico consumidor a error, a la
marca STARBURST de propiedad de la firma
MARS INCORPORATED registrada para ampa-
rar todos los productos de misma clase 30 .

Alega que con la negativa a registrar el signo
solicitado la Superintendencia viol6 los Articu-
los 81y 83, Literal a, de la Decisién 344, puesto
que el signo que se pedia registrar cumplia con
los requisitos exigidos por la norma comunitaria
amén de que no se encontraba incurso en nin-
guna de las causales de irregistrabilidad de los
Articulos 82 y 83. Indica que “STARBUCKS
cumple con todos los requisitos para obtener su
registro ya que esta compuesto de una palabra
que puede ser reconocida por el sentido de la
vista; tiene representacidon grafica porque es
una palabra susceptible de representarse mate-
rialmente y posee el requisito de la distintividad
porque identifica a un producto que no se con-
funde con aquello que va a identificar ni con la
marca STARBURST registrada por MARS
INCORPORATED”.

Arguye que la Superintendencia se equivoco y
ademas no tuvo en cuenta el acuerdo de coexis-
tencia marcaria suscrito entre las partes a nivel
mundial y cuya implementacién ha permitido
que las dos marcas coexistan sin conflicto algu-
no en el mercado. En dicho acuerdo la deman-
dante se obliga a no usar sus marcas en rela-
cién con dulces de frutas y productos de confi-
teria mientras que MARS INCORPOPRATED se

' Clase 30. Café, té, cacao, azucar, arroz, tapioca,
sagu, sucedaneos del café; harinas y preparaciones
hechas de cereales, pan, pasteleria y confiteria, hela-
dos comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras,
polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas
(condimentos; especias, hielo).
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obliga a no utilizar la suya para café, té, cocoa,
expreso, sustitutos del café y bebidas a base
de café, como a ciertas limitaciones en lugares
donde se expende café, entre otros.

1.3. Contestacion a la demanda.

La Superintendencia de Industria y Comercio,
presenta el correspondiente escrito de contes-
tacion dentro del proceso interno para oponerse
a las pretensiones, sosteniendo que de confor-
midad con los documentos obrantes en el expe-
diente administrativo N° 94 52514, se concluye
en forma clara que la actuacién se ajusté al
tramite previsto en materia marcaria, garanti-
zandosele el debido proceso y el derecho de
defensa al actor.

Manifiesta que realizado el examen sucesivo y
comparativo de la marca STARBUCKS frente a
la marca STARBURST, registrada a favor de
MARS INCORPORATED se colige que son se-
mejantes y pueden inducir al publico a error ya
que los productos que la distinguen estan com-
prendidos en la clase internacional 30, puesto
que son productos alimenticios que tienen una
misma destinacion y podrian generar confusion
en los consumidores respecto de su origen em-
presarial.

Agrega que al apreciar las marcas en conjunto,
se concluye que en forma evidente son seme-
jantes entre si, ya que existe confundibilidad
entre las mismas en los aspectos ortograficos y
fonéticos y por tanto poseen mayor significa-
cién o peso comparativo las semejanzas exis-
tentes que las diferencias entre las mismas, lo
que de nuevo conllevaria a error al publico con-
sumidor.

Concluye la demandada afirmando que los ac-
tos administrativos expedidos por ella, que son
materia de acusacion, se ajustan a pleno dere-
choy a las disposiciones legales vigentes sobre
marcas.

2. CONSIDERANDO:
2.1. Competencia del Tribunal.

El Tribunal es competente para interpretar, por
via prejudicial, las normas que conforman el
ordenamiento juridico del Acuerdo de Cartagena,
conforme lo establece el articulo 32 del Tratado
de Creacioén del Organismo.

2.2. Normas a ser interpretadas.

Se interpretaran los articulos 81 y 83 literal a),
de la Decision 344 de la Comisién del Acuerdo
de Cartagena; aclarandose por el Tribunal res-
pecto del ultimo de los nombrados, que es esta
la norma a interpretar, segun se infiere de la
solicitud y de los anexos allegados al expedien-
te y no la del Articulo 82, literal a, como erro-
neamente se senald por el consultante.

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

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

”

na-.

“Articulo 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
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”.

Con fundamento en lo anterior procedera el Tri-
bunal a efectuar la interpretacion de las normas
comunitarias referidas, a cuyo efecto analizara,
entre otros, los siguientes aspectos que estima
pertinentes: Requisitos legales para el registro
de las marcas; implicaciones de la confundibi-
lidad respecto del registro de marcas; y, validez
de los acuerdos de coexistencia frente al tema
de la confundibilidad.

2.3. Requisitos legales para el registro de
marcas: perceptibilidad, distintividad y
susceptibilidad de representacién gra-
fica (Articulo 81. Decision 344).

El articulo 81 de la Decision 344 de la Comision
del Acuerdo de Cartagena sefiala las tres carac-
teristicas basicas e indispensables que debe
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ostentar un signo para que pueda ser registrado
como marca. Ellas son: la distintividad, la per-
ceptibilidad y la posibilidad de representacion
grafica.

Por ser la marca un concepto inmaterial, para
que pueda ser percibido o captado por los sen-
tidos (vista, olfato, oido, gusto y tacto), es indis-
pensable su materializacion o exteriorizacién
por medio de elementos que lo conviertan en
perceptible o identificable por aquéllos.

La perceptibilidad hace referencia a todo ele-
mento, signo o indicacion que pueda ser capta-
do por los sentidos para que, por medio de
éstos, la marca penetre en la mente del publico,
el cual la aprehende e identifica con un producto
o servicio determinado. Y, por cuanto para la
recepcion sensible o externa de las marcas se
utiliza en forma mas general el sentido de la
vista, han venido utilizandose preferentemente
para denominar productos o servicios aquellos
signos que hacen referencia a una denomina-
cion, a un conjunto de palabras, a una figura, un
dibujo, o a un conjunto de dibujos, aunque no
se excluye la existencia de signos sonoros,
olfativos, gustativos, etc.

La distintividad, considerada caracteristica y
funcién primigenia que debe reunir todo signo
para ser susceptible de registro como marca,
lleva implicita la necesaria posibilidad de distin-
guir unos productos o servicios de otros, ha-
ciendo viable de esa manera la diferenciacion
por parte del consumidor.

La susceptibilidad de representaciéon grafi-
ca consiste en descripciones o representacio-
nes realizadas a través de palabras, graficos,
signos, colores, figuras, etc., de tal manera que
sus componentes 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, lo conozca y lo solicite. La
traslacion del signo del campo imaginativo de
su creador hacia la realidad comercial, puede
entonces darse, como se ha dicho, por medio
de los elementos antes indicados.

La norma que se interpreta, al definir el concep-
to de marca, enfatiza en el aspecto de la
distintividad diciendo que “todo signo percepti-
ble capaz de distinguir en el mercado, los
productos o servicios producidos o comerciali-

zados por una persona, de los productos o
servicios idénticos o similares de otra” es apto
para registrarse como tal.

Pero para que el registro se produzca no basta
la sola presencia de la distintividad, ni tampoco
si ella se da acompafada de las otras dos
caracteristicas anotadas: La que la ley comuni-
taria exige, ademas, que el signo solicitado no
encuadre en ninguna de las precisas y taxativas
causales de irregistrabilidad de las que se con-
templan en los articulos 82 y 83 de la Decisién
344.

En este orden de ideas debe el Juez Consultan-
te proceder a analizar, primero, si la marca
“STARBUCKS” cuyo registro se pretende, cum-
ple con los requisitos del referido Articulo 81,
para determinar luego, si no encaja dentro de
los impedimentos de registro sefialados en es-
tas disposiciones y, en especial, en lo previsto
en el literal a, del Articulo 83, de la Decision
344,

2.4. Implicaciones de la Confundibilidad res-
pecto del registro de Marcas. (Articulo
83, literal a, Decision 344.).

2.4.1. La Confundibilidad de las Marcas:

Como se ha dicho atras, entre los requisitos
exigidos para el registro de las marcas resulta
de especial importancia, la presencia del requi-
sito de la distintividad, considerado como fun-
cién primigenia que debe reunir todo signo para
adquirir la condicién de marca, lo que lleva im-
plicita la necesaria posibilidad de distinguir unos
productos o servicios de otros, de tal manera
que ellos no se hagan confundibles por razén de
la marca, pues en este evento se configuraria la
causal de irregistrabilidad contemplada en el
literal a, del Articulo 83, de la Decision 344.

En efecto, la norma citada se refiere al impedi-
mento de registro como marca de aquellos sig-
nos que puedan confundir al publico, induciéndolo
a error por causa de la similitud o semejanza de
los mismos con una marca anteriormente solici-
tada o registrada por un tercero para idénticos o
semejantes productos o servicios.

2.4.2. Criterios para el Cotejo de las Mar-
cas:

Para decidir sobre su registro, el examinador
necesariamente debe realizar entre las marcas
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en controversia el respectivo cotejo. Para ello
debe comenzar por aclarar en qué tipo o clase
de signos se encuadran, dentro de los tres que
la doctrina ha identificado, segun estén repre-
sentados por una figura (grafica), por una deno-
minacién (nominativa) o por un conjunto de las
dos anteriores (mixta). La marca figurativa, lla-
mada también grafica, se materializa como un
signo perceptible por el sentido de la vista desti-
nado a evocar una figura caracterizada por su
forma externa, su caracteristica general es que
no es pronunciable, puesto que su signo no
tiene vocalizacién, siendo apenas una figura o
distintivo al que se le da un nombre y que en si
mismo constituye la marca.

La marca denominativa, es una palabra, un vo-
cablo, un nombre, que tiene expresion literaria y
que se aprehende por los sentidos de la vision y
del oido y se comunica mediante el lenguaje.

A su turno la marca mixta combina elementos
denominativos y graficos.

De conformidad con la jurisprudencia de este
Tribunal: “Para el cotejo marcario es indispen-
sable ubicar los signos objeto de la compara-
cion dentro de alguna de las categorias de mar-
cas, toda vez que existen ciertas particularida-
des que al ser tenidas en cuenta por el examina-
dor pudieran conducir a eliminar aparentes mo-
tivos de confundibilidad o que, por el contrario,
conducirian a un veredicto de irregistrabilidad”.?

Ahora bien, existiendo ese riesgo de confusion
entre las marcas, es necesario también, para el
cotejo que haga el Juez consultante, determinar
las diferentes maneras en que los signos pue-
den asemejarse. Al respecto se ha dicho que la
similitud entre las marcas puede ser ideolégi-
ca, ortografica o fonética, lo cual debe ser
materia de estudio en el presente caso para
determinar, primero, el grado de similitud orto-
grafica, entendida ella como la coincidencia de
letras entre los segmentos a compararse, en
los cuales la secuencia de vocales, la longitud,
el niumero de silabas, las raices, o las termina-
ciones comunes, pueden conducir, en mayor o
menor grado, a que la confusion sea mas palpa-
ble u obvia; acto seguido, debe determinarse el
grado de similitud fonética, que es el que ocurre
entre signos que al ser pronunciados tienen una

2 Proceso 80-IP-2001. En G.0.A.C N° 774 de 19 de mar-
zo de 2002.

vocalizacion similar, dependiendo esta similitud
de la identidad en la silaba tdnica, o de la
coincidencia en las raices o terminaciones, en-
tre otros factores; para, finalmente, examinar el
grado o nivel de similitud ideoldgica, que es la
que se da entre signos que evocan la misma o
semejantes ideas de tal modo que pueden lle-
gar a ser considerados confundibles signos que
aunque visual o fonéticamente no sean simila-
res, puedan inducir a error al publico consumi-
dor en cuanto a su procedencia empresarial, en
caso de evocar, como ya se ha expresado, la
misma o similar idea;

De igual manera el Tribunal ha sostenido en ya
reiterada Jurisprudencia, que para efectos de
realizar la comparacion apreciativa entre los sig-
nos y determinar si existe confundibilidad, y por
ende si se configura la causal de irregistrabi-
lidad del Literal a, del Articulo 83 de la Decision
344, deben tenerse en cuenta las siguientes
reglas o maximas estructuradas por la doctri-
na:

e La confusién resulta de la impresion de
conjunto despertada por las marcas.

¢ Las marcas deben examinarse sucesiva-
mente y no simultdneamente.

¢ Quien aprecie el parecido debe colocarse
en el lugar del comprador presunto y tener
en cuenta la naturaleza de los productos.

e Deben tenerse en cuenta las semejanzas
y no las diferencias que existen entre las
marcas.

Se debe senalar ademas que la falta de distinti-
vidad del signo y la consecuente confusion que
puede generar, ademas de atentar contra la
libre competencia que debe existir entre los
empresarios, independientemente de los reci-
procos acuerdos de coexistencia, aspecto a ser
tratado en el siguiente acépite, afecta también
al consumidor, en la medida en que una marca
carente de distintividad puede inducir en error al
adquiriente del bien o al usuario del servicio,
afectando su consentimiento.

De conformidad con el literal a) del articulo 83
de la Decision 344, no pueden registrarse como
marcas los signos que “sean idénticos o se
asemejen de forma que puedan inducir al pu-
blico a error, a una marca anteriormente solici-
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tada para registro o registrada por un tercero,
para los mismos productos o servicios, o para
los productos o servicios respecto de los cua-
les el uso de la marca pueda inducir al publico
a error”. Al interpretarlo, el Tribunal ha expresa-
do en el Proceso 32-1P-96 (G.O.A.C N° 279 de
25 de julio de 1997), lo siguiente:

“..El efecto de la confusién como impedi-
mento de registro debe llevar al publico a
error sea directo en cuanto a los dos signos o
indirecto en cuanto a creer que los productos
que tienen marcas idénticas o similares pro-
vienen de un mismo productor, en cualquiera
de estas dos hipotesis el titular de la marca
tendra la facultad de impedir que en el comer-
cio corran con ese mismo signo productos o
bienes que puedan llegar a confundirse con
los suyos, limitando asi la transparencia que
el mercado exige en cuanto a la utilizacién de
signos marcarios.

2.4.3. Validez de los acuerdos de coexis-
tencia frente al tema de la confundi-
bilidad:

Los llamados Acuerdos de Coexistencia que
acostumbran celebrar los empresarios, como
instrumentos de caracter netamente privado, y
cuyo objeto es el de permitir la comercializa-
cién de productos o mercancias de empresas
que tienen el registro de una marca igual o
similar, se subordinan, en todo caso, a que las
partes contratantes adopten las previsiones ne-
cesarias para evitar la confusion del publico
sobre el origen empresarial de las mercancias y
dejan a salvo la potestad del organismo com-
petente, de salvaguardar el interés general evi-
tando que el consumidor se vea inducido a un
error, cuando las marcas coexistentes sean en-
tre si confundibles.

Asi pues, en presencia del fendmeno de la
confundibilidad, la suscripcién de acuerdos pri-
vados de coexistencia no es un presupuesto
automatico para que se produzca el registro,
puesto que siempre habra de primar el interés
general de los consumidores sobre el interés
particular de los empresarios contratantes 3.

3 En este mismo sentido consultar la sentencia de 31 de
octubre del 2001, dictada por el Tribunal dentro del
Proceso No. 50ip01. En G.O.A.C. No. 739 de 4 de
diciembre de 2001. Marca ALLEGRA.

En el presente caso, si la autoridad administra-
tiva o judicial consideran, con sujecion a los
criterios sefialados para la determinacion de la
confusion, que la coexistencia marcaria de los
signos “STARBUCKS” y “STARBURST” no sal-
vaguardan el interés general, y, en consecuen-
cia el consumidor puede ser inducido a error,
deberia decidir que las marcas no pueden co-
existir en el mercado.

Con fundamento en las consideraciones ante-
riores,

El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-
DAD ANDINA,

CONCLUYE:

1. Para que un signo pueda acceder al registro
marcario se requiere que sea perceptible,
susceptible de representacion grafica y, ade-
mas, lo suficientemente distintivo en rela-
cién con otras marcas ya registradas o soli-
citadas prioritariamente para registro. Debe
cuidarse asimismo, que ese signo no se
encuentre comprendido en ninguna de las
causales de irregistrabilidad establecidas en
los articulos 82 y 83 de la Decision 344.

2. Al proscribir el riesgo de confusion respecto
del registro marcario, el literal a) del articulo
83 de la Decision 344, trata de evitar el
engano que pueda producirse en el comer-
cio y respecto de los usuarios acerca del
producto o del servicio respectivo, en rela-
cién con su procedencia, naturaleza, modo
de fabricacion, caracteristicas o cualidades.

3. La determinacion de la existencia o no del
riesgo de confusion es un aspecto de hecho
que debera ser analizado discrecionalmente
por el funcionario administrativo o por el
juez nacional, sujetandose en todo caso, a
las reglas de comparacion de signos y a los
criterios expuestos y ampliamente desarro-
llados por el Tribunal.

4. Lasuscripciéon de acuerdos privados no cons-
tituye un presupuesto automatico para que
se admita la coexistencia de signos idénti-
cos o semejantes en el mercado, puesto
que la autoridad administrativa o judicial de-
bera en todo momento salvaguardar el inte-
rés general evitando que el consumidor se
vea inducido a error.
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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 respectivo fallo, debera adoptar la pre-
sente interpretacion, realizada por el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina con fundamen-
to en las sefialadas normas del ordenamiento
juridico comunitario. Debera asi mismo dar cum-
plimiento a las prescripciones contenidas en el
parrafo tercero del articulo 128 del vigente Esta-
tuto.

Notifiquese al Juez consultante mediante copia
certificada y remitase también copia a la Se-
cretaria General de la Comunidad Andina para
su publicacion en la Gaceta Oficial del Acuerdo
de Cartagena.

Guillermo Chahin Lizcano
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Rubén Herdoiza Mera
MAGISTRADO
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