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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 16 de septiembre de 2019

Proceso: 670-1P-2018
Asunto: Interpretacion Prejudicial
Consultante: Seccion Primera de la Sala de lo Contencioso

Administrativo del Consejo de Estado de |a
Republica de Colombia

Expedientes de Origen: 11-131573

Expediente interno

del Consultante: 11001032400020130051900

Referencia: Signo involucrado MANGO MAGDALENA
RIVER (denominativo)

Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero

VISTOS

El Oficio N® 4538 del 14 de noviembre de 2018, recibido via correo electronico el
15 del mismo mes y ano, mediante el cual la Seccion Primera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de |la Republica de Colombia,
solicitd |a Interpretacion Prejudicial de los Articulos 134, 135, 224 y 225 de la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso
interno N° 11001032400020130051900, v;

El Auto de 19 de agosto de 2019, mediante el cual este Tribunal admitid a tramite
la presente Interpretacion Prejudicial.

A. ANTECEDENTES
Partes en el Proceso Interno

Demandante: COMPARIIA ENVASADORA DEL ATLANTICO '
SAS 7

L

.-“.I"'-* A
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Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO — SIC — DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA

Tercero Interesado: ELIAS CARRILLO CASTELLANOS

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

De la revision de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto
del proceso intemo, este Tribunal considera que los temas controvertidos
son:

1. Si el signo MANGO MAGDALENA RIVER (denominativo), solicitado por
la COMPANIA ENVASADORA DEL ATLANTICO S.AS, ostenta
distintividad intrinseca respecto de los productos comprendidos en la
Clase 32 de la Clasificacion Internacional de Niza.

2. Si el signo MANGO MAGDALENA RIVER (denominativo) es generico y
descriptivo respecto de los productos comprendidos en la Clase 32 de la
Clasificacion Internacional de Niza.

3. 8i el signo MANGO MAGDALENA RIVER (denominativo) es evocativo
respecto de los productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificacion
Internacional de Niza.

4.8i el signo MANGO MAGDALENA RIVER (denominativo) es
notoriamente conocido.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicitd la Interpretacion Prejudicial de los Articulos 134,
135, 224 y 225 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina.
Unicamente se interpretaran los Articulos 135 restringiendo la interpretacion
alos Literales b), ) y f) y 224 y 225 de la Decisién 486" anteriormente citada
por ser pertinentes.

1 Decisidn 486 de la Comisién de la Comunidad Andina. -

*Artleulo 135.- No podran regisfrarse comao marcas [os signos qus:

()

b) egrezean de distintividad;
Gl

&)  Consistan sxclusivamente en un signo o indicscién gue pusda servir en el comercio para desoribir
iz calidad, la cantivad, f desting. af valor, la procedencia geografica, Ia época de produccion U
olros datos, caracterisiicas o informacionss de los producfos o de fos servicios para los cuales
ha de usarse dicho signe o indicacidn, incluidas las expresiones laudalorfas referidas a esos
productos o servicios; r—

f)  consistan exclusivaments en un signo o indicacién que sea ef nombre gendrico o téghica del
producto o servicio de glie se frats; '

() g 9
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No procede la Interpretacion Prejudicial del Articulo 134 y de los demés
literales del Articulo 135 de la Decision 486 de |a Comision de la Comunidad
Andina debido a gue no es objeto de controversia el concepto de marca ni
las demas causales de irregistrabilidad absoluta consagradas en el Articulo
citado.

De oficio se llevara la Interpretacion Prejudicial de los Articulos 228, 229
Literal a) y 230 de la Decision 488 de la Comision de la Comunidad Andina?,
con el fin de tratar el tema de marca notoria.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad.

Signos conformados por denominaciones descriptivas o genericas.

Marcas evocativas.

La marca notoriamente conocida. Su proteccion y su prueba. La notoriedad
del signo salicitado a registro.

(¥

*Articulo 224.- So entiende por signo distintive notoriamente conocido ef gue fuese reconoecida coma
tal en cualquisr Pals Mismbro por el sector perlinente, independisnfemente de ls manera o el medio
por sl cual se hublese hecho conocido.”

*Articulo 225.- Un signe distintivo noforiaments conocido seré profegido contra su uso y registro no
autorizado conforme a este Titulo, sin penuicio de las deméas disposiciones de esta Decfsidn que
fuesen aplicables y de las normas para fa proteccién contra la competencia desleal del Pafs Miembro.”

Decisian 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, —

“Arficulo 228.- Para determinar ia notoriedsd de un signo distintive, se fomara en consideracion enifre
ofros, fos siguientes factores:

a) el grado de su conocimisnto enfre los miembros del sector periinents dentre de cuslquier Pals
Miembro;

) Ja duracién, ampiitud y extension geografica de su utilizacion, dentro o fuera de cualguisr Pals
Mismibro;

o) la duracidn, ampltud y extension geogrdfica de su promocion, denfre o fusra de cualguier Pals
Wiembro, incluyendo la publicidad y fa presentscidn en ferias, exposicionss u ofros evenlos de los
productos o servicios, del esfablecimisnto o de fa aclividad & los que se apliyue;

d) e velor de toda inversidn efeclusds para promoverio, o para promover el establecimiente,
actividad, productos o servicios a los qua sa apliqus;”

“Articulo 229 - No se negaré la calidad de noforio a un signo por-el solo hecho gue.

a) no esté registrado o en tramite de regislro en ol Pals Miembro o en el extranjero,

("

“Arficule 230.- 52 considerardn como sectores pertinentes de referencia para delerminar la
natoriedad de un signo disfintivo, entre ofros, fos siguientes:

a) los consumidores reales o potenciales def tipo de preduclos o servicios a los que se aplique;
B) las personas que participan en los canales de distribucitn o comercializacién del fipe de productos
o setvicios a los que se apligue; o,
¢) los circulos empresariales que achian en gires refafivos al lipo de establecimiento, aclividad,
productos o servicios a los gue s& apligus. e
Para efectos de recofiocer la notoriedad de un signo baslard que sea conocido deniro de cyalgliiers
de los sectores reforidos en los lterales anteriorss.” ff o 3
!:;_I)"\
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E. ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

1. Lairregistrabilidad de signos por falta de distintividad

1.1. El demandante alude que el registro del signo MANGO MAGDALENA
RIVER (denominativo), vulneraria lo contemplado en el Literal b) del Articulo
135 de la Decision 486, razon por la cual se procedera a desarrollar dicho
tema.

“Articulo 135.- No podran registrarse como marcas los signos gue:
(...)

b) carezcan de distintividad;

()"

1.2. La distintividad es la capacidad gue tiene un signo para individualizar,
identificar vy diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo
posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como
caracteristica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como
marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su
funcion de indicar el crigen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del
producto o servicio, sin causar riesgo de confusion y/o asociacion en el
publico consumidor 3

1.3. La distintividad tiene un doble aspecto:®

a) Distintividad intrinseca o en abstracto, mediante la cual se determina
la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o
servicios en el mercado.

b) Distintividad extrinseca o en concreto, mediante la cual se determina
la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

1.4. La falta de distintividad intrinseca esta contemplada en el Literal b) del
Articulo 135 de la Decision 486, en dicho articulo se exige que no podran
registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad,
refiriendose esta causal a |a falta de distintividad intrinseca.

1.5, Es preciso recordar gque un signo puede ser inherentemente distintivo. Es
decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido
mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad
adquirida. La razdn por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan
dificiles de proteger es porgue generalmente incorporan caracteristicas que
cumplen una funcion técnica en lugar de servir para indicar la procedencia
empresarial de un producto. Los aspectos funcionales no son susceptibles
de ser protegidos mediante el registro de marcas.®

3 Wer Interpretacion Prejudicial 242-1P-2015 del 24 de agosto do 2015
& Ver Interpretacion Prejudicial 388-1P-2015 del 25 de febrero de 2016.

5 Ver Interpretacion Prejudicial 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015 i >
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1.6. Elandlisis de este tipo de distintividad -intrinseca- se encuentra ligado al tipo
de producto o servicio que el signo identifica, En ese sentido, la oficina
nacional competente debera analizar si el signo solicitado tiene aptitud
distintiva en abstracto.

1.7. Del mismo modo, tal como se explico en parrafos precedentes, la
distintividad extrinseca, también contemplada en el Literal b) del Articulo 135
de la Decision 486, se encuentra referida a la capacidad del signo para
diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el
mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la eleccién de los
bienes y servicios que desea adquirir realmente. En este supuesto, |a oficina
competente deberd evaluar si el signo posee aptitud distintiva para
diferenciarse de otros signos en el mercado.

1.8. En conclusion, para que un signo sea registrado como marca,
adicionalmente de ser susceptible de representacion grafica, debera tener
capacidad distintiva intrinseca y exirinseca, ello de conformidad con lo
establecido en el Articulo 134 de la Decision 486.

2. Signos conformados por denominaciones descriptivas o genéricas

2.1. Teniendo en cuenta que en el proceso interno se argumentd que el signo
solicitado MANGO MAGDALENA RIVER (denominativo) es genérico vy
descriptivo respecto de los productos contenidos en la Clase 32 de la
Clasificacion Internacional de Niza, resulta pertinente desarrollar los
alcances del presente tema.

2.2. Los signos descriptivos son aguellos que informan exclusivamente sobre las
caracteristicas o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad,
funciones, ingredientes, tamaro, valor, destino, etc. La denominacion
descriptiva responde a la formulacion de la pregunta ;como es? en relacion
con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente
se contesta con la expresion adecuada a sus caracteristicas, cualidades o
propiedades segun se trate.

2.3. ElLiteral ) del Articulo 135 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina dispone:

“Articulo 135.- No podran registrarse como marcas los signos que:!
(-3

g) Consistan exclusivamente en un signo o indicacion que pueda servir en
el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la
procedencia geografica, la época de produccién u ofros dalos,
caracteristicas o informaciones de los productos o de los servicios para
los cuales ha de usarse dicho signo o indicacidn, incluidas [as
expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

(..)"

2.4. Como se desprende de esta disposicion, no es registrable ufi signo
conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sinj~
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embargo, los signos compuestos formados por uno o mas vocablos
descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un
conjunto  suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas
caracteristicas no puede impedir la utilizacion del elemento descriptivo y, por
tanto, su marca seria considerada débil ®

2.5. Por su parte, el Literal f) del Articulo 135 de la Decision 486 de la Comisién de
la Comunidad Andina dispone:

“Articulo 135.- No podran registrarse como marcas los signos que.

()

f) consistan exclusivamente en un signo o indicacion que sea el nombre
genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

()"

2 6. Como se advierte de la disposicion antes citada, se prohibe el registro de
signos que consistan en el nomhbre genérico o técnico de los productos o
servicios a los que se refieran, pero ello no impide que palabras genéricas o
técnicas conformen un signo compuesto. La denominacion geneérica
determina el género del objeto que identifica y la denominacion técnica alude
a la expresién empleada exclusivamente en el lenguaje propic de un arte,
ciencia u oficio. No se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo
sobre la utilizacion de esa palabra, toda vez que se crearia una posicion de
ventaja injusta frente a otros empresarios. El aspecto genérico de un signo
debe ser apreciado en relacién directa con los productos o servicios de que
se trate.”

2.7. La expresién genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta
iqué es? en relacion con el producto o servicio designado se responde
empleando la denominacion genérica. Desde el punto de vista de las
marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna
forma para sefialar el producto o servicio que desea proteger o cuando por
si solo pueda servir para identificarlo.®

2.8. Sinembargo, una expresian genérica respecto de unos productos o servicios
puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de
modo que el resultado serd novedoso cuando se usa para distinguir
determinados productos o servicios que no tengan relacion directa con la
expresion que se utiliza

2.9. No obstante, si la exclusion de los componentes descriptivos o genéricos
llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una

¥ De mode referencial, ver Proceso 110-IP-2015 dal 25 septismbre de 2015

7 |biden.
& | tidem.
d |bidem.
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comparacion, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional
dichas componentes, bajo la premisa gue el signo que los contenga tendria
un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se debera analizar los
signos en su conjunto, la percepcion del publico consumidor o cualquier
circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos
en conflicto.!?

2.10.En tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado esta conformado por
elementos descriptivos o genéricos en la correspondiente clase de la
Clasificacion Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo
excluyendo los elementos descriptivos o genéricos, siendo que su presencia
no impedira el registro de la denominacion en caso que el conjunto del signo
se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficlente.

3. DMarcas evocativas

3.1. Como en el proceso interno, el sefior ELIAS CARRILLO CASTELLANOS,
sefald que las expresiones contenidas en el signo MANGO MAGDALENA
RIVER (denominativo) son evocativas, resulta pertinente analizar el presente
tema.

3.2. Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir
indirectamente en el consumidor cierta relacién con el producto o servicio
que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas
evocativas no se refieren de manera directa a una especial caracteristica o
cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga
uso de la imaginacion para llegar a relacionarlo con aquel a través de un
proceso deductivo!’.

3.3, Los signos evocativos cumplen la funcion distintiva de la marca y, por tanto,
son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo
evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podra ser
considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su
titular tendria que soportar el registro de signos que en algun grado se
asemejen a su signo distintivo, Esto se da en el caso de signos evocativos
gue contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso comun, ya gue
su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos 12

3.4. Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo
con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el
consumidor tendra gue hacer una deduccion no evidente y, por lo tanto, la
capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte.™®

W De modo referencizl, ver Proceso 327-1P-2015 del 19 de mayo de 2018,
1 De modo referencial, ver Proceso 6§30-1P-2015 de fecha 25 de julic de 2016, p. 10
IE: Ibidam.

e Ibidem.
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3.5. En ese sentido, se debera establecer el grado evocative del signo MANGO
MAGDALENA RIVER (denominativo) y, posteriormente, realizar el
respectivo andlisis de registrabilidad.

4. La marca notoriamente conocida. Su proteccién y su prueba. La
notoriedad del signo solicitado a registro™

4.1. Como en el proceso interno se argumento gue el signo solicitado MANGO
MAGDALENA RIVER (denominativo) es notoriamente conocido pese a no
estar registrado como marca, se abordara el tema propuesto de conformidad
can la linea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia.

Definicién

4.2. La Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina le dedica al tema
de los signos notoriamente conocidos un acapite especial distinguido en &l
Titulo XII, bajo el cual los Articulos 224 a 236 establecen la regulacion de los
signos notoriamente conocidos.

4.3. En efecto, el Articulo 224 de la Decision 486 determina el entendimiento que
debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes
terminos:

"Se entiende por signo distintive notoriamente conocido el que fuese
reconocido como tal en cualquier Pais Miembro por el sector pertinents,
independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho
conocido.”

4.4. De la anterior definicidn se pueden desprender las siguientes caracteristicas:

a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el
sector pertinente’s,

b) Debe haber ganado neotoriedad en cualquiera de los Paises Miembros.

¢) La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.

1 El desarrollo de este acapite ha sido tomado dela |nterpretacion Prejudicial recaida en el proceszo 124-

IP-2011 del 30 de noviembre del 2011, publicada en la Gacela Oficial M"2026 del 5 de marzo de 2012
. El Articulo 230 establece una lista no taxativa de sectores perfinentes de referencia, 2 saber;
a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique,

1) Las personas que paricipan en los canales de distribucién o comercializacon del tlipo de -
productos o senvicios a los que se aplique.

c) Los circulos empresariales gue actuan en giros relatives al tipo de establecimiento, actividad, _
preductos o servicios a los que se aplique. - L
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4.5,

L.a marca notoria y su relacién con los principios de especialidad,
territorialidad, registral y uso real y efectivo, asi como su diferenciacion
con la marca renombrada

De conformidad con lo establecido en el Articulo 224 de la Decision 486, la
marca notoria es conocida por el sector pertinente, esto es, por los
consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los gue
se aplique; las personas que participan en los canales de distribucion o
comercializacion del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los
circulos empresariales que actian en giros relativos al tipo de
establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique'®. Dado
que las marcas notorias son conaocidas en el sector pertinente, pudieran no
tener una gran presencia en otros sectores.

Cabe distinguir entre la marca notoria regulada en la Decision 486 de la
marca renombrada. La primera es conocida en el sector pertinente, la
segunda es conocida mas alla del sector pertinente”.

La marca notoria regulada en la Decisién 486, a la que podemos llamar
marca notoria andina, es aquella que es notaria en cualquier pais miembro
de la Comunidad Andina, e independientemente de si su titular es nacional
o extranjero. Basta que sea notoria en un pais miembro para que reciba una
proteccion especial en los oftros ftres paises miembros. La marca
renombrada, por su parte, no se encuentra regulada por la Decision 486,
pero por su naturaleza recibe proteccion especial en los cuatro paises
miembros.

La marca notoria regulada en la Decision 486 y la marca renombrada rompen
los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo
que esta clase de marcas obtienen proteccién en un pais miembro de la
Comunidad Andina asf no estén registradas ni sean usadas en ese pais
miembro'®. Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con
el mismo alcance. La marca renombrada rompe el principio de especialidad
de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos
o servicios. La marca notoria regulada en la Decision 486 rompe el principio
de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de
productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de
aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector
pertinente’®.

16

1"

Articulo 230 de la Decisién 486,

La marca renombrada (por ejemple, Coca Cola, Teyota, Facebook, Google, slo) es conocida
practicamente por casi todo el publico en genersl, por diferentes tipos de segmentos de consumidores
y proveadares, incluso por aquelles que no consumen, ni fabrican, ni comercializan el producto o
senvicio identificade por la marca renombrada

Para recibir |a proteccion, basta que la marca sea notoria en ofre pals miembro de la Comunidad
Andina o gue la autoridad di propisdad industral considere que la marca es renombrada. f

la marca notoria requlada en la Decision 486 es protegida respecto de aquelios mu:suctoﬂ :réemcms
af p

diferentes que se encuentren dentro del sector pertinente con la finalidad de evitar |a dﬁut;lan dela W~

'\
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Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decision 486
y la marca renombrada es lo referido a su prueba. La notoriedad debe
probarse por quien lo alegue de conformidad con lo establecido en el Articulo
228 de la Decision 486. La marca renombrada, en cambio, no necesita ser
probada, pues se trata de lo que la teoria general del proceso denomina un
“hecho notoria”. Y es que los “hechos notorios” se conocen de oficio y no
requieren actividad probatoria (notoria non egent probatione), no son objeto
de prueba®.

La marca notoria extracomunitaria®’ no rompe los principios de especialidad,
territorialidad, principio registral y uso real y efectivo®.

Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse presente que en ningun caso se
otorgara el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actia de
mala fe, si el propdsito de dicho registro es restringir la libre competencia o
si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que
deberan estar debidamente probadas.

En relacién con los diferentes riesgos en el mercado

4.6. Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuesire
la ocurrencia de alguno de los cuatro riesgos mencionados de conformidad
con lo siguiente:

461. En relacion con el riesgoe de confusién: el publice consumidor
puede incurrir en riesgo de confusion por la reproduccion, imitacién,
traduccion, transliteracién o transcripcion, total o parcial, de un signo
notoriamente conocido.

4.6.2. En relacién con el riesgo de asociacion: el riesgo de asociacion se
presenta en estos casos cuando el consumidor, aungue diferencie las

fusrza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca notoria (fesgo de dilucian), asi como
evitar el aprovechamiento injuste de su prestigic o renombre (Uso parasitario).

e En |a medida que una marca renombrada s conecida por casi por todos, también es conocida par la
autoridad de propiedad industrial.

Si la autoridad de propiedad industrial considera gue la marca no es renambrada, debera permifir que
su titular pruebe su notoriedad —en algin pais de la Comunidad Andina— en los termines de lo
establecido en el Articulo 228 de la Decision 486

£l Mo es renombrada, sino una marca notoria pere fuera de la Comunidad Andina,
2 L.a marca notora extracomunitaria, al encantrarse fuera de la Comunidad Andina, esta supediiada a
los principios de territorialidad, especislidad, principio registral y de usa real y efective.

Ahora bien, no por el hecho de considerarse notoria una marca en su pais de origen pusde impedir el
registro de una marca similar o idénticaen un pais miembro de la Comunidad Andinz, ya que &l
examinador andino, en aplicacian de los principios de terrtorialidad y especialidad deberd analizar el
caso en concreto v, & menos que exista un eventual acto de competencis desleal o anime. g2
apropiarse de un signo que era conecido por el solicitante, no podra impedir ¢l registro de un Aigan'
sobre |z base, Unicamente, de que la marca es notoria fuera del territorio comunitario andino. /7

O 10
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4.7.

4.8,

marcas en conflicto v el origen empresarial del producto, al adguirirlo
piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa
titular del signo notoriamente conocido, tienen una relacion o
vinculacion economica.

4.6.3. En relacion con el riesgo de dilucién: el riesgo de dilucion es Ia
posibilidad de gue el uso de otros signos idénticos o similares, cause
el debilitamiento de la altisima capacidad distintiva que el signo
notoriamente conccido ha ganado en el mercado, respecto de
aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la
posibilidad de causar riesgo de confusién o de asociacion.

464 En relacion con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso
parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche
injustamente del prestigio de |los signos notoriamente conocidos. El
competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo
notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atencién del
publico consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece
estan, de alguna manera, relacionados con la calidad y caracteristicas
de los productos o servicios gue ampara un signo notoriamente
conocido,

Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la accion
de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es o
que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistematico de la
posicion empresarial.

Prueba de la notoriedad

La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través
de prueba habil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, segun sea el
caso.

El Articulo 228 de la Decision 486 establece una lista no taxativa de
parametros para probar la notoriedad, a saber:

*a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente
dentro de cualquier Pais Miembro;

b)  la duracidn, amplitud y extension geogréfica de su utilizacion, dentro o
fuera de cualquier Pais Miembro;

c) la duracién, amplitud y extensién geografica de su promocién, dentro o
fuera de cualguier Pals Miembro, incluyendo s publicidad y la
presentacion en ferias, exposiciones u ofros evenios de los productos o
servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se apliqus;

d) el valor de toda inversion efectuads para promoverlo, o para promover

el establecimiento, actividad, productos o servicios a los gue s& apﬁqq&.‘- —

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en/lo. que
respecta al signo cuya noloriedad se alega, tanlo en Ef plano

11
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internacional como en el del Pais Miembro en el que se pretende la
proteccion;

f) el grado de distintividad inherente o adquinda del signo;
g) el valor contable del signo como activo empresarnial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una
franquicia o licencia del signo en determinado territorio;

) la existencia de actividades significativas de fabricacion, compras o
almacenamiento por el fitular del signo en el Fais Miembro en que se
busca proteccién;

i fos aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigliedad de cualquier registro o solicitud de registro
del signo distintivo en el Pais Miembro o en el exiranjero.”

4.9 En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben
tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como asi lo dispone
la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio
probatorio regulado por la normativa procesal intema, de conformidad con el
principio de complemento indispensable.

4.10. El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo gue hoy
se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no
realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusion, volumen de
ventas, publicidad, entro otros. En este orden de ideas, para probar la
notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se
haya reconocido dicha condicion, sino que se deben presentar todos los
medios de prueba pertinentes para demostrar el caracter de notorio caso a
caso. Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad
administrativa o judicial es valida para dicho caso particular®,

La notoriedad del signo solicitado a registro™

4 11. De conformidad con lo establecido en el Articulo 229 literal a), no se negara
la calidad de notorio y su proteccion por el sélo hecho de que no se encuentre
registrado o en trAmite de registro en el Pais Miembro o en el extranjero. Por
lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio asi no se encuentre
registrado en el respectivo Pais Miembro y, en consecuencia, se brinda
proteccion a los signos que alcancen el caracter de notorios, aungue no se
encuentren registrados en el territorio determinado.

4 12 La Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina protege a la marca
notoria no registrada y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un
signo notoriamente conocido deberia ser diferente al examen que se haria

#H Sobre eslo se pueds ver la Inferpretacion Prejudicial 480-IP-2015 de 7 de julio de 2016.

24 El desarrollo de este acapite ha sido tomado de Iz Interpretacidn Prejudicial recaida en el pmcec.n g4- W :
IP-2015 publicada an la Gaceta Oficial No. 2712 del 18 de abril del 2016,
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de un signo ordinario. Lo anterior no quiere decir que una marca por ser
notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de
toda marca, aln en el caso de ser notoria, debera atender al respectivo
analisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente.

4.13.Lo que se esta afirmando es gue dicho analisis debe ser diferencial y
complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de gue la marca notoria
ya es distintiva y, por lo tanto, el analisis de confundibilidad debe ser, por un
lado, mas distendido teniendo en cuenta el gran prestigio gue ha sido
ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin
de evitar la confusion en el pdblico consumideor, teniendo en cuenta las
caracteristicas de |la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores
como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos gue se
pretende registrar, etc.

414 En consecuencia con lo anteriormente expuesto, si bien la norma
comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el Pais
Miembro donde se solicita su proteccion, el andlisis de registrabilidad en
caso de sclicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la
Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo analisis de
registrabilidad, conceder o no el regisiro de la marca notoriamente conocida
que se alega, de conformidad con los multiples factores que puedan
intervenir en dicho estudio.

4.15.Es imporiante tener en cuenta gue el reconocimiento de |a notoriedad de la
marca es un hecho que debe ser probade por quien lo alega, a través de
prueba habil ante el Juez o la Oficina Nacional, segin sea el caso. El
reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la Autoridad
Nacional Competente con base en las pruebas presentadas.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja
consignada la presente Inierpretacion Prejudicial para ser aplicada por la Sala
consultante al resolver el Proceso Interno 11001032400020130051900, la que
debera adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto
en el Articulo 35 del Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretacion Prejudicial se firma por los Magistrados que
participaron de su adepcion de acuerdo con lo dispuesto en el dltimo parrafo del
Articulo 80 del Estatuto del Tribunal.

4 p— - .x"‘x_\____\\
e

uis Rafael Vergara Quintero
MAGISTRADO

13



GACETA OFICIAL m 29/10/2019 15 de 48
Proceso 670-1P-2018

‘\\_‘_ r/JI [ IIII|
Hernan ﬂﬁ% Bgmamé'lbﬁna- Hugt}fﬁamj[_q_gémez\#\pac
STRADO MAGISTRA

De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la
presente Interpretacion Prejudicial el Presidente (e) y el Secretario.

Luis Rafael Vergara Quintero Luis Felipe Aguilar Feijod
PRESIDENTE (e) SECRETARIO

Notifiquese a la Sala consultante y remitase copia de la presente Intlerpretacién
Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicacion
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

| PROCESO 670-IP-2018 |

2>
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 16 de septiembre de 2019

Proceso:

Asunto:

Consultante:

Expediente de Origen:

Expediente Interno
del Consultante:

Referencia:

Magistrado Ponente:

VISTOS

687-1P-2018

Interpretacion Prejudicial

Seccion Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado de la

Republica de Colombia

03-75040

11001032400020110015100

Signo involucrado SQUIGGLES
{denominativo)

Hernan Rodrigo Romero Zambrano

El Oficio N° 4741 del 26 de noviembre de 2018, recibido via correo electronico
el mismo dia, mediante el cual la Seccion Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado de la Repuiblica de Colombia, solicito
Interpretacion Prejudicial de los Articulos 136 Literales d) y f) y 137 de la Decision
486 de la Comision de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno

11001032400020110015100; v,

El Auto del 25 de marzo de 2019, mediante el cual este Tribunal admitid a tramite
la presente Interpretacion Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el Proceso Interno

~ - Demandantes:

P

Mederer Gmbh

Trolli Iberica S.A.
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Demandada: Superintendencia de Industria —y Comercio

I'}h h"\

i dempeltencia desleal, podrd denegar dicho registro.”®
\_E A RI 'I'L |1p P g o

(SIC) de la Replblica de Colombia

Terceros Interesados: Procaps S.A.

Colmed Lida.

ASUNTOS CONTROVERTIDOS

De la revisidn de los documentos remitidos por la Sala consultante,
respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas
controvertidos son los siguientes:

1. Si las sociedades Procaps S.A. y Colmed Ltda. habrian incurrido en
actos de competencia desleal contra las sociedades Mederer Gmbh y
Trolli lberica S.A., al solicitar el registro del signo SQUIGGLES
(denominativo) que pretende distinguir productos de la Clase 30 de la
Clasificacion Internacional de Niza.

2. Si las sociedades Procaps S.A. y Colmed Ltda. han actuado como
representantes o distribuidores de los productos gomas de mascar de
la marca internacional TROLLI, entre ellos la marca SQUIGGLES cuyos
titulares son las sociedades Mederer Gmbh y Trolli Iberica S.A.

3. Si las sociedades Colmed Ltda y Procaps S5.A. han vulnerado los
derechos de propiedad industrial de las sociedades Mederer Gmbh y
Trolli Iberica S.A.

NORMAS A SER INTERPRETADAS
La Sala consultante solicitd la Interpretacion Prejudicial de los Articulos 136

Literales d) y f) y 137 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina, los cuales se interpretaran por ser pertinentes’.

Decisidn 486 de la Comisidn de la Comunidad Andina

*Articulo 136 - No podrin registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en ef comercio afectars
indebidamente un derecho de tercer, en particular cuanda;

A

d)  sean idénlicos o se asemejen a un signo dislinlive de un fercero, siempre gue dadas las
circunstancias su wse pudicra onginar un desgo de confusidn o de asociaeion, cuando el
soficitanfe sea o haya sido un representanfe, un disfibuidor o una persona expresamente
autorzada por el fitedar del signo protegido en el Pais Miembro o en el extranjero;

[

f)  consistan en un signe que infinja e derecho de propiedad industial o ol derecho de autor de un
lercero, salvo gue medie ef cansenfimiento de éste;

{ A

q”_ﬁrfmuiﬂ 137.- Cuandy fa officing nacional competente lenga indiciog razonables gue le permitan
\(.‘.'ernr que un registro se hubiese solicitado para pempetrar, faciitar o consalidar un acto de

2
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De-oficio-se interpretaran los-Articulos 258 y 259 de la Decisién 486 de la
Comisién de la Comunidad Andina?, concerniente a los actos de
competencia desleal vinculados a la propiedad industrial.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

1 Solicitud de registro de un signo para perpetrar un acto de competencia
desleal.

2. Irregistrabilidad de signos que sean idénticos o se asemejen a un signo
distintivo de un tercero, cuando el solicitante haya sido un representante 0
distribuidor o expresamente autorizado por el titular.

3. lrregistrabilidad de signos por infringir un derecho de propiedad industrial
de un tercero, salvo que medie consentimiento.

E. ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

1. Solicitud de registro de un signo para perpetrar un acto de competencia
desleal

1.1. Dado que en el presente caso las sociedades Mederer Gmbh y Trolli Iberica
S.A. sefialaron en su demanda que el signo SQUIGGLES (denominativo)
habria sido solicitado con la intencién de consolidar un acto de competencia
desleal, se procedera analizar este tema.

1.2. El Articulo 137 de la Decision 486 dispone que:
“cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le
permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpelrar, facilitar
o consolidar un acto de competencia desleal, podré denegar dicho registro.”
Definicion de competencia desleal
13. Se entiende por competencia desleal todo acto contrario a la buena fe

empresarial, contrario al normal desenvolvimiento de las actividades
econémicas basado en el esfuerzo empresarial legitimo. Sobre el particular,

Deelslén 486 de la Comision de la Comunidad Andina

.

*Articulo 258.- Se considera desisal todo aclo vinculado a la propiedad industrial realizado en sl
ambito empresaital que sea conlrario 8 los usos y préaclicas honestos.”

“Articulo 259.- Constiluyen aclos de competencia dasleal vinculados a la propiedad industrial, enfre
otros, los siguinnies!

a) cualquier aclc capsz da créal ung canfusién, por cualyuiar medio que Ses, respectfo del
oslablacimiento, fos producios o la-actividad indusiial o comercial de un compelidor;

b) las assveraciones fafsas, &n el gjorcicio del comercio, capaces de desacreditar el
eslahlccimianto, los productos o la actividad industial o comercial de un competidor, o,

¢) las indicaciones 4 aseveracionss cuyo empleo, en &l gjercicio del comercio, pudieren indudir af
" piiblico a crror sebre 1a naturaloza, ef modo da fabrigacion, las caractorislicas, la aphitud en cf
4Ny~ empleoo la canlidad de los productos.”
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el-Tribunal ha considerado que son actos contrarios a los usos y préacticas
honestos aquellos que se producen con la intencién de causar dafo o de
aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor?.

1.4. Un empresario puede captar mas clientes si ofrece en el mercado
productos o servicios a menores precios, de mejor calidad, en mayor
variedad y/o de mas facil acceso, todos estos beneficios que pueden
resumirse en un solo concepto: eficiencia econdmica. Esta eficiencia se
logra mejorando la administracion de la empresa; investigando e
innovando; reduciendo los costos de produccion; optimizando los canales
de comercializacidn,; contratando a los mejores trabajadores, proveedores
y distribuidores; ofreciendo servicios de postventa idoneos y oportunos, etc.

1.5. Elesfuerzo empresarial legitimo, expresado como eficiencia economica, da
como fruto la atraccion de clientes y el incremento de las ventas. El dafo
concurrencial licito ocurre precisamente cuando un empresario atrae una
mayor clientela —lo que supone la pérdida de clientes de otro u otros
empresarios— debido a su capacidad de ofrecer en el mercado algo més
atractivo de que lo que ofrecen sus competidores. Y esta es la virtud del
proceso competitivo: la presion existente en el mercado por ofrecer las
mejores condiciones (precio, calidad, variedad y/o acceso) en heneficio de
los consumidores.

1.6. Lo ilicito, y que constituye un acto desleal o de competencia desleal, es
atraer clientes o danar al competidor, no sobre la base del esfuerzo
empresarial legitimo (eficiencia economica), sino debido a actos contrarios
a la buena fe comercial, actos que atentan contra el normal
desenvolvimiento de las actividades econdémicas que pueden perjudicar
igualmente a los consumidores y al interés general, tales como la induccion
a error (actos de engano y de confusion), la denigracion al competidor (con
informacion falsa), la explotacion indebida de la reputacion ajena, la
violacion de secretos comerciales, entre otros similares.

1.7. De conformidad con lo establecido en el Articulo 258 de la Decision 486, se
considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en
el ambito empresarial que sea contrario a los usos y practicas honestos.
Segun lo establecido en el Literal a) del Arficulo 259 de la norma
comunitaria, constituyen actos de competencia desleal vinculados a la
propiedad industrial, entre otros;

"cualguier acto capaz de crear una confusién, por cualquier medio que sea,
respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o
comercial de un competidor™

1.8. Delo anterior se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuales
actos se consideran desleales. Sera desleal todo acto vinculado a la
~ propiedad industrial que realizado en el ambito empresarial sea contrario a

HIJ
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los usos y practicas honestos®,

1.9. En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y practicas honestos, el
Tribunal ha considerado que son actos que se producen, precisamente,
cuando se actta con la intencion de causar dafio o de aprovecharse de
situaciones que puedan perjudicar al competidor=.

1.10.El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe
comercial;, es decir, que se encuentra relacionada con la buena fe que debe
prevalecer entre los comerciantes y que responde a una practica que
atiende los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y
sinceridad?®.

1.11. La doctrina juridica sefiala que para que un acto pueda ser constitutivo de
competencia desleal, el mismo debe reunir dos elementos fundamentales:
un acto de competencia (la finalidad concurrencial del acto), y que este acto
de competencia sea calificable como desleal (el medio empleado para
competir y atraer la clientela es desleal)’. Veamos en detalle ambos
elementos:

a) Es un acto de competencia porque la realiza un competidor en el
mercado con la finalidad de atraer clientes.

b) Es desleal porque en lugar de atraer clientes sobre la base de la
eficiencia economica (esfuerzo empresarial), lo hace a través de
meétodos deshonestos, contrario a la buena fe empresarial, como la
induccién a error (actos de engaiio y de confusion), el descredito o
denigracion del competidor (con informacion falsa), la explotacion
indebida de la reputacion ajena, la comparacion indebida, la imitacion
sistematica, la violacion de secretos comerciales, entre otros.

El acto de competencia desleal atenta contra el normal desenvolvimiento
de las actividades economicas en el mercado, por lo que afecta (dafio
efectivo o dafo potencial) al competidor o competidores, a los
consumidores y al interés general. La competencia desleal afecta el normal
desenvolvimiento del mercado, afecta el principio de buena fe.

1.12.La legislacién andina trata de prevenir conductas que atenten contra los
usos mercantiles honestos; por tanto, la proteccion a los competidores, al

i De modo referencial, ver Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 217-1P-2015 del 24 de
agosto de 2015.

h Ihidem.

d JAECKEL KOVAKS, Jorge. Apuntes scbre Competencia Desleal. Seminarios 8. Ceniro de Esfudios
S de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, Bogola, 1996, p. 45.

,{hF‘“"" D“'? of (__, }J}.EGKEL KOVACS, Jorge vy MONTOYA NARANJC, Claudia. La deslealtad en la competencia
- ;!,e,g{eal Qué g5, como s2 esfablace on las normas, gué se debe probar y guien la debe probar. En:

|-
I =

': .:-EwH -;m'- R’w DE!’ELHG Competencia, Bogotd, vol 8, N° 9, enero-diciembre 2013, p, 143
o
ECRETARIA * 5
, O 3,
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plblico consumidor y al interés general, en relacion con una competencia
deshonesta o desleal, se desprenden de la misma, a fin de propiciar un
correcto funcionamiento del sistema competitivo®.

1.13.En el Articulo 259 de la Decision 486 se consideran los actos de
competencia desleal vinculados a la propiedad intelectual que, como ya se
dijo, no configuran una lista taxativa los siguientes:

‘a) cualquier acto capaz de crear una confusion, por cualquier medio que
sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad
industrial o comercial de un competidor;

b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de
desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial
o comercial de un compeltidor; o,

¢) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del
comercio, pudieren inducir al piblico a error sobre la naturaleza, el
maodo de fabricacidn, las caracteristicas, la aptitud en el empleo o la
cantidad de los productos.”

1.14. Los actos de competencia desleal por confusion, recogidos en el Literal a)
previamente citado, gozan de las siguientes caracteristicas®:

(i)  No se refiere propiamente al analisis de confundibilidad de los signos
distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la
imitacién de un signo distintivo genere riesgo de confusion o
asociacion en el publico consumidor. No se trata de establecer un
analisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que
esto es un tema regulado en oftra normativa. Se trata, entonces, de
determinar si dichos actos, en relacion con un competidor
determinado, generan confusion en el publico consumidor respecto
del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial
de un competidor.

(i) La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusion por
cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar
diversas maneras de crear confusion respecto de los productos o la
actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto,
darse en forma de artificios, enganos, aseveraciones, envio de
informacion, imitacion, productos, envases, envolturas, etc. En este
sentido, la utilizacion de un signo distintivo ajeno para hacer pasar
como propios productos ajenos es considerada como una practica
desleal.

4 };_ B —=ubidem,
LIS
2D , "E‘}% mado referencial la Inferpretacion Prejudicial expedida en el Froceso 110-1P-2010 de fecha 11
4 NS dé"(:ﬁ?,liembre de 2010.
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(i) Para catalogar un acto como desleal, es condicidn necesaria que los
competidores concurran en un mismo mercado, puesto que, si no hay
competencia; es decir, si los actores no concurren en un mismo
mercado no se podria hablar de competencia desleal. En relacion con
este punto, el Tribunal ha manifestado:

“En todo caso, procede teneren cuenta que, a los fines de juzgar sobre
la deslealtad de los actos capaces de crear confusion, es necesario
que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o
comercial de los competidores concurran en un mismao mercado. En
la doctrina se ha dicho sobre el particular que "para gue un acto sea
considerado desleal, es necesario que la actuacion se haya producido
en el mercado, esta acluacién sea incomrecta y pueda perjudicar a
cualguiera de los participantes en el mercado, consumidores o
empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio
sistema compelitivo. (...) para gue el sistema competitivo funcione hay
gue obfigar a competir a los empresarios e impedir que al competir
utilicen medios que desvirtuen el sistema competitivo en si (...)"
(FLINT BLANCK, Pinkas: "Tratado de defensa de la libre
cnmplgfencfa"; Pontificia Universidad Catdlica del Perd, Lima, 2002, p.
115)°°."

1.15.El Tribunal, sobre los actos de competencia desleal regulados por la
Decision 486, y en especial sobre dichos actos vinculados a la propiedad
industrial, ha manifestado: "En un régimen de libre competencia, se justifica
gue, en el encuentro en el mercado entre la oferta de productores y
comerciantes y la demanda de clientes intermedios y consumidores, un
competidor alcance, en la venta de sus productos o en la prestacion de sus
servicios, una posicion de ventaja frente a ofro u otros, si ha obtenido dicha
posicion a través de medios licitos (...)""

1.16. La licitud de medios, en el ambito vinculado con la propiedad industrial,
significa que la conducta competitiva del agente econdémico debe ser
compatible con los usos y practicas consideradas honestas por quienes
participan en el mercado, toda vez que la realizacion de actos constitutivos
de una conducta contraria al citado deber de correccion provocaria
desequilibrios en las condiciones del mercado y afectaria negativamente
los intereses de competidores y consumidores.

1.17. La disciplina de estos actos encuentra asi justificacion en la necesidad de
tutelar el interés general de los participantes en el mercado, por la via de
ordenar la competencia entre los oferentes y prevenir los perjuicios que
pudieran derivar de su gjercicio abusivo.

1.18.Con relacion a los actos de competencia desleal por confusion, cabe
reiterar que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad

—

f;:ff;rﬁ‘ﬁ&a modo referencial, ver Inlerpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 116-1P-2004 de facha 13

Sy T Yludeenero de 2005,
78 2NN
| :' Dy " Ve@hﬁﬂdﬂ referencial la Interpretacion Prejudicial expeadida en el Proceso 110-1P-2010 de fecha 11
% .= __ de ngulembre de 2010.
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entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez
que tal situacion se encuentra sancionada por un regimen especifico, sino
a la confusion que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo
que concierne al establecimiento, los productos o la actividad econémica
de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, segun
sus necesidades y deseos.

1.19. En tal sentido, quien alega la causal de irregistrabilidad del Articulo 137,
deber4 probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar
o consolidar un acto de competencia desleal.

2. Irregistrabilidad de signos que sean idénticos o se asemejen a un
signo distintivo de un tercero, cuando el solicitante haya sido un
representante o distribuidor o expresamente autorizado por el titular

2.1. Las sociedades Mederer Gmbh y Trolli Iberica S.A. argumentaron que el
registro de la marca SQUIGGLES (denominativo) no debio ser otorgado por
encontrarse dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el
Literal d) del Articulo 136; de igual manera manifestaron que durante varios
afios las sociedades Procaps S.A. y Colmed Ltda han actuado como
distribuidores y comercializadores de sus productos “gomas de dulce” en
diversas variedades y formas, distinguido por su marca internacional
TROLLI y fabricados por la sociedad alemana Mederer Gmbh, por lo que
tenian conocimiento de su producto SQUIGGLES, lo que prusha la
existencia de una relacion comercial entre dichas empresas.

2.2. En atencion a lo anterior, resulta pertinente analizar el Articulo 136 de la
Decision 486, especificamente la causal de irregistrabilidad prevista en su
literal d), cuyo tener es el siguiente:

"Articulo 136.- No podrén registrarse como marcas aquellos signos cuyo
uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en
particular cuando:

(e

d) sean identicos © se asemejen a un signo distinfivo de un tercery,
sfernpre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo
de confusién o de asociacitn, cuando el solicitante sea o haya sido un
representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada
por el titular del signo protegido en el Pals Miembro o en el extranjero;

(--.F

2.3. El Tribunal se ha pronunciado reiteradamente sobre este tema sefialando

que la prohibicion de registro contemplada en el Literal d) del Articulo 136

establece que se denegara el registro de un signo cuando el solicitante sea

o haya sido un representante, distribuidor o una persona expresamente

R autorizada por el titular del signo protegido en el pais miembro o en €l
%PL DE fgjgxiran}em

'\_:H ,J N
VIS 2.4. Es |mp0ﬁante destacar que la citada causal relativa de irregistrabilidad
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opera incluso en los casos en los que la marca se encuentre registrada en
el extranjero vy no Unicamente en alguno de los paises miembros. En estos
casos, la oficina paciocnal competente denegara el registro del signo
solicitado'?.

2.5. Por otro lado, este supuesto de irregistrabilidad constituye también una
causal de nulidad relativa al registro de un signo obtenido por quien es o
haya sido, representante, distribuidor o una persona expresamente
autorizada por el titular del signo protegido en el pais miembro o en el
extranjero. Lo que se busca cautelar es el derecho del titular legitimo de la
marca frente a quien, aprovechandose de ser o haber sido su
representante, distribuidor o su autorizado para ejercer acciones
mercantiles con su marca, pretenda beneficiarse de ella, por el
conocimiento que tenia del signo y de la relacion comercial con el titular.
Del mismo modo, pretende proteger al publico consumidor, en el cual se
podria generar el riesgo de confusion o de asociacion'®,

2 6. En ese sentido, se debera verificar si la conducta acusada incurre o no en
el supuesto contemplado en el literal d) del Articulo 136, verificando,
conforme se ha explicado en lineas anteriores, si se trata de un
representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el
titular del signo protegido, entendiendose por representante a la persona
que promueve y concierta la venta de los productos de una casa comercial,
debidamente autorizada por esta'; y por distribuidor, al encargado de
distribuir los productos elaborados por una empresa, quien reparte un
producto o un servicio a ciertos locales o personas a quienes deba
comercializarse'”.

2.7. Asimismo, para la configuracion de esta prehibicion o causal de nulidad
relativa, la condicién de representante, distribuidor o persona expresamente
autorizada por el titular del signo protegido debera ser fehacientemente
acreditada dentro del proceso interno'®. No basta la sola afirmacion, sino
gue se deberan presentar los medios probatorios pertinentes que otorguen
a la autoridad los elementos suficientes de juicio para verificar la causal
enunciada’’.

2.8. Resulta pertinente sefialar que el supuesto contemplado en el Literal d) del
Articulo 136, se encuentra relacionado con la disposicion prevista en el

b Ver Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 48-1P-2012 del & de junio de 2012 y 547-1P-2015
del 9 de seplismbre de 2016.

12 Ver Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 847-1P-2015 del 9 de sepliembre de 2016

12 Real Academia de la Lengua Cspancla. "Diccionario de la lengua espafiola®, Edicidn del

Tricentenario; “representanie”, lercera connotacion. hitpe/dle.rae es {Consulta: 2 de abril de 2018).

— -I_':T:‘B:::“ _Ver Interpretacion Prejudicial 48-1P-2012 del 6 de junio de 2012,
: = T

Lo
= '8 &' Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 48-1P-2012 del 6 de junio de 2012 y 547-1P-2015
N\ ag|'9 do sepliembire de 2016,
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3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.
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segundo parrafo del Articulo 172, que establece que procede la nulidad
relativa de un registro de marca cuando se haya concedido en
contravencion de lo dispuesto en el Ariculo 136 o cuando haya sido
solicitada de mala fe.

Irregistrabilidad de signos por infringir un derecho de propiedad
industrial de un tercero, salvo que medie consentimiento

Como en el presente proceso, el consultante ha requerido interpretacion
prejudicial respecto de la prohibicion contenida en el Literal f) del Articulo
136 de la Decision 486 y, asimismo las sociedades Mederer Gmbh y Trolli
Iberica S.A. han alegado la violacion de esta norma, este Tribunal hara el
analisis de este tema.

El Literal f) del Articulo 136 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina establece:

"Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo
uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en
particular cuando:

=)

f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o
el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento
de éste;

()%

Encontramos que esta prohibicién de registro contiene dos supuestos: (i) que
la marca solicitada a registro infrinja un derecho de propiedad industrial; y,
(i) gue la marca solicitada a registro infrinja un derecho de autor. En ambos
casos se requiere que no medie consentimiento del tercero al que le
pertenecen los derechos de propiedad industrial o de autor susceptibles de
ser vulnerados.

El interés de la norma andina en este literal es el precautelar que en el
momento del examen de registrabilidad, ademas de evitar el riesgo de
confusidon o de asociacion con ofros signos distintivos, tambien se
precautele el derecho de terceros titulares de otros derechos de propiedad
industrial o del derecho de autor. Segun el tratadista, Gustavo Leon y Leon
Duran, lo que interesa, a efectos de la aplicacion de la causal de
irregistrabilidad, es que los derechos de propiedad intelectual merecen una
proteccion especial del derecho y por ello se prohibe registrar como marca
un signo que pudiera afectarlos si es que el titular de tal derecho no ha
consentido en ello'®.

La norma preve una salvedad y es gue medie el consentimiento del titular
del derecho anterior a favor de la persona que pretenda el registro de una

J[marca.
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3.6. Para que medie el consentimiento sefialado como salvedad en esta
disposicién, este se puede ver refiejado en las distintas formas juridicas
permitidas para la explotacion de un derecho de propiedad intelectual, es
decir puede haber, entre otros y sin limitar, un contrato de licencia o una
autorizacion expresa, siempre que en estos instrumentos sea clara la
voluntad libre y no existan vicios en el consentimiento para el registro de la
marca que incorpore un derecho de propiedad industrial.

3.7. Envirtud de lo sefialado, se debera analizar si en el caso en concreto se ha
identificado la existencia previa de un elemento u objeto protegido por un
derecho de propiedad industrial y si al momento de la solicitud de registro
de la marca, existio o no consentimiente del titular del derecho.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja
consignada la presente Interpretacion Prejudicial para ser aplicada por la Sala
consultante al resolver el Proceso Intemo 11001032400020110015100, la que
deberd adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo
dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de su
Estatuto.

La presente Interpretacion Prejudicial se firma por los Magistrados que
participaron de su adopcién de acuerdo con lo dispuesto en el Ultimo parrafo del
Articulo 90 del Estatuto del Tribunal.

Luis Rafael Vergara Quintero /
MAGISTRADO

Hugo Ramiro G6
MAGISTRADO

Hernan

De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la
presente Interpretacion Prejudicial el Presidente (E) y el Secretario.

04 11




GACETA OFICIAL @ 29/10/2019 27 de 48
Proceso 837-1P-2018

{ |
|

[ [
{ r A !

\ A L_ 8 T
= MY\ Aon v
o .-__,- |II : -'.I g
s Rafa¥l Vergara Quintero Luis Felipe Aguilar Feijod
PRESIDENTE (E) SECRETﬁ}RID

Notifiquese a la Sala consultante y remitase copia de la presente Interpretacion
Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicacion
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
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TRIEUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 16 de septiembre de 2019

Proceso:

Asunto:

Consultante:

Expedientes de Origen:

Expediente interno
del Consultante:

Referencia:

Magistrado Ponente:

VISTOS

695-1P-2018

Interpretacion Prejudicial

Seccién Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado de la

Republica de Colombia

12-126537 1 12-126674

11001032400020140064800

Signos involucrados DISCOVERY CHANNEL
(denominativa), DISCOVERY EXPEDITION
(denominativo) / DISCOVERY (denominativo),
DISCOVERY BE YOURSELF (mixto),
CROYDON DISCOVERY (mixto)

Luis Rafael Vergara Quintero

El Oficio N® 4749 del 26 de noviembre de 2018, recibido via correo electronico el
27 del mismo mes y ano, mediante el cual la Seccion Primera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Republica de Colombia,
solicito la Interpretacion Prejudicial de los Articulos 134 y 136 Literal a) de la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso
interno N* 11001032400020140064900, y;

El Auto de 1 de julio de 2019, mediante el cual este Tribunal admitié a tramite la
presente Interpretacion Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el Proceso Interno

Demandante:

DISCOVERY COMUNICATIONS, LLC/ o

P o
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Demandada: SUPERINTENDENCIA DE iNDL;ISTRIA Y
COMERCIO — SIC — DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA

Tercero Interesado: JUAN CARLOS RESTREPO VELEZ

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

De la revision de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto
del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos
son:

1. Si los signos DISCOVERY CHANNEL (denominativo), DISCOVERY
EXPEDITION  (denominativo)  solicitado  por DISCOVERY
COMUNICATIONS LLC., para identificar productos comprendidos en
las Clases 18 y 25 de la Clasificacion Internacional de Niza son
confundibles con las marcas DISCOVERY (denominativa),
DISCOVERY BE YOURSELF (mixta)) CROYDON DISCOVERY
(mixta), registradas a favor de JUAN CARLOS RESTREPO VELEZ,
para distinguir productos de las Clases 18 y 25 de la Clasificacion
Internacional de Niza.

2. Si el signo DISCOVERY CHANNEL (denominativo) es un signo
derivado de la marca DISCOVERY CHANNEL previamente registrada
por DISCOVERY COMUNICATIONS, LLC., para distinguir productos
de comprendidos en la Clase 25 de la Clasificacion Internacional de
Niza.

3. Silostéerminos DISCOVERY, EXPLORER y CHANNEL son genéricos,
descriptives y de uso comun respecto de los productos comprendidos
en las Clases 18 y 25 de la Clasificacion Internacional de Niza.

4. Si las marcas DISCOVERY (denominativa), DISCOVERY BE
YOURSELF (mixta), CROYDON DISCOVERY (mixta) registradas a
favor de JUAN CARLOS RESTREPOQ VELEZ son marcas arbitrarias
respecto de los productos comprendidos en las Clases 18 y 25 de la
Clasificacion Internacional de Niza.

5. Si se constituye una familia de marcas gue presenta como elemento
preponderante y comun la palabra DISCOVERY en las marcas
registradas a favor JUAN CARLOS RESTREPQ VELEZ

6.  Silas marcas registradas a favor del tercero interesado son de fantasia
al estar conformadas por expresiones en idioma extranjero.

7. Si se presenta la figura de la coexistencia pacifica de los signos que
contienen dentro de su composicion la expresion DISCOVERY.

8.  Si existe conexidén entre los productos que distinguen los sighﬁfs- en
conflicto.

I 1
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C. NORMAS A SERINTERPRETADAS

La Sala consultante solicitd |a Interpretacidén Prejudicial de los Articulos 134
y 136 Literal a) de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina
de los cuales Unicamente se llevara a cabo la Interpretacion Prejudicial del
Literal a) del Articulo 136 de la Decision anteriormente mencionada' por ser
pertinente.

No se llevara a cabo la Interpretacion Prejudicial del Articulo 134 debido a
gue no es objeto de controversia el conceplo de marca.

De oficio se llevara a cabo la Interpretacion Prejudicial de los Literales &), f)
y @) del Articulo 135 y el Articulo 151 de la Decisién 486 de la Comisién de
la Comunidad Andina? con el fin de tratar lo referente al uso de expresiones
descriptivas, genéricas y de uso comun en la conformacion de marcas vy la
conexién entre los productos que amparan los signos analizados.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

1. lIrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusion
directo, indirecto y de asociacion. Similitud ortografica, fonética, conceptual
0 ideoldgica y grafica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos

1 Decisidn 488 de la Comisién de la Comunidad Andina. -

*Arficulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellas signos cuyo uso en el comercio afectars
indebidamente un derecho de tercero, en parficular cuando:

& Sean idénficos o se asemefen, a una marca anferiomnente sclicitada para registro o regisirada
por urn lercero, pars los mismos productos o servicios, o para productos o senvicios respecto de
los cuales el uso de la marca pusda causar un riesgo do confusicn o de esociacion;

(-

2 Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina. -

“Articulo 135.- No podran registrarse como marcas los signos gue:

£

g)  Consistan exclusivaments an un sigho o indicacidn que pueda serviren el comercio para describir
iz calidad, fa canlidad, el destine, el valor, la procedencia geogréfica, la época de produceidn u
ofros datos, caracterisiicas o infarmaciones de los productos o de los senvicios para los cuales
ha de usarse diche signe o indicacidn, incluidas las expresionss laudaforias referidas a osos
productos o servicios;

fi  consistan exclusivamente en un signo o indicacidn que sea el nombre genérico o tecnico dal
producto o servicio de que se frale;

g consistan exclusivamente o se hubleran converfido en una designscion comdn o usus! del
products o servicio ds que se frate en el lenguajs corrfents o en la usanza del pafs;

(o)

“Articulo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los
Paisas Miembros wtilizaran fa Glasificacian internacional de Productos y Servicios para el Registro de
las Marcas, establecida por ef Arreglo de Niza del 15 de junio da 1957, con sus modificaciones
vigentes.

Las clases de la Clasificscidn Internacional referida en el parrafo arterior no deferminaran ;f'é- s:m.rf.lmd'
i {a disimilitud de fos producios o servicios indicados expresaments,”

—
"
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distintivos.

Comparacion entre signos denominativos.

Comparacion entre signos mixtos y denominativos.

Marca derivada.

Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas vy de uso
comun.

Familia de Marcas.

Coexistencia pacifica de signos.

Signos confirmados por palabras en idioma extranjero.

Marcas de fantasia.

0. Conexion entre productos de la Clasificacion Internacional de Niza.

;WM

SooNOG

E. ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de
confusion directo, indirecto y de asociacién. Similitud ortogréfica,
fonética, conceptual o ideoldgica y grafica o figurativa. Reglas para
realizar el cotejo de signos distintivos

1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si los signos DISCOVERY
CHANNEL (denominativo), DISCOVERY EXPEDITION (denominativo)y las
marcas DISCOVERY (denominativa), DISCOVERY BE YOURSELF (mixta),
CROYDON DISCOVERY (mixia) son confundibles o no, es pertinente
analizar el Literal a) del Articulo 136 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de
irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente:

“Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquelios signos cuyo uso
en &l comercio afectara indebidamente un derecho de fercero, en particular
cuando:

a) Sean idénticos o se asemejen, 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 causar un riesgo de confusidn o de asociacidn;

(-

1.2. Como se desprende de esta disposicion, no es registrable un signo que sea
idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un
tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos
no son distintivos exirinsecamente cuando puedan generar riesgo de
confusion (directo o indirecto) yfo riesgo de asociacian en el publico
consumidor 3

a) Elriesgo de confusién puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo
de confusion directo, esta caracterizade por la posibilidad de que el

Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos A70-1P-2015 de facha 19 dé mayo de
2018, 486-IP-2015 y 47 3-IP-2015 de fecha 10 de junio de 20186. -
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1.3

1.4.

consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que
esta adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusidn indirecto, se
presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de
la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que
realmente posee,

) El riesgo de asociacion, consiste en la posibilidad de que el
consumidor, aungue diferencie las marcas en conflicto y el origen
empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho
producto y otra empresa tienen una relacion o vinculacion econdmica.

Se debera examinar si entre los signos confrontados existe identidad o
semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de
confusion (directo o indirecto) o de asociacion en el publico consumidor,
teniendo en cuenta en esta valoracion que la similitud entre dos signos puede
ser:*

a) Ortografica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en
conflicto desde el punto de vista de su configuracion; esto es, tomando
en cuenta |la secuencia de vocales, |a longitud de la ¢ las palabras, el
numero de silabas, las raices, o las terminaciones comunes de los
signos en conflicto, los cuales pueden nducir en mayor grado a que el
riesgo de confusion sea mas palpable u obvio.

b) Fonética: Se refiere a |a semejanza de los sonidos de los signos en
conflicto. La determinacion de tal similitud depende, entre otros
elementos, de la identidad en la silaba tonica o de la coincidencia en
las raices o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta
las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la
posibilidad real de confusion entre los signos confrontados.

c) Conceptual o ideolégica: Se configura entre signos que evocan una
idea ylo valor idéntico y/o semejante.

d) Gréafica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos
graficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del
dibujo o el concepto que evocan.

lgualmente, al realizar el cotejo de los signoes en conflicto, se debera ocbservar
las siguientes reglas para el cotejo de marcas:®

a) La comparacion debe efectuarse sin descomponer los elementos que
conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno
debe analizarse con una vision de conjunto, teniendo en cuenta su
unidad fonética, ortografica, grafica o figurativa y conceptual o
ideologica.

Ioider.

Ibidem. I W
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b) Enlacomparacion se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto
es, se debe analizar un signo y despues el otro. No es procedente
realizar un analisis simultaneo, pues el consumidor dificiimente
cbservara los signos al mismo tiempo, sino gue lo hard en momentos
diferentes.

c) El analisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las
diferencias, pues es en las semejanzas en las gue se puede percibir el
riesgo de confusion o asociacion.

d) Al realizar la comparacion es importante colocarse en el lugar del
consumidor y su grado de percepcidn, de conformidad con el tipo de
productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios®:;

(i)  Criterio del consumidor medio: Si estamaos frente a productos y/o
servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio
podria ser el soporte del andlisis de confundibilidad. De acuerdo
con las maximas de la experiencia, al consumidor medio se le
presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo
nivel de percepcion es variable en relacion con la categoria de
ienes o productos, lo gue debe ser analizado y ponderado por la
autoridad nacional competente.

El grado de atencion del consumidor medio es un parametro
importante para el analisis de confundibilidad de signos que
diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el
entendido de que puede variar o graduarse segun el tipo de
producto del cual se trate, pues por via de ejemplo no se presta el
mismo nivel de atencion al adquirir productos cosméticos que al
comprar pasabocas para fiestas.

(i)  Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor mas
informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los
bienes y servicios bajo ciertos parametros especificos de calidad,
posicionamiento o estatus. Es un consumidor gue se ha instruido
claramente de las caracteristicas vy cualidades de los productos o
servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y
funcionamiento que la media de la poblacion no sabria. Por
ejlemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es
consciente del servicio gue prestan, pues sabe datos de su
atencion al cliente, costo de los platos, manejo publicitario,
promociones, etc.

(iif) Criterio del consumidor especializado. Se basa en un consumidor
absolutamente informado y atento scobre las caracteristicas
técnicas, funcionales o practicas de los productos o servicios que
adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instruccion

& Ver Interpretacion Prejudicial emitida en &l Proceso 42-1P-2017, de 7 de julio de 2017 ) “1:» b
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técnica o profesional. Dicho consumidor hace una evaluacién mas
prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser
tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar
el respectivo analisis de confundibilidad.

1.5, Una vez sefaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al
analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en
conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse,
para de esta manera establecer si el consumidor podria incurrir en riesgo de
confusion y/o de asociacion.

1.6. Sin embargo, no seria suficiente basar |la posible confundibilidad Unicamente
en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el analisis
debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre
los productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se
debera verificar si existe o no confusion respecto del signo solicitado, de
acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

2. Comparacion entre signos denominativos

2.1. Como la controversia radica en la presunta confusion entre los signos
solicitados DISCOVERY CHANNEL (denominativo) y DISCOVERY
EXPEDITION (denominativo) con la marca DISCOVERY (denominativa), es
necesario que se verifigue la comparacion teniendo en cuenta gue estan
conformados uUnicamente por elementos denominativos, los cuales estan
representados por una o mas palabras pronunciables dotadas o no de un
significado o concepto.”

2.2. Los signos denominativos, llamados tambien nominales o verbales, utilizan
expresiones actsticas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras
o numeros, individual o conjuntamente estructurados, que integran un
conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o
concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que
tienen una connotacion conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones
del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan
conexion alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones
del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su
conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite
diferenciarlo de otros existentes en el mercado.?

2.3. En consecuencia, al realizar la comparacion entre marcas denominativas se
debera realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas:®

T Ver Interpretaciones Prejudiciales 529-1P-2015 de 18 de mayo de 2016 y 466-1F-2015 de 10 de junio

de 2016
a [bidem.
: Ibidem.
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a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer
su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las
letras, las silabas o las palabras que poseen una funcion diferenciadora
en el conjunto, debido a que esto ayudaria a entender como el signo es
percibido en el mercado.

b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo
lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la
palabra cuando se hace una lista Iéxica de las derivaciones que pueden
salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario'. Como
gjemplo tenemos el lexema deport en: deport-g, deport-ivo, deport-
istas, deport-dlogo.

Los segundos, son fragmentos minimos capaces de expresar un
significado y que unido a un lexema modifica su definicion.

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raiz léxica, se debe
tener en cuenta lo siguiente:

o Por lo general el lexema es el elemento que més impacta en la
mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un analisis
gramatical de los signos en conflicto.

. Por lo general en el lexema esta ubicada la silaba tonica.

. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podria generarse
riesgo de confusion ideolégica. Los lexemas imprimen de
significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que
el criterio ideolégico debe estar complementado con otros criterios
para determinar el riesgo de confusion en los signos en conflicto.

c) Sedebetener en cuenta la silaba tonica de los signos a comparar, pues
si ocupa la misma posicion, es idéntica o muy dificil de distinguir, la
semejanza entre los signos podria ser evidente.

d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se
encuentran en el mismo orden asumiran una importancia decisiva para
fijar la sonoridad de la denominacidn.

REAL ACADEMIA ESPARNOLA (RAE). Diccionario de fa RAE. Definicién de lexema: *1. m. Ling.
Unidad minima con significado Bxico que no presenta morfemas gramaticalss. p. g, sol o qua,
poseyéndolos, prescinde de ellos porun proceso de segmentacion; p, ef, terr, en enterrais.” Disponible
an; hitp:fidle.rae_es/id=NCU1ETD (Consulta; 08 de noviembre de 2018).

REAL ACADEMIA ESPAROCLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definicién de mofama:

“1. m. Gram. Unidad minima aislable en el andlisis morfoldgico. La palabra mujeras conliene dos
moirfamas: mufer y -e3s.

2. m. Gram. Por oposicidn & lexema, morferna gramatical p. el de, no, yo, &, -ar, -5, -aro. -

3. m. Gram. Unidad minima de significads, La terminacidn verbal -mos conliens dos moffamss!
persona, primers, ¥ niimero, plural” Disponible en. httpdle ras es/?id=Pait2 {Censulta;, b8 de_;,_h
noviembre de 2018), :




GACETA OFICIAL m 29/10/2019 36 de 48

Proceso 695-|P-2018

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

2.4. En congruencia con el desarrollo de esta interpretacion, se debera verificar
la realizacion del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el
fin de establecer el riesgo de confusion ylo asociacion que pudiera existir
entre los signos solicitados DISCOVERY CHANNEL (denominative) y
DISCOVERY EXPEDITION (denominativo) con la marca DISCOVERY
(denominativa).

3. Comparacién entre signos mixtos y denominativos

3.1. Como la controversia radica en la presunta confusion entre los signos
solicitados DISCOVERY CHANNEL (denominative) y DISCOVERY
EXPEDITION (denominativo) con las marcas DISCOVERY BE YOURSELF
(mixta) y CROYDON DISCOVERY (mixta), es necesario que se verifique la
comparacion teniendo en cuenta que estan conformados por elementos
denominativos, los cuales estan representados por una o mas palabras
pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.?

3.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan
expresiones acusticas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras
o numeros, individual o conjuntamente estructurados, que integran un
conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o
concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, gue son los gue
tienen una connotacion conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones
del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, gque no manifiestan
conexion alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones
del producto que va a identificar, Estos elementos, al ser apreciados en su
conjunto, preducen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite
diferenciarlo de otros existentes en el mercado.™

3.3. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias
palabras) y un elemento grafico (una o varias imagenes). Las combinaciones
de estos elementos al ser apreciados en su conjunte producen en el
consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demas
existentes en el mercado.

3.4, Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos
mixtos, dado que las palabras impactan mas en la mente del consumidor,
puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el grafico,
ya sea que, por su tamafio, color, disefio u otras caracteristicas, puedan
causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las
particularidades de cada caso. '

12 Ver Interpretaciones Prejudiciales 528-1P-2015 de 18 de mayo de 2018 y 466-1P-2015 de 10 de junio
de 2018,

5 Ver Interpretacian Prejudicial 48-1P-2013 de 25 de sbril de 2013,

T Ver Interpretacidn Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016. ) &
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3.5. En consecuencia, al realizar la comparacion entre marcas denominativas y
mixtas, se debera identificar, cual de los elementos prevalece y tiene mayor
influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el grafico.

a) Si al realizar la comparacion se determina que en las marcas mixtas
predomina el elemento grafico frente al denominativo, no habria lugar
a la confusion entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacificamente
en el Ambito comercial'®, salvo que puedan suscitar una misma idea o
concepto en cuyo caso podrian incurrir en riesgo de confusion.

b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debera
realizarse el cotejo de conformidad con las reglas para el cotejo de
signos denominativos sefialadas en el parrafo 2.3 de la presente
Interpretacion Prejudicial.

3.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se debera determinar el elemento
caracteristico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de
los signos en conflicto de conformidad con los criterios sefialados en los
puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusidn ylo
asociacion que pudiera existir entre los signos solicitados DISCOVERY
CHANNEL (denominativo) y DISCOVERY EXPEDITION (denominativo) y
las marcas DISCOVERY BE YOURSELF (mixta) y CROYDON DISCOVERY
(mixta), es necesario que se verifigue la comparacion teniendo en cuenta
que estan conformados por elementos denominativos, los cuales estan
representados por una o mas palabras pronunciables dotadas o no de un
significado o concepto

4, Marca derivada

4.1. Dado que DISCOVERY COMUNICATIONS, LLC. alega que ya es titular de
la marca DISCOVERY CHANNEL (denominativa) y que el signo solicitado
seria una marca derivada, corresponde abordar este tema.'®

4.2. La Decision 486 no consagra la figura de la marca derivada; sin embargo,
atendiendo al manejo que en la practica se da a dicho fendomeno, el Tribunal
ha adoptado criterios doctrinarios sobre el tema y ha reconocido la figura en
nuestro régimen normativo.'”

15 Ver interpretacidn Prejudicial 128-1P-2015 de 20 de julio de 2015,

15 Rasulta periinents diferenciar a la familia de marcas de las marcas derivadas.

La familia de marcas admite que entre las marcas que conforman la familiz existan variaciones
significalivas, pero siempre deben conservar un elemento comun, que es aguel que constituye dicha
familia. Las marcas que conforman la familia pueden ser registradas para distinguir productos o
sanvicios en distintas clases.

Las marcas derivadas solo admiten variaciones no sustanciales respecto de |a marca registrada. La
marceg derivada debe disinguir los mismos productos o servicios gue la marca registrada
primigeniamenta o, en todo caso, los productos o semvicios que pretenda distinguir deben estar
incluidos en aquellos. Mo constituiria una marca derivada sl es que se solicita para producios t:l|s'hntos
a los que protege la marca primigenia, aungue Sean conexos. =

w De modo referencial, ver Procesos 438-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015 y 140-1P- EDD? de‘r 4 d::

diciembre de 2007. (AR
5

10



GACETA OFICIAL m 29/10/2019 38 de 48

Froceso 695-IP-20138

4.3. En congruencia con lo sefialado en el parrafo precedente, las marcas
derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el
titular de una marca anteriormente registrada, en relacion con los mismos
productos o servicios, en el que el distintivo preponderante sea dicha marca
principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relacidn con
los elementos accesorios que la acompanan'®,

4.4, Cabe senalar que el hecho de que un titular de registro de marca solicite
para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho
indefectible a que se registre dicho signo, ya que la autoridad competente
debera establecer si el nuevo signo solicitado cumple con todos los requisitos
de registrabilidad y, ademas, qgue no se encuadra en las causales de
irregistrabilidad sefialadas en la normativa comunitaria.'®

4.5. Las marcas derivadas se inscriben siguiendo los tramites ordinarios, pero
entendiéndose que los obstaculos que se opongan al registro de ellas, solo
podran referirse a los elementos accidentales o complementarios anadidos
y no al distintivo principal, al estar este ya previamente registrado y quedar
por tanto fuera de toda discusion.2?

4.6. Saobre la base de los criterios expuestos se establecera si un signo solicitado
a registro constituye o no una variacion de las marcas previamente inscritas,
teniendo en cuenta que la nueva solicitud debe comprender a la misma
marca con variaciones no sustanciales, y que los productos reivindicados en
la solicitud correspondan a los productos amparados por las marcas ya
registradas. Asimismo, cabe recalcar que |a solicitud de registro de un signo
derivado de una marca inscrita con anterioridad no le otorga a su titular el
derecho indefectible a que se le conceda el registro solicitado, debido a que
toda nueva solicitud de registro de marca se encuentra sujeta al analisis de
registrabilidad que corresponde realizar a la autoridad competente.

5. Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de
uso comun

5.1. Teniendo en cuenta que en el proceso internc se argumentd que las
denominaciones DISCOVERY, CHANNEL y EXPEDITION son genéricas,
descriptivas y de uso comun respecto de los productos contenidos en las
Clases 18 y 25 de la Clasificacion Internacional de Niza, resulta pertinente
desarrollar los alcances5 del presente tema.

5.2. Los signos descriptivos son aguellos gue informan exclusivamente sobre las
caracteristicas o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad,
funciones, ingredientes, tamario, valor, destino, etc. La denominacion

3 Al respecto, ver los procesos 59-1P-2012, 80-|F-2012, 198-1P-2013, 12-1P-2014, 158-1P-2015, 431-IP-
2015y 4389-1P-2015.

AL De modo referencial, ver Proceso 438-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015,

20 Mascarefas, Carlos. Nueva Enciclopedia Juridica. Editor F. SEIX, Barcelona, 19582, p. 908, r,lt'adﬁ 20
el Proceso 438-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015,
Oy

\*Lf

L
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descriptiva responde a la formulacién de la pregunta ;como es? en relacion
con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente
se contesta con la expresion adecuada a sus caracteristicas, cualidades o
propiedades segun se trate.

5.3. ElLiteral e) del Articulo 135 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina dispone:

"Articulo 135.- No podran registrarse como marcas los signos que:

(...)

e) Consistan exclusivamente en un signo o indicacion que pueda servir en
el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la
procedencia geogréfica, la época de produccion o otros dafos,
caracteristicas o informaciones de los productos o de los servicios para
los cuales ha de usarse dicho signo o indicacién, incluidas las
expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios,

(-

54. Como se desprende de esta disposicion, no es registrable un signo
conformado exclusivamente por designaciones o indicacicnes descriptivas. Sin
embargo, los signos compuestos formados por uno o mas vocablos
descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre gue formen un
conjunto suficientemente distintivo, El titular de un signo con dichas
caracteristicas no puede impedir la utilizacion del elemento descriptivo y, por
tanto, su marca seria considerada débil.?'

5.5. Por su parte, el Literal f) del Articulo 135 de la Decision 486 de la Comision de
la Comunidad Andina dispone:

"Articulo 135.- No podran registrarse como marcas los signos que:
()

fl consistan exclusivaments en un signo o indicacién que sea el nombre
generico o técnico del producto o servicio de gue se trate;

()

5.6. Comao se advierte de Ia disposicion antes citada, se prohibe el registro de
signos que consistan en el nombre genérico o técnico de los productos o
servicios a los que se refieran, pero ello no impide que palabras genéricas o
técnicas conformen un signo compuesto. La denominacion generica
determina el género del objeto gue identifica y la denominacion técnica alude
a la expresion empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte,
ciencia u oficio. No se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo
sobre |a utilizacion de esa palabra, toda vez que se crearia una posicion de
ventaja injusta frente a otros empresarics. El aspecto generico de un signo
debe ser apreciado en relacién directa con los productos o servicios de gue
se trate.??

# De moda referencial, ver Proceso 110-1P-2018 del 25 septiembre de 2015.

= Ibidem.

s
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5.7. La expresion genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta
iqué es? en relacion con el producto o servicio designado se responde
empleando la denominacidon genérica. Desde el punto de vista de las
marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna
forma para sefialar el producto o servicio gue desea proteger 0 cuando por
si s0lo pueda servir para identificarlo #

5.8. Sinembargo, una expresion genérica respecto de unos productos o servicios
puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de
modo que el resultado serd novedoso cuando se usa para distinguir
determinados productos o servicios que no tengan relacion directa con la
expresion gue se utiliza.**

5.9. De otrolado, el Literal g) del Articulo 135 de la Decisidon 486 de la Comisidn de
la Comunidad Andina dispone:

“Articulo 135.- No podran registrarse como marcas los signos que:

f:-of

g) consistan exclusivamente © se hubieran convertido en una
designacion comun o usual del producto o servicio de que se frate
en el lenguaje corriente o en la usanza del pais;

(i)

5.10.8i bien la norma transcrita prohibe el registro de signos conformados
exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o
particulas de uso comun al estar combinadas con ofras pueden generar
signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder 3 su
registro. En este dltimo caso, el titular de dicha marca no puede impedir que
las expresiones de uso comun puedan ser utilizadas por los ofros
empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza
limitada de oposicién, toda vez que las particulas genéricas o de uso comun
se deben excluir del cotejo de la marca.®

5.11.No obstante, si la exclusion de los componentes descriptivos, genéricos o de
uso comun llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible
hacer una comparacion, puede hacerse e| colejo considerando de modo
excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los
contenga tendria un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se debera
analizar los signos en su conjunto, la percepcion del publico consumidor o
cualguier circunstancia gue eleve o disminuya el grado de distintividad de los
signos en conflicto

=5 Ibidem.
oA |bidem.
5 Ver [nterpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 535-1P-2015 del 23 de junio de 2018,

e Da modo referencial, ver Proceso 327-1P-2015 del 19 de mayo de 2016. [~ i
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5.12.Como se ha sefalado en los acapites anteriores, los términos técnicos,
descriptivos o de uso comun por si mismos no resultan registrables como
marcas debido a que carecen de fuerza distintiva.

5.13. El que un término sea técnico, descriptivo o de uso comun para un producto
o servicio de una clase también podria serlo para el producto o servicio de
otra clase si es gue entre ellos hay conexidn competitiva. Tendra que
analizarse casc por caso a efeclos de verificar si por la naturaleza vy
caracteristicas de los productos o servicios involucrados, o que es técnico,
descriptivo o de uso comun para el producto o servicio de una clase también
lo es para el producto o servicio de otra clase.

5.14.En tal sentido, se debe determinar si e signo solicitado esta conformado por
elementos descriptivos, genéricos o de uso comun en la correspondiente clase
de la Clasificacion Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo
excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso comun, siendo
que su presencia no impedira el registro de la denominacién en caso gue &l
conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de
distintividad suficiente.

6. Familia de marcas

6.1. De acuerdo a lo alegado por JUAN CARLOS RESTREPO VELEZ, este seria
titular de una familia de marcas que presenta como elemento preponderante
y comun el término DISCOVERY por lo que se desarroliara dicho tema,

6.2. Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen
a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo comun, mediante el cual
el publico consumidor las asocia entre si y las relaciona con un mismo origen
empresarial. 7

6.3, En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una
pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo comun. Sj este elemento
comun figura en la denominacion, sera, por lo general, el elemento
dominante. El elemento dominante comun hara que todas las marcas qgue lo
incluyan produzcan una impresién general comun, toda vez que inducird a
los consumidores a asociarlas entre si y a pensar que los productos a que
se refieren participan de un origen comun. Dado que el elemento dominante
comun obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de
marcas, es probable gue el consumidor medio considere gue el producto o

il Resulta pertinente diferenciar a la familia de marcas de [as marcas derivadas.

La familia de marcas admite que entre las marcas que conforman fa familia existan varnaciones
significativas, pero siempre deben conservar un glemento comin, gue &5 aguel que constituye dicha
familia. Las marcas que conforman la familia pueden ser registradas para distinguir productos o
servicios en dislintas clases.

Las marcas derivadas solo admiten variacionss no sustanciales respecto de la marca registrada. La
marca dervada debe distinguir los mismos productos o senvicios que la marca regstrada
primigeniamente o, en tode caso, los productes o senvicios que pretenda distinguir deben estar
incluidos en aquelios. Mo constituiria una marca derivada si es que se solicita para producms rﬂstgn'tos
a los que protege la marca primigenia, aungue sean conexes.

(e

el
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servicio donde figura el citado elemento comun constituye objeto de una
marca gue pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro
de aguélla, en caso de corresponder a distinto titular, podria inducir a
confusion.2®

6.4. Flfenomeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas
conformadas por una particula de uso comun, ya gue estas poseen un
elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta
clase de productos. Por tal razon, el titular de una marca que contenga una
particula de uso comdn no puede impedir que otros la usen en la
conformacion de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de
marcas, cuyo titular si puede impedir que el rasgo distintivo comun, que no
es genérico, descriptivo o de uso comun, pueda ser utilizado por otfra
persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos
que comercializa el titular del conjunto de marcas y, ademas, genera en el
consumidor la impresién de que tienen un origen comun.**

6.5. A fin de emitir un pronunciamiento sobre la inexistencia de riesgo de
confusidn y/o asociacion con base en sendas familias de marcas, se debera
determinar, en primer lugar, si efectivamente se han configurado las familias
de marcas invocadas; posteriormente, se analizaré si la presencia del
término comin de tales familias logra desvirtuar el supuesto riesgo de
confusion y/o asaciacion en los signos conirontados, teniendo en cuenta que
la evaluacion de los signos debe realizarse haciendo enfasis en las
semejanzas antes que en las diferencias, pues son las semejanzas las que
podra percibir el publico consumidor como provenientes de un mismo origen
empresarial o de uno vinculado.

7. Coexistencia pacifica de signos

7.1. DISCOVERY COMUNICATIONS, LLC. sefnald que tenia registrada, desde
el 2001 la marca DISCOVERY CHANNEL (denominativa) la cual coexistio
con la marca DISCOVERY (denominativa) de titularidad del sefor JUAN
CARLOS RESTREPO VELEZ por méas de 9 afios sin configurarse algun tipo
de confusion en el mercado. En tal virtud, resulta pertinente abordar el tema
de la "coexistencia de hecho de marcas" o "coexistencia pacifica de signos”.

7.2. El fendmeno denominade la "coexistencia pacifica de signos” consiste en
que los signos en disputa, pese a ser idénticos o similares e identificar
productos también idénticos o similares, han estado presentes en el mercado
por un periodo considerable y efectivo de tiempo, sin que hubiere problemas
de confusion entre ellos.

7.3. Sobre el particular, el Tribunal ha manifestado que la coexistencia de hecho
de marcas no es un factor determinante que permita el registro de signos
idénticos o semejantes; sin embargo, el hecho de que dos signos vengan

W Ver Interpratacion Prejudicial recaida en el Progeso 433-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015

= Ibicem. : iz
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coexistiendo en el mercado por un periodo prolongado en el tiempo,
contribuye a considerar la posibilidad de registrabilidad de uno de ellos.

7.4. Debe tenerse presente que las oficinas nacionales competentes, para
analizar la registrabilidad de un signo, realizan un analisis prospectivo en el
sentido de evaluar si los consumidores podrian incurrir en confusion entre el
signo salicitado y una marca inscrita en el registro. Este analisis prospectivo
(mirar el futuro) busca dilucidar si habrda o no confusion para los
cansumidores.

7.5. La coexistencia pacifica de los signos por varios anos, si bien no es
concluyente por si misma para establecer la inexistencia de riesgo de
confusion o asociacion en el plblico consumidor, podria tomarse como
indicio desde un analisis retrospectivo (mirar el pasado).

7.6. En ese sentido, la coexistencia pacifica de los signos es un elemento gue
debe ser valorado junto con ofro, para generar la total conviccion de gue el
publico consumidor no incurrira en error al adquirir los bienes y/o servicios
amparados por los signos. Esto implica que quien alegue la coexistencia
podra aportar otros elementos como analisis estadisticos de diferenciacién
en el publico consumidor y en las personas gue participan en los canales de
distribucion, o pruebas gue demuestren que se han compartido escenarios
de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos y
musicales, entre otros), sin que hubiera riesgo de confusion.

7.7. En conclusion, para que una coexistencia como |a planteada pudiera tener
efectos en el analisis de registrabilidad, debe cumplir con los siguientes
requisitos:

a) Debe ser pacifica. No deben existir reclamos privados, ni procesos
administrativos o judiciales donde se advierta del riesgo de confusion
ylo asociacion,

b) La coexistencia debe presentarse en el mismo mercado fisico o virtual;
es decir, los signos deben compartir el mismo espacio geografico o
virtual de intercambio de bienes y servicios, ya que de no ser asi no
podria hablarse de coexistencia pacifica.

c) Debe darse por un periodo razonable de tiempo para su efectiva
incidencia en la percepcidn del publico consumidor. El lapso debe ser
evaluado por la autoridad competente de conformidad con la naturaleza
de los productos ylo servicios que amparan los signos en conflicto. No
es lo mismo hablar de coexistencia para marcas que amparan
productos de consumo masivo y permanente, que con relacion a
productos estacionales o por temporadas; tampoco es lo mismo el
andlisis en relacion con productos basicos que con productos
suntuarios.

d) La coexistencia no puede presentarse para perpetrar, facilitar o-
consolidar actos de competencia desleal.
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e) La coexistencia debe estar complementada con otros elementos que
generen total conviccion de la inexistencia de riesgo de confusion o
asociacion en el publico consumidor.

8. Signos conformados por palabras en idioma extranjero

8.1. En atencion a que los signos solicitados DISCOVERY CHANNEL
(denominativa) y DISCOVERY EXPEDITION (denominativo) se encuentran
conformados por denominaciones correspondientes al idioma inglés,
resulta necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la
conformacion de signos.

8.2, Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento comun son
consideradas signos de fantasia y, en consecuencia, es procedente su
registro como marcas.

8.3. Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma
extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoria del publico
consumidor o usuario y, ademas, se trata exclusivamente de vocablos de
uso comun en relacion con los productos o servicios que se pretende
identificar, dichos signos no seran registrables.

8.4. Ahora bien, en el caso de que una denominacion que conforma una marca
se exprese en un idioma extranjero que sirva de raiz equivalente en la
lengua espariola, el grade de uso comun debera medirse como si se tratara
de una expresion local. Asi, no podran acceder a registro aquellas
denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso
comun en los paises de la Comunidad Andina o son comprensibles para el
consumidor medio del pais en el que se ha solicitado la marca por su raiz
comun o por su similitud fonética con la correspondiente traduccion al
castellano.

8.5. Hay palabras en otros idiomas que son utilizadas frecuentemente por los
hispanchablantes (extranjerismos) y, como es obvio, son entendidas por
estos, por lo que el analisis de confundibilidad debe tener en cuenta el
elemento ideoldgico o conceptual. Es mas, determinadas palabras que en
un momento eran extranjerismos luego forman parte del idioma castellano
cuando son recogidas por la RAE, con las reglas propias de este idioma.

8.6. Esimportante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma
en consideracién lo que realmente ocurre en el mercado, de modo gue es
aplicable a esta disciplina juridica el llamado principio de primacia de la
realidad. En este sentido, tratdndose de palabras en un idioma extranjero,
la autoridad nacional competente debe examinar si los consumidores
medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido
por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras. Si tales
consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el
tratamiento sera similar al gue se da al idioma castellano.

17
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8.7. En el presente caso, se deberd determinar si el signo solicitado esta
conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de
conocimiento generalizado en el sector del publico consumidor medio al que
se encuentran dirigidos los productos de la correspondiente clase de la
Clasificacion Internacional de Niza a los cuales se aplica el signo.

9. Marcas de fantasia

9.1, En el expediente intemo se alegd gue las marcas regisitradas a favor del
tercero interesado son de fantasia al estar conformadas por expresiones en
Idioma Extranjero, por lo que es pertinente abordar el tema planteado.

9.2. Los signos de fantasia son producto del ingenio e imaginacion de sus
autores: consisten en vocablos que no tienen significado propio, pero gue
pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio
no evocan los productos y/o servicios que distinguen, ni ninguna de sus
propiedades.®

9.3, Los signos de fantasia tienen generalmente un alto grado de distintividad y,
por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposicion en
relacién con las marcas idénticas o semejantes.

9.4 En ese sentido, se debera establecer si el signo en conflicto es o no de
fantasia con relacion a los productos y/o servicios que identifican.

10. Conexién entre productos de la Clasificacion Internacional de Niza

10.1. Se alegd que existe conexion entre los productos que distinguen los signos
en conflicto, por lo que corresponde analizar este tema.

10.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusion de productos o servicios en una
misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud
entre los productos o servicios objeto de andlisis, tal como se indica
expresamente en el segundo parrafo del Articulo 151 de la Decision 486,

10.3.Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en
consecuencia, analizar el grado de vinculacion, conexion o relacion de los
productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta
forma se pueda establecer la posibilidad de error en el publico consumidor;
es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados

= Ver Interpretacitn Prejudicial recaida en el Proceso 425-1P-2015 del 18 de mayo de 2016,

H Deacizion 486 de Ia Comisidn de la Comunidad Andinag. -

“Arficulo 151.- Para clasificar los productos y los servicios 2 los cuales se aplican lss marcas, los

Palsas Miembros utilizarén la Glasificacion Infernacional de Productos y Servicios para e Registio de

las Marces, eslablscida por ef Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones

vigentes.

[ as clases da la Clasificacion Internacional referida en ef parrafo anterior no determinaran la simifitud:
ni ia disimifitud de los productos o servicios indicados expresaments.” \

(Subrayado agregado)
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por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma
clase no demuestra su semejanza, asi como la ubicacion de los productos
en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.

10.4, Para determinar si existe vinculacion, conexién o relacion entre productos
ylo servicios corresponde tomar en consideracion el grado de similitud de los
signos objeto de anélisis v cualquiera de los siguientes tres criterios
sustanciales:

a) El grado de sustitucion (intercambiabilidad) entre los productos o
servicios

Existe conexitn cuando los productos (o servicios) en cuestion resultan
sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podria
decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables
entre si. En términos conceptuales, la sustitucién se presenta cuando
un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una
mayor demanda en el otro. En términos concretos, para apreciar la
sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional
competente tendré en consideracion la finalidad y caracteristicas de
dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, los
canales de aprovisionamiento o de distribucion o de comercializacion,
ete.

La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde
la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor
de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede
optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratandose de las infusiones en |a forma de bolsas
filtrantes, el anis, el cedrén, la manzanilla, etc., suelen ser productos
sustitutos entre si.

b) Lacomplementariedad entre si de los productos o servicios

Existe conexién cuando el consumo de un producto genera la
necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero.
Asi, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta
complementariedad se puede presentar también entre productos y
servicios.

Asi, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentifrico) se
complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de
complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el
servicio educativo con el material de ensenanza.

¢) La posibilidad de considerar que los productos o servicios
provienen del mismo empresario (razonabilidad)

B Ver Interpretaciones Prejudiciales 472-1F-2015 y 473-P-2015 de 10 de junio de 2014,

O 49



GACETA OFICIAL @ 29/10/2019 47 de 48

Proceso 695-1P-2018

Existe conexion cuando el consumidor, considerando la realidad del
mercado, podria asumir como razonable que los productos o servicios
en cuestion provienen del mismo empresario.

Asi, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza
también expende agua embotellada.

10.5.Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y
razonabilidad acreditan por si mismos la existencia de relacion, vinculacion
0 conexion entre productos y/o servicios.

10.6. Los siguientes criterios, en cambio, por si mismos son insuficientes para
acreditar relacién, vinculacion o conexion entre productos y/o servicios, pues
estos necesariamente tienen gue ser analizados a la luz de cualguiera de los
tres criterios sustanciales antes referidos:

- La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de
la Clasificacion Internacional de Niza

La inclusidn de productos o servicios en una misma clase no resulta
determinante para efectos de establecer la conexion competitiva entre
los productos o servicios objeto de analisis. En efecto, podria darse el
caso de que los signos comparados distingan productos o servicios
pertenecientes a categorias o subcategorias disimiles, aunque
pertenecientes a una misma clase de la Clasificacion Internacional de
Niza. Por tanto, este criterio solo podra ser utilizado de manera
complementaria para determinar la existencia de conexion competitiva.

- Los canales de aprovisionamiento, distribucién o de
comercializacion; los medios de publicidad empleados; la
tecnologia empleada; la finalidad o funcion; el mismo género; ola
misma naturaleza de los productos o servicios

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de
conexion competitiva. Asi, por ejemplo, dos productos pueden tener la
misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con
relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del
otro, no habra conexion competitiva entre ellos.

Dos productos completamente disimiles (v.g., candados e insecticidas)
pueden tener el mismo canal de comercializacion (v.g., ferreterias) y
compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario
rotativo), sin gue ello evidencie la existencia de conexion competitiva
entre ambos. De alli gue estos criterios deben analizarse
conjuntamente con los criterios intrinsecos para observar la existencia
de conexion competitiva.

Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios
diferentes, como regla general, no existira conexion competitiva. -

10.7.Por tal razon, para establecer la existencia de relacion, uinculaci&n 0
conexién entre productos ylo servicios, en el caso en concreto, se dépera
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analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad),
-complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo
empresario.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja
consignada la presente Interpretacion Prejudicial para ser aplicada por la Sala
consultante al resolver el Proceso Interno 11001032400020140064900, la que
debera adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto
en el Articulo 35 del Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretacion Prejudicial se firma por los Magistrados que
participaron de su adopcidn de acuerdo con lo dispuesto en el Ultimo parrafo del
Articulo 90 del Estatuto del Tribunal.

Hernan
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De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la
presen’e Interpretacion Prejudicial el Presidente (g) y el Secretario.

\M

is"Rafael Y/ergara Quintero Luis FehpeAgui Feuon'
PRESIDENTE (e) SECRETARIO

Notifiquese a la Sala consultante y remitase copia de la presente Interpretacion
Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicacién
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
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