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Interpretacion Prejudicial

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

Republica de Colombia

14-33250

11001032400020150045500

Signos involucrados CICATRIGEL (mixto) /
CICATRIVEL VELEZCO (denominativa) /[
CICATRICURE (denominativo) / CITRAGEL
(denominativo)

Luis Rafael Vergara Quintero

El Oficio N° 5003 del 18 de diciembre de 2018, recibido via correo electronico el
19 del mismo mes y afo, mediante el cual la Seccion Primera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Republica de Colombia,
solicitd la Interpretacion Prejudicial de los Articulos 134, 135 Literales a), b) y &),
136 Literales a) y h) y 150 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, a fin de resolver el proceso interno N° 11001032400020150045500, v,

El Auto de 8 de julio de 2019, mediante el cual este Tribunal admitio a tramite la
presente Interpretacion Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el Proceso Interno

Demandante:

PROCAPS S.A,

02/12/2019 2 de 59
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Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO — SIC — DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA

Terceros Interesados: A H-ROBINS S.A.S.

VELEZ ¥ GOMEZ S A — LABORATORIOS
VELEZGO.

GENOMMA LAB INTERNATIONAL S.AB DE
CV.

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 el signo CICATRIGEL solicitado por A.H.-ROBINS S.A.S. resulta
distintivo respecto de los productos comprendidos en la Clase 5 de
Clasificacion Internacional de Niza.

2. Si el signo CICATRIGEL (mixto) solicitado por A H.-ROBINS S.AS.
para identificar productos comprendidos en la Clase 5 de la
Clasificacion Internacional de Niza es confundible con las marcas
CICATRIVEL VELEZCO (denominativa) registrada a favor de VELEZ
Y GOMEZ S.A. — LABORATORIOS VELEZGO para distinguir
productos de la Clase 3 de la Clasificacion Internacional de Niza,
CICATRICURE (denominativa) de propiedad de GENOMA LAB
INTERNACIONAL SAB DE CV. para distinguir productos de las
Clases 3 y 5 de la Clasificacion Internacional de Niza y CITRAGEL
(denominativa) registrada a favor de PROCAPS S.A. para distinguir
productos de la Clase & de la Clasificacion antes mencionada.

3. Sielsigno CICATRIGEL (mixto) solicitado por A.H. ROBINS S A.S, se
encuentra conformado por particulas de uso comun y por lo tanto es
una marca débil respecto de los productos comprendidos en la Clase 5
de la Clasificacion Internacional de Niza.

4. Sielsigno CICATRIGEL (mixto) solicitado por A H. ROBINS 5.A.S. es
descriptivo y genérico respecto de los productos comprendidos en la
Clase 5 de la Clasificacion Internacional de Niza.

5.  Si el signo CICATRIGEL (mixto) evoca los productos que pretende
proteger.

6.  Siexiste conexion entre los productos que distinguen los sigros con las

marcas en conflicto. =
1
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7. La presunta notoriedad de las marcas fundamento de la oposicion
realizada a la solicitud del signo CICATRIGEL (mixto).

8. Sila SIC realizd correctamente el examen de registrabilidad al otorgar
el signo CICATRIGEL (mixto) a favor de AH.-ROBINS S5.A.S. para
identificar productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificacion
Internacional de Niza,

C. NORMAS A SERINTERPRETADAS

La Sala consultante solicité la Interpretacion Prejudicial de los Articulos 134,
135 Literales a), b) y e), 136 Literales a) y h) y 150 de la Decision 486 de la
Comisién de la Comunidad Andina de los cuales Unicamente se llevara a
cabo la Interpretacion Prejudicial de los Articulos 135 Literales b) y e), 136
Literal a) y h) y 150 de la Decisidn anteriormente mencionada’ por ser
pertinentes.

No se llevard a cabo la Interpretacion Prejudicial de los Articulos 134, 135
Literal a) debido a que no es objeto de controversia el concepto de marca.

De oficio se llevara a cabo la Interpretacion Prejudicial de los Articulos 135
Literales f) y g),151, 224, 228 y 230 de la Decisién 486 de la Comision de la

L Decisidn 486 de la Comisién de la Comunidad Andina. —

“Articule 135.- No podrén registrarse como marcas los signes que;

()

b))  carezcan de distintividad,

(..)

g) consistan exclusivaments en un signa o indicacidn que pueda senviren &l comercie para describir
la calidad, ls cantidad, ef destino, &l valor, fa procedancia geografics, s época de produccidn u
olros datos, caracteristicas o informaciones de los producios o de los senvicios para los cualos
ha de usarse dicho signo o indicacidn, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos
productos o servicios;

{4

“Artfeulo 136.- No podran regisirarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectars
indehidaments un derecho de tercere, en particular cuando:

&) Sean idéniicos o se asemajon, 2 una marca anferormente solicitada para registre o registrada
par un fercaro, pars los mismos productos o senvicios. o para producios o servicios respecto de
jos cuales el uso de fa marca pueda causar un resgo de confusion o de asociacion,

R} constifuyan una reproduccidn, imitacidn, traduccidn, ransliteracion o transcrpeidn, fotal o parcial,
da un signo distintivo rotariamente conocido cuyo tiular sea un tercero, cusfesquiera gque sean
los productos ¢ servicios a los que se aplique &l signo, cuanda su uso fusse suscepiible de causar
un riesgo de confusion o de asociacidn con ese lercero o con sus productos o Servicios. un
aprovechamiento injuslo del prestigic def signo; o fa dilucion de su fuerza distintiva o de su valor
comercial o publictsaio."

*Artfieulo 150.- Vencido el plaze establecido en el Artfculo 148, o sl no se hublesen presentado
opesicionss, fa oficina nacional compstents procederd a realizar el examen de rega‘sframﬁdad Encaso
se hubissen presentado oposicionss, ls officing nacional competsnte se pronunciard sobre gsles y
sobre Iz concesidn o denegatoria del regisfro do la marca mediante resolucion.” /

(A
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Comunidad Andina? con el fin de tratar los temas correspondientes a la
conformacion marcas por particulas genéricas y de uso comun; la notoriedad
de los signos distintivos y la conexién entre productos.

= Decisidn 488 de la Comisian de [a Comunidad Andina. -

*Articule 135.- No podrén regisfrarse como marcas (05 signos que:

G

fi  consisfan exclusivamente en un signo o fndicacién qus sea sl nombre ganérco o lechico del
producte o servicio ds gue se trate;

g) consistan sxclusivamente o se hubieran conveartide en una designacion comun o
usual del producto o sarvicio do que se trate en ef lenguaie corrisnte o en fa
usanza del pais;

T

*Artieulo 151.- Para clasfficar los productos y fos servicios a los cualas se aplican las marcas, fos
Pafses Mizmbros utifizardn la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el Registio de
las Marcas, establecida por ef Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones
Vigerites.

Las clases de la Clasificacion Internacional referida en o parrafo anterior no delerminaran la simififud
ni 1z disimifitud de los producios o serviclos indicados expresaments.”

*Arficulo 224.- Se enfisnde por signo distintivo noforiamente conocido el gue fusse reconocido como
tal en cuslguier Pais Miembro por of sector pertinente, independientamente de Ja manera o 8l medio
por el cual se hublese hecho conocida”

*Arficulo 228.- Pars determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomard en considsracion enfre
ofros, los siguisnies faciores:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del seclor pertinenite denltro de cualquier Pals
Miembra;

B) la duracidn, amplitud y extension geocgréfica de su ulilizacion, dentro o fuera de cualquier Pais
Miemibro;

¢) la duracidn, amplitud y extension geogréfica de su promocidn, deniro o fuers de cuslguier Pals
Mismbra, incluyendo Ja publicidad y la presentacion en ferias, exposicionas u ofros eventos de
los productos o servicias, del establecimiente o de fa actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversién efectuada para promoverlo, o para promover sl esfablecimienta,
aclividad, producios o servicios a los que se apligus;

a) (ascifras de ventas y de ingresos de la empresa tilulsr en o que respecta al signo cuya noforiedsd
so aslega, lanto en ef plano intemacional como en &l del Pals Miembro en el gus se pretende la
proteccidn;

f ol grado de distintividad inhierenfs o adgquinds del signo;

g) el valor contable def signo como aclivo emprasarial;

h) el volumen de pedidos de personas inferssadas en oblener una franquicia o licencia del signo en
determinado ferritorio; o,

i) Iz existencia de aclividades significafivas de fabricacién, compras o almacenamiento por el titular
del signo en el Pafs Mientro en que se busca proteccion;

0 los aspectos del comercio internacionsl; o,

k) la existencia y antigiledad de cuslquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en e/
Pafs Mismbre o en ef extranjers.”

“Articule 230.- Se considerarsn como socfores perinentes de referencia para deferminar ls
naotodsdad de un signo distinliva, entre olros, los siguisntss:

a) los consumidores resles o potenciales del tipo de productos o servicios a l0s gus se apliqua;

B} las personas gue parficipan en los canales de distibucion o comercializacidn del tipo de
productos o servicios & los gus s2 apligue; o,

c) los circulos empresariales que acldsn en gires relativos al tipo de establecimianto, acnwdad —
productos o servicios a los que se apligue.

Para efectos de reconccer la hoforiedad de un signo bastars gue ses conacids denfro de cuaa’qu.lam
de los sectores refandos an los literales anferiores
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1.2.

1.3.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad.

Irregistrabilidad de signes por identidad o similitud. Riesgo de confusion
directo, indirecto y de asociacién. Similitud ortografica, fonética, conceptual
o ideolégica y gréafica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos
distintivos.

Comparacion entre signos mixtos y denominativos.

Particulas de uso comun en la conformacion de marcas farmacéuticas.
Signos conformados por denominaciones descriptivas y genéricas.

Marcas evocativas.

Conexion entre productos de la Clasificacion Internacional de Niza.

La marca notoriamente conocida. Su proteccion y su prueba.

Examen de registrabilidad y debida motivacion de los actos.

ANALISIS DE LOS TEMAS OBRJETO DE INTERPRETACION

La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad

. Debido a que el demandante argumentd que el registro del signo

CICATRIGEL (mixto) solicitade por A H-ROBINS S.A.S vulneraria lo
contemplado en el Literal b) del Articulo 135 de la Decision 486, se procedera
a desarrollar dicho tema.

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

b) carezcan de distintividad:;
(..)

La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar,
identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo
posible que el consumidor o usuario los seleccicne. 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 origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del
producto o servicio, sin causar riesgo de confusién y/o asociacion en el
publico consumidor

La distintividad tiene un doble aspecto:*
a) Distintividad intrinseca o en abstracto, mediante |a cual se determina
la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o

servicios en &l mercado.

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

Ver Interpretacidn Prejudicial 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015,

Ver Interpretacion Prejudicial 388-1P-2013 del 25 de febrero de 2016.
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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,
refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrinseca.

1.5. Es preciso recordar que 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 porque generalmente incorporan caracteristicas que
cumplen una funcién 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.®

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 deberd 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 ofros signos que operan U ofertan en el
mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la eleccion de los
bienes y servicios que desea adquirir realmente. En este supuesto, |a oficina
competente debera 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 extrinseca, ello de conformidad con lo
establecido en el Articulo 134 de |la Decision 486.

2. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de
confusion directo, indirecto y de asociacion. Similitud ortogréfica,
fonética, conceptual o ideoldgica y gréfica o figurativa. Reglas para
realizar el cotejo de signos distintivos

2.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo CICATRIGEL
(mixto) y las marcas CITRAGEL (denominativa), CICATRIVEL VELEZCO
(denominativa) y CICATRICURE (denominativa) 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 aquellos signos cuyo uso
en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular
cuando: '

s Ver Interpretacion Prejudicial 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015,
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2.2

2.3.

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 ef uso
de la marca pueda causar un riesgo de confusion o de asociacion;

(..)

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, porgue en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos
no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de
confusién (directo o indirecto) yfo riesgo de asociacion en el publico
consumidor.®

a) Elriesgo de confusion puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo
de confusién directo, esta caracterizado por la posibilidad de que el
consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que
esta adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusion 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.

b) El riesgo de asociacion, consiste en la posibilidad de que el
consumidor, aunque 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 economica.

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 gue la similitud entre dos signos puede
ser:’

a) Ortogréafica: 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 o las palabras, el
numero de silabas, las raices, o las terminaciones comunes de los
signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el
riesgo de confusion sea mas palpable u obvio.

b) Fonética: Se refiere a la 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.

Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-(P-2015 de fechs 18 de mayo de
2016, 468-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016,

| bidem.
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c) Conceptual o ideclégica: Se configura entre signos gue 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 gue evocan.

2.4. lgualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se debera observar
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.

b) Enla comparacion se debe emplear el método del cotejo sucesivo, esto
es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente
realizar un analisis simultdneo, pues el consumidor dificiimente
observard los signos al mismo tiempo, sino que lo hara en momentos
diferentes.

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

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

(i)  Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o
servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio
podria ser el soporte del anélisis de confundibilidad. De acuerdo
con las méaximas de la experiencia, al consumidor medio se le
presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo
nivel de percepcion es variable en relacidén con la categoria de
bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la
autoridad nacicnal competente.

El grado de atencion del consumidor medio es un parametro
importante para el anlisis de confundibilidad de signos que
diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el
entendido de que puede variar 0 graduarse segun el tipo de
producto del cual se trate, pues por via de gjemplo no se presta el
mismo nivel de atencién al adquirir productos cosméticos que al
comprar pasabocas para fiestas.

g I icdem,

9 Ver Interpretacion Prejudicial emitida en el Proceso 42-IP-2017, de 7 de julio de 2017. b
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(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 y cualidades de los productos o
servicios que desea adquirir. Sabe detalles esteticos, de calidad y
funcionamiento que la media de la poblacion no sabria. Por
ejemplo, 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.

(i) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor
absolutamente informado y atento sobre las caracteristicas
teécnicas, funcionales o practicas de los productos o servicios que
adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instruccion
técnica o profesional. Dicho consumidor hace una evaluacion mas
prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo gque debe ser
tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar
el respectivo analisis de confundibilidad.

2.5. Una vez sefialadas 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 padria incurrir en riesgo de
confusion y/o de asociacion.

2.6. Sin embargo, no seria suficiente basar la posible confundibilidad Unicamente
en las similitudes o semejanzas en cualguiera 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 0 no confusién respecto del signo solicitado, de
acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

3. Comparacion entre signos mixtos y denominativos

3.1. Como la controversia radica en la presunta confusion entre el signo solicitado
CICATRIGEL (mixto) y las marcas CITRAGEL (denominativa),
CICATRIVEL VELEZCO (denominativa) y CICATRICURE (denominativa),
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

w Ver Interpretaciones Prejudiciales 528-IP-2015 de 18 de mayo de 2016 y 466-1P-2015 de 10 de junio
de 2016

W

-
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3.3.

3.4.

3.8,

concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que
tienen una connotacién conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones
del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan
conexidn 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 oftros existentes en el mercado. "

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 conjunto producen en el
consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demas
existentes en el mercado.

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 tamario, color, disefio u otras caracteristicas, puedan
causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las
particularidades de cada caso,'?

En consecuencia, al realizar la comparacion entre marcas denominativas y
mixtas, se deberd 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 gue 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 siguientes reglas para el
cotejo de signos denominativos'#:

(i) 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.

(i) Se debe establecer silos signos en conflicto comparten un mismo
lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas vy

Ver Interpretacion Prejudicial 46-1P-2013 de 25 de abril de 2013,
Ver Interpretacion Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016,
Ver Interpretacion Prejudicial 129-1P-2015 da 20 de julio de 2015

Ver Intarpretacion Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016,

10
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morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia
dentro de la palabra cuando se hace una lista lexica de las
derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se
encuentra en el diccionario’. Como ejemplo tenemos el
lexema deport en: deport-e, 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;

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

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

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

(iii) Sedebe tener en cuenta la silaba tonica de los signos a comparar,
pues si ocupa la misma posicion, es identica o muy dificil de
distinguir, la semejanza entre los signos podria ser evidente.

(iv) 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 denominacion.

(v) Se debe 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.

REAL ACADEMIA ESPANCLA (RAE). Diccionaro de fz RAE. Definicion de lexema: *1. m. Ling.
Linidad minima con significado Byico que no presenta mormemas gramalicales; p. gf, sol o qus,
possyéndolos, prescinde de ellos porun proceso de segmentacidn: p. f., terr, en entarrdis.” Disponible
an; hitp:fidle rae esf7id=NCUtETD (Consuita: 05 de noviembre de 2018}

REAL ACADEMIA ESPANOLA (RAE), Diccionario de fa RAE. Definicion de morfema:

“i. m. Gram. Unidad minima aislable en ef andlisis morfoldgico. Ls palabra muferes contiene dos
morfemas: mufer y -es.

2. m. Gram. Por apoéa'm’énarexema maorfema gramatical: p. )., de, no, yo, el, -af, -5, -ero.

3 m: Gram. Unidad minima de significado. Ls lerminacidn verbal -mos contiene dos morfemas:
parsona, primera, y ndmero, plural” Disponible en: http/fdie rae.esfid=Polt8i2 (Consulta: 08 de
noviembre de 2018)

11
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3.6. Los anteriores parametros deben complementarse con un examen mucho
mas minucioso, teniendo en cuenta que uno de los signos ampara productos
de la Clase 5 de la Clasificacion Internacional de Niza.

3.7. En este escenario, se debera realizar un analisis de registrabilidad completo
y adecuado, tratando de colocarse en la posicion del consumidor y sus
habitos culturales, lo cual sera un complemento Util para aplicar las reglas y
parémetros desarrollados en los capitulos precedentes.

3.8. 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 senalados en los
puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusion y/o
asociacion que pudiera existir entre el signo solicitado CICATRIGEL (mixto)
y las marcas CITRAGEL (denominativa), CICATRIVEL VELEZCO
(denominativa) y CICATRICURE (denominativa)

4. Particulas de uso comiin en la conformacion de marcas farmaceéuticas

4.1. Eldemandante indicé que los términos “CICA" y "GEL" son de uso respecto
de los productos comprendidos en |la Clase 5 de la Clasificacion Internacional
de Niza, razén por la cual resulta pertinente desarrollar el presente tema.

4.2 Al respecto, cabe mencionar lo sefialado por el Tribunal en reiterados
pronunciamientos:

“las marcas farmacéuticas frecuentemente se confeccionan con la
conjuncién de elementos de uso general y corriente, que le dan al signo algin
poder evocativo (prefijos, sufijos o palabras), ya que ofrecen al consumidor
una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, su
uso terapéutico, etc. Por lo tanto, ningtin competidor en el mercado puede
apropiarse de tal particula comun.

El derecho de uso exclusivo del titular de la marca no impide que las particulas
de uso comiin puedan ser utilizadas por el piblico en general”. En este
sentido, los signos que contengan dichas particulas seran considerados
marcariamente débiles,

Por lo tanto, las pariiculas de uso comun que conforman marcas
farmacéuticas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe
confusién, siendo ésta una circunstancia de excepcion a la regla de que el
cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple vision de

7 Dentro del tema Jorge Ctamendi sefiala gue:

“El ttular de una marca con un elamento de uso comin sabe qus tendrd que coexistir con las marcas
anteriores, ¥ con las que se han do solicitar en ef fuluro. Y sabs lambign que siempre exislita entre fas
marcas asi configuradas el parecido que se dariva, necesariamente, de fas particulas coparticipadss
insusceplibles de privilagio marcario. Esio necesariamente lendré efsctos sobre el crilerio e se
aplique en ef cotefo. ¥ por elffo se ha diche que as0s elemenlos de uso comin scn marcanamerite
débifes” OTAMENDI Jorge. Derecho de Marcas. Ed. Abeledo Perrol. Buenos Alres, 2002, p 1891

12
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4.3.

4.4,

4.5.

46.

a.1.

5.2

3.3,

conjunto de los signos que se enfrentan, donde el fodo prevalece sobre sus
componentes”. 18

Los términos de uso comun por si mismos no resultan registrables como
marcas debido a que carecen de fuerza distintiva.

Tendréa que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la
naturaleza y caracteristicas de los productos o servicios involucrados, lo que
es de uso comun para el producto o servicio de una clase también lo es para
el producto o servicio de otra clase,

De conformidad con lo anterior, se deberé determinar si en la conformacion
de los signos confrontados se encuentra alguna particula de uso comun para
distinguir productos farmacéuticos de la correspondiente clase de la
Clasificacion Internacional de Niza y, posteriormente, realizar la comparacion
excluyendo la particula de uso comuin o genérico.

Mo obstante, si la exclusion de los componentes de esas caracteristicas
llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una
comparacion, puede hacerse el cotejo 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 y cualquier
circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos
en conflicto.

Signos conformados por denominaciones descriptivas y genéricas

Teniendo en cuenta que en el presente proceso PROCAPS S A argumento
que el signo CICATRIGEL (mixto) solicitado por A.H-ROBINS S AS. se
encuentra conformado por una denominacion descriptiva y generica, resulta
pertinente desarrollar los alcances del presente tema.

Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las
caracteristicas o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad,
funciones, ingredientes, tamafo, 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 expresiéon adecuada a sus caracteristicas, cualidades o
propiedades segun se trate.

El Literal &) del Articulo 135 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina dispone:

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

()

Ver 2 modo referencial la Interpretacion Prejudicial de 3 de diciembre de 2013, expedida en el Froceso
182-P-2013,

13
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5.4.

2.9

5.6.

57.

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

()"

Como se desprende de esta disposicion, no es registrable un signo
conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin
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 utilizacién del elemento descriptivo y, por
tanto, su marca seria considerada débil '®

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:

()

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

()"

Como se advierte de la 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 genérica
determina el género del objeto que 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 empresarios. El aspecto generico de un signo
debe ser apreciado en relacion directa con los productos o servicios de que
se frate 2

La expresion genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta
,qué 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 generico cuando es necesario utilizarlo en alguna
forma para sefialar el producto o servicio que desea proteger o cuando por
si solo pueda servir para identificario '

sl

De modo referencial, ver Proceso 110-1P-2015 del 25 sepliembre de 2015.
lbidam.

Ipidem.

S 14
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5.8. Sinembargo, una expresion genérica respecto de unos productos o servicios
puede utilizarse en un sentido distinto a su significado nicial o propio, de
modo que el resultado serd novedoso cuando se usa para distinguir
determinados productos o servicios gue no tengan relacion directa con la
expresion gue se utiliza 22

5.9. No obstante, tal como se sefald anteriormente, si la exclusion de los
componentes descriptivos o genéricos llegare a reducir el signo de tal
manera que resultara imposible hacer una comparacion, puede hacerse el
cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la
premisa que el signo que las 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.®

5.10.Comao se ha sefialado en los acapites anteriores, los términos tecnicos o
descriptivos por si mismos no resultan registrables como marcas debido a
que carecen de fuerza distintiva.

5.11. El que un término sea técnico y descriptivo para un producto o servicio de
una clase también podria serlo para el producto o servicio de otra clase si es
que entre ellos hay conexion competitiva, Tendra que analizarse caso por
caso a efectos de verificar si por la naturaleza y caracteristicas de los
productos o servicios involucrados, lo que es técnico o descriptivo para el
producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de
otra clase.

5.12.En tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado esté 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 suficiente.

6. Marcas evocativas

6.1. Como en el proceso interno, la SIC sefnald que CICATRIGEL es un signo
evocativo en tanto que genera una idea al consumidor del producto gque
representa, resulta pertinente analizar el presente tema.

6.2. Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir
indirectamente en el consumidor cierta relacion 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

22 Ibidem.

2 De mado referencial, var Proceso 327-1P-2015 del 1% de mayo de 2016
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uso de la imaginacién para llegar a relacionarlo con aquel a través de un
proceso deductivo?®.

6.3. Los signos evocativos cumplen la funcion distintiva de la marca vy, 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 coma 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
que contengan elementos genéricos, descriptivos o de use comun, ya gue
su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. >

6.4. 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 que hacer una deduccion no evidente y, por lo tanto, la
capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte *

6.5. En ese sentido, se debera establecer el grado evocativo de la denominacion
CICATRIGEL vy, posteriormente, realizar el respectivo andlisis de
registrabilidad.

7. Conexién entre productos de la Clasificacion Internacional de Niza

7.1. Se alegd que existe conexion entre los productos que distingue el signo con
las marcas en conflicto, por lo que corresponde analizar este tema.

7.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusién 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 pérrafo del Articulo 151 de la Decision 486.7

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

i De modo referencial, ver Proceso 630-1P-2015 de fecha 25 de julio de 20186, p, 10.

2% |bidem,
e Ibidem.
& Decisldn 488 de la Comisian de la Comunidad Andina. -

*Articulo 151.- Para clasificar fos productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los
Paises Miembros ulilizaran la Clasificacion Internacional de Productas y Servicios para ef Regisiio da
tas Marcas, eslsblecida por ef Arreglo de Nizs del 15 de junio de 1957, con sus modificacionss
vigentes.

Las clases do la Clasificacidn Internacional referida en sl parrafo antericrng determinaran la similitud
i fa disimilitud de los productos o servicios indicados expresaments.”

(Subrayado agregado)

16
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7.4,

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

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

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

Existe conexion cuando los productos (o servicios) en cuestion resultan
sustitutos razonables para el consumidor, es decir, que este podria
decidir adguirir uno u ofro sin problema alguno, al ser intercambiables
entre si. En términos conceptuales, la sustitucion se presenta cuando
un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una
mayor demanda en el otro. En terminos concretos, para apreciar la
sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional
competente tendrd 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,
etc.

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, tratdndose de las infusiones en |a forma de bolsas
filtrantes, el anis, el cedrdn, la manzanilla, etc, suelen ser productos
sustitutos entre si.

b) La complementariedad entre si de los productos o servicios

Existe conexion 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)

28

Ver Interpretacionss Prejudiciales 472-1P-2015 y 473-IP-2015 de 10 de junio de 2014 2
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7.0,

7.6.

Existe conexion cuando el consumidar, considerando |a realidad del
mercado, podria asumir como razonable gue los productos o servicios
en cuestion provienen del mismo empresario.

Asi, por ejemplo, en determinados mercades quien fabrica cerveza
tambien expende agua embotellada.

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

Los siguientes criterios, en cambio, por si mismos son insuficientes para
acreditar relacion, vinculacion o conexion entre productos y/o servicios, pues
estos necesariamente tienen gue ser analizados a |a luz de cualquiera de los
fres criterios sustanciales antes referidos:

—  La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de
la Clasificacién Internacional de Niza

La inclusién 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, distribucion o de
comercializacién; los medios de publicidad empleados; la
tecnologia empleada; la finalidad o funcidn; el mismo género; o la
misma naturaleza de los productos o servicios

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de
conexién 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 que ello evidencie la existencia de conexion competitiva
entre ambos. De alli que estos criterios deben analizarse
conjuntamente con los criterios intrinsecos para observar la existencia
de conexion competitiva.

Asimismo, si los productos o servicios se dirgen a destinatarios
diferentes, como regla general, no existira conexion competitiva, (

%
| §* T
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7.7

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Por tal razon, para establecer la existencia de relacion, vinculacion o
conexitn entre productos ylo servicios, en el caso en concrefo, se debera
analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad),
complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo
empresario.

La marca notoriamente conocida. Su proteccion y su prueba

Como en el proceso interno el demandante argumentd que la SIC resolvio la
solicitud de registro del signo CICATRIGEL (mixto) sin resolver de fondo
sobre la presunta notoriedad de las marcas fundamento de la oposicion, se
abordara el tema propuesto de conformidad con la linea jurisprudencial que
el Tribunal ha trazado sobre la materia.

Definicion

La Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina le dedica al tema
de los signos notoriamente conocidos un acapite especial distinguido en el
Titulo X1, bajo el cual los Articulos 224 a 236 establecen la regulacion de los
signos notoriamente conocidos.

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 distinfive notoriamente conocido el que fuese
reconocido como tal en cualquier Pals Miembro por el sector pertinente,
independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho
conocido.”

De la anterior definicion se pueden desprender las siguientes caracteristicas:

a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el
sector pertinente®.

b) Debe haber ganado notoriedad en cualguiera de los Paises Miembros.

c) Lanotoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.

El Articulo 230 establece una lista no taxativa de ssctores pertinentes de referencia, a saber;

aj} Los consumidores reales o potenciales del fipo de productos o servicios a los que s aplique

b) Las perfsonas que paridpan en los canales de distribucion o comercializacidn del tipo de
productos o serviclos a los que se aplique. s

) Los circulos empresariales que actian en giros relativos al tipo de establecimignts: actividad,
productos o servicios a los gue se apliqua.

.L__.;L;_M_
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La marca notoria y su relaciéon con los principios de especialidad,
territorialidad, registral y uso real y efectivo, asi como su diferenciacion
con la marca renombrada

8.5. De conformidad con lo establecido en el Articulo 224 de la Decision 486, |a
marca notoria es conocida por el sector pertinente; esto es, por los
consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que
se aplique; las personas que participan en los canales de distribucion o
comercializacién del tipo de productos o servicios a los gue se aplique; o, los
circulos empresariales que actlan en giros relativos al tipo de
establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique™. Dado
que las marcas notorias son conecidas 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 |a Decision 486, a la que podemos llamar
marca notoria andina, es aguella que es notoria en cualquier pais miembro
de la Comunidad Andina, e independientemente de si su titular es nacional
o extranjero. Basta gue sea notoria en un pais miembro para que reciba una
proteccion especial en los otros tres 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 proteccion en un pais miembro de la
Comunidad Andina asi no estén registradas ni sean usadas en ese pais
miembro®2, 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 idénticas, similares y conexos y tambien respecto de
aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del
sector pertinente®.

0 Articulo 230 de la Decisidn 486.

e La marca renombrada {por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, etc) es conocida
practicamente por casi todo el publico en general, por diferentes tipos de segmentos de consumidares
y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrcan, ni comercializan el producto o
semnvicio identificade por la marca renombrada.

2 Para recibir la proteccidn, basta que |a marca sea notoria en otro pais miembro de la Comunidad

Andina o que la autoridad de propiedad industrial considere que Ia marea ¢s renombrada.’

A La marca notaria regulada en la Decision 486 es protegida respacto de aguellos pmdu.;’.h:s b servicios, el
diferentes que se encuentren dentro del sector perinente con |a finalidad de evitar 13 ﬂnumcn de |la ¥
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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 |a 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 notorio”. 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 ¢aso se
otorgara el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actda de
mala fe, si el propésito de dicho registro es restringir 1a libre competencia o
si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones gue
deberan estar debidamente probadas.

En relacion con los diferentes riesgos en el mercado

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

8.6.1. En relacién con el riesgo de confusion: el publico consumidor
puede incurrir en riesgo de confusion por la reproduccion, imitacion,
traduccion, transliteracion o transcripcion, total o parcial, de un signo
notoriamente conocido.

8.6.2. En relacién con el riesgo de asociacion: el riesgo de asociacion se
presenta en estos casos cuando el consumidor, aungue diferencie las
marcas en conflicto v el origen empresarial del producto, al adquirirlo
piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa

fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de Iz marca notoria (fiesgo de dilucidn), asi como
avitar gl aprovechamiento injusto de su prestigio o renombre (uso parasitario).

e En la medida que una marca renombrada es conocida per casi por todos, también es cenocida por la
autoridad de propiedad industrial,

Si la autoridad de propizdad industrial considers que la marca no es renombrada, debera permitir que
sy fitular prusbe su notoriedad —en algin pais de fa Comunidad Andina— en los términos de o
establecido en el Articule 228 dela Decision 486,

= Mo es renombrada, sino una marca notoria pero fuera de la Comunidad Andina

=6 La miarca notoriz exlracomunitaria, al encentrarse fuera de la Comunidad Andina, esta supeditada a
los principios de temtorialidad, especialidad, principio registral y de uso real y efectivo.

Ahora bien, no por el hecho de considerarse notoria una marca en su pais de origen puede impedir el
registro de una marca similar o idéntica en un pais miembio de Iz Comunidad Andina, ya que el
examinador andino, &n aplicacién de los principios de territorialidad y especialidad debera an.alizar el
caso en concreto ¥, a menos que exista un eventual acto de competencia deslkeal o Animo de
apropiarse de un signo gue era conocide por el solicitante, no podra impedir el registro de’un signo
sobre la bass, Gnicamente, de que |la marca es notoria fuera del territorio comunitario andine =

Qp
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8.7.

8.8.

8.9.

titular del signo notoriamente conocido, tienen una relacion o
vinculacién econdmica.

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

8.6.4. En relacién 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 atencion del
publico consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece
estan, de alguna manera, relacionados con |a calidad y caracteristicas
de los productos o servicios gue ampara un signo notoriamente
conocido.

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

Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de
los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se
encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el Literal h)
del Articulo 136 de la Decisidn 486 de la Comision de la Comunidad Andina.

Prueba de la notoriedad

La notoriedad es un hecho gue 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 Decisidn 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 cualguier Pais Miembro;

b)  Ia duracién, amplitud y extension geografica de su utilizacion, dentro o
fuera de cualquier Pais Miembro;

¢}  la duracion, amplitud y extensién geografica de su promocion, dentro o
fuera de cualquier Pais Miembro, incluyendo la publicidad y [a
presentacidn en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o
servicios, del establecimiento o de fa actividad a los que se apligue,.

d) el valor de toda inversion efectuada para promoverio, ¢ para promaover

el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que sé a‘pﬂque (s>




GACETA OFICIAL m 02/12/2019 24 de 59
Proceso 733-|1P-2018

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

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

h) e volumen de pedidos de personas intéresadas en obtener una
franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

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

Jii los aspectos del comercio infernacional; o,

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

8.10. 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 interna, de conformidad con el
principio de complemento indispensable.

8.11. El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que 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 condicidn, 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 vélida para dicho caso particular®”.

La cancelacion por falta de uso y la prueba del uso tratandose de
marcas renombradas y notorias

8.12. En acépites anteriores se ha mencionado que tanto la marca renombrada®
como la marca notoria regulada en la Decisién 486 rompen el principio de
uso real y efectivo, por lo que |a figura de la cancelacion por falta de uso, asi
como la prueba del uso, requieren una modulacion importante en lo que
respecta a dicha clase de marcas.

8.13. Si la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decision 486 son
protegidas en un pais miembro asi no estén registradas ni sean usadas en
dicho pals, con mayor razon deben ser protegidas si han sido registradas

a7 Sobre esto se puede ver la Interpretacidn Prejudicial 460-1P-2015 de 7 de julio de 2018,

= Qe expresamente no ge encuentra regulada en la Decisidn 486.
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pero no son usadas en el referido pais. La diferencia esta en que tratandose
de la marca renombrada, la proteccién opera respecto de todos los productos
o servicios. En cambio, tratdndose de la marca notoria regulada en la
Decision 486, la proteccidon opera respecto de los productos o servicios
idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o
servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente.

8.14. Lo anterior evidencia que la figura de la cancelacion por falta de uso aplicada
a las marcas ordinarias, no puede operar de la misma manera tratandose de
la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decision 486. Dado
que en ambos casos no se aplica el principio de uso real y efectivo,
corresponde desestimar una solicitud de cancelacion por el solo hecho de
que la marca renombrada (o la marca notoria regulada en la Decisién 486)
no esta siendo usada en el pais miembro de la Comunidad Andina donde se
pide su cancelacion®.

8.15. Si bien la marca notoria regulada en la Decisidn 486 no necesita ser usada
en el pais miembro donde, estando registrada, se pide su cancelacion, su
titular si debe acreditar la existencia de notoriedad (vigente) en al menos uno
de los otros paises miembros de la Comunidad Andina.

8.16.En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se debera
determinar si la marca CITRAGEL (denominativa) cuyo titular es PROCAPS
S.A. era notoriamente conocida en la Comunidad Andina al momento de la

=8 Como afirma Gustavo Ledn y Leén: *Aungus fa normativa comunitaria anding ne lras alguns

disposicién especlfica qus reguls sl asunto, de Una interpretacidn sistamatica y teleoldgica de la norma
s6 pusde conclulr con meridiana clandad que la marca noloria esté excepluada de Iz carga de uso
impuesta para el resto de los sigros distintives.” (LEGN ¥ LEGN DURAN, Gustavo Arturo. Derecho
de Marcas en Ja Comunidad Andina. Anafisis y Comentarics. ECB Ediciones §A.C. — Thomson
Reuters, Lima, 2015, p. 468.) El referido autor cita (Op. Cit., p. 469) a su vez a los siguientes dos
autores, en la misma linea de pensamiento.

*__Por otra parte, la calidad de notoria de fa Marca no depende de su Uso en el pals, sino de
su conocimiento por parte de los secfores pertinentes. Lo anterior darfa pie para afirmar que su
proteceidn, que deriva de fa calidad de notoria, estaris exenta de fa carga de su uso en &l pals
{...) En este orden de idess, puede considerarse que la marca notoria registrada no es objeto
de cancelacion por falta de wso, en witud de fa proteccién excepcional que le confiere fa
Decisitn 48677

“540 Metke Mendsz, Ricardo. "El uso obligatorio de la marca bajo la Decisién 486 de Ja
Comisidn de s Comunidad Andina”, en Revistz de Esludios Socigjuridicos, Bogola,
Cofombia, 8 (2); 82-110, Julio & diciembre de 2007, pp. 108y 1077

“&i bien es suficients para legitimar la intervencidn dentro de esta accion & presentar una
soficitud de registro de una marca similar de la cual ss prelende su cancelacidn, ssta es una
figura juridica aplicable a las marcas comunes, mas no para las marcss nolorfas, puss de
parmitirlo la norma facuitarla a que cualquier tercer interesado ss aprovechs indebidamente
dsf prestigio y difusidn que una marca ha ganado denfro de determinade mercado, Siendo mas
especificos, quien se veris afectado con dicha conducta es el plblice consumider, pues osle
estd acostumbrads a obtensr cierta aptitud y calidad del producto qus adyuiera y que ests
identificado con la marca de su preferencig®'".”

“247  Torres Salings, Carfos. 7 Cabe la cancelacidn de registro por falta de uso respeclo de

una marca notoriz? MANICHO, una historia digna de ser contada”, en Law Reyiew, | =

Revista da fa Universidad San Francizco de Quito, Ecuador, pubn}:acmn-slmsfréf.
Enero de 2013, p.8~ 57 '1,11
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9.1,

9.2,

9.3.

9.4.

9.5.

solicitud del signo CICATRIGEL (mixta) solicitada por A.H.-ROBINS S AS.,
de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente
determinar si el signo solicitado para registro configura alguno de los riesgos
determinados en la presente providencia.

Examen de registrabilidad y debida motivacion de los actos

En el presente caso, se ha alegado que la SIC no habriz realizado un
correcto examen de registrabilidad entre los signos bajo analisis, por lo que
supuestamente se habria vulnerado el Articulo 150 de la Decision 486.

El Articulo 150 de la Decisidn 486 determina lo siguiente:

"Articulo 150.- Vencido el plazo establecido en el Articulo 148, o si no se
hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procedera
a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado
opaosiciones, la oficina nacional competente se pronunciard sobre estas y
sobre la concesidn o denegatoria del registro de la marca mediante
resolucion”.

A la oficina nacional competente le corresponde realizar el examen de
registrabilidad, el que es obligatorio vy debe llevarse a cabo aun cuando no
se presenten oposiciones. La autoridad competente en ningun caso queda
eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.
Asimismo, el examen de registrabilidad, de acuerdo con lo dispuesto en el
Articulo 150 de la referida Decision, comprende el analisis de todas las
exigencias que aguella impone para gue un signo pueda ser registrado como
marca, partiendo de los requisitos fijados por el Articulo 134 y, tomando en
consideracion las prohibiciones de los Articulos 135 y 136 de la Decision
486,40

El acto de concesidn o de denegacion del registro debe estar respaldado en
un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos v reglas
gue le sirvieron de base para tomar su decision. El funcionario debe aplicar
las reglas que |la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa
finalidad. La aplicacion que de estas se realice en el examen comparativo
dependera, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a los
signos en conflicto.

La oficina nacional competente realiza el examen de oficio, integral y
motivado, pero tambign auténomo, tanto en relacidon con las decisiones
expedidas por ofras oficinas de registro en materia de marcas, como en
relacion con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina. Esto en
razon a gue se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cads
caso concreto, independiente de anteriores analisis sobre signos idénticas o
similares. Lo sefalado no supone que la oficina no tenga limites en su
actuacion y que no pueda utilizar como precedentes sus propias.
actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligacion; en

| Sadh

40

Ver Interpratacion Prejudicial 242-1P-2013 de 20 de febrero de 2014
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cada caso, de hacer un andlisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los
aspectos y pruebas que obran en cada tramite.

9.6. La resolucidon que emita la oficina nacional competente tiene que ser
motivada y expresar los fundamentos en los que se basé. Acerca de los
actos administrativos referentes a la concesion o a la denegacion de
registros de marcas, este Tribunal ha manifestado que dichos actos
requieren de motivacién para su validez y ademas la resolucion que los
contenga podria quedar afectada de nulidad absoluta si por falta de
motivacion se lesiona el derecho de defensa de los administrados.*!

9.7. En consecuencia, el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la
resolucioén gue concede o deniega el registro de marcas. Es decir, [a oficina
nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la
resolucion que concede el registro de marcas, que en definitiva es la que se
notifica al solicitante, debe dar razén de dicho examen y, por lo tanto, cumplir
con un principio basico de la actuacion publica como es el de la motivacion
de los actos.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja
consignada la presente Interpretacién Prejudicial para ser aplicada por la Sala
consultante al resolver el Proceso Interno 11001032400020150045500, 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 gue
participaron de su adopcidn de acuerdo con lo dispuesto en el Ulfimo parrafo del
Articulo 90 del Estatuto del Tribunal.

Luis Rafael Vergara Quintero
MAGISTRADO

\
Y
|
|
|
|
II
e e

|
- |

Hernan 1 Zambrano Hugo'vRamim-Gérﬁezﬁp’éc
AGISTRADO MAGISTRADO-

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

4

A

-"‘_‘—‘—-—__"-.,____\_\_ F ey __.-/- RN
L [ B2 L
e I (€
Luis Rafael Vergara Quintero Lms Felipe Agull Iar]F euno
PRESIDENTE (e) SECRETA\QID

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.

|  PROCESO 733-IP-2018 |
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 16 de setiembre de 2019

Proceso : 95-1P-2019
Asunto : interpretacion Prejudicial
Consultante : Seccién Primera de la Sala de lo Contencioso

Administrativo del Consejo de Estado de la
Reptiblica de Colombia

Expediente de origen 05-8253

Expediente interno

del consultante > 11001032400020140048900

Referencia 3 Signos involucrados COLOMBIACOLA EL

VERDADERO SABOR DE LOS
COLOMBIANOS (mixto) / COLOMBIANA
(mixto), COLOMBIANA LA NUESTRA
(denominativo) Yy COLOMBIANO TOMA
COLOMBIANA (denominativo)

Magistrado ponente : Hugo R. Gomez Apac

VISTOS

El Oficio N° 0888 del 11 de marzo de 2019, recibido via correo electronico el 12
de marzo de 2019, mediante el cual la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado de la Republica de Colombia, solicitd interpretacion
prejudicial de los Literales b) y &) del Articulo 135, y el Literal a) del Articulo 136
de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, a fin de resolver el
proceso interno N® 11001 032400020140048900; vy,

El Auto del 13 de mayo de 2019, mediante el cual esle Tribunal admitio a tramite
la presente Interpretacion Prejudicial.

02/12/2019 29 de 59




GACETA OFICIAL @ 02/12/2019 30 de 59

Proceso 95-1P-2018

ANTECEDENTES
Partes en el proceso interno
Demandante :Jorge Enrigue Salazar Hincapié

Demandada . Superintendencia de Industria y Comercio
—SIC— de la Republica de Colombia

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 los siguientes:

Si el signo COLOMBIACOLA EL VERDADERO SABOR DE LOS
COLOMBIANOS (mixto) solicitado a registro es lo suficientemente
distintivo para distinguir productos de la clase 32 de la Clasificacion
Internacional de Niza.

Si el signo COLOMBIACOLA EL VERDADERO SABOR DE LOS
COLOMBIANOS (mixto) solicitado a registro para distinguir productos de
la Clase 32 de |a Clasificacion Internacional de Niza, resultaria confundible
con las marcas COLOMBIANA (mixta), COLOMBIANA LA NUESTRA
(denominativa) y COLOMBIANO TOMA COLOMBIANA (denominativa),
para distinguir productos de la misma clase.

Si el término “COLOMBIA® que forma parte de los signos en conflicto
resultaria ser genérico y descriptivo de la procedencia geografica.

Si la expresion "COLA" seria de uso comun.

Si la marca COLOMBIANA (mixta) tendria la calidad de notoriamente
conocida.

NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicito la Interpretacion Prejudicial del Literal b} y €}

del Articulo 135, y el Literal a) del Articulo 136 de la Decision 486 de la
Comision de la Comunidad Andina’, los cuales se interpretaran por ser

iy
™

I | ¥ L—
SECRETARTIA P

| - L -;'_.1.:.1.i?5.""!l- 4

Decisian 486 de la Comision de la Comunidad Andina. -

“Articilo 135.- No poddn regislrarse como marcas 1o signos qua:

f
b} cargrean de distintividad;

o]
o) Consistan cxclusivamente en un signg o indicacion que pueda sorr en el comercio para

doscribir la calidad, {2 cantidad, of destino, ol valor, la procedencia gaografica, la époce de
2
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pertinentes.

2. De oficio se interpretaran los Literales f) y g) del Articulo 135 de la
Decisién 486 de la Comisidn de la Comunidad Andina®, a fin de
desarroliar el tema sobre marcas conformadas por términos genericos y
de uso comun.

3. De oficio se llevara a cabo la interpretacion del Literal h) del Articulo 136
y Articulos 224, 228, 230 de la Decision de la Comision de la Comunidad
Andina®, para tratar el tema de la notoriedad de los signos.

produccion u olros datos, camctoristicas o informacionas de los productos ¢ de (05 sonicios
para fos cualas ha de usarse dicho signo o indicacion, mcluidas las exprasiones laudalonas
rofordas 8 esos produclos o senvicios;

sk

“Articifo 136~ No podrén registrarss coma marcas ayuellos signos cuyn uso en el comsrcia

afactara indebidamente un deracho do toroero, en parlicular cuando:

a)  sean idénticos o &0 asomejen, a urta marca anterormente solivitada para registro o registrada
por un tercoro, pars fos mismos productos o senvicios, o para productos o servicios respecio
de los cuales of uso de i3 marca pueda causar un desgo de confusidn o de asociaeion;

fircalt
z Decisidn 486 do la Comision de la Comunidad Andina. -

“Articulo 135.- No podrdn regislrarse como marcas Ios signos gug:

£

I Consistan oxclusivamenle en tn signo o indicacidn que sea ef nombre gendrca o Keenica dal
producto o servicio do qoe se lrate;

g) Consistan exclusivaments o so hubigran convadido on una designacidn comin o usug! dat
progucto o sorvicio de gue se lrale an al longuaje cormente o &n 1a usanza del pals;
{...f

¥ Decizion 486 de la Comisidon do 1a Comunidad Andina. =

"Articulo 136.- No podedn registrarse como marcas aquelios signos cuyo 4so en of COMerci
alectara indabidamente un derecho de fercern, on panicular cuando;

0

h) constiluyan una reproduccidn, imitacidn, traduccion, ranshtaraciin o transcripeion, folal o
parcial, de un signo distinfivo noloramente conocida cuyo fifilar sed un lercen, cualnsguiers yue
sean lus productos o sorvicios a fos que se apligus of signo, cuando s uso fuose susceplible da
causar 0 fesgo de confusidn o de asociacian con ese lercend O 00N 5US produclos 0 sanvicios; un
aprovechamienlo injusto dol prestigio del signo; o la dilucion de su fusrza distinfiva o de su valor
comercial o publicitano.”

‘Articulo 224.- Se onfionde por signo distintive natodamenle conocida of que fuese recanacido
como tal on cusiguier Pais Mismbro par el sector perlinenis, independientemsnte de fr manera o
ef medio por & cual 50 hubicse hecho conocide.”

“Articulo 228.- Fara daforminar la noloriedad de un signo dislinlivo, se fomara en consideracion
anire otros, Ios siguientes faclores;

a) el grado de su conocimicnto entre Jus migmbros del sector perlinents deatro de cualguisr Pais
Migmbro;

h) ta duracidn, amplitud y extension geografica de su ulilizacion, dentro o fuera de cualy wigr Fals
Miginbro;

o} Ia duracidn, amplitud v extension geugrdfica de su promocion, dentro o funra de cualyuisr Pals
Wismbro, incluyendo la publicidad v la prosenfacian en ferfas, exposiciones u olros eventos de lox

. productos o servicios, del establacimicnio o de Iz gelividad a losque se apligue;

/{JL:]'-I - d) el valor de toda inversion efecluads para promoverdo, o para promaver el gstablecimianto,
/ tﬂ?’- = oS Cartividad, produclos o servicios a Ins que se aplique,;

WS 2N 3
‘K .- ....-\.
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D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

1. Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial
de una marca.

2. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusion
directo, indirecto y de asociacion. Similitud ortografica, fonetica,
conceptual o ideolodgica y graficao figurativa. Reglas para realizar el cotejo
de signos distintivos,

3. Comparacion entre signos mixtos.

4, Comparacién entre signos mixtos y denominativos,

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

6. Lamarca notoriamente conocida, Su proteccion y su prueba.

E. ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

1. lrregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen
empresarial de una marca

1.1. En el proceso interno se discute si el signo COLOMBIACOLA EL
VERDADERO SABOR DE LOS COLOMBIANOS (mixto) solicitado a
registro seria lo suficientemente distintivo para distinguir productos dela
clase 32 de la Clasificacién Internacional de Niza; por tanto, es pertinente
analizar el Articulo 135 de la Decision 486, especificamente en la causal
de irregistrabilidad prevista en su Literal b), cuyo tenor es el siguiente.

“Articulo 135.- No podréan registrarse como marcas 108 SIgNos que:

()

b) carezcan de distintividad;

(.-

o} las ciffas de ventas y de ingresos de la empress Glular en lo que respecls al signo cuya
notorodad se aloga, (anto en ef plano infermacionsl como en al dol Pals Miembiro on el gue se
pretends la proleccion;

f) &l grado de distintividad inherente o adequinica del sfgna;

g} ol valor contable del signo coma aclivo ompresarial;

h) gl volumen de pedidos de personas inlerasadas en ohtener una franguicia o ffcencia del signo
on delerminado terifono;

i) fa oxistencia de aclividades significativas de fabiricacion, compras o almacenamianto por el titular
diof signo en el Pais Micmbio e que sg buscs profecoin,

) los aspeclos dal commercio internacional; o,

k) ia existencia y antigiedad da cualguiar registro o solicilud de registro del signo distinfivo en &l
Pais Minmbro ¢ en ol extranjero.”

-Articulo 230.- Se consideraran como seclores perlinentcs de roforencia pare defomunar a
nioforicdad de un signo distintive, enfre olros, los sigiianies:

a) fos consumidoras reales ¢ potencialss del lipo de productos o servicios a los gue S apligue;

4) las personas que paricipan en los canains de distibucion o comercializacian del fipo e
produclos o senicios @ 10s gug so aplinue; o,

) los circulos smpresarales gue actisn en giros relativos &l tipo de establecimianto, actividad,
produclos o sericios 4 1os gua 56 apfiguia.

e Para cfectos do reconocer la notoriedad de un signo bastars que soad conocido denfro de
. cualquigra do los sactares referdos e fos terales anleromns”
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1.2. La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar,

1.3.

1.4

1

1

1

5

6.

7.

identificar y 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 origen empresarial y, en su caso incluso,
la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusion y/o
asociacién en el plblico consumidor.*

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.

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

Es preciso recordar que 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 razon por la que ciertos nuevos fipos de marcas rasultan
dificiles de proteger es porque generalmente incorporan caracterislicas
que cumplen una funcién técnica en lugar de servir para indicar |a
procedencia empresarial de un producto. Los aspectos funcionales no son
susceplibles de ser protegidos mediante el registro de marcas ®

El analisis 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.

Del mismo modo, tal como se explico en parrafos precedentes, la
distintividad extrinseca, también contemplada en el Literal b) del Articulo
135 de la Decisién 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 eleccion de los
bienes y servicios que desea adquirir realmente. En este supuesto, la
oficina competente debera evaluar si el signo posee aptitud distintiva para

Wer Interpretacion Prejudicial 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015,
ver Interpretacion Projudicial 388-1P-2045 del 25 de febrero de 2016.

ver Interpretaciin Projudicial 242-1P-2015 del 24 de agoslo do 2015

[#4]
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diferenciarse de otros signos en el mercado.

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

El origen empresarial de una marca

1.9. Dentro del proceso interno la autoridad administrativa afirmo que el signo
solicitado no puede ser asociado a un origen empresarial en particular,
por lo que no cumple con la funcion diferenciadora propia de una marca.

1.10.Para que un signo acceda a registro como marca, debe ser susceptible de
representacion grafica y ser distintivo: es decir, debe poder diferenciarse
de otros signos en el mercado.

1 11. La distintividad esta de la mano con el origen empresarial. E|l consumidor
elige un producto o un servicio respecto de otros por sus cualidades como
calidad, precio, presentacion, entre otros, y a su vez esta ligado al origen
empresarial, toda vez gue lo relaciona con su productor y origen.

1.12.Por lo antes expuesto, el origen empresarial juega un papel importante
pues para gque &l consumidor pueda elegir un producto o servicio respecto
de otro, debe tener en claro de quién proviene y asi evitar el riesgo de
asociacion.

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

21. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo
COLOMBIACOLA EL VERDADERO SABOR DE LOS COLOMBIANOS
(mixto) y las marcas COLOMBIANA (mixto), COLOMBIANA LA
NUESTRA (denominativa) Y COLOMBIANO TOMA COLOMBIANA
(denominativa) 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 coma marcas aguellos signos cuyo
uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de lercero, en
particular cuando:

a) Sean idénlicos o se asemcjen, a una marca anteriarmonte
solicitada para registro o registrada por un lercero, para los mismos
productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los
cuales ol uso de la marca pueda causar un riesgo de confusion o
de asociacion; {...)"

G
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2.2. Como se desprende de esta disposicion, no es registrable un signo que

2.3

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 extrinsecamente cuando puedan generar
riesgo de confusién (directo o indirecto) y/o riesgo de asociacion en el
pliblico consumidor.” )

a) El riesgo de confusién puede ser directo € indirecto. El primero,
riesgo de confusion directo, esta caracterizado por la posibilidad de
gue el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado
crea que esta adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusion
indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho
producto, en conlra de la realidad de los hechos, un origen
empresarial diferente al que realmente posee.

b) El riesgo de asociacion consiste en la posibilidad de que el
consumidor, aunque 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
economica.

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) Ortogréafica: 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, la longitud de la o las
palabras, el numero de silabas, las ralces, o las terminaciones
comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en
mayor grado a que &l riesgo de confusion sea mas palpable u obvio.

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

¢) Conceptual o ideologica: Se configura entre signos gue evocan
una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

d) Gréafica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos

\er Interpretaciones Prejudiciales cxpedidas en los Procesoes AT0-IP-2015 de fecha 18 de mayn
de 2016, 466-1P-2015 y 47 3-1P-2015 de [echa 10 de junico de 2016,

[briclrn
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2.4.

gréficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del
dibujo o el concepto que evocan.

lgualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se debera
observar 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
ideclogica.

b) En la comparacion 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
dificilmente observara los signos al mismo tiempo, sino que o hara
en momentos diferentes,

c) El analisis comparativo debe enfatizar las semegjanzas y no las
diferencias, pues es en las semejanzas en las que 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 percepcion, de conformidad con el tipo de
productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios!®:

(i) Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos
ylo servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor
medio podria ser el soporte del analisis de confundibilidad. De
acuerdo con las maximas de la experiencia, al consumidor
medio se le presume normalimente informado Y
razonablemente atento, cuyo nivel de percepcion es variable
en relacion con la categoria de bienes o productos, lo que dehe
ser analizado y ponderado por la autoridad nacional
competente.

El grado de atencién del consumidor medio es un parametro
importante para el andlisis 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 cosmeticos 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

_—

Rl ver Interpratacion Prejudicial emilida en el Proceso 42-1P-2017, de 7 de julio de 2017,

[bidem.
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5

6.

2,

calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se
ha instruido claramente de las caracteristicas y cualidades de
los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles
estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la
poblacién no sabria. Por ejemplo, el consumidor de servicios
de restaurantes gowrme! es consciente del servicio gque
prestan, pues sabe datos de su atencion al cliente, costo de los
platos, manejo publicitario, promocionegs, elc.

(iiiy Criterio _del consumidor especializado: Se basa en un
consumidor absolutamente informado y atento sobre las
caracteristicas técnicas, funcionales o practicas de los
productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su
alto grado de instruccion técnica o profesional. Dicho
consumidor hace una evaluacibn mas prolija del bien o
servicios que desea adquirir, lo que debe ser lomado en cuenta
por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo
analisis de confundibilidad.

Una vez sefnaladas las reglas y pautas expuestas, es importante gue 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 padria incurrir en riesgo
de confusion y/o de asociacion.

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 aspeclos 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.

Comparacion entre signos mixtos

Comao la controversia radica en la presunta confusion entre el signo
solicitado COLOMBIACOLA EL VERDADERO SABOR DE LOS
COLOMBIANOS (mixto) y la marca registrada COLOMBIANA (mixta), es
necesario que se verifique la comparacion teniendo en cuenta que estan
conformados por un elemento denominative y uno mixto.

En el analisis de signos mixtos se debera determinar qué elemento —sea
denominativo o grafico— penetra con mayor profundidad en la mente del
consumidor. Asi, la autoridad competente debera determinar en el caso
concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el mas
caracteristico, o si lo es &l elemento grafico, o ambaos, teniendo en cuenta,
la capacidad expresiva de las palabras y el tamano, color y colocacion de
los elementos graficos, y también si estos Gltimos son susceptibles de

02/12/2019 37 de 59




GACETA OFICIAL m 02/12/2019 38 de 59
Proceso 85-1P-2019

evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. M

33, Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo
siguiente’:

a)  Sienlos signos mixtos predomina el elemento denominative, debera
realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el
cotejo de signos denominativos: '

(i) 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 gue
esto ayudaria a entender como el signo es percibido en el
mercado.

(i) 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
léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo
sighificado se encuentra en el diccionario™. Como ejemplo
tenemos el lexema deport en: deport-e, 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:

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

W Ver Interpretaciones Prejudiciales 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016 y 418-1P-2015 de 13 de
junio de 2016.

12 Ibviclem

w Ver Interpretacion Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016

W REAL ACADEMIA ESPARIQLA (RAE). Dicionario de la RAE. Definician de Jlexema: "1, nr Ling.
Uniciad mifninta con significado (@xico que Ao presenta marfemas gramaticales; . g, sul, 0 que,

poseyendolns, prescinde de ellas por 0 procesa de segmentacidn; p. el ter, en anforrais.”
Dispanible en: hitpuidle rae ealZid=NCul BTD (Consulla: 08 de noviembre de 2018).

A5 REAL ACADEMIA ESPAROLA (RAE). Diccionaria de Ja RAE. Defimicion de morfema
“1 o Gram. Unidad minima aistabic en sl analisis maroldgico. La palabra mieres conliane dus
morfemas: mujery -os
2 m. Gram. Por oposician g lexema, morfema gramatical; p. gj, de, no, ya, g, -ar, -5, -er.
1 m. Gram. Unidad minima do significado. La terminacitn verbal -mas contione dos marfermas:
— persnng, primera, y ngmon, pliral,” Disponible en: [1tlp:mile_rm.es.a"?id=PDItBi2 (Consulta: 08 de

P ';:'-,_'-., DE ,; novigmbre de 2018},
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® Por lo general en el lexema esté ubicada |a silaba ténica.

s Si los signos en conflicto comparten un lexema, podria
generarse riesgo de confusion ideologica. 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 confusién en los signos en conflicto.

(i) Se debe tener en cuenta la silaba tdnica de los signos a
comparar, pues si ocupa la misma posicion, es ideéntica o muy
dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podria ser
evidente.

(iv) 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 denominacion.

(v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera
mas fuerte en la mente del conzumidor, pues esto mostraria
como es captada la marca en el mercado.

b) Siresultare que el elemento caracteristico de los signos mixtos es el
grafico, se deben utilizar las reglas de comparacion para los signos
puramente graficos o figurativos, segun sea el caso’s;

(i) Se debe realizar una comparacion grafica y conceptual, ya que
la posibilidad de confusion puede generarse no solamente en
la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino
también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite
en la mente de quien la observe.

(i) Entre los dos elementos de la marca grafica figurativa, el
trazado y el concepto, la parte conceptual o ideclogica suele
prevalecer, por lo que a pesar de gue puedan existir diferencias
en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea
o concepto e incurrir en el riesgo de confusion.

(i) Si el signo solicitado reivindica colores especificos como parte
del componente grafico, al efectuar el respectivo andlisis de

18 En la Interpretacion Prejudicial 524-1P-2015 de 12 de junio de 2017, el TICA recocgid las siguisntes
definiciones:!

El trazado: son los trazos del dibujo que farman el signo.
El concepto: &5 la idea o concepto que &l dibujo suscita on la mente de quien fa obsemva.
Los colores: si ol signo solicitado revindica colures especificos como parte del componente

grafico, al efectuss el respeclive andliss de registrabilidad deberd tonerse en cuenia |a
— combinacion de colores y el grafico que la contiens, pussto que esle olemsnlo padria generar

__,;‘“;'i'x [ “_capacidad de diferenciacion del signo solicitado a registro.
A5 /o
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3.4,

3.5,

3.6.

registrabilidad debera tenerse en cuenta la combinacion de
colores y el grafico que la contiene, puesto que este elemento
podria generar capacidad de diferenciacién del signo solicitado
a registro.’’

¢)  Sial realizar la comparacion se determina que en los signos mixtos
predomina el elemento grafico frente al denominativo, no habria
lugar a la confusion entre los signos, pudiendo estos coexistir
pacificamente en el ambito comercial, salvo que puedan suscitar una
misma idea o concepto en cuyo caso podrian incurrir en riesgo de
confusion.®

Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad en la cual se ha
solicitado el registro del elemento nominativo y del grafico como uno solo.
Cuando se otorga el registro de la marca mixta se le protege en su
integridad y no a sus elementos por separado.t?

Si bien la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, &l
elemento denominativo de la marca mixta suele ser el mas caracteristico
o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las
palabras, las que por definicion son pronunciables, ello no impide que en
algunos casos se le reconozca prioridad al elemento grafico, teniendo en
cuenta su tamano, color y colocacion, que en un momento dado pueden
ser definitivos. El elemento gréfico por lo general suele ser de mayor
importancia cuando evoca conceplos que cuando consiste simplemente
en un dibujo abstracto.?

Como en el caso del signo solicitado se trata de un signo compueslo se
debe tener en cuenta en los signos compueslos gque generalmente estan
integrados por dos o mas palabras®!, para realizar un adecuado cotejo se
debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componeny,
sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en
cuya direccidn son aplicables los siguientes parametros:*

(i) Ubicacién de las palabras en el signo denominativo compuesto. La
primera palabra genera mas poder de recordacion en el plblico
consumidar.

(i) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extension

21

B

\ar Interpretacian Prejudicial 161-1P-2015 de 27 de aclubre de 2015,

Var Interprelaciones Prejudiciates 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016 y 418-IP-2015 de 13 de
junio de 2016,

Ver Interpretacion Prejudicial 106-1P-2015 de 20 de julio de 2015,
Iidem.

Dentro de los signos denominativos estan los signos denominativos compuestos, que son agquelios
que se componen de des o mas palabras.

war interpretacian Prejudicial recalda en el Proceso 4720P-2015 de fecha 10 de junio de 2016,
12
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3.7.

4.1.

4.2

de la palabra. Las palabras mas cortas por lo general tienen mayor
impacto en la mente del consumidor.

(i} Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad
de la palabra. Entre mas fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta
podria tener mayor impacto en la mente del consumidor.

(iv) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los
productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la
proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que
ampara, tendra un mayor grado de dehilidad. En este caso, la palabra
débil no tendria relevancia en el conjunto.

(v) Analizar si la palabra es generica, descriptiva o de uso comun. Las
palabras genéricas, descriptivas o de uso comiin se deben excluir del
cotejo de marcas.

(vi) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta
otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es
una marca notoriamente conocida, tendra mayor relevancia. Si la
palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca
derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas,
tendra mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situacion
que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera, determinar
la relevancia en el conjunto.

Sobre |a baze 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 las reglas ya expuestas, con
el fin de establecer el riesgo de confusion y/o asociacion que pudiera
existir entre el signo solicitado COLOMBIACOLA EL VERDADERO
SABOR DE LOS COLOMBIANOS (mixto) y la marca registrada
COLOMBIANA (mixta).

Comparacion entre signos mixtos y denominativos

Como la controversia radica en la presunta confusion entre el signo
solicitado COLOMBIACOLA EL VERDADERO SABOR DE LOS
COLOMBIANOS (mixta) y las marcas registradas COLOMBIANA LA
NUESTRA (denominativa) y COLOMBIANO TOMA COLOMBIANA
(denominativa), es necesario que se verifique la comparacion entre ambas
teniendo en cuenta que estan conformadas por un elemento
denominativo, por un lado, y un elemento grafico y denominativo
compuesto por &l otro.

Los signos denominativos, llamados tambien nominales o verbales,
utilizan expresiones acusticas o fonéticas, formadas por una o varias
letras, palabras o nimeros, individual o conjuntamente estructurados, gue
integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede 0 no tener

13
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4.3,

4.4,

4.6.

significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en. sugestivos,
que son los que tienen una connotacién conceptual que evoca ciertas
cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios,
gue no manifiestan conexian 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 **

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 conjunto
producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite
diferenciarlo de los demas existentes en el mercado.

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 gréfico,
ya sea que, por su tamario, color, disefio u otras caracteristicas, puedan
causar un mayor impaclo en el consumidor, de acuerdo con las
particularidades de cada caso. ™

En consecuencia, al realizar la comparacion entre marcas denominativas
y mixtas, se debera identificar, cual de los elemenlos prevalece y tiene
mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el
grafico.

a) Sialrealizar 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) Sienla marca mixta predomina el elemento denominativo, debera
realizarse el cotejo de conformidad con los parametros expuestos en
el Literal a) del Parrafo 3.3. del Tema 3 de la presente
Interpretacion Prejudicial.

Como el elemento denominativo en el signo solicitado es compuesto®,
para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia
de las palabras que los componen Y, sobre todo, su incidencia en la
distintividad del conjunto de la marca, en cuya direccion son aplicables los
parametros expuestos precedentemente en el Parrafo 3.6 del Tema 3 de

ver Interpretacion Projudicial 48 |P-201% de 25 do abol de 2013
Ver interpretacion Prejudicial AT2|P-20145 de 10 do junio de 2016
\er Interpretacion Prejudicial 179.1F-2015 de 20 da julio de 2015,

Deniro de los signos denominatives estan los signos denominativos compuesios, que son aquelios
que s& componen de dos o mas palabras.

14
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47.

5

5.2

e
s

54.

la presente Interpretacion Prejudicial, uno de ellos con elemento
denominative — compuesto.

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 confusion y/o
asociacion que pudiera existir entre el signo solicitado COLOMBIACOLA
EL VERDADERO SABOR DE LOS COLOMBIANOS (mixto) y las marcas
registradas COLOMBIANA LA NUESTRA (denominativa) vy
COLOMBIANO TOMA COLOMBIANA (denominativa).

Signos conformados por denominaciones descriptivas, genericas y
de uso comun

Teniendo en cuenta que en el presente proceso se argumento que el signo
solicitado esta conformado por el termino “COLOMBIA", el cual seria
descriptivo de la procedencia geogréafica y genérico; mientras que el
término “COLA" seria de uso comun, resulta pertinente desarrollar los
alcances del presente tema.

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, efc. La
denominacion 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 segln se frate.

El Literal ) 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:

Gl

) Consislan exclusivamente en un signa o indicacion que pueda servir
en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el desting, el valar,
la procedencia geogréfica, la época de produccion U ofros datos,
caracteristicas o informaciones de los productos o de los servicios
para los cuales ha de usarse dicho signo o indicacion, incluidas las
axpresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

(.

Como se desprende de esta disposicidn, no es registrable un signo
conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas.
Sin embargo, los signos compuestos formados por uno © mas vocablos
descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un
conjunto suficientemente distintivo. El fitular de un signo con dichas
caracteristicas no puede impedir la utilizacion del elemento descriptivo y, por

15
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tanto, su marca seria considerada débil 2¥

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

“Articulo 135.- No podrén regislrarse como marcas los signos gue!

()

f) consistan exclusivamente cn un signa 0 indicacion gue sea el nombre
gendrico o técnico del producto o servicio de que se trale;

[

56 Como se advierte de la disposicién antes citada, se prohibe el registro de
signos gue consistan en el nombre genérico o técnico de los productos o
servicios a los que se refieran, pero elio no impide que palabras genericas
o técnicas conformen un signo compuesto. La denominacién genérica
determina el género del objeto que identifica y la denominacion técnica
alude a la expresion empleada exclusivamente en el lenguaje propio de
un arte, ciencia u oficio. No se puede oforgar 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 relacion directa con
los productos o servicios de que se trate, 2

5.7. La expresion genérica puede identificarse cuando al formular la pregunia
;qué es? en relacion con el producto o servicio designado se responde
empleando la denominacion geneérica. Desde el punto de vista de las
marcas, un término es generico cuando es necesario utilizarlo en alguna
forma para sefialar el producio o servicio que desea proteger 0 cuando
por si solo pueda servir para identificarlo.®

5.8. Sin embargo, una expresion generica 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 *

59 De otro lado, el Literal g) del Articulo 135 de |la Decision 486 de la Comision
de la Comunidad Andina dispone:

“Articulo 135.- No podrén registrarse como marcas los Signos que:

(-

g) consistan exclusivamente 0 s& hubieran convertido en una designacion
comin o usual del producto o scrvicio de que s& trate en &l lenguaje
corriente o en la usanza del pais;

o g

a De modo referencial, ver Procese 1104P-2015 del 25 septismbre de 2015
2 Ibicam.
2 |brichem

_-T.':'"a-' . Ibidem.
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5.10.Si 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 a su
registro. En este Gltimo caso, el itular de dicha marca no puede impedir

que las expresiones de uso comun puedan ser utilizadas por los otros
empresarios. Ello, significa que su marca es debil porque tiene una fuerza

limitada de oposicién, toda vez que las particulas genericas o de uso

comun se deben excluir del cotejo de la marca.™
5 11. No obstante, si la exclusion de los componentes descriptivos, genericos o
de uso comun llegare a reducir el signo de tal manera que resultara
imposible hacer una comparacion, puede hacerse el cotejo considerando

de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa qgue 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.
5 12 En tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado esté conformado por

elementos descriptivos, genéricos o de uso comun en [a correspondiente
clase de la Clasificacion Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el
cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de Uso comun,

siendo gue su presencia no impedira el registro de la denominacion en

caso de que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que

io doten de distintividad suficiente.
La marca notoriamente conocida. Su proteccion y su prueba

1. Como en el proceso interno se argumenté que el signo solicitado

6.
COLOMBIACOLA EL VERDADERO SABOR DE LOS COLOMBIANOS
(mixto) reproduce la marca notoria COLOMBIANA (mixta), se abordara el

tema propuesto de conformidad con la linea jurisprudencial que el Tribunal

ha trazado sobre la materia.

Definiciagn
62 La Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina le dedica al tema
de los signos notoriamente conocidos un acapite especial distinguido en
el Titulo X1, bajo el cual los Articulos 224 a 236 establecen |a regulacion

de los signos notoriamente conocidos.
5.3. En efecto, el Articulo 224 de la Decision 486 determina el entendimiento

ver Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 536-1P-2015 del 23 de junio de 2014

D modao referencial, ver Procese 327-IP-2015 del 19 de mayo de 2016
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que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes
términos:

“8e entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese
reconocido como tal en cualquier Pais Miembro por €l seclor
perlinents, independientemente de la manera 0 el medio por el cual
se huhiese hecho conocido.”

6.4 De la anterior definicion se pueden desprender las siguientes
caracteristicas:

a) Paraqgue un signo se considere como notorio debe ser conocido
por el sector pertinente®.

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

c) Lanotoriedad se puede haber ganado por cualguier medio,

La marca notoria y su relacion con los principios de especialidad,
territorialidad, registral y uso real y efectivo, asi como su
diferenciacion con la marca renombrada

6.5. De conformidad con lo eztablecido en el Articulo 224 de la Decisién 486,
la marca notoria es conocida por el sector pertinente; esto s, por los
consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a l0s
que 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
establecimienta, actividad, productos o servicios a los que se aplique™.
Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente,
pudieran no tener una gran presencia en olros sectores.

Cabe distinguir entre la marca notoria regulada en la Decision 486 de la
marca renombrada, La primera es conocida en el sector pertinente, 1a
segunda es conocida mas alla del sector pertinente™.

e E| Adiculo 230 establece una lista no taxativa de seclores periinenies de reforencia, a saber:
al Los consurmidores realss o potencizkes del tipo de productos o servicios 8 los gue se
aplique.
o) Las personas que participan en Ins canalos de distnbucion o comercializacion del tipo da

producios o senvicios 2 los qua se aplique.

c) Los circulos empresardales que actian en gires relativos &l tipo de establecimionto,
aclividad, produclos o sevicios a los guo se aplique.

3 Articulo 230 de la Decisidn 486,

= Ls marca renombrada (por ejemplo, Coca Cola, Toynta, Facebook, Google, elc) es conocida
practicamente par casi todo ol publico en general, por diferentes tipos de segmenios de
consumidores y proveedores, incluso por aquellos gue No CoNSUMEN, ni fabrican, ni comercializan
ol producio o semvicio identificado por fa marca renombrada,
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| 3 marca notoria regulada en la Decision 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 hacional
o extranjero. Basta que sea notoria en un pais miembro para que reciba
una proteccién especial en los otros tres 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 Declsion 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 proteccion en un pals
miembro de la Comunidad Andina asi 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 Decisién 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de
modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos,
similares y conexos y tambien respecto de aguellos productos o servicios
diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente®.

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 [os “hechos notorios” se conocen
de oficio y no requieren actividad probatoria (noforia  non egent
probatione), no son objeto de prusha.

La marca notoria extracomunitaria® nec rompe los principios de
especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo®™.

Fara recibir la proteccion, basta que la marca sea notoria en otro pals miembro de la Gomiunidad
Anding o que la autoridad de propiedad industrial considere que |3 marca es renombrada.

La marca notoria regulada en la Decision 486 es protegida respecio de aguelios producios o
sonvicios diferentes que se encuentren dentio del sector perinente can |a finalidad de cvitar a
dilucian de la fusrza dislintiva o del valor comercial o publicilario de la marca notoria {riesgo de
dilucion), asi como evitar el sprovechamients injusto de su prostigio o renombre {Uso parasitario).

En la medida que una marca renombrada es conocida por casi por lodos, lambien o= conacida por
la autoridad de propiedad industrisl

Si la autoridad de propisdad industial considera gue |3 marca na es renombrada, deberd permmitin
que su titular prugbe su nolerisdad —en algin pals de la Comunidad Andina— en los temminos dg
o eslablocido en el Articulo 228 de la Decisidn 486.

Nao s renombrada, sing una marca nolena perd fuera de la Comunidad Andina.

La marca notoria extracomunitaria, al encontrarse fuera de la Comunidad Anding, estd supeditada
a las principios do territorialidad, cspecialidad, pnncipio registral y de uso real y efectivo.
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B.6.

Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse presente gue en ningun caso
se otorgara el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actua
de mala fe, si el proposito 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 relacion con los diferentes riesgos en el mercado

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

861 En relacion con el riesgo de confusion: el piblico consumidor

puede incurrir en rnesgo de confusion por la reproduccion, imitacion,

-~ traduccion, transliteracion o transcripcién, total o parcial, de un
signo notoriamente conocido.

6.5.2 En relacion con el riesgo de asociacion: el riesgo de asociacion
se presenta en estos casos cuando el consumidor, aungue
diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del
producto, al adguiririo piense que el generador 0 creador de dicho
producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido,
tienen una relacién o vinculacion econémica.

6.6.3 En relacion con el riesgo de dilucién: el rigsgo de dilucion es la
posibilidad de gue el uso de ofros signos identicos o similares,
cause el dehilitarmiento de la altisima capacidad distintiva que el
signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecio
de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen

la posibilidad de causar riesgo de confusion o de asociacion.

66.4 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 |os signos notoriamente conocidos. El
competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo
notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atencion
del pablico consumidor, © indicar que los productos y servicios que
ofrece estan, de alguna manera, relacionados con la calidad Yy
caracteristicas de los productos o servicios que ampara un signo
notoriamente conocido.

Para calificar este riesgo 25 muy importante tener en cuenta que la accion
de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, eslo

Ahora bien, no por el hecho de considerarse notona una marca en su pais de origen pugde impaedir
ol registro de una marca sirnilar o idéniica en un pais migmbro de la Comunidad Andina, ya que el
examinador andino, en aplicacidn de los principios de tnmritorialidad y especialidad debera analizar
el caso en concrelo y, @ MEnos que ayista un eventual acto de compeloncia desleal o animo de
apropiarse da un signo que era con ocido por el solicitante, no pod rd impedir el registro de un Sgno

/= sobre |a base, (nicamente, de que la marca es noloria fuera del territorio comunitario andino.
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que genera el riesgo, ya que esta genera un deterioro sistematico de la
posicion empresatrial.

6.7. Resulta pertinente mencionar gue s necesario que se configure alguno
de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado
se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el
Literal h) del Articulo 136 de la Decisian 486 de la Comision de [a
Comunidad Andina.

Prueba de la notoriedad

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

6.0 El Articulo 228 de la Decision 486 astablece 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;

h)  la duracion, amplitud y extension geografica de su ulilizacion, dentro
o fuera de cualquier Pals Miembro;

¢) faduracion, amplitud y extensidn geografica de su promocion, dentro
o fucra de cualguier Pais Migmbro, incluyendo la publicidad y la
presentacion en ferias, exposiciones u ofros eventos de los
productos o servicios, del establecimiento o de la aclividad a los que
se aplique;

d) el valor de toda inversion efectuada para promoverlo, 0 para
promaver el establecimiento, actividad, produclos o servicios a los
que se apliquo;

e) fas cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que
respecta al signo cuya notoricdad se alega, fanto en gl planc
internacional coma en el del Pais Miembro en el que s¢ pretende la
proteceion,

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo comao activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesacdas cn oblener una
franquicia o licencia del signo en determinadao territario; ¢,

i) Ia existencia de actividades significativas do fahricacion, compras o
almacenamienta por el titular del signo en el Pals Miembro en que se
husca proleccion,

— i los aspectos del comercio internacional; o,
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6.10.

6.11.

6.12.

G.13.

6.14.

k) laexistencia y anligiedad de cualquier registro o solicitud de registro
del signo distintivo en el Pais Miombro o en ¢f exfranjero. :

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

El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que
hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su
titular no realiza acciones conducentes a conservario: 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 dehen presentar
todos los medios de prueha 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 cancelacion por falta de uso y la prueba del uso tratandose de
marcas renombradas y notorias

En acapites anteriores se ha mencionado que tanto la marca
renombrada®® como la marca notoria regulada en la Decisién 486 rompen
el principio de uso real y efectivo, por lo que la figura de la cancelacion por
falta de uso, asi como la prueba del uso, requieren una modulacion
importante en lo que respecta a dicha clase de marcas.

Si la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decision 486
son protegidas en un pais miembro asi no estén registradas ni sean
usadas en dicho pais, con mayor razén deben ser protegidas si han sido
registradas, pero no son usadas en el referido pais. La diferencia esta en
que, tratandose de la marca renombrada, la proteccidn opera respecto de
todos los productos o servicios. En cambio, tratandose de la marca notoria
regulada en la Decision 486, 1a proteccion opera respecto de los productos
o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquelios
productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector
pertinente.

Lo anterior evidencia que la figura de la cancelacion por falta de uso
aplicada a las marcas ordinarias no puede operar de la misma manera
tratandose de la marca renombrada y la marca notoria regulada en la
Decision 486. Dado que en ambos casos no se aplica el principio de uso
real y efectivo, corresponde desestimar una solicitud de cancelacion por
el solo hecho de que la marca renombrada (o la marca noforia regulada

Sobre esto se puede vor la Inlerpretacion Prejudicial 460-1P-2015 de / di julio de 2016,

- Que expresaments no se cncuenira requlada en |a Decision 4806,
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en la Decision 486) no esta no estd siendo usada en el pais miembro de
la Comunidad Andina donde se pide su cancelacion®.

6.15. Si bien la marca notoria regulada en la Decision 486 no necesita ser usada
en el pais miembro donde, estando registrada, se pide su cancelacion, su
titular si debe acreditar la existencia de notoriedad (vigente) en al menos
uno de los otros paises miembros de la Comunidad Andina.

6.16.En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se debera
determinar si la marca COLOMBIANA (mixta) cuyo titular es Gaseosas
Colombianas S.A., era notoriamente conocida en la Comunidad Andina al
momento de la solicitud del signo COLOMBIACOLA EL VERDADERO
SABOR DE LOS COLOMBIANOS (mixto), de conformidad con las
pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el
signo solicitado para registro configura alguno de los riesgos
determinados en la presente providencia.

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 11001032400020140048900, la que
debera adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo
dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creacién del Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de
su Estatuto.

A Come afirma Gustavo Ledn y Ledn: “Aungue la nommaliva comunilaria anding no lrag alguna

disposicion ospecifica que regule &l asimto, do una intorpretacion sistemdlica y folcologica de (2
riorma se puede coneluir con mordiana clandad gue fa marca noforia nsta exceplusda de fa canga
oo WS impucsta para el resto de los signos disfinfivos.” (LEON ¥ LEON DURAN, Gustavo Aruro.
Derecho de Marcas en la Comunidad Andina. Analisis y Comenlarios. ECB Ediciones SAC, —
Thomson Reuters, Lima, 2015, p. 468.) El referido autor cita (Op. Cil., p. 4569) 2 50 voz a los
siguientes dos aulores, en la misma linea de pensamiento.

“__Por olrs parle, la calidad de notoria de fa Marcs no depends da si usa en el pals, sino
de s conocimianta por parde de los seclores pedinentes. Lo antenior darla pie para afirmar
que su profeccidn, gue dedva de fa calidad de noforis, estaria exenta da la carga de su uso
en el pals [.,.) Fn aste orden de idess, puede considararse que la marca nolova registrada
no es objelo de cancefacidn por falla de uso, en virtud de iz proteccidn excepcional que fe
confiere s Decisidn 4865707

540 Methe Mendez, Ricarda. "El uso obhgatoriv de la marca bajo fa Decisién 486 da la
Comisitn do fa Comunidad Andina”, en Revista do Estudios Svcigjuridicos, Bagols,
Colombia, 9 (2): 82-110, Julic a diciembre de 2007, pp. 106 y 1077

“5i hion es suficienle para lagitimar Ia infervencion denlro de esta accion ef presenlar una
soficitud de registro do una marca similar de fa cual se prelende su cancelacion, csta es
una figura juridica aplicable a las Marcas cOMUNEs, M&s (10 para [as mMacas nmofarias, poes
de permifido la norma facullaria a gque cualguiar fercer inleresado se aproveche
indebidamente del presligio v difusidn que una marca ha ganado denfro de delerminado
mercado. Sendo mas especificos, quiern se verla afactado con dicha conducta es el mibiico
consumidar, pues esle esld acostumbrado a oblenor cierta aptilud y calidad def producly
gue sdquiens ¥ qus estd idenfificado con fa marca de su preferencia®i.”

"541  forres Salinas, Carlos. ", Cabe fa cancelavion de registro por falfa de uso respecio
de una marca. notorda? MAMCHO, una histora digna de sor confada’, en Law
Reviow, Rovistz de la Universidad San Franciseo de Quilo, Ecuador, publicacidn
Semeshral Engro da 2013, p.8."
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La presente Interpretacién Prejudicial se firma por los Magistrados que
participaron de su adopcién de acuerdo con lo dispuesto en el Gltimo parrafo
del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal.

uis Rafael Vergara Quintero
MAGISTRADO

""--.._\___\_ - 7 \

y e \

= . e P . |

Hernayy cdggdcuaa#nﬂo Zambrano Huge R. Gomez Apag
~MAGISTRADO MAGISTRADO

De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente [a
presente Interpretacion Prejudicial el Presidente y el Secretario.

_J \ | _,.;\'_‘r"\ LY
Lo ™% B
_/"{V, ’ | |
Luis Rafael Vergara Quintero Luis Felipe Agdilar Feijod
PRESIDENTE (E) SEGRET,%.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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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 16 de setiembre de 2019

Proceso
Asunto

Consultante

Expediente de origen

Expediente interno
del Consultante

Referencia

Magistrado Ponente

VISTOS

154-IP-2019

Interpretacion Prejudicial

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

15-152940

11001032400020160039900

Signo involucrado ENSA SABORES Y
ESENCIAS (mixto)

Hugo R. Gomez Apac

El Oficio N® 1211 del 5 de abril de 2019, recibido via correo electronico el 8 del
mismo mes y afno, mediante el cual la Seccion Primera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Republica de Colombia
solicitd Interpretacion Prejudicial del Articulo 134 y Literales b) y ) del Articulo
135 de la Decisidn 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, a fin de resolver
el proceso interno N° 11001032400020160032900; v,

El Auto del 26 de junio de 2019, mediante el cual este Tribunal admitio a tramite
la presente Interpretacion Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante

IO\

Fabrica de especias y productos El Rey S.A.
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Demandada : Superintendencia de Industria y Comercio
—SIC— de la Replblica de Colombia

Tercero interesado * Productos  Quimicos  Colombianos  S.AS.
—PROQUICOL —

B. 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. Sielsigno ENSA SABORES Y ESENCIAS (mixto) solicitado a registro para
distinguir productos de la Clase 30 de |a Clasificacion Internacional de Niza,
seria distintivo respecto de los productos gue pretende distinguir.

2. Si los términos “SABORES" y “ESENCIAS" que conforman el signo
solicitado resultarfan ser genéricos y de uso comun respecto de productos
de la Clase 30 de la Clasificacion Internacional de Niza.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Sala consultante solicitd la Interpretacion Prejudicial del Articulo 134 y
Literales b) y f) del Articulo 135 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina'. Procede la interpretacion solicitada con excepcion del
Articulo 134 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina,

1 Declsitn 486 de la Comisidn de la Comunidad Andina. -

“Articulo 134.- A pfoclos de este régimon constiluird marca cualguier Signo que sed Eplo pam
distinguir productos o senvicios on el mercado. Podrin regislrarse como marcas [os signos
suscoplibles de representacion grafica. La naturaioza del producta o servicio &l cual se ha de aplicar
ke Marca en ningan caso serd obsldoila para su registno.

Bodran conshiliic marcas, enfre olros, los siguienfes signos:

&) las palahras o comibinacion do palabras;

B} las imdgenes, figumas, simbolos, grdficos, logolipos, monogramas, relralos, eliguetas, emblemas
¥ BECLTOSE;

¢) los sonidos y los aloms,

) las fefras v ins nomercs;

o) un color dedimitado por una foring, o una combinacion de colores;

0] la forma do los produclos, sus envases o envolltiras;

gl cualquisr combinacin de los signos o medios indicados en los aparfados anlerores.”

“Articulo 135.- No podein registrarse como marcas log signos qua:

fi-d

h) varescan do distinbvidad]

{::)

] consistan exclusivamente en un Signo o indicacidn gue sea of nombre gendrico o lecnica del

producto o servicio de gue se rale;
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por cuanto, no es materia de controversia el concepto de marca.

2 De oficio se interpretara el Literal g) del Articulo 135 de la Decision 486 de
la Comision de la Comunidad Andina2, para abordar el tema de los signos
conformados por denominaciones de uso comun.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

1. Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad.
2. Signos conformados por denominaciones genéricas y de uso comun.

E ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION
1.  Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad

1.1. En el proceso interno la Fabrica de especias y productos El Rey S.A. indico
que no correspondia otorgar el regisiro del signo ENSA SABORES Y
ESENCIAS (mixto), toda vez que el mismo careceria de distintividad
respecto de los productos de la Clase 30 de la Clasificacion Internacional
de Niza que pretende distinguir; por tanto, es pertinente analizar el Articulo
135 de la Decision 486, especificamente en la causal de irregistrabilidad
prevista en su Literal b), cuyo tenor es el siguiente:.

“Articulo 135.- No podran registrarse como marcas l0s signos gue:

(-]

Bb) carezcan de distinfividad;

o

12 La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar,
identificar y 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 constiluye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su
funcién de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del
producto o servicio, sin causar riesgo de confusién y/o asociacion en el
publico consumidor®,

Decizion 486 de la Comisidn de la Comunidad Andina, -

*Arifcifo 135 - No podrin regislrarse como mMarcas i0s signos que:

{4
q) consislan axclusivamenta o se hubieran converlido en una designacion comin o usual del
producto o servicio de que se trale o el lenguaje cormente o en la usanza del pafs;
i
% Ver Interpretscion Prejudicial 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015,
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o
;

1.3,

1.4

1.5

1.6.

1.7.

1.8.

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.

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,
refiriéndose esta causal a |a falta de distintividad intrinseca.

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 razdén 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®.

E| andlisis 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.

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 ofros signos gue operan u ofertan en el
mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la eleccion de los
bienes y servicios que desea adquirir reaimente. En este supuesto, la
oficina competente debera evaluar si el signo posee aptitud distintiva para
diferenciarse de otros signos en el mercado.

En ese sentido, para que un signo sea registrado como marca,
adicionalmente de ser susceptible de representacion grafica, debera tener
capacidad distintiva intrinseca y extrinseca, ello de conformidad con lo
establecido en el Articulo 134 de la Decisidn 486,

Ver Intempretacion Prejudicial 368-1P-2015 de! 25 de febrero de 2016,

= __"E.I’{.-r Interpretacian Prejudicial 242-11-2015 del 24 de agosto de 2015,
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2 1. Teniendo en cuenta que en el proceso interno la Fabrica de especias y
productos El Rey S.A. argumento que el signo solicitado ENSA SABORES

2.
Y ESENCIAS (mixto) estaria conformado por las denominaciones
genéricas "SABORES” y "ESENCIAS”. Asimismo, la SIC indicé que las

denominaciones "SABORES" y “ESENCIAS" son de uso comun, por lo cual,
resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema.

22 El Literal f) del Articulo 135 de la Decisién 486 de la Comision de la

Comunidad Andina dispone:
“Articulo 135.- No podran regisirarse coma marcas los signos que:
fI consislan exclusivamenic en un signo o indicacion que sea el nombre

(-

(..r
2.3. Como se advierte de |a disposicién 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 genericas
o técnicas conformen un signo compuesto. La denominacion generica
determina el género del objeto que identifica y la denominacion técnica
alude a la expresién empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un
arte. ciencia u oficio. No se puede otorgar a ninguna persona el derecho

exclusivo sobre la utilizacién de esa palabra, toda vez que se crearfa una
posicion de ventaja injusta frente a otros empresarios. El aspecio genérico

genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

de un signo debe ser apreciado en relacion directa con los productos o

servicios de que se trate®.

2.4. La expresién genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta
cqué es? en relacion con el producto o servicio designado se responde
empleando la denominacion genérica. Desde el punto de vista de las

marcas, un términe es genérico cuando es necesario ulilizario en alguna
forma para sefialar el producto o servicio que desea proteger o cuando por

si solo pueda servir para identificario”.
25 Sin embargo, una expresion genérica respeclo de unos producios 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 gue no lengan relacion

directa con la expresion que se utiliza®.
2.6. De otro lado, el Literal g) del Articulo 135 de la Decisidn 486 de la Comision
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2.7,

2.8

2.9.

de la Comunidad Andina dispone:

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

(--)

g) consistan exclusivamente o se hubleran convertido en una designacion
comin o usual del producto o servicio de que se lrate en el lenguaje
corriente o en la usanza del pais;

()

Si 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 otras pueden generar
signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su
registro. En este Gltimo caso, el titular de dicha marca no puede impedir que
las expresiones de uso comin puedan ser utilizadas por los otros
empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza
limitada de oposicion, toda vez que las particulas genéricas o de uso comun
se deben excluir del cotejo de la marca®.

No obstante, si la exclusién de los componentes genéricos o de uso comun
llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una
comparacion, puede hacerse el cotejo 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 cualquier
circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos
en conflicto?

Como se ha sefialado en los acapites anteriores, los términos técnicos o de
uso comin peor si mismos no resultan registrables como marcas debido a
que carecen de fuerza distintiva.

2 10. El que un t&rmino sea técnico o de uso comun para un producto ¢ servicio

211.

de una clase también podria serlo para el producto o servicio de otra clase
=i s gue entre ellos hay conexion competitiva. Tendra gue analizarse caso
por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y caracteristicas de los
productos o servicios involucrados, lo que es tecnico 0 de uso comun para
el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio
de ofra clase.

En tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado esta conformado por
elementos genéricos o de uso comun en la correspondiente clase de la
Clasificacion Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotgjo
excluyendo los elementos genéricos o de uso comun, siendo que su
presencia no impedira el registro de la denominacion en caso que el

Yar Interprotacién Prejudicial recaida en el Procoso 536-1P-2015 del 23 de junio do 2014

Be modo referencial, ver Procesa 327-1P-2015 del 18 de mayo do 2018
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conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de
distintividad suficiente.

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 11001032400020160039900, la que
debera adoptaria 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 lercero de su
Estaiuto.

La presente Interpretacion Prejudicial se firma por los Magistrados que

parliciparon de su adopcion de acuerdo con lo dispuesto en el Gltimo péarrafo del
Articulo 90 del Estatuto del Tribunal.

MAGISTRADO

Huga R. Gomez Apacﬁ"-.l
MAGISTRADO 5

rdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la
Interpretacion Prejudicial el Presidente y el Secretario.

.] j —

'|

|II ; g \ Iia'- a1
X ¢ A .ﬂ \ M,
Luis Rafael Vergara Quintero Luis Felipe Aguifar Feij::-c'}
MAGISTRADO (E) SECRE} ARIO

Notifiquese a la Sala consultante y remitase copia de la presente Interpretacion
Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicacion
= enfaGaceta Oficial del Acuerdo de Carlagena.
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