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722-1P-2018
Interpretacién Prejudicial

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

10-042222

11001032400020130041600

Riesgo de confusion y/o asociacion entre los
signos KLEAN (mixto) / AZUL KLEAN
(mixtos)

Literales b) y e) del Articulo 135, y Literal a)
del Articulo 136 de la Decision 486

1. La irregistrabilidad de signos por falta de
distintividad

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

3. Comparacion entre signos mixtos

4. Signos conformados por denominaciones
descriptivas

5. Signos conformados por palabras en
idioma extranjero

Gustavo Garcia Brito
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VISTOS

El Oficio N° 5002 de fecha 18 de diciembre de 2018, recibido via correo
electronico el dia 19 del mismo mes y afio, mediante el cual la Seccidon Primera
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la
Republica de Colombia solicitd la Interpretacion Prejudicial de los Literales a) y
e) del Articulo 135 y del Literal a) del Articulo 136 de la Decision 486 de la
Comisién de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno
N® 11001032400020130041600;

El Auto de fecha 5 de diciembre de 2019, mediante el cual este Tribunal admitio
a tramite la presente Interpretacion Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante: Azul K 5.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y
Comercio —SIC— de la Replblica de
Colombia

Tercero interesado: Kemtek 5.A.5.

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 los siguientes:

1. Si el signo KLEAN (mixto) solicitado a registro' por Leandro Alberto
Sacro Saavedra seria distintivo para identificar alguno de los productos
que pretende proteger.

2. Si el signo solicitado a registro KLEAN (mixto) resultaria confundible
con las marcas AZUL KLEAN (mixtas)?, cuyo titular es Azul K S.A.

3. Si el signo KLEAN (mixto) solicitado a registro seria descriptivo para
identificar los productos de la Clase 3 de la Clasificacion Internacional
de Niza.

%’fjﬁm 5. 4. Sieltérmino KLEAN aludiria a la palabra “clean” en inglés, que significa
N i
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A S . fPara distinguir productes comprendidos en la Clase 3 de la Clasificacion Internacional de Niza.
0 ECJI{?E?}} 2 Para distinguir productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificacion Internacional de Niza.
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NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicito la Interpretacion Prejudicial de los Literales a)
y €) del Articulo 135 y del Literal a) del Articulo 136 de la Decision 486 de
la Comision de la Comunidad Andina. Procede la interpretacion del Literal
e) del Articulo 135 y del Literal a) del Articulo 136 de la Decision 4863, por
ser pertinentes.

No se interpretara el Literal a) del Articulo 135 de la Decision 486, por
cuanto no son objeto de la controversia las caracteristicas de aquellos
signos que no son susceptibles de registro como marca.

De oficio se interpretara el Literal b) del Articulo 135 de la Decisién 4864,
con la finalidad de desarrollar el tema de la irregistrabilidad por falta de
distintividad intrinseca de un signo.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad.

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

Comparacion entre signos mixtos.

Signos conformados por denominaciones descriptivas.

—
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Decizion 486 de la Comisién de la Comunidad Andina. -

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

i

=] consistan sxclusivamenta en un signe o indicasion que pusda senvir en el comercio para
deserbir la calidad, la canfidad, el destine, ef valor, la procedencia geografica, la época de
praduccion u otros dafas, caraclerisficas o informaciones de fos productos o de fos servicios
para los cuales ha de usarse dicho signo o indicacion, incluidas las exprosiones laudatonss
referidas a esos productos o senvicios;

(..F

"Articulo 136.- No podrdn registrarse comeo marcas aguelos signos cuyo uso en ef comercio afectara
indebidaments un derecho de tarcero, an particular cuando:

a) sean identicos o 50 asomajon, a una marca anteriormenie solicilada para registro o registrada
por un tercero, para los mismos productos o servicios, a para productas o servicios respecto
de los cuales el uso de la marca pueda causar un fnesgo de confusion o de asociacion;

;@\j“ AL ‘5@ t:lacusmn 486 do la Comision de la Comunidad Andina. -
"

"/ '\.
“'J\"h’cu.fo 135.- No podran registrarse coma marcas 105 signos qua;
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Jﬂ || carszcan de distintividad;
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1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

Signos conformados por palabras en idioma extranjero.

ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION
La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad

El tercero interesado alegd en la contestacion de la demanda que el registro
del signo KLEAN (mixto) vulneraria lo contemplado en el Literal b) del
Articulo 135 de la Decision 486, en consecuencia, se desarrollara el
presente tema.

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

(...)

b)  carezcan de distintividad;

(.-

La distintividad es la capacidad que fiene 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 constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su
funcidn de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del
producto o servicio, sin causar riesgo de confusion y/o asociacion en el
publico 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 Decisién 486, en dicho articulo se exige que no podran
registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad,
refiriendose esta causal a |a falta de distintividad intrinseca.

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

s 2\

“er Interpretacion Prejudicial N® 242-1P-2015 de fecha 24 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta

{1 Dficial del Acuerdo de Cartagena N* 2579 del 4 de septiembre de 2015.

8

=i
“/er Interpretacion Prejudicial N* 388-1P-2015 de fecha 25 de febrero de 2016, publicada en la Gaceta

T4 “Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2725 del 22 de abril de 2016.
Riq
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adquirida. La razén 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. El 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.

1.7. Del mismo modo, tal como se explicd 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
diferenciarse de ofros 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 infrinseca y exirinseca, ello de conformidad con lo
establecido en el Articulo 134 de la Decision 486.

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

2.1. En vista de que en el proceso intero se discute si el signo solicitado a
registro KLEAN (mixto) y las marcas AZUL - KLEAN (mixtas) serian
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 derecha de fercero, en
partticular cuando:

a)  Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada
para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o
—— ] servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso

~ANAL g de la marca pueda causar un riesgo de confusién o de asociacion;
g i o
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5 T A }E{ gﬁ” Interpratacion Prejudicial N® 242-1P-2015 de fecha 24 de agosto de 2015, publicada en la Gaceia
2 A Bficial del Acuerdo de Cartagena N° 2579 del 4 de septiembre de 2015,
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2.2. Como se desprende de esta disposicion, no es registrable un signo que sea
idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un
tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los
signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo
de confusién (directo o indirecto) y/o riesgo de asociacion en el publico
consumidor.®

a) El riesgo de confusion, puede ser directo e indirecto. El primero,
riesgo de confusion directo, estad 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 asociacién, 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
econdmica.

2.3. 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 plblico consumidor,
teniendo en cuenta en esta valoracién que la similitud entre dos signos
puede ser:?®

a) Ortografica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en
conflicto desde el punto de vista de su configuracion; esto es, tomando
en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de |a o las palabras, el
niumero 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 similiud depende, entre otros
elementos, de la identidad en la silaba tdnica o de la coincidencia en
las raices o terminaciones; sin embargo, tambien debe tenerse en
cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si
existe la posibilidad real de confusin entre los signos confrontados.

c¢) Conceptual o ideolégica: Se configura entre signos que evocan una

—— Ver Interpretaciones Prejudiciales numsros 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada

ANAL & en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Carlagena N° 2747 del 8 de junio de 2016; 466-1P-2015 de fecha

Y, 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2754 del 11 de
a < Julio de 2016; y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta CHicial del Acuerdo
_i e Carfagena N* 2755 del 11 de julio de 2016.

Sk & Ty
C‘?-ET& : Eimdem.
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idea y/o valor idéntico y/o semejante.

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

2.4, lgualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se debera
observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:?

a) Lacomparacion 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) En la 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 simultaneo, pues el consumidor dificimente
observara los signos al mismo tiempo, sino que lo hard en momentos
diferentes.

¢) El analisis 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 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™':

()  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 andlisis de confundibilidad. De acuerdo
con las maximas de la experiencia, al consumidor medio se le
presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo
nivel de percepcién es variable en relacion con la categoria de
bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por
la autoridad nacional competente.

El grado de atencién del consumidor medio es un parametro

importante para el analisis de confundibilidad de signos que

diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el

entendido de que puede variar o graduarse segun el tipo de

producto del cual se trate, pues por via de ejemplo no se presta
Y el mismo nivel de atencién al adquirir productos cosméticos que

\é;\}" g al comprar pasabocas para fiestas.
o

- T Thidem.
SEC‘ . 21l
% T A Rf 4 r/interpretacion Prejudicial N® 42-1P-2017 de fecha 7 de julio de 2017, publicada en la Gaceta
\ 2, icial del Acuerda de Cartagena MN* 3063 del 21 de julio de 2017.
\<, Ry ,

vV
. " ’
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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 que se ha
instruido claramente de las caracteristicas y cualidades de los
productos © 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 gourmel es consciente del servicio que prestan,
pues sabe datos de su atencion al cliente, costo de los platos,
manejo publicitario, promociones, eic.

(i) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un
consumidor absolutamente informado y atento sobre las
caracteristicas tecnicas, 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
que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional
competente al realizar el respectivo analisis de confundibilidad.

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

2.6. Sin embargo, no seria suficiente basar la posible confundibilidad
Unicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas,
pues el andlisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios,
incluidos aquellos relacionados con los productos y/o servicios 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,

3. Comparacion entre sighos mixtos

3.1. Como la controversia radica en la presunta confusion entre el signo
solicitado a registro KLEAN (mixto) y las marcas AZUL - KLEAN (mixtas),
es necesario que se verifigue la comparacién entre ambos teniendo en

cuenta que estan conformados por un elemento denominativo y uno grafico.

_,fﬁL 5%2 _En el analisis de signos mixtos se debera determinar qué elemento — sea

&\} "« denominativo o grafico— penetra con mayor profundidad en la mente del
Find yeansumidor. Asi, la autoridad competente debera determinar en el caso
SEC increto si el elemento denominativo del sigho mixto es el mas
Q }"_.;R{% garacteristico, o si lo es el elemento grafico, o ambos, teniendo en cuenta,
| < =t |
\% .
8
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la capacidad expresiva de las palabras y el tamafio, color y colocacion de
los elementos graficos, y también si estos Ultimos son susceptibles de
evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. '

3.3. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo

siguiente’?;

a) Sien los signos mixtos 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 sllabas 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 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
significado se encuentra en el diccionario™. Como ejemplo
tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-
istas, deport-6logo.

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

14

15

z"\}‘..

&
X o
"
o SECRETAR,,
N ‘”4; o

'rt Da-

Ver Interpretaciones Prejudiciales numeros 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en
la Gaceta Oficial N° 2755 dal 11 de julio de 2016; y 418-IP-2015 de fecha 13 de junio de 2016,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2754 del 11 de julio de 2016.

Ibidem.

Ver Interpretacion Prejudicial N° 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gacela
Oficial N® 2755 del 11 de julio de 2016.

REAL ACADEMIA ESPAMOQLA (RAE). Diccionario do fa RAE. Deflinicidn de lexema: *1. m. Ling.
Unidad minima con significado léxico que no presenfa morfemas gmmaﬁcales p. 8., 50, 0 que,
poseyéndolos, prescinde de ellos por un procese de segmertacion; p. gf, lerr, en enferrais.”
Disponible en: hito:/idle rae.es/Fid=NCU16TD {Consulta: 10 de marza de 2020).

REAL ACADEMIA ESPARQLA (RAEY. Diccionario de la RAE. Definicidén de morfema:
"1 m. Gram. Unidad minima aislable on el andlisis morfologico. La palabra mujeres confiene dos

o,
o mofemas: mujer y -0s.
i ]

2 . Gram, Por oposicion a lexema, morfema gramalical; p. g, de, no, yo, &l -ar, -8, -oro.
"..53 \\m. Gram. Unidad minima de significade. La terminacian verbal -mos confiene dos morfamas;
’-_Eqrmm primera, y numero, plural™ Disponible en: hitp:/dle rae es/?id=Pollj2 (Consulla: 10 de
arzo de 2020).
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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.

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

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

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

(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.

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, segln sea el caso'”

(i) Se debe realizar una comparacion grafica y conceptual, ya que
la posibilidad de confusién 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 ocbserve.

v En la Interpretacion Prejudicial N® 524-1P-2016 de 13 de Junio de 2017, publicada en la Gacela Oficial
del Acuerdo de Cartagena N° 3071 del 4 de agosto de 2017, &l TJCA recogio las siguientes
definiciones:

El trazado: son los trazos del dibujo gue forman el signo.
II'J_ AL ._ El concepto: es la idea o concepto que &l dibujo suscita en la menie de quien |z observa,

Los colores: si el signe solicitado reivindica colores especificos como parte del componente grafico,

A al efectuar el respectivo analisis de registrabilidad debera tenerse en cuenta la combinacion de

| S'EC coldres y el grafico gue la confiens, puesio gue este elemento podria generar capacidad de

| Oy QE difgrenciacion del signo solicitado a registro,
74

Riq =

- 10
"i_.
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(ii) Entre los dos elementos de la marca grafica figurativa, el
trazado y el concepto, la parte conceptual o ideoclégica suele
prevalecer, por lo gque 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 confusian,

(iii)  Si el signo solicitado reivindica colores especificos como parte
del componente grafico, al efectuar el respectivo analisis de
registrabilidad debera tenerse en cuenta la combinacion de
colores y el grafico que la contiene, puesto que este elemento
podria generar capacidad de diferenciacion del signo solicitado
a registro. '8

c)  Si al 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.'®

3.4. 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.??

3.5. Sibien la doctrina se ha inclinado a considerar gque, en general, el 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 tamario, color y colocacion, que en un momento dado pueden
ser definitivos. El elemento grafico por lo general suele ser de mayor
importancia cuando evoca conceptos gue cuando consiste simplemente en
un dibujo abstracto. '

3.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberd determinar cual es 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.

" Ver Interprefacion Prejudicial N* 161-1P-2015 de fecha 27 de oclubre de 2015, publicada en la
Saceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2656 del 25 de enero de 2018,

4 Ver Interpretaciones Prejudiciales nimeros 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en
—————_ |a Gaeeta Oficial N* 2755 del 11 de julio de 2016; y 418-IP-2015 de fecha 13 de junio de 2016,
il AL O 4 Publicada en la Gaceta Oficial N° 2754 del 11 de julio de 2016.
W

) 9 N
‘_“3' (hy 20 terpretacion Prejudicial N* 106-IP-2015 de fecha 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta
: S i Ofttial\'del Acuerdo de Cartagena M° 2608 del 14 de octubre de 2015,
& —~
‘EE‘,?JH Ibidgn.
Rig »
“ f
\ &, 11
Pf‘; \.t:‘?
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4. Signos conformados por denominaciones descriptivas

4.1. En el presente caso, el tercero interesado sefiald que el termino KLEAN
seria descriptivo respecto de los productos de la Clase 3 de la Clasificacion
Internacional de Niza. En tal sentido, es pertinente analizar este tema.

4.2. Al respecto, la norma comunitaria y |la doctrina han manifestado que los
signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son
aguellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente
a las caracteristicas de los productos o de los servicios que buscan
identificar.22

4.3. El Literal e) del Articulo 135 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina dispone:

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

(.-

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

{..Jf\

44 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 o con elementos graficos o figurativos adicionales, tienen la
posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto
suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas caracteristicas no
puede impedir la utilizacion del elemento descriptivo y, por tanto, su marca
seria considerada débil*>. Ello, significa que su marca es débil porgue tiene
una fuerza limitada de oposicion, toda vez que las particulas descriptivas
se deben excluir del cotejo de la marca.

4.5. No obstante, si la exclusion de los componentes de esas caracleristicas
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 de que el signo gue los contenga
tendria un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se debera analizar
los signos en su conjunto, la percepcién del publico consumidor o cualguier
circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos

_,--'——

- \}HAL Q {‘
& -De modo referencial, ver Interpretacion Prejudicial N* 336-1P-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015,
Q} ol C‘;}phllcada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Carlagena N° 2724 del 22 de abnl de 2016.

iy \\
S 23 &‘mndu referencial, ver Interpretacion Prejudicial N° 110-I1P-2015 de fecha 25 sapliembre de 2015,
C P ] P
‘QE }‘4 @ icada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2624 del 6 de noviembre de 2015,

% v/ 1
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4.6.

1.

5.2,

R L

5.4,

5.5.

en conflicto.2*

Conforme a lo expuesto, el titular de una marca con elementos descriptivos
respecto de los productos o servicios que distingue dicha marca, no podra
impedir que sus competidores utilicen estos elementos, pues ninguna
persona puede ostentar el derecho exclusivo sobre los mismos.

Signos conformados por palabras en idioma extranjero

En atencién a que dentro del proceso interno se alegd que el término
KLEAN que conforma el signo solicitado a registro KLEAN (mixto), aludiria
a la palabra “clean”, que en inglés significa limpio, resulta necesario tratar
el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformacion de signos.

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

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

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

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

Es importante tener presente que el derecho de |la propiedad industrial toma
en consideracion lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es

. aplicable a esta disciplina juridica el llamado principio de primacia de la

realidad. En este sentido, tratandose de palabras en un idioma extranjero,

e modo referencial, ver Interpretacion Prejudicial N° 327-1P-2015 del 19 de mayo de 2018,

H’j};fml'g:;ﬂﬂa en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N® 2752 del 11 de julio de 2016.

v 13



GACETA OFICIAL @ 12/06/2020 15 de 44

Proceso 722-1P-2018

-~ 3 %

N

Ta

SE‘C

ke
H{\‘I'I

¥y
f,

) .

la autoridad nacional competente debe examinar si los consumidores
medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido
por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras. Si tales
consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el
tratamiento sera similar al que se da al idioma castellano.

5.7. En el presente caso, se debera determinar si el signo solicitado a registro
esta conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de
conocimiento generalizado en el sector del plblico consumidor medio, al
que se encuentran dirigidos los productos de la correspondiente Clase de
la Clasificacién Internacional de Niza, a los cuales se pretende aplicar el
signo.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad deja
consignada la presente Interpretacion Prejudicial para ser aplicada por la Sala
consultante al resolver el proceso interno N*® 11001032400020130041600, 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.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en
ejercicio de la competencia prevista en el Literal ¢) del Articulo 19 del Estatuto
del Tribunal y en el Literal f) del Articulo Primero de la Resolucién 05/2020 de 10
de abril de 2020, certifica que la presente Interpretacién Prejudicial ha sido
aprobada por el Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
Magistrado Hernan Rodrigo Romero Zambrano, asi como por los Magistrados
Gustavo Garcia Brito, Luis Rafael Vergara Quintero y Hugo R. Gémez Apac en
la sesion judicial de fecha 8 de mayo de 2020, conforme consta en el Acta 06-J-
TJCA-2020.

.

Luis Felipe Aguilar Feijo
SECRETARIO

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

4R1s =
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 8 de mayo de 2020

Proceso: 731-IP-2018
Asunto: Interpretacién Prejudicial
Consultante: Seccidn Primera de la Sala de lo Contencioso

Administrativo del Consejo de Estado de la
Reptblica de Colombia

Expediente de origen: 14-222372

Expediente interno

del Consultante: 11001032400020160037400

Referencia: Riesgo de confusion y/o asociacion entre los

signos MRX (denominativo) / MR.K (mixto)

Normas a interpretar: Literal a) del Articulo 136, Articulo 151 de la
Decision 486

Temas objeto de

interpretacion: 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o
similitud. Riesgo de confusién directo, indirecto
y de asociacidén. Similitud ortografica, fonética,
conceptual o ideoldgica y grafica o figurativa,
Reglas para realizar el cotejo de signos
distintivos
2.Comparacion entre  signos mixtos vy
denominativos
3. Marcas de fantasia
4 Conexion entre productos de la Clasificacion
Internacional de Niza

Magistrado Ponente: Gustavo Garcia Brito
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VISTOS:

El Oficio N* 4999 de fecha 18 de diciembre de 2018, recibido via correo
electronico el dia 19 del mismo mes y ano, mediante el cual la Seccién Primera
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la
Republica de Colombia solicitd la Interpretacion Prejudicial del Literal a) del
Articulo 136 y del Articulo 150 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno
N® 11001032400020160037400.

El Auto de fecha 5 de diciembre de 2019, mediante el cual este Tribunal admitio
a tramite la presente Interpretacion Prejudicial.

A. ANTECEDENTES
Partes en el proceso interno
Demandante: Autotécnica Colombiana S.A.S. - Auteco S AS.

Demandada: Superintendencia de Indusiria y Comercio
— SIC— de la Repiblica de Colombia

Tercero interesado: Importadora OKLA S.A.S.

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

De la revision de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto

del proceso interno, este Tribunal considera gue los asuntos controvertidos

son los siguientes:

1. Si el sigho MRX (denominativo) solicitado a registro’, por Auteco
S.A.S., resultaria confundible con la marca registrada MR.K. (mixta)?,
cuyo titular es Importadora Okla 5.A.S.

2. Siel signo solicitado a registro constituye un signo de fantasia.

3. Siexistiria conexién entre los productos de los signos en conflicto.

"~ Para distinguir productos de la Clase 12 de la Clasificacion Internacional de Niza.

2 v Para distinguir productos de la Clase 12 de la Clasificacidn Internacional de Miza.
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NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicitd la Interpretacion Prejudicial del Literal a) del
Articulo 136 y del Articulo 150 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina. Procede la interpretacion Unicamente del Literal a) del
Articulo 136 de |la Decision 4862, por ser pertinente.

No procede la Interpretacion Prejudicial del Articulo 150 de la Decision
486, al no haber sido controvertido el tema del examen de registrabilidad
por parte de la oficina nacional competente.

De oficio se interpretara el Articulo 151 de |la Decision 486%, para analizar
el tema de la conexion entre productos de la Clasificacion Internacional de
Miza.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

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

Comparacion entre signos mixtos y denominativos.

Marcas de fantasia.

Conexion entre productos de |a Clasificacion Internacional de Niza.

Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina. -

*Articulo 136.- No padran registrarse como marcas aqusalios signas cuyo vso an of comercio afecfars
indshidamante vn derecho de fercero, en parficular cuando:

a) sean idénlicos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para regisiro o regisirada
par un tercerg, para los mismas producios o servicios, o para productos o senvicios respecio
de los cuales ef uso de fa marca pueda causar un nesgo de confusion o do asociacion;

{5

Decision 486 de la Comisidn de la Comunidad Andina. -

"Articulo 151.- Para clasificar los productos v los servicios a los cusles se aplican las marcas, los
Palses Miembros ulilizaran la Clasificacion Intemacional de Froducios y Servicios para el Registro
de las Marcas, establecids por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones
vigentes.

Las clases da la Clasificacion Infernacional referida en el parrafo anterior no determinaran la

-~ girilitid ni la disimilifud de los productos o servicios indicados expresamants.”
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1.1:

1.2

ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

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

En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado a
registro MRX (denominativo) y la marca MR. K (mixta), 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:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada
para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o
servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso
de la marca pueda causar un riesgo de 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, 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 riesge de asociacion en el publico
consumidor.®

a) El riesgo de confusion puede ser directo e indirecto. El primero,
riesgo de confusién directo, esta caracterizado por la posibilidad de
gue el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea
que esta adquiriendo ofro. Y el segundo, riesgo de confusién 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 asociaciéon, consiste en la posibilidad de que el
consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen

Ver Interpretaciones Prejudiciales numeros 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada
enla Gaceta Oficial del Acuerdo de Carlagena N° 2747 del 8 da junio de 2016; 466-1P-2015 de fecha

40 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagana N° 2754 del 11 de

juliode 2016; y 473-1P-2015 de fecha 10 de junic de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo
de Cartagena N° 2755 del 11 de julio de 2016,
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empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de
dicho producto y ofra empresa tienen una relacion o vinculacion
economica.

1.3. 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®:

1.4

a)

b)

d)

Ortografica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en
conflicto desde el punto de vista de su configuracién; esto es, tomando
en cuenta la secuencia de vocales, la 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.

Fonetica: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en
conflicto. La determinacién de tal similitud depende, entre otros
elementos, de la identidad en |a silaba tdnica o de |a coincidencia en
las raices o terminaciones; sin embargo, tambien debe tenerse en
cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si
existe la posibilidad real de confusidn entre los signos confrontados.

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

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

lgualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se debera
observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas’

a)

b)

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
ideolbgica.

En la comparacion se debe emplear el método del cotejo sucesivo;

Ihidem.

{bidem.
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d)

esto es, se debe analizar un signo y despues el otro. No es procedente
realizar un analisis simuiltaneo, pues el consumidor dificilmente
observara los signos al mismo tiempo, sino que lo hara en momentos
diferentes.

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

Al realizar la comparaciéon 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)

(1f)

(iii)

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 analisis de confundibilidad. De acuerdo
con las maximas de la experiencia, al consumidor medio se le
presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo
nivel de percepcion es variable en relacién con la categoria de
bienes o productes, lo que debe ser analizado y ponderado por
la autoridad nacional competente.

El grado de atencion del consumidor medio es un parametro
importante para el analisis de confundibilidad de signos que
diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el
entendido de gue 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 atencién al adquirir productos cosméticos que
al comprar pasabocas para fiestas.

Criterio_del consumidor selectivo: Se hasa 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 que 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 que prestan,
pues sabe datos de su atencion al cliente, costo de los platos,
manejo publicitario, promociones, efc.

Criterio del consumidor especializado: Se basa en un

B Ver Interpretacitn Prejudicial 42-1P-2017 de fecha 7 de julio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena N* 3083 del 21 de julio de 2017,
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1.5

1.8.

2.1,

22,

consumidor absolutamente informade y atento sobre las
caracteristicas técnicas, funcionales o practicas de los productos
0 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
que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional
competente al realizar el respectivo analisis de confundibilidad.

Una vez senaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al
analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en
conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse,
para de esta manera establecer si el consumidor podria incurrir en riesgo
de confusién 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 aspectos que sean necesarios,
incluidos aquellos relacionados con los productos y/o servicios amparados
por los signos en conflicto. En ese sentido, se debera verificar si existe o
no confusién respecto del signo solicitado a registro, de acuerdo con los
criterios y reglas antes expuestas.

Comparacion entre signos mixtos y denominativos

Como la controversia radica en la presunta confusion entre el signo
solicitado a registro MRX (denominativo) y la marca MR.K (mixta), es
necesario que se verifiqgue la comparacion teniendo en cuenta que ambos
estan conformados por elementos denominativos, los cuales estan
representados por una o mas palabras pronunciables dotadas o no de un
significado o concepto.?

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan
expresiones aclisticas o fonéticas, formadas por una o varias letras,
palabras o ndmeros, individual o conjuntamente estructurados, que
integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener
significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos,
que son los que tienen una connotacion conceptual que evoca ciertas
cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios,
qgue no manifiestan conexién alguna entre su significado y la naturaleza,

Ver Interpretaciones Prejudiciales nimeros 529-1P-2015 de fecha 18 de mayo de 20186, publicada
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2747 del 8 de junio de 2016; y 4566-1P-2015 de
‘facha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2754 del 11
de julio de 2016.
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2.3.

2.4,

2.9,

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 ofros existentes en el mercado™®.

Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias
palabras) y un elemento grafice (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 hien 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 tamano, color, disefio u otras caracleristicas, puedan
causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las
particularidades de cada caso'l.

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

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

b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debera
realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el
cotejo de signos denominativos'?:

() 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

1E

Ver Interpretacion Prejudicial N® 46-1P-2013 de fecha 25 de abril de 2013, publicada en la Gacela
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2217 del 16 de julio de 2013

Ver Interpretacion Prejudicial N° 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2755 del 11 de julio de 2016,

Ver Interpretacion Prejudicial N® 128-1P-2015 de fecha 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N® 2604 dei 14 de oclubre de 2015,

Ver Interpretacion Prejudicial N° 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2755 del 11 de julio d= 20186,
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una funcién diferenciadora en el conjunto, debido a que esto
ayudaria a entender cémo 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 |éxica 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-
6logo.

Los segundos, son fragmentos minimos capaces de expresar un
significado y que unido a un lexema maodifica su definicién.'®

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

e  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.

° Por lo general en el lexema esta ubicada la silaba ténica.

. 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 confusion en los signos en conflicto.

{iii) Se debe tener en cuenta la silaba ténica de los signos a
comparar, pues si ocupa la misma posicion, es idéntica o muy
dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podria ser
evidente.

REAL ACADEMIA ESPANCLA {RAE). Diccionano de (a RAE. Definicién de lexema: "1. m. Ling.
Unidad minima con significade léxico que no presenta morfemas gramalicales; p. &, sol, o que,
poseyéndolos, prescinde de elfos por un proceso de segmeniacicn; p. )., fer, on enterrdis.”
Disponible en: hitp//dle.rae.es/?id=MCu18TD (Consulta: 08 de abril de 2018).

REAL ACADEMIA ESPANOLA (RAE). Diccionanio de fa RAE. Definicion de morfema;

“1. m. Gram, Unidad minima aislable en el andlisis morfoldgico. La palsbra mujeres confiene dos
arfemas: mujer y -es.

2. m. Gram. Por oposicion 4 lexema, morfema gramalical; p. &j., de, no, yo, el, -ar, -5, -aro.

3. m. 'Gram. Unidad minima de significado. La terminacidn verhal -mos confiene dos morfemas;
persans, primera, y nomerc, plural” Disponible en: hitp:/dle rae.esf?id=Polt8i2 (Consulla: 08 de abril

de 2020),
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2.6.

3.1.

3.2.

3.3,

3.4.

4.1.

(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.

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 a registro MRX
(denominativo) y la marca MR.K (mixta).

Marcas de fantasia

Autoteco S.A.5. sostiene que el signo solicitado a registro MRX
(denominativo) es de fantasia con relacidn a los productos de la Clase 12
de la Clasificacion Internacional Niza, por lo que es pertinente abordar el
tema planteado.

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

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

En ese sentido, se debera establecer si el signo en conflicto es 0 no de
fantasia con relacion a los productos y/o servicios que identifican.

Conexion entre productos de la Clasificacion Internacional de Niza

Se alego que existe conexién entre los productos que distinguen los signos
en conflicto, por lo que corresponde analizar este tema.

“Ner Interpretacion Prejudicial M® 425-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gacsta

Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2746 de 8 de junio de 2016

10
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42,

4.3.

44

Se debe tomar en cuenta que la inclusion de productos o servicios en una
misma clase no es determinante para efeclos de establecer si existe
similitud entre los productos o servicios objeto de analisis, tal como se
indica expresamente en el segundo parrafo del Articulo 151 de la Decision
486.17

Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en
consecuencia, analizar el grado de vinculacién, conexion o relacion de los
productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta
forma se pueda establecer la posibilidad de error en el publico consumidor;
es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados
por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma
clase no demuestra su semejanza, asl como la ubicacion de los productos
en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.?

Para determinar si existe vinculacion, conexion o relacion entre productos
y/o 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 sustitucion (intercambiabilidad) entre los productos
0 servicios

Existe conexion cuando los productos (o servicios) en cuestion
resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, gue este
podria decidir adquirir uno u otro 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 términos
concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios)
la autoridad nacional competente tendra 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.

Decision 486 de la Comigion de la Comunidad Andina. —

*Artleuls 151.- Para clasificar los producios y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los
Paises Mismbros ulilizardn la Clasificacion Infemacional de Produclos y Servicios para el Registro
de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones
vigenfes.

Las clases de la Clasificacion Intemacional referida en el pdrrafo anferor no delerminardn la similitud
i fa digimilifud de log productos o servicios indicados oxpresaments,”

(Subrayado agregado)

Ver'Interpretaciones Prejudiciales nimeros 472-1P-2015 y 473-|P-2015 ambas de fecha 10 de junio
de 2016, publicadas en Ia Gacela Oficial del Acuerdo de Cartagena N® 2755 de 11 de julio de 2018,

H
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o)

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

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

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.

Asl, 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 ensefianza.

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

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

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

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

4.6.

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

l.a pertenencia a una misma clase de los productos o servicios
de la Clasificacion Internacional de Niza

12
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La inclusion de productos o servicios en una misma clase no resulta
determinante para efectos de establecer la conexién 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
MNiza. 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
comercializacion; los medios de publicidad empleados; la
tecnologia empleada; la finalidad o funcién; el mismo género; o
la misma naturaleza de los productos o servicios

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia
de conexion competitiva. Asi, por ejemplo, dos productos pueden
tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores
comprenden con relativa facilidad que los productores de uno ne son
los productores del otro, no habra conexidn 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 alll que estos criterios deben analizarse
conjuntamente con los criterios intrinsecos para observar |a existencia
de conexion competitiva.

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

4.7. Por tal razon, para establecer la existencia de relacion, vinculacion o
conexion entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso
en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad
(intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de
provenir del mismo empresario.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja
consignada |la presente Interpretacion Prejudicial para ser aplicada por la Sala
consultante al resolver el proceso interno N° 11001032400020160037400, 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
Caomunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de su
Estatuto,

13
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El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en
ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Articulo 19, del Estatuto
del Tribunal y en el Literal f) del Articulo Primero de la Resolucion 05/2020 de 10
de abril de 2020, certifica que la presente Interpretacion Prejudicial ha sido
aprobada por el Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
Magistrado Hernan Rodrigo Romero Zambrano, asi como por los Magistrados
Gustavo Garcia Brito, Luis Rafael Vergara Quintero y Hugo R. Gémez Apac en
la sesion judicial de fecha 8 de mayo de 2020, conforme consta en el Acta 06-
J-TJCA-2020.

| |«
F
o h L™ T E

Luis Felipe Aguilar Feijod
SECRETARIO
Notifiguese a la Sala consultante y remitase copia de la presente Interpretacién

Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicacion
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
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Interpretacion Prejudicial

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

14-166835

11001032400020150050300

Riesgo de confusion yfo asociacion entre los
signos SUPER TRULULU MASMEL OS50S
(mixto) / FIGURATIVA (huella), COLOMBINA
GRISSLY BOA SPLASH (mixto),
COLOMBINA GRISSLY BOA SPLASH
(mixto) COLOMBINA GRISSLY SPLASH
CORAZON (mixto), GRISSLY (mixto),
COLOMBINA GRISSLY CHOCOSPLASH
(mixto)

Literal a) del Articulo 136 y Articulo 151 de la
Decision 486

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

2. Comparacion entre signos mixtos

3. Comparacion entre marcas mixtas y
figurativas.

4. Conexidn entre productos de la
Clasificacién Internacional de Niza.
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Magistrado Ponente: Gustavo Garcia Brito

VISTOS:

El Oficio N* 5004 de fecha 18 de diciembre de 2018, recibido via correo
electronico el dia 19 del mismo mes y ano, mediante el cual la Seccién Primera
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la
Republica de Colombia solicitd la Interpretacion Prejudicial del Literal a) del
Articulo 136 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, a fin
de resolver el proceso interno N° 11001032400020150050300.

El Auto de fecha 5 de diciembre de 2019, mediante el cual este Tribunal
admitio a tramite la presente Interpretacion Prejudicial.

A. ANTECEDENTES
Partes en el proceso interno
Demandante: Borgynet International Holdings Corporation

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio
— 5|C— de |la Republica de Colombia

Tercero interesado: Colombina 5.A.

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

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

1. 5i el sigho SUPER TRULULU MASMEL OS0S (mixto) solicitado a
registro', por Borgynet International Holdings Corporation resultaria
confundible con las marcas FIGURATIVA (huella)®>, COLOMBINA
GRISSLY BOA SPLASH (mixta), COLOMBINA GRISSLY SPLASH
CORAZON (mixta), GRISSLY (mixtas), COLOMBINA GRISSLY
CHOCOSPLASH (mixta)®, cuyo titular es Colombina S.A,

Para distinguir productos de la Clase 12 de la Clasificacian Internacional de Miza.
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2. Si existiria conexion entre los productos gue identifican los signos en
conflicto.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Sala consultante solicité la Interpretacion Prejudicial del Literal
a) del Articulo 136 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina.® Procede la interpretacion de la norma
solicitada, por ser pertinente.

2. De oficio se interpretara el Articulo 151 de la Decisién 486° para
analizar el tema de la conexidad entre productos.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

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

Comparacion entre signos mixtos.

Comparacion entre marcas mixtas y figurativas.

Conexion entre productos de la Clasificacion Internacional de Niza.

PG o

E. ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

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

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

“Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aguellos signos cuyo use en el comercio
afectara indebicdamente un derecho de tercera, en particular cuanda;

a) sean idénficos o se asemejen, a una marca anferommenie soliciiada para regisio o
registrada por un fercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o
servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un resgo de confusion
o de asociacion;

(...

Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina. -

M

e “Articula 151.- Para elasificar los productos v los servicios a fos cuales se aplican las marcas,
?1;;!._ D,g: ﬁ?\s Paises Miombros ulifzardn la Clasificacidn Internscional de Produclos y Servicios pars el
\.5 egisiro de las Marcas, establecida por ef Arregio de Niza del 135 de junic de 1957, con sus

{;
Sy lFFﬂl;ﬂﬂlﬂﬂﬁ-h VJgEI'TIlE':i
4 AN

f- .

-

E Lasgn,rases de la Clasificacidn Infemacional referida en el parrafp anterior no determinaran fa
A CRE T y: | Rﬂm@’d ni fa disimifitud do los productos o servicias indicados expresamernte.”
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1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado a
registro SUPER TRULULU MASMEL OSOS (mixto) vy las marcas
FIGURATIVA (huella), COLOMBINA GRISSLY BOA SPLASH (mixta),
COLOMBINA GRISSLY SPLASH CORAZON (mixta), GRISSLY
(mixtas), COLOMBINA GRISSLY CHOCOSPLASH (mixta) 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 aguellos signos cuyo
uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en
particular cuando:

a)  seanidénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicifada
para registro o registrada por un tercero, para los mismaos productos
o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales ef
uso de Jla marca pueda causar un riesgo de confusion o de
asociacion;

()"

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

a) El riesgo de confusion puede ser directo e indirecto. El primero,
riesgo de confusion 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 confusién
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.

1.3. Se debera examinar si entre los signos confrontados existe identidad o
semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de
confusién (directo o indirecto) o de asociacion en el publico consumidor,
teniendo en cuenta en esta valoracidon que la similitud entre dos signos

E : .f Ver Interprelaciones Prejudiciales nimeros 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada
-ﬂ’i‘ra Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N® 2747 del 8 de junio de 2016; 466-1P-2015 de
fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2754 del
1‘5:[& Julio de 2016; y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial

8
A ECRE j“_; RF dgﬂcuerdo de Cartagena N°® 2755 del 11 de julio de 2016
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puede ser’;

a) Ortografica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos
en conflicto desde el punto de vista de su configuracion; esto es,
tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las
palabras, el nimero 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 ténica o de la coincidencia
en las raices o terminaciones; sin embargo, tambign debe tenerse
en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de
determinar si existe la posibilidad real de confusién entre los signos
confrontados.

c¢) Conceptual o ideoldgica: Se configura entre signos gque evocan
una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

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

1.4. Igualmente, 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 conflicio; es decir, cada
uno debe analizarse con una vision de conjunto, teniendo en cuenta
su unidad fonética, ortografica, grafica o figurativa y conceptual o
ideoldgica.

b)  En la comparacion se debe emplear el método del cotejo sucesivo;
esto es, se debe analizar un signo y después el ofro. No es
procedente realizar un analisis simultaneo, pues el consumidor
dificilmente observara los signos al mismo tiempo, sino que lo hara
en momentos diferentes.

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

d) Al realizar la comparacidn es importante colocarse en el lugar del
consumidor y su grado de percepcion, de conformidad con el tipo

- '\'L e de productos o servicios de que se ftrate, bajo los siguientes
e, e 3
@ T ﬂ:;ld;rr'r'!.
8 Ihidem)
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criterios®:

(iy 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 analisis de confundibilidad. De
acuerdo con las maximas de la experiencia, al consumidor
medio se le presume normalmente informado vy
razonablemente atento, cuyo nivel de percepcion es variable
en relacion con la categoria de bienes o productos, lo que
debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional
competente.

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

(if) 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 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 gourmef es consciente del servicio que
prestan, pues sabe datos de su atencion al cliente, costo de
los platos, manejo publicitario, promociones, etc.

(iii) 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 tecnica o profesional. Dicho
consumidor hace una evaluacion mas prolija del bien o
servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en
cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el
respectivo analisis de confundibilidad.

1.5. Una vez sefaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al
analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en
_——__conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse,
;q AL Dy para de esta manera establecer si el consumidor podria incurrir en riesgo

_{a‘} “ "’fié :;nnfusl-:ﬁn y/o de asociacion.

& # :
i SECRE?‘ Ver ﬁt;ﬁpielﬁﬂiﬁn Prejudicial 42-1P-2017 de fecha 7 de julio de 2017, publicada en la Gaceta
O &R[gﬁcih{ tfel Acuerdo de Carlagena N° 3063 del 21 de julio de 2017.
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1.6.

2.1.

2.2,

2.3.

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 gue sean
necesarios, incluidos aquellos relacionados con los productos ylo
servicios amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se
debera verificar si existe o no confusion respecto del signo selicitado a
registro, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

Comparacion entre signos mixtos

Como la controversia radica en una supuesta confusion entre el signo
SUPER TRULULU MASMEL OSOS (mixto) y las marcas COLOMBINA
GRISSLY BOA SPLASH (mixta), COLOMBINA GRISSLY SPLASH
CORAZON (mixta), GRISSLY (mixtas), COLOMBINA GRISSLY
CHOCOSPLASH (mixta), es necesario que se verifique si se realizd la
comparacién entre todos los signos teniendo en cuenta que estan
conformados por un elemento denominativo y uno grafico.

En el analisis de sighos 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 el elemento grafico, o ambos, teniendo en
cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamafio, color y
colocacion de los elementos graficos, y también si estos tltimos son
susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos."

Al realizar el cotejo entre signos mixios, se debe tomar en cuenta lo
siguiente'!:

a) Si en los signos mixtos 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 conjunio; es decir, sin
descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es
importante tener en cuenta las letras, las silabas o las
palabras que poseen una funcién diferenciadora en el
conjunto, debido a que esto ayudaria a entender como el
signo es percibido en el mercado.

o

¢, \hidem.

b

1Z

SECRET.—’&R}& >

Ver Interpretaciones Prejudiciales nimeros 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada
en la Gaceta Oficial N® 2755 dal 11 de julio de 2016; y 418-1P-2015 de fecha 13 de junio de 20186,
publicada en la Gacela Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2754 del 11 de julio de 2016.

o Interpretacion Prejudicial N® 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la
ta Oficial M® 2755 del 11 de julio de 2016,
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(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
gue no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista
léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo
significado se encuentra en el diccionario'®, Como ejemplo
tenemos =] lexema deport en: deport-e, deport-
ivo, deport-istas, deport-6logo.

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

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

s 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.

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

° Si los signos en conflicto comparten un lexema, podria
generarse riesgo de confusion ideoldgica. 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.

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

(iv)  Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se
encuentran en el mismo orden asumiran una importancia

3 REAL ACADEMIA ESPANOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definicion de lexema: "1. m. Ling.
Uniidad minima con significado féxico gue no presenfa morfemas gramalicales; p. ef., sol, o que,
poseyendolos, prescinde de elfps por un proceso de segmentacidn; p. &), terr, en antorradis.”
Disponible en: hitp:/fdle.rag esiPid=MCu18TD (Consulta: 08 de abril de 2020).

2t REAL ACADEMIA ESPAROLA (RAE). Diccionana de la RAE. Definicion de morfema:
A Al Dg im. Gram. Unidad minima aisiable en ef andlisis morfologico. La palabra mujeres conliene dos
AN as; mujor y -es.

~ ) 2 mh Gram. For oposicion a lexema, morferma gramatical; p. gf., de, no, yo, el -ar, -5, -er.
;_“_C' = 3 (‘ﬂm. Unidad minima de significado. La terminacién varbal -mos confiene dos mofemas:
) S EC persm‘pnmem v niimero, plural” Disponible en: hitodle rae es/7id=Poli8i2 {Consulta: 08 da
RET A patyil 48 2020).
3, R1y" 3
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decisiva para fijar la sonoridad de la denominagcion.

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

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'®:

(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.

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

(iiy  Si el signo solicitado reivindica colores especificos como
parte del componente grafico, al efectuar el respectivo
andlisis de registrabilidad debera tenerse en cuenta la
combinacién de colores vy el grafico que la contiene, puesto
que este elemento podria generar capacidad de
diferenciacién del signo solicitado a registro. '

c) Sialrealizar la comparacion se determina que en los signos mixtos
predomina el elemento grafico frente al denominativo, no habria
lugar a la confusién 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.’”

13 En la Interpretacidn Prejudicial N* 524-1P-2016 de 13 de junio de 2017, publicada en la Gacela
Oficial del Acuerdo de Carlagena N° 3071 del 4 de agosto de 2017, el TICA recogit las siguientes
definicionas:

El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo.

El concepto: os la idea o concepto que ! dibujo suscila en la mente de quien la observa,

Los colores: si el signo solicitado reivindica colores especificos como parle del componente
grafico, al efectuar el respectiva andlisis de registrabilidad deberd lenerse en cuenta la

— combinacion de colores v el grafico que la conliene, puesio que este elemento podria generar
ﬂ p..L D 15 Qapa::]dad de diferenciacion del signo solicitadeo a registro.

g hhﬂarprplamﬁn Prajudicial N° 161-IP-2015 de fecha 27 de oclubre de 2015, publicada en la
A |
4— 5 Gsaﬂt‘a Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2656 del 25 de enera de 2016.
SECRE ‘u’er %afrpreta{mnes Prejudiciales nimeros 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada
C o
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s W5



GACETA OFICIAL @ 12/06/2020 39 de 44
Procaso ¥a4-iP-2018

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

2.5. Si bien la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el
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 definicién son pronunciables, ello no impide que en
algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gréafico, teniendo en
cuenta su tamarfio, color y colocacion, que en un momento dado pueden
ser definitivos. El elemento grafico por lo general suele ser de mayor
importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente
en un dibujo abstracto. ¥

2.6. Sobre la base de |os 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.

3. Comparacion entre marcas mixtas y figurativas

3.1. En el presente caso, el signo solicitado a registro es SUPER TRULULU
MASMEL OSOS (mixto) y contra dicho registro se opuso el titular de la
marca FIGURATIVA (huella), por lo que el Tribunal considera necesario
abordar el tema de la comparacion entre signos figurativos y mixtos.

3.2. Los signos figurativos son aquellos que se encuentran formados por
trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden
adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, iconos, etc,
pudienda evocar o no un concepto.?

3.3. Los signos mixtos se componen, por un lado, de un elemento
denominativo representado por una o mas palabras pronunciables,
dotadas o no de un significado o concepto y, por otro, de uno figurativo
o grafico. La combinacion 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.?'

en la Gaceta Oficial M® 2755 del 11 de julio de 2016, y 418-1P-2015 de fecha 13 de junio de 2018,
publicada en la Gaceta Oficial N 2754 del 11 de julio de 2016.

18 Ver Interpretacion Prejudicial N® 108-IP-2015 de fecha 20 de julio de 2015, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2606 del 14 de octubre de 2015,

b Ibiden.

e,
——

< L :E}E Ver Interpretacion Prejudicial N° 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en |a
Aok il u@_a‘gegta Oficial N° 2755 del 11 de julio de 2016,
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2 veriaterpretacion Prejudicial N° 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la
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3.4. Al comparar una marca mixta con una figurativa, este Tribunal ha
senalado que, es importante determinar cual es el elemento dominante

en la marca mixta, si el denominativo o el grafico; si la denominacion
causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su
fuerza distintiva y no podra generarse confusién con una marca
figurativa, ya que el distintivo de la primera estard en el conjunto
pronunciable y el de la otra en la imagen y el concepto que expresa la
marca figurativa??, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto

en cuyo caso podrian incurrir en riesgo de confusion.
Ahora bien, si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el
grafico, se deben utilizar las reglas de comparaciéon para los signos

3.5.

figurativos:

El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo.
El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la

(1)

(1)

mente de quien la observa.

Los colores: si el signo solicitado reivindica colores especificos
como parte del componente grafico, al efectuar el respectivo
analisis de registrabilidad debera tenerse en cuenta la combinacion

de colores y el grafico que la contiene, puesto que este elemento

(iii)
podria generar capacidad de diferenciacion del signo solicitado a

registro®.
Se debe realizar una comparacion grafica y conceptual, toda vez
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 el signo figurativo suscite en la mente de

(iv)
quien la observe.
(v) Entre los elementos del signo, la parte conceptual o ideologica
suele prevalecer, por lo gque a pesar de que puedan existir
diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una
misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusidn.
(vi) Si el signo solicitado reivindica colores especificos como parte del
componente grafico, al efectuar el respectivo analisis de
registrabilidad debera tenerse en cuenta la combinacion de colores
y el grafico que la contiene, puesto que este elemento podria
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cantagena N° 2747 del B de junio de 2018.
e — j’ E= Ver Interpretacion Prejudicial N® 320-1P-2014 de fecha 3 de junio de 2015, publicada en la Gaceta
,:;;?:C_D F-.._'.:_‘..prlcial del Acuerdo de Cardagena N® 2575 de 2 de sepliembre de 2015.
xf S VNN
> ( 23 'N.Gr_-_lnlerpretaciﬁn Prejudicial en el Proceso 161-1P-2015 de fecha 27 de octubre de 2015,
- Ihpada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Caragena N® 2655 del 25 de enero de 2016.
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3.6.

4.1.

42

4.3.

4.4.

generar capacidad de diferenciacion del signo soliciiado a
registro.?*

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberd determinar el
elemento caracteristico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder
al cotejo de dichos signos con el signo figurativo, de conformidad con los
criterios senalados anteriormente.

Conexidn entre productos de la Clasificacion Internacional de Niza

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

Se debe tomar en cuenta que la inclusion de productos o servicios en
una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe
similitud entre los productos o servicios objeto de analisis, tal como se
indica expresamente en el segundo parrafo del Arficulo 151 de la
Decision 486.2°

Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en
consecuencia, analizar el grado de vinculacién, conexién o relacion de
los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que
de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el publico
consumidor; es decir, se debe analizar |a naturaleza o uso de los
productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de
varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, asl
como la ubicacion de los productos en clases distintas tampoco prueba
que sean diferentes.?®

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

a) EI grado de sustitucién (intercambiabilidad) entre los

24

Ibidem.

Decision 486 de la Comizsidn de la Comunidad Andina. -

‘Artieulo 151.- Para clasiffcsr fos producios y los servicios a los cuales s2 aplican las marcas,
los Paises Miombros ufilizardn la Clasificacion Intemacional de Productos y Servicios para el
Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio do 1957, con sus
modificaciones vigenles.

Las clases de [a Clasificacidn Internacionsl referida en gl pdrrafe anteror no determinaran (s

o s-:mmmd ni la disimijitud do los productos o senvicios indicados expresamente.”

(Slqﬁ(ayadn agregado)

Ve E}ézrprelacmnes Prejudiciales ndmeros 472-1P-2015 y 473-IP-2015 ambas de fecha 10 de
jun 20186, publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2755 de 11 de julio
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productos o servicios

Existe conexion cuando los productos (o servicios) en cuestion
resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que
este podria decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser
intercambiables entre si. En términos conceptuales, la sustitucion
se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un
producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro, En
términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos
(o servicios) la autoridad nacional competente tendra en
consideracion la finalidad y caracteristicas de dichos productos (o
servicios), el rango de precios entre ellos, los canales de
aprovisionamiento o de distribucién 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, tratandose de las infusiones en la forma de
bolsas filtrantes, el anis, el cedron, la manzanilla, etc., suelen ser
productos susiitutos 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
SEervicios.

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 enfre un servicio y un producto
puede ser el servicio educativo con el material de ensefanza.

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

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

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

,/ M_f ﬁ\._ﬁ. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad
Q}\}ﬂ_ 4,y razonabilidad acreditan por si mismos la existencia de relacion,
& Y ‘Winculacion o conexion entre productos y/o servicios.
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4 6. Los siguienies criterios, en cambio, por si mismos son insuficientes para
acreditar relacion, vinculacion o conexién entre productos y/o servicios,
pues esios necesariamente tienen que ser analizados a la luz de
cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos:

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

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

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

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

Dos productos completamente disimiles (v.g., candados e
insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercializacion
(v.g., ferreterias) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un
panel publicitario rotativo), sin gque 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 conexidn competitiva.

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

4.7. Por tal razén, para establecer la existencia de relacion, vinculacion o
conexion entre productos la autoridad consultante, en el caso en
concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad

ﬁ};ﬁ . (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de

2\ g, ,Btp_venir del mismo empresario.

~ - LAY

3 En los tﬁkﬁnfnos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
SECRETCI,?E' cmﬁignada la presente Interpretacion Prejudicial para ser aplicada por la
| k’ffi o 14
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SamE consuitanie al resolver el DTOCES0 interno
N®  11001032400020'150050300, ia que deberd adoptarla al emitir el
correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el articulo 35 del
Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en
concordancia con el articulo 128 parrafo tercero de su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en
ejercicio de la competencia prevista en el Literal ¢) del Articulo 19, del Estatuto
del Tribunal y en el Literal f) del Articulo Primero de la Resolucion 05/2020 de
10 de abril de 2020, certifica que la presente Interpretacion Prejudicial ha sido
aprobada por el Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
Magistrado Hernan Rodrigo Romero Zambrano, asi como por los Magistrados
Gustavo Garcia Brito, Luis Rafael Vergara Quintero y Hugo R. Gémez Apac
en la sesidn judicial de fecha 8 de mayo de 2020, conforme consta en el Acta
06-J-TJCA-2020.

Luis Felipe Aguilar Feijoé
SECRETARIO

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