GACETA OFICIAL R

Afio XXXVII - Ntimero 4053 del ACtlerdO
Lima, 28 de agosto de 2020 de Cartageﬂa

SUMARIO
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Pag.

PROCESO 735-1P-2018 Interpretacion  Prejudicial Consultante:  Seccidn
Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado de la Republica de Colombia
Expediente interno del Consultante:
11001032400020140040800 Referencia: Signos
involucrados AVALON  (mixto) / AVALON
(denominativo) / AVALON ORGANICS
(dENOMINALIVO)....uuuiiieeeiieecc e 2

PROCESO 10-1P-2019 Interpretacion Prejudicial Consultante: Sala Civil
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la
Republica del Perd Expediente interno del
Consultante:  2804-2009 (APEL  3407-2016)
Referencia: Riesgo de confusién y/o asociacion
entre los signos NEW GOLDEN STAR (mixto) /
MARLBORO (IMIXIOS).. . uutneeiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 13

PROCESO 38-1P-2019 Interpretacion  Prejudicial Consultante:  Seccidn
Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado de la Republica de Colombia
Expediente interno del Consultante:
11001032400020160012800 Referencia: Riesgo de
confusion y/o asociacion entre los  signos
COLORSMART POR BEHR (denominativo) vy
BLER, DECORAR BLER, ANTIOXIDO BLER,
EPOXIAGUABLER, ACORAZADO BLER, VINIL
BLER, PINTU BLER, ACUARELA BLER y PUNTO
BLER (denominativas y mixtas)..........ccccccvvveeeiieeeeeeennnnnns 32

Para nosotros la Patria es América



GACETA OFICIAL

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 29 de julio de 2020

Proceso:
Asunto:

Consultante:

Expediente de origen:

Expediente interno
del consultante:

Referencia:

Normas a ser
interpretadas:

Temas objeto de
interpretacioén:

A JOK:H
Y, G‘\
5:7 Magistr i ponente:
F SECRETARIA |
\\s) S/
x O 6., f}:

p

735-1P-2018
Interpretacion Prejudicial

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

12-53309

11001032400020140040800

Signos involucrados AVALON (mixto) /
AVALON (denominativo) / AVALON
ORGANICS (denominativo)

Articulo 4 del Tratado de Creacién del
Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina y Articulo 168 de la Decision 486

1. Primacia del Ordenamiento Juridico
Comunitario Andino. La Decision 486 de
la Comisién de la Comunidad Andina y
su relacion con la Convencion General
Interamericana sobre Proteccion
Marcaria y Comercial: Convencion de
Washington

2. El derecho preferente derivado de una
accion de cancelacién de marca y el
derecho derivado de una solicitud de
registro presentada con antelacion

Gustavo Garcia Brito

28/08/2020 2 de 58



GACETA OFICIAL @ 28/08/2020 3 de 58

Proceso 735-IP-2018

VISTOS:

El Oficio 5000 de fecha 18 de diciembre de 2018, recibido via correo
electrénico el dia 19 del mismo mes y afio, mediante el cual la Seccién Primera
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la
Republica de Colombia solicité ia Interpretacion Prejudicial de los Articulos
134 y 168 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, a fin
de resolver el Proceso Interno N° 11001032400020140040800.

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

A. ANTECEDENTES
Partes en el proceso interno
Demandante: Avalon Pharmaceutical S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio
—SIC— de la Reptiblica de Colombia

Tercero interesado: Avalon Natural Products Inc.

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 correspondia denegar en Colombia el registro del signo
AVALON (mixto)!, solicitado por Avalon Pharmaceutical S.A.,
empresa que alegd contar con un derecho preferente derivado de
la cancelacion de las marcas AVALON (denominativa) y AVALON
ORGANICS (denominativa) registradas a favor de Avalon Natural
Products Inc. en Estados Unidos de Norteamérica, con fundamento
en la Convencién Interamericana de Proteccion Marcaria y
Comercial, Convencién de Washington.

2. El presunto derecho preferente de Avalon Pharmaceutical S.A.
para registrar el signo AVALON (mixto), al haber obtenido en
Colombia la cancelacion por falta de uso del registro de la marca
AVALON (denominativa), cuyo titular era Quantum Laboratories

o Ltda.
S
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/7 0\5' N ‘S')\}\ Para distinguir productos de 1a Clase 3 de la Clasificacion Internacional de Niza.
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C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Sala consuitante solicité la Interpretacion Prejudicial de los Articulos
134 y 168 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina?.
Procede la interpretacion del Articulo 168, por ser pertinente.

2. No procede la interpretacion del Articulo 134 de la Decision 486 al no
ser tema controvertido el concepto de marca ni los requisitos para su
registro.

3. De oficio se interpretara el Articulo 4 del Tratado de Creacién del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina3, para analizar el tema de
la supremacia del ordenamiento juridico comunitario andino.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

1. Primacia del Ordenamiento Juridico Comunitario Andino. La Decision
486 de la Comision de la Comunidad Andina y su relacién con la
Convencion General Interamericana sobre Proteccion Marcaria vy
Comercial: Convencion de Washington.

2. El derecho preferente derivado de una accion de cancelacién de marca
y el derecho derivado de una solicitud de registro presentada con
antelacion.

E. ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

1. Primacia del ordenamiento juridico comunitario andino. La
Decision 486 de la Comision de 1a Comunidad Andina y su relacion
con la Convencion Interamericana de Proteccion Marcaria y
Comercial

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

*Articulo 168.- La persona que obtenga una resolucion favorable tendrd derecho praferente al
registro. Dicho derecho podra invocarse a partir de la presentacién de la solicitud de cancefacion,
y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolucién de cancelacion
guede firme en la via administrativa’.

3 Tratado de Creacién del Tribunal de Justicia de {a Comunidad Andina. -

— _ “Articulo 4.- Los Paises Miembros estén obligados a adoplar las medidas que sean necesarias
’ P‘\' DE J 0‘“ -para asegurar ef cumplimiento de las normas que conforrnan el ordenamiento juridico de la

/a & Cogunidad Andina.
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1.1.

1.2.

1.3.

Dentro del proceso interno, Avalon Pharmaceutical S.A. alegdé que
gozaba del derecho preferente para registrar el signo AVALON (mixto),
en virtud de haber obtenido su cancelacion por falta de uso en Colombia,
de conformidad con lo establecido en la Decision 486 de la Comisién de
la Comunidad Andina. No obstante, la SIC denegé dicho registro sobre
la base de las marcas AVALON (denominativa) y AVALON ORGANICS
(denominativa) registradas en Estados Unidos de Norteamérica con
fundamento en la aplicacidén de la Convencion Interamericana de
Proteccion Marcaria y Comercial. Por tanto, el Tribunal estima pertinente
desarrollar el presente tema.

Primacia del ordenamiento juridico comunitario andino

Por el principio de preeminencia (denominado también de primacia o de
prevalencia), la normativa comunitaria prevalece sobre las normas
internas o nacionales (incluyendo las normas constitucionales)* de cada
uno de los Paises Miembros de la Comunidad Andina. Como
consecuencia de ello, en los casos de incompatibilidad entre una norma
comunitaria y una norma nacional, se debera preferir la primera. Cabe
indicar que ello no implica que la norma nacional deba ser derogada,
sino que basta que sea inaplicada por el pais miembro que corresponda.

Asimismo, la jurisprudencia del Tribunal ha sido clara al sefalar que la
circunstancia de que un Pais Miembro pertenezca a un Acuerdo u
Organizacion Internacional distinto a la Comunidad Andina no lo exime
de obedecer las normas comunitarias andinas con el pretexto de que se
esta cumpliendo con las de dicho acuerdo u organizacion; puesto que
ello implicaria “negar la supremacia del ordenamiento comunitario
andino que es preponderante no solo respecto de los ordenamientos

Al respecto, la doctrina seiiala lo siguiente:

“Cuando un Estado se adhiere a un sistema comunitanio debe considerar y resolver fos
problemas de orden constitucional que se planteen. Cada uno es duefio de la solucién que fles
ds, pero una vez que ha aceptado el compromiso internacional con toda libertad, hay aqui un
hecho histdrico sobre sl que ya no es posible volver [...] Lo que resultaria entonces inadmisible,
porque se opone a la buena fe los tratados internacionales, serfa que un Estado miembro, o una
de sus autoridades, por ejemplo, una jurisdiccion, tratara de poner en duda los compromisos
aceptados invocando ‘a posterion’, obstaculos constitucionales. Tales actifudes sefialarfan bisn
una imprevision, bien la mala fe. Un Estado no puede oponer, pues, una norma cualgquiera de su

derechao interno, incluida las normas constiticionales, para sustraerse a los compromisos que ha
contraido vélidamente sequn el derecho intemacional.”

(Subrayado agregado}

En: Pierre Pescatore, Aspeclos Judiciales del Acervo Comunitario. Revista de Instituciones
Eurcpeas. Madrid, 1981, pp. 348-349. Citado por Fabian Novak Talavera, La Comunidad Andina
¥ su ordenamiento jurfdico. En. Derechc Comunitario Andino. Instituto de Estudios
Internacionales de la Pontificia Universidad Catolica del Perd, Fondo Editorial de la Pontificia
Universidad Catélica del Pery, 2003, p. 76.



GACETA OFICIAL @ 28/08/2020 6 de 58
Proceso 735-1P-2018

juridicos de los paises miembros sino de los otros ordenamientos
juridicos internacionales a que pertenezcan”.

1.4, Este Tribunal ha resaltado la importancia del principio de preeminencia
de la normativa comunitaria, en los siguientes términos®:

“El derecho de la integracion, como tal, no puede existir si no se acepta
el principio de su primacia o prevalencia sobre los derechos nacionales o
intemos de los Palses Miembros (...) En los asuntos cuya regulacion
corresponde al derecho comunitario, segun las normas fundamentales o
basicas del ordenamiento integracionista, se produce automaticamente
un desplazamiento de la competencia, la que pasa del legislador nacional
al comunitario. La Comunidad organizada invade u ocupa, por asi decirlo,
el terreno legisiativo nacional, por razén de la materia, desplazando de
este modo al derecho intermno...".

{Subrayado agregado)

1.5. En ese sentido, en la Interpretacién Prejudicial recaida en el Proceso 1-
IP-87 este 6rgano jurisdiccional enfatizo que el principio de preeminencia
o aplicacion preferente constituye una caracteristica esencial del
Derecho Comunitario y un requisito basico para la construccion
integracionista. Textualmente, sefald lo siguiente:

“2. PREEMINENCIA DEL DERECHO ANDINO

En primer término, se hace necesario puntualizar que el ordenamiento
juridico de la integracion andina prevalece en su aplicacién sobre las
normas internas o nacionales, por ser caracteristica esencial del Derecho
Comunitario, como requisito basico para la construccion integracionista.
Asilo reconocio la Comisién del Acuerdo de Cartagena integrada por los
Plenipotenciarios de los Paises Miembros, en el pronunciamiento
aprobado durante su Vigésimo Noveno Periodo de Sesiones Ordinarias
(Lima, 29 de mayo-5 de junio 1980) cuando declard la ‘validez plena’ de
los siguientes conceptos: (...) b) el ordenamiento juridico del Acuerdo
prevalece, en el marco de sus compefencias, sobre las normas
nacionales sin que puedan oponerse a él medidas o actos unilaterales
de los Paises Miembros...".

1.6. En el caso de los Tratados Internacionales suscritos por los Paises
Miembros para la regulacion de determinadas actividades juridico-
economicas como la proteccion a la propiedad industrial, puede
afirmarse que, en la medida, en que la Comunidad supranacional asume
la competencia ratione materiae para regular este aspecto de la vida
economica, el derecho comunitario se vincula al Tratado Internacional

e Ver Sentencia de Accién de Incumplimiento N° 7-Al-98 de fecha 21 de jufio de 1999, publicada
en a Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 490 del 4 de octubre de 1959.

- ‘-.?é{ Interpretacion Prejudicial N° 2-IP-80 de fecha 20 de septiembre de 1990, publicada en la
éﬁj‘ﬂ eta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 69 de 11 de octubre de 1990.
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de tal manera que este le pueda servir de fuente para desarrollar su
actividad regulatoria, sin que pueda decirse, sin embargo, que el derecho
comunitario se subordina a aquel’.

1.7. Por el contrario, toda vez que el Tratado Internacional pasa a formar
parte del ordenamiento comunitario aplicable en todos y cada uno de los
Paises Miembros, el derecho comunitario conserva — por aplicacion de
sus caracteristicas “existenciales” de obligatoriedad, efecto directo y
preeminencia — la aplicabilidad preferente sobre el ordenamiento interno
del pais respectivo®.

1.8. Como se puede apreciar, el principio de preeminencia o aplicacion
preferente involucra que la normativa comunitaria debe prevalecer sobre
cualquier disposicién nacional o internacicnal a la que se encuentren
vinculados los Paises Miembros. La aplicacion de este principio
constituye un requisito sumamente relevante para la consolidacion de
construccién integracionista y los fines y objetivos del Acuerdo de
Integracion Subregional Andino.

1.9. En efecto, si no existiera la primacia de la norma comunitaria andina por
sobre la norma nacional no existiria el proceso de integracion andino. La
existencia de un proceso de integracion parte de la premisa de reconocer
la cesion de soberania de los paises miembros hacia el proceso de
integracién y de aceptar la existencia de normas supranacionales y
obligaciones que vinculan a los paises miembros®.

1.10.Corresponde atender a los criterios expuestos en la presente
Interpretacion Prejudicial respecto a la primacia del derecho comunitario
andino, teniendo en cuenta su aplicabilidad preeminente sobre el
ordenamiento interno de origen internacional de los Paises Miembros.

La Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina y su
relacion con la Convencion General Interamericana sobre
Proteccion Marcaria y Comercial: Convencion de Washington

1.11.En virtud del principio de primacia del ordenamiento comunitario,
explicado precedentemente, el ordenamiento comunitario deviene en
imperativo y prevalece sobre toda norma de derecho interno de origen
internacional de los Paises Miembros, de manera que alli donde se trate

7 Ver Interpretacién Prejudicial N°® 399-1P-2015 de fecha 28 de noviembre de 2016, publicada en
la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2932 del 4 de octubre de 1999,

ibidem.

0

Hugo R. Gémez Apac, El Ordenamiento Juridico Comunitario Andino, en AA VV (Hugo R. Gomez
- Apac, Director), Apuntes de Derecho Comunitario Andino. A propésito de los 50 aflos de la

/ .'é Comunidad Andina y los 40 afios de creacion de su Tribunal de Justicia, editorial San Gregorio
/ ) O S.A., Quito, 2019, p. 49.
/2
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de aplicar normas legales en actos juridicos contemplados en el derecho
de integracion debera acudirse al ordenamiento juridico comunitario, con
prevalencia sobre el derecho interno o internacional.

1.12.Las referidas caracteristicas se cumplen en su integridad y se
materializan cuando el Articulo 4 (antes el Articulo 5) del Tratado de
Creacion de! Tribunal'® impone a los Paises Miembros dos obligaciones
basicas: una de hacer, consistente en adoptar medidas necesarias para
asegurar el cumplimiento del ordenamiento juridico comunitario
contenido en el Articulo 1 del Tratado; y la obligacién de no hacer,
consistente en no adoptar ni emplear medida alguna contraria a dichas
normas o que obstaculice su aplicacion.

1.13.Adicionalmente, el principio de primacia del ordenamiento comunitario
se sustenta en el principio de autonomia del mismo, que presupone la
de la Comunidad Andina para formular su propio ordenamiento, y que
deriva, a su vez, de la transferencia de atribuciones que los Paises
Miembros hicieran a la Comunidad Andina, en ambitos especificos como
el de la propiedad industrial. A causa de la citada transferencia, y en los
ambitos en que ella se produzca, los Paises Miembros quedan limitados
por propia iniciativa en el ejercicio de su potestad normativa y, en
consecuencia, quedan impedidos de dictar providencias o contraer
compromisos, aun de alcance internacional, que menoscaben o
contrarien el ordenamiento comunitario’'.

1.14.En este contexto, cabe recordar que el ordenamiento comunitario no
deriva del ordenamiento de los Paises Miembros, sea este de origen
interno © internacional, sino del Tratado de Creacién del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina. Asi, y por virtud de su autonomia, se
ratifica que el ordenamiento juridico de la Comunidad Andina —tanto el
primario como el derivado— no depende ni se halla subordinado al
ordenamiento interno, de origen internacional de dichos paises. Por lo
tanto, los tratados internacionales que celebren los Paises Miembros por
propia iniciativa, como la Convencién General Interamericana sobre
Proteccion Marcaria y Comercial: Convencion de Washington, no
vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de
la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones

10 Tratado de Creacién del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.-

“Articulo 4.- Los Paises Miembros estan obligados a adoptar las medidas que sean necesarias
para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento juridico de la
Comunidad Andina. Se compromelen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que
sea contraria a dichas normas o que de algun modo obstaculice su aplicacion”.

il De modo referencial, ver Sentencia de Accién de Incumplimiento N° 34-Al-2001 de fecha 21 de
agosto de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 839 del 25 de
{ septiembre de 2002; y 1-Al-2001 de fecha 27 de junio de 2002, publicada en la Gaceta Oficial
<> Qr’" déj;/._Acperdo de Cartagena N° 818 del 23 de julio de 2002.

i
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entre los citados Paises Miembros y terceros paises u organizaciones
internacionales.

1.15.En virtud de los referidos principios de autonomia y primacia del
Ordenamiento Comunitario, las normas que lo integran —tanto las
primarias como las derivadas— deben surtir la plenitud de sus efectos,
de manera uniforme, en todos los Paises Miembros. En consecuencia,
las normas de los ordenamientos nacionales, sean de origen interno o
internacional, no pueden menoscabar o contrariar los imperativos
comunitarios. De alli que la Comunidad Andina, si bien no se encuentra
vinculada por los tratados o acuerdos que celebren individualmente los
Paises Miembros, como es el caso de la Convencién General
Interamericana sobre Proteccién Marcaria y Comercial: Convencién de
Washington, puede tomarlo como una referencia, ya que los cuatro
Paises Miembros son parte del mismo'2.

1.16.De conformidad con los criterios que se esbozan en la presente
Interpretacién Prejudicial, se debe tener en cuenta que el principio de
primacia del Ordenamiento Comunitario sobre las demas normas de los
ordenamientos nacionales, de origen nacional o internacional, no obsta
para tomar como referencia los tratados celebrados por los Paises
Miembros, siempre que no sean contrarios ni menos caben el
Ordenamiento Comunitario.

2. El derecho preferente derivado de una accién de cancelacion de
marca y el derecho derivado de una solicitud de registro presentada
con antelacién

2.1. Como la controversia radica en el presunto derecho de prioridad que
tendria Avalon Pharmaceutical S.A. originado en la accion de
cancelacién de la marca AVALON (denominativa) registrada para
distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificacién Internacional de
Niza, cuyo titular era Quantum Laboratories Ltda. en Colombia, el
Tribunal a fin de realizar la interpretacion pertinente, debe partir de lo
dispuesto en el articulo 168 de la Decisién 486, que de manera textual
establece lo siguiente:

“La persona que obtenga una resolucién favorable tendra el derecho
preferente al registro. Dicho derecho podrd invocarse a partir de la
presentacion de la_solicitud de cancelacion, y hasta dentro de los tres
meses siguientes de la fecha en que la resolucion de cancelacion quede
firme en la via administrativa®

{Subrayado agregado)
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2.2. Como se puede observar, la precitada norma establece que el derecho
preferente surge desde que el solicitante obtiene la resolucién favorable
de la cancelacion por no uso, cuyo derecho puede ejercer hasta dentro
de los tres meses siguientes. La prioridad puede invocarse, como lo
establece la norma, desde la presentacion de la solicitud de cancelacion.
Pues los efectos del derecho preferente se retrotraen a la fecha de la
presentacion de la solicitud de cancelacién y, por lo tanto, tendra
prelacién Gnicamente respecto de todas aquellas solicitudes de terceros
presentadas con posterioridad a aquella que dio origen a la
cancelacion’3,

2.3. En otras palabras, el derecho preferente que surge de la cancelacion del
registro de la marca por no uso tendra prioridad frente a las solicitudes
de marca idénticas o confundiblemente similares que hayan sido
presentadas con posterioridad a la solicitud de cancelacion, pues este
derecho consagrado en la normativa andina solo opera frente a la marca
cancelada y ante marcas solicitadas con posterioridad, y no ante
solicitudes de marca presentadas con antelacion, las cuales deberan
surtir su tramite normal'*, pues no resultaria légico desde el punto de
vista juridico-procesal que esta accion pueda generar efectos juridicos
anteriores a su propia existencia legal, a su nacimiento's.
Adicionalmente, ello contravendria el principio fundamental que rige la
prelacion en el derecho de marcas, segun el cual “primero en el tiempo
mejor en el derecho” (“Prior in tempore, potior in iure”).

2.4. En este orden de ideas, frente a las solicitudes de registro de marca que
se hubieren presentado con anterioridad, las mismas légicamente
mantendran su lugar para estudio de registrabilidad, pues de acuerdo
con las consideraciones precedentes, el derecho preferente al cual se
ha hecho referencia no puede oponerse a una solicitud anterior a la fecha
en que se ha solicitado la cancelacién de la marca.

2.5. Por el contrario, el titular del derecho preferente puede oponerse a la
solicitud de un registro idéntico o similar, presentada con posterioridad a
la correspondiente solicitud de cancelacién, con el objetivo de que su
solicitud sea estudiada primero, y asimismo, de no prosperar su
oposicion, tiene la facultad de iniciar una accién de nulidad en contra del
acto administrativo que concedié el registro del signo solicitado con

it METKE MENDEZ, Ricardo. El uso obligatorio de la marca bajo la Decisién 486 de fa Comision
de la Comunidad Andina. Esludios Socio-Juridicos, julio-diciembre de 2007, Bogota, p. 102, En;
http:/fwww scielo org co/pdffesiuivOn2/vOn2ad pdf. (Consultada: 8 de mayo de 2017).

) MARIN RUALES, Germén. Acciones de cancelacién en el Darecho Comunitario. En: Revista La
Propiedad Inmaterial, pp. 131-132. En:
file://C fUsers/TJCAUSER1/Downloads/Diainet-
AccionesDeCancelacionEnElDerechoComunitario-3986107.pdf (Consultada: 8 de mayo de
2017).

i Ibidem.
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posterioridad a |a solicitud de cancelacién de registro de la marca’®.

2.6. A coniranio sensu, quien presentd una solicitud de registro con
anterioridad a la fecha de la solicitud de cancelacion que da origen a un
derecho preferente podra oponerse al ejercicio de este ultimo —de
suponer el registro de un signo idéntico o similar—, con el fin de que su
solicitud sea estudiada primero. Igualmente, en caso de no prosperar su
oposicién, podra iniciar una accion de nulidad contra el acto
administrativo que concedi¢ el registro sobre la base errada de un
derecho preferente nacido con posterioridad al derecho derivado de la
solicitud de registro de la marca presentada con antelfacion'’.

2.7. En conclusion, se debera tener en cuenta que cualquier solicitud
presentada sobre la base del derecho preferente es prioritaria en relacién
con aquellas solicitudes presentadas con posterioridad a la fecha de
presentacién de ia solicitud de cancelacién, mientras que las solicitudes
presentadas con anterioridad deben estudiarse previamente a aquella
presentada sobre |a base del derecho preferente. En todos los casos se
debera realizar el correspondiente examen de registrabilidad de forma
integral, tomando en consideracion, entre otros aspectos, la posible
existencia del riesgo de confusién y/o asociacion del signo solicitado
para registro.

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°
11001032400020140040800, la que debera adoptarla al emitir el
correspondiente falle 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 c) del Articulo 19, del Estatuto
del Tribunal y en el Literal f) del Articulo Primero de la Resolucidon 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 29 de julio de 2020, conforme consta en el Acta
13-J-TJCA-2020.

L A contrario sensu, el titular del derecho preferente no podra interponer una accién de nulidad
sustentada en tal derecho si la solicitud de cancelacién se presentd con posterioridad a la
le@ﬂ\citud del signo en conflicto.

P &
> ik Ver rpretacién Prejudicial N° 286-1P-2015 de fecha 2 de marzo de 2016, publicada en la
ﬁ)‘\ Gao§§ ficial del Acuerde de Cartagena N° 2719 de 20 de abril de 2016.
)
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Luis Felipe Aguilar Feijoé \ O
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2y, O/
Notifiquese a la Sala consultante y r\emltase copia de la presai’lﬁ P
Interpretacion Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina
para su publicacion en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
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proteccién y su prueba. La notoriedad del
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Gustavo Garcia Brito
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VISTOS:

El Oficio N® 3407-2016-SCP/CSJR/PJ de fecha 30 de enero de 2018, recibido
via correo electrénico el dia 14 de enero de 2019, mediante el cual la Saia Civil
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Republica del Peru solicito
la Interpretacion Prejudicial det Articulo 135, de los Literales a) y h) del Articulo
136, y de los Articulos 225 y 226 de la Decision 486 de 1a Comision de la
Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno N° 2804-2009 (APEL
3407-2016).

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: Philip Marris Products S.A.

Demandado: Instituto  Nacional de Defensa de |Ia
Competencia y de la Proteccién de la Propiedad
Intelectual —INDECOPI— de |la Republica del
Perd

B. ASUNTO CONTROVERTIDO

De la revision de los documentos remitidos por la Sala consultante
respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema
controvertido es si el signo NEW GOLDEN STAR (mixto)' solicitado a
registro por parte de Eva Janet Espinoza Decol, resuitaria ser confundible
con las marcas MARLBORO (mixtas)224 cuyo titular es Philip Morris
Products S.A.

L Para distinguir productos comprendidos en la Clase 34 de la Clasificacion Internacional de Niza,

g Con respecto a la marca notoria MARLBORQ (mixta) registrada, tal como se puede apreciar en el
Certificado N° 4834, para distinguir productos comprendidos en la Clase 34 de la Clasificacion
Internacional de Niza. cuya notoriedad fue acreditada y reconocida en las Resoluciones N° 021805-
2007/0SD-INDECOPI de fecha 11 de diciembre de 2007 y N* 1452-2009/TPI-INDECOPI de fecha
8 de junio de 2009,

: Can respecto a las marcas comunes MARLBORO (mixias) registradas, tal como se puede apreciar
en los Certificados N* 99674, 41304 y 34504, para distinguir productos comprendidos en la Clase
de la Clasificacion Internacional de Niza.

ZonTe pecto a la marca presuntamente notoria MARLBORO {mixta) registrada, tal como se puede
apreciapen el Certificado N° 40825, para distinguir productos comprendidos en la Clase 34 de la
Clasificacjon Internaciona! de Niza.



GACETA OFICIAL m 28/08/2020 15 de 58

Proceso 10-IP-2019

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Sala consuiltante solicité la Interpretacion Prejudicial del Articulo 135,
de los Literales a) y h} del Articulo 136, y de los Articulos 225 y 226 de |a
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina. Procede realizar la
interpretacion de los Literales a) y h) del Articulo 136 de Ja Decision 4863,
por ser pertinente.

2. No procede realizar la interpretacién del Articulo 135, ni de los Articulos
225 y 226 de la Decisidn 486, por cuanto no son objeto de controversia
las causales de irregistrabilidad absocluta de un signo, ni el uso no
autorizado de una marca notoria.

3. De oficio se interpretaran los Articulos 224, 228 y 230 de la Decisién 486¢,

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

“‘Articulo 138.- No podran registrarse como marcas aquellos Signos cuyo uso en el comercro
afectara indebidamente un derecho de tercero, en particuar cuanda;

a) sean idénticos o se asemejen, a upa marca anterioprmente solficitada para registro o registrada
por un lercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respeclo
de los cuales el uso de /a marca pueda causar un riesgo de confusion o de asociscion

{.J

h) constituyan una reproduceion, imitacion, traduccion, transfiteracion o lranscripcion, total o
parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo litular sea un tercero, cualesquiera
que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese
susceplible de causar un riesgo de confusion o de asociacién con ese {ercero o ton sus
productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo, o la dilucién de su
fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.”

s Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina. -

“Artfcufo 224.- Se entiende por signo distinhvo notonamente conocido el qde fuese reconocido
como tal en cuaiquier Pals Miembro por el seclor pertinente, independientemente de ia manera o
el medio por el cual se hubrese hecho conocido

“Artfeulo 228 - Para determinar la-notoriedad de un s.'gno distintivo, se lomara en consideracion

entre otros, los siguientes factores

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

b) la duracién, amplitud y exlension geografica de su utnhzac:dn dentro o fuera de cualquier Pals
Miembro;

¢} laduracién, amplitud y extension geografica de su promocion, dentro o fuera de cualquier Pafs
Miembro, incluyendo la publicidad y la presentacidn en ferias, exposiciones u otros evenlos de
los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) ef valor de toda inversion efectuada para promoverio, o para promover el establecimiento,
actividad, productos o servictos a los que se aplique’

e) las cifras de ventas y de ingresos de /a empresa litular en lo que respecta al signo cuya
noloriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pais Miembro en el que se
pretende la proteccidn,

f) el grado de distintividad mherente o adquinda de! signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial”’

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en oblener una franquicia o licencia def signo
en deferminado territorio o,

i) la existencia de actividades significativas de fabrieacion, compras o almacenamiento por el
titular del signo en el Pals Miembro en que se busca profeceion,
los aspectos del comercio internacional o,

a existencia y antigtiedad de cualquier registro ¢ sohc:tud de registro del signo distintivo en el
ais Miembro o en el extraryero "




GACETA OFICIAL m 28/08/2020 16 de 58

Proceso 10-1P-2019

a fin de complementar !a Interpretacidén Prejudicial sobre la notoriedad de
una marca.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

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

Comparacién entre signos mixtos.
La marca notoriamente conocida. Su proteccion y su prueba. La
notoriedad del signo solicitado a registro.

ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de
g. confusién directo, indirecto y de asociacion. Similitud ortografica,

fonética, conceptual o ideoldgica y grafica o figurativa. Reglas para
4. realizar el cotejo de signos distintivos

.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado a
registro NEW GOLDEN STAR (mixto) resultaria confundible con las
marcas MARLBORO (mixtas)?, es pertinente analizar el Literal a) del

1 Articulo 136 de la Decision 486 de 1a 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 idénlicos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada
para regisiro o registrada por un tercero, para los mismos productos o
servicios, o para producltos o servicios respecto de los cuales el uso
de la marca pueda causar un riesgo de confusion o de asociacion,

()

“Articulo 230.- Se consideraran como sectores pertinentes de referencia para determinar fa
notoriedad de un signo distinlivo, entre otros, los siguienies:

a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique,

b) las personas que participan en los canales de distrbucion o comercializacion del tipo de
productos o servicios a los que se apligue; o.

¢) los circulos empresariales que acttan en giros relativos al lipo de establecimiento. actividad,
producios o servicios a los que se aplique.

—~, Cualquiera de fos sectores referidos en los literales anteriores.”

gistradas tal como se puede apreciar en los Cerificados N° 99674, 41304 y 34504,

T Para efeclos de reconocer la notoriedad de un signo bastard que sea conocido dentro de
S
A\
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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, porgue en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.
Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar
riesgo de confusidn (directo o indirecto} yfo 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 adquiririo piense que el productor de
dicho producto y ofra empresa tienen una relacién o vinculacién
econdomica.

1.3. Se deberd 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 asociacién en el publico consumidor,
teniendo en cuenta en esta valoracion que |la similitud entre dos signos
puede ser:®

a) Ortografica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en
conflicto desde el punto de vista de su configuracion; esto es,
tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las
palabras, el nomero 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 palpabie u obvio.

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

c) Conceptual o ideoldgica: Se configura entre signos que evocan
una idea yfo valor idéntico y/o semejante

Ver Interpretaciones Prejudic ales numeros 470 P 2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada
en la Gaceta Oficsa de Acuerdo de Cartagena N 2747 de 8 de umio de 2016; 466-1P-2015 de
fecha 10 de junio de 2016 pubicada en a Gaceta Oficia de "Acuerdo de Cartagena N° 2754 del
11 de julo de 2016 y 473 IP 2015 de fecha 10 de uno de 2016 publicada en la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena N i27’55 del 1de u Iode 2016

Ibidem R , , o] I

SECRETARIA 'f'J
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d) Gréfica 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 comparacién debe efectuarse sin descomponer [os elementos
que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada
uno debe analizarse con una vision de conjunte, 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 otro. No es
procedente realizar un andlisis simultdneo, 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 que se puede percibir
el riesgo de confusion o asociacion.

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

(i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos
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 vy
razonablemente atento, cuyo nivel de percepcion es variable
en relacién con |a 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 andlisis de confundibilidad de signos que
diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el
entendido de que puede variar o graduarse segun el tipo de
producto del cual se trate, pues por via de ejemplo no se presta
el mismo nivel de atencion al adquirir productos cosméticos que
al comprar pasabocas para fiestas.

izl Ibidem.
o ’
o

Q p bE %E%:retaeién Prejudicial N 42.IP.2017 de fecha 7 de julio de 2017, publicada en la Gacela

) el Acuerdo de Cartagena N° 3063 del 21 de julio de 2017.
Q@ AN
E 6 7lI'l:l'll 6
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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 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 gourmet es consciente del servicio que
prestan, pues sabe datos de su atencion al cliente, costo de los
platos, manejo publicitario, promociones, etc.

(i) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un
consumidor absolutamente informado y atento sobre las
caracteristicas técnicas, funcionales o practicas de los
productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su
alto grado de instruccion técnica o profesional. Dicho
consumidor hace una 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
andalisis de confundibilidad.

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

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

2. Comparacion entre signos mixtos

2.1. Como la controversia radica en una supuesta confusion entre el signo
solicitado a registro NEW GOLDEN STAR (mixto) y las marcas
MARLBORO (mixtas)'?, es necesario que se verifique si se realizd la
comparacion entre ambos teniendo en cuenta que estan conformados por
un elemento denominativo y uno grafico.

2.2. En el analisis de signos mixtos se debera determinar qué elemento —sea
denominativo o grafico— penetra con mayor profundidad en la mente del

Registradas tal como se puede apreciar en los Certificados N® 99674 41304 y 34504
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consumidor. Asi, ia 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 |as palabras y el tamanio, color y colocacion de
los elementos graficos, y también si estos Ultimos son susceptibles de
evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. 2

2.3. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo
siguiente4:

a})  Sien los signos mixtos predomina el elemento denominativo, debera
realizarse el cotejo de conformidad con |as siguientes reglas para el
cotejo de signos denominativos: 5

(i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin
descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante
tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que
poseen una funcién diferenciadora en el conjunto, debido a
que esto ayudaria a entender cémo el signo es percibido en
el mercado.

{ii) 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 ejempio
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.’”

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

" bidem. e

2 Ver Interpretacion Prejudicial N* 472-IP-2]J15 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerde de Cartagena N® 2755 del 11 de uio de 2016.

® REAL ACADEMIA ESPANOLA {RAE) Drccronanc de fa RAE. Definicion de lexema: “1. m. Ling.
Unidad minima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ef., sol, o que,
poseyéndolos, prescinde de eilos por un proceso ﬁ segmentacion, p. ej., terr, en enterrdis,”
Disponible en: hitp.//dle rae.es/?id=NCu16TD Consdlta: 20 de unic de 2020).

i REAL ACADEMIA ESPANOLA (RAE) ‘ Diccionanio de la RAE. Definicion de morfema;
“1. m. Gram, Unidad minima aislable en el anghsis morfoldgico. La pajabra mujeres conliene dos
morfemas: mujer y -es ( .
2. m. Gram. Por oposicion a lexema morfema‘gramatical’ p. ej.f de no, yo, el, -ar, -3, -ero.

3. m. Gram. Unidad minima de significado  a terminacién verbal -mos contiene dos morfemas:

8
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Si los signes en conflicto comparten un lexema o raiz [éxica,
se dehe 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 sighos en conflicto.

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

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

(i) Se debe tener en cuenta la silaba 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.

(iv) Se debe cbservar el orden de las vocaies, 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 comparacién para los signos
puramente graficos o figurativos, segln sea el caso’®;

(i) Se debe realizar una comparacién grafica y conceptual, ya
gue 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

persona, primera, y numero, plural.” Disponible en: hitp://dle.rae es/?id=Poit8i2 (Consulta: 20 de
junio de 2020).

L] En la Interpretacion Prejudicial N° 524-1P-2015 de 9 de marzo de 2017, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerde de Cartagena N° 2992 del 21 de abril de 2017, el TJCA recogid las siguientes
definiciones:

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

El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien |a observa.

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

combinacion de colores y el grafico que la contiene, puesto que este elemento podria generar
capacidad de diferenciacidn del signo solicitado a registro.
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figurativa suscite en la mente de quien |a observe.

(i) Entre los dos elementos de la marca grafica figurativa, el
trazado y el concepto, la parte conceptual ¢ ideoldgica 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 confusion.

(iiiy  Sielsigno solicitado reivindica colores especificos como parte
del componente grafico, al efectuar el respectivo analisis de
registrabilidad debera tenerse en cuenta la combinacién de
colores y el gréfico que la contiene, puesto que este elemento
podria generar capacidad de diferenciacion del signo
solicitado a registro. 19

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.2®

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 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.?’

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 definicion son pronunciables, ello no impide que en
algunos casos se le reconozca prioridad al elemento grafico, teniendo en
cuenta su tamaiio, color y colocacién, 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. 22

2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se debera determinar el elemento
caracteristico de los signos mixtos y, posteriorrente, proceder al cotejo

Ver nterpretacion Prejudicial N 161 IP 2015 de fecha 27 de oclubre de 2015, publicada en la
Gaceta Oficia de Acuerdo de Cartagena N 2656 del 25 de enero de 2016.

Ver nterpretac ones Prejud ciales nimeros 472 P 20 5 de echa 10 de junio de 2016, publicada
en IlGacela Oficial de Acuerdo, de Cartagena N 2755 del 11 de ulio de 2016, y 418-IP-2015 de
fecha 13 de junio de 2016 publlcada'en a Gaceta Oficia de Acuerdo de Cartagena N° 2754 del
11 de ulio de'2016

20

Ver |n|erpretacidn Pre]% ded N 106 IP 2015 def ¢ha20 defuio de 2015, publicada en la Gaceta
cial del Acuerdo de anagena N 260? de 4 de octuqre ﬁie 2005
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3.1.

3.2

3.3.

3.4.

de los signos en conflicto de conformidad con los criterios sefialados en
los puntos precedentes.

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

Tomando en cuenta que en el proceso interno quedod probado que la
marca MARLBORO (mixta)?® ostenta |a calidad de marca notoriamente
conocida; y a su vez, Philip Morris Products S.A. en su Recursc de
Casacion, alegd que en la sentencia de segunda instancia el juez de la
Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de la Republica del Peru
omitié6 pronunciarse sobre el analisis de confundibilidad entre el signo
otorgado NEW GOLDEN STAR (mixto) y la marca notoria MARLBORO
(mixta)?4, motivo por el cual, al concederse el registro del referido signo se
estaria incurriendo en [a causal de irregistrabilidad prevista en el Literat h)
del Articulo 136 de la Decision 486, se abordard el tema propuesto de
conformidad con la linea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre
la materia.

Definicion

La Decision 486 de la Comisidn de la Comunidad Andina le dedica al tema
de los signos notoriamente conocidos un acépite especial distinguido en
el Titulo XlI, bajo el cual los Articulos 224 a 236 establecen la regulacién
de los signos notoriamente conocidos.

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

“Se entiende por signo distintivo notonamente conocido el que fuese
reconocido como fal en cualquier Pais Miembro por el sector pertinente,
independientermnente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho
conocido ”

De la anterior definicion se pueden desprender las siguientes
caracteristicas:

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

Registrada tal como se puede aprectar en el Cerdificado N 4834
5
Registrada tal como se puede aprec ar en el Cerlificado N 40825

2

(- SECRETARIA ” |
II"-._. o §' /
.I""\ o @ v

E Ariculo 230 estab ece una ista no taxat va de sectores perinentes de referencia, a saber

a) . Los consumdores eales o polenciaes del tpo de productos o servicies a los que se
aplique g ?
bi Las personas'que partlcnpan en osi canaes de distribubién o comercializacion del tibo de

i r "1 i
11
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b) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Paises
Miembros.

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

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

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

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

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

La marca notoria regulada en la Decision 486 y la marca renombrada
rompen los principios de territorialidad, principio registral y uso real y
efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen proteccion en un pais
miembro de la Comunidad Andina asi no estén registradas ni sean usadas

productos o servicios a los que se aplique.

c) Los circulos empresariales que actlan en giros relativos al tipo de establecimiento,
actividad. productos o servicios a los que se aplique.

8 Articule 230 de la Decisién 486.

- La marca renombrada (por ejemplo, Coca Cola. Toyola, Facebook, Google, etc.) es conocida
p p.\.- 8] 3 ™ ﬁgréci:cafnente por casi todc el publico en general, por diferenles. tipos de segmentps_ de
s \\ do&&sumudores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabncan, ni comercializan
- Nucto © servicio identificado por la marca renombrada.
W

{1

Q
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en ese pais miembro®. Ambas también rompen el principio de
especialidad, pero no con el mismo alcance. La marca renombrada rompe
el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida
respecto de todos los productos o servicios. La marca notoria regulada
en la Decisién 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa,
de modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos,
similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios
diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente2®.

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

La marca notoria extracomunitaria®’ no rompe los principios de
especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo®2.

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

28

29

o

M

Para recibir |2 proteccion, basta que la marca sea notoria en otro pais miembro de la Comunidad
Andina o que fa autoridad de propiedad industrial considere que la marca es renombrada,

La marca noloria regulada en la Decision 486 es protegida respecto de aquellos produclos ¢
servicios diferentes que se encuentren dentro de! sector partinente con la finalidad de evitar la
dilucion de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca notoria {riesgo de
dilucién), asi como evitar el aprovechamiento injusto de su prastigio o renombre (uso parasitario).

En la medida que una marca renombrada es conocida por casi por todos, tlambién es conocida por
la autoridad de propiedad industrial.

Si la autoridad de propiedad industrial considera que la marca no es renombrada, debera permitir
que su titular pruebe su notoriedad —en algun pals de la Comunidad Andina— en los términos de
lo establecido en el Articulo 228 de la Decision 486,

No es renombrada, sino una marca notoria pero fuera de la Comunidad Andina.

La marca notoria extracomunitaria, al encontrarse fuera de la Comunidad Andina, esta supeditada
a los principios de territorialidad, especialidad, principio registral y de uso real y efectivo.

Ahora bien, no por el hecho de considerarse notoria una marca en su pais de origen puede impedir
el registro de una marca similar o idéntica en un pals miembro de la Comunidad Andina, ya que el

~~._ examinador andino, en aplicacién de los principios de territorialidad y especialidad debera analizar

el caso en concreto y, a menos que exista un eventual acto de competencia desleal o animo de
ropiarse de un signo que era canocido por el solicitante, no podra impedir ef registro de un signo
ac;iwbre la base, tnicamente, de que la marca es noloria fuera del territorio comunitario andine.

SECRETARIA T 13
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3.6.

3.7.

348

En relacién con los diferentes riesgos en el mercado

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

3.6.1. En relacién con el riesgo de confusién: el publico consumidor
puede incurrir en riesgo de confusion por la reproduccion, imitacion,
traduccién, transliteracion o transcripcién, total o parcial, de un
signo notoriamente conocido.

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

3.6.3. En relacion con el riesgo de dilucion: el riesgo de dilucion es la
posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares,
cause el debilitamiento de la altisima capacidad distintiva que el
signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto
de aquellos bienes o servicios relacicnados o conexos gque generen
la posibilidad de causar riesgo de confusién o de asaciacion.

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

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

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

Prueba de la notoriedad

a notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a

14
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través de prueba habil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente,
segun sea el caso.

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

‘a}) el grado de su conocimiento entre los miembros def sector pertinente
dentro de cualquier Pais Miembro;

b)  la duracion, amplitud y extension geografica de su ulilizacién, dentro
o fuera de cualquier Pais Miembro;

c) laduracion, amplitud y extension geografica de su promocién, dentro
o fuera de cualguier Pais Miembro, incluyendo la publicidad y la
presentacion en ferias, exposiciones U otros eventos de los
productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que
se aplique;

d) el valor de toda inversion efeciuada para promoverio, o para
promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los
gue se aplique;

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

f ef grado de distintividad inherente o adquirida de/ signo;
g) el valor contable del signo como aclivo empresarial,

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

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

I}, los aspectos del comercio internacional, o,

k) laexistencia y antigiledad de cualquier registro o soficitud de registro
def signo distintivo en el Pais Miembro o en el extranjero.”

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

3.11. El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que
hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su
titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusion,

15
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volumen de ventas, publicidad, entre otros. En este orden de ideas, para
probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial
donde se haya reconocido dicha condicion, sino que se deben presentar
todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el caracter de
notorio caso a caso. Esto quiere decir que |a notoriedad reconocida por la
autoridad administrativa o judicial es valida para dicho caso particular33.

La notoriedad del signo solicitado a registro*

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

3.13. La Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina protege a la
marca notoria no registrada y, en consecuencia, el examen de
registrabilidad de un signo notoriamente conocido deberia ser diferente al
examen que se haria de un signo ordinario. Lo anterior no quiere decir
que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su
registro, ya que el registro de toda marca, ain en el caso de ser notoria,
debera atender al respectivo analisis de registrabilidad que practica la
oficina nacional competente.

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

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

n Ver Interpretacion Prejudicial N° 460-IP-2015 de fecha 7 de julio de 2016, publicada en a Gacela
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2781 del 19 de agosto de 2016

ex El desarrollo de este acapite ha sido tomado de la Interpretacién Prejudicial recaida en e proceso

N° 84-IP-2015 de fecha 4 de febrero de 2016, publicada en la Gaceta Oficial de A(iuerdo de
Cartagena N° 2712 del 18 de abril del 2016.
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factores que puedan intervenir en dicho estudio.

3.16. Es importante tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad de

la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través
de prueba habil ante el Juez o la Oficina Nacional, segun sea el caso. El
reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgario a la Autoridad
Nacional Competente con base en las pruebas presentadas.

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

3.17.En acapites anteriores se ha mencionado que tanto la marca

renombrada?® como la marca notoria regulada en la Decision 486 rompen
el principio de uso real y efectivo, por lo que la figura de la cancelacion por
falta de uso, asi como la prueba del uso, requieren una modulacion
importante en lo que respecta a dicha clase de marcas.

3.18. Si la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decision 486

son protegidas en un pais miembro asi no estén registradas ni sean
usadas en dicho pais, con mayor razén deben ser protegidas si han sido
registradas pero no son usadas en el referido pais. La diferencia esta en
que tratandose de a marca renombrada, la proteccion opera respecto de
todos los productos o servicios. En cambio, tratandose de la marca notoria
regulada en la Decision 486, la proteccion opera respecto de los productos
o0 servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos
productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector
pertinente.

3 19. Lo anterior evidencia que la figura de la cancelaciéon por falta de uso

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

Que expresamente no se encuentra regu ada en a Decision 486

Como afirma Gustave Ledn y edn  Aunque la normativa comunitaria andina no trae alguna
disposicion especifica que reguie el asunto, de una interpretacién sistematica y leleclogica de la

35

k]

norma se puede concluir con meridiana claridad que fa marca notona estd excepluada de la carga
de uso impuesta para el resto de fos sigrios distintivos * LEON Y LEON DURAN Gustavo Ariuro
Derecho de Marcas en la Comynidad,Andina Andiisis y Comentanos ECB Ediciones SAC
Thomson Reuters Lima 2015, p 468) El refendo aulor cita (Op Cit p 469) a su vez alos
siguientes dos autores, en la misma Inea de pensamiento .

Por ofra parte la calidad de notona de la Man{:a no depende de su uso en el pals sino
de su conocimiento por parte de los sectores pertinenies Lo anlerior darfa pie para afirmar
que su proteccion que deriva de la calidad de notona estarfa exenta de la carga de su usc
enelpals .. Eneste orden Ye ideas puede considerarse que la marca noloria regisirada
po es objeto de cancelactén por falta.de uso en virfud de la proteccion excepcional que fe
confiere la Decision 486% © i
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3.20. Si bien la marca notoria regulada en la Decision 486 no necesita ser usada
en el pais miembro donde, estando registrada, se pide su cancelacion, su
titular si debe acreditar la existencia de notoriedad (vigente) en al menos
uno de los otros paises miembros de la Comunidad Andina.

3.21.En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se debera
determinar si al conceder el registro del signo NEW GOLDEN STAR
(mixto) se configuran alguno de los riesgos determinados en la presente
providencia en relacion con las marcas notorias MARLBORO (mixta)
registradas (Certificados N° 4834 y 40825).

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° 2804-2009 (APEL 3407-2016), la
que debera adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo
dispuesto en el Articuio 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 1a 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 29 de julio de 2020, conforme consta en el Acta 13-
J-TJCA-2020.

“540 Metke Mendez, Ricardo. “El uso obligatorio de la marca bgjo fa Decisidn 486 de la
Comision de la Comunidad Andina”, en Revista de Estudios Sociojuridicos, Bogots,
Colombia, 9 {2): 82-110, Julio a diciambre de 2007, pp. 106 y 107."

“Si bien es suficiente para legitimar Iz intervencidn dentro de esta accién el presentar una
solicitud de registro de una marca similar de la cual se pretende su cancelacion, esta es
una figura juridica aplicable a las marcas comunes, mas no para las marcas nolorias, pues
de permitiio la norma facullarfa a que cualguier tercer interesado se aproveche
indebidamente del prestigio y difusién que una marca ha ganado dentro de determinado
mercado. Siendo més especificos, quien se veria afectado con dicha conducta es el piblico
consumidor, pues este estd acostumbrado a obtener cierta aplitud y calidad del producto
que adquiere y que esta idenlificado con la marca de su preferencia®®!.”

“541 Torres Salinas, Carlos. “; Cabe la cancelacion de registro por falta de uso respeclo
de una marca noloria? MANICHO, una hisloria digna de ser contada’, en Law
Review, Revista de la Universidad San Francisco de Quito, Ecuador, publicacion
Semestral, Enero de 2013, p.8."
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Notifiquese a la Sala consultante y remita

copia de la presente Interpretacion

Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicacion

en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 29 de julio de 2020

Proceso: 38-1P-2019
Asunto: Interpretacion Prejudicial
Consulitante: Seccion Primera de |la Sala de lo Contencioso

Administrativo del Consejo de Estado de la
Republica de Colombia

Expediente de origen: 14-60092

Expediente interno

del consultante: 11001032400020160012800

Referencia: Riesgo de confusidon y/o asociacion entre los

signos COLORSMART POR BEHR
(deno[ninativo) y BLER, DECORAR BLER,
ANTIOXIDO BLER, EPOXIAGUABLER,
ACORAZADO BLER, VINIL BLER, PINTU
BLER, ACUARELA BLER y PUNTO BLER
(denominativas y mixtas)

Normas a ser Literales a) y f) del Articulo 136 y Articulos 151,
interpretadas: 224,228 y 230 de la Decision 486

Temas objeto de 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o
interpretacion: similitud. Riesgo de confusién directo,

indirecto y de asociacion. Similitud
ortografica, fonética, conceptual o
ideolégica y grafica o figurativa. Reglas
para realizar el cotejo de signos distintivos
2. Comparacién entre signes denominativos
3. Comparacién entre signos mixtos y
et denominativos
4. Signos conformados por palabras en
idioma extranjero
5. Marcas de fantasia
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Familia de marcas

La marca notoriamente conocida. Su
proteccion y su prueba. La notoriedad det
signo solicitado a registro

Coexistencia pacifica de signos

Conexion entre productos y/o servicios de
la Clasificacion Internacional de Niza.

N

© o

Magistrado ponente: Gustavo Garcia Brito

VISTOS:

El Oficio N° 0628 de fecha 21 de febrero de 2019, recibido via correo electronico
el dia 25 del mismo mes y aio, 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° 11001032400020160012800.

El Auto de fecha 5 de diciembre de 2019, mediante el cual este Tribunal admiti6
a tramite la presente Interpretacion Prejudicial.
A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante: Behr Process Corporation

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

Tercero interesado: Pintubler de Colombia S.A.

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-

Si el signo COLORSMART POR BEHR (denominativo)!, solicitado a
1. registro por parte de Behr Process Corporation, resultaria confundible con

Ty

arg gistinguir productos comprendidos en la Clase 2 de la Clasificacion Internacional de Niza.
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las marcas que contienen la expresion BLER {mixtas y denominativas)?,
cuyo titular es Pintubler de Colombia S.A., para distinguir productos de la
Clase 2 y servicios de la Clase 35 de |a Clasificacion Internacional de Niza.

La relevancia de que el signo solicitado a registro esté conformado por las
palabras COLOR y SMART pertenecientes al idioma inglés.

Si la expresion BLER que conforma las marcas de Pintubler de Colombia
S.A. seria de fantasia.

Si Pintubler de Colombia S.A. seria titular de una familia de marcas, cuyo
elemento comun y preponderante seria la denominacién BLER.

La presunta notoriedad de las marcas que contienen la expresion BLER
(mixtas y denominativas), cuya titularidad pertenece a Pintubler de
Colombia S.A.

La presunta coexistencia pacifica entre los signos en conflicto.

Si existe conexion entre los productos y servicios que distinguen los
signos en conflicto.

NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicité la Interpretacion Prejudicial del Literal a) del
Articulo 136 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina3.
Procede la interpretacion solicitada por ser pertinente.

De oficio se llevara a cabo la interpretacion del Literal h) del Articulo 136
y de los Articulos 151, 224, 228 y 230 de la Decision 4864, para tratar el

inatva)) DECORA BLER mixta), ANTIOXIDOBLER (mixta},
EPOXIAF-UABLER (mixta y dqenomlnatwa) ACORAZADQ BLER (denominativa) VINIL BLER
{muxta) PINTUBLER - denom nativa); ANTIOXIDOBLER dencminativa) ACUARELABLER
{denominativa) registradas paradistinguir productos de aCase2dela Cla5|ﬁcacmn Internacional
de Niza y, PUNTO BL denominat va) registrada para distlngwr servicios de a Clase 35 de a
Clas ficac 6n Internacmnal fle Niza- [ [

Declsion 436 dela Comlsién de ia Comunidad Andina. -

“Articufo 136.- No podrdn registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio
afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando

a) sean idénhicos  se asemejen, a una marca antenormente solicitada para regisiro o
registrada por yp tercero para los mismos productos o servicios o para productos o
servicios respect de los cuales el uso de la marca pueda causar un nesgo de confusion o
de asoclacion 5

()
Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, -

Articulo 136.- N podran registrarse como marcas aquell s signos cuyo usc en el comercic
afectara indebidamente un dere h  de tercero, en particular 41 ndo

co : (-
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tema de la conexion entre los productos que distinguen los signos en
conflicto y el tema de los signos notoriamente conocidos.

h) conslituyan una reproducc:én imitacién, traduccién transhiteracion o transcripcion, total o
parcial de un signo distintivo nofonamente conocido cuyo litwlar sea un tercero
cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo cuando su
uso fuese suscephible de causar un riesgo de confusién o de asociacion con ese tercero o
con sus productos o servicios un aprovechamienio injusto del prestigio del signo’ o fa
o« dilucitn de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitano

()
“Articulo 151.- Para ciasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los
Paises Miembros utthzarén la Clasificacién Intemacional de Productos y Servicios para el Registro
de las Marcas establecida por el Arregle de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones
vigentes

Las clases de la Clasificacion Internacional referida en el parrafo anterior'no determinarén ia
similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamante

"Articulo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocide ef que fuese reconacido
como tal en cualquier Pals Miembro por ef sector pertinente independientemente de la manera 0
el medio por el cual se hubiese hecho conocido.”

“Articulo 228.- Para deterrminar la notonedad de un signo distintivo, se tomaré en consideracion
entre otros los sigutentes factores:

a) el grado de su conocirvento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier
Pais Miembro ' '

b) fa duracién amplitud y extension geografica de su utiizacion, deniro o fuera de cualgurer
Pals Miembro '

c) fa duracién amplitud y extension geografica de su promoct6n, dentro o fuera de cualquier
Pais Miembro, incluyendo la publicidad y la presentacion en ferias, exposiciones u otros
eventos de los productos o Servicios, del establecimiento o de fa actividad a los que se
aplique;

d) ef valor de toda inversion efectuada para promoverlo, o para promover el estab!ecrmrento
actividad, productos o servicios a los que se aplique,

8) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya
notoriedad se alega, fanto en el plano internacional como en ef def Pals Miembro en el que
se pretende la proteccidn;

f ol grado de distintividad inherente 0 adquirida del s.lgno

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

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

i} la existencia de aclividades significativas de fabricacion, compras o aimacenamiento por el
fitular def signo en el Pais Miembro en que se busca proteccién;
)] los aspectos del comercio intermacional; o,

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

“Articufo 230.- Se consideraran como seciores pertinentes de referencia para determinar la
notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes

a) fos consumnidores reales o polenciales del lipo de productos o servicios a los que se aplique
— b) fas personas que participan en los canales de distribucién o comercializacion del tipo de
; productos o servicios a los que se aplique, o,
los circulos empresana!es que actuan en giros relativos al tipo de establecimiento, acﬂwdad
productos o servicios a los que se aplique

lsfectos de reconocer la noloriedad de un signo bastard que sea conocido dentro de
iera de los sectores referidos en los literales anteriores

DAD
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D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

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

Comparacion entre signos denominativos.

Comparacion entre signos mixtos y denominativos.

Signos conformados por palabras en idioma extranjero.

Marcas de fantasia.

Familia de marcas.

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

Coexistencia pacifica de signos.

Conexion entre productos y/o servicios de la Clasificacion Internacional de
Niza.

NoghkonN

© 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 ideoldgica y grafica o figurativa. Reglas para
realizar el cotejo de signos distintivos

1.1. En vista de que en el procesoc interno se discute si el signo solicitado a
regisiro COLORSMART POR BEHR (denominativo) resultaria
confundible con las marcas conformadas por la expresién BLER
(denominativas y mixtas), 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, 0 para productos o servicios respecto de fos cuales el uso
de la marca pueda causar un riesgo de confusion o de asociacion;

(..)."

1.2. Como se desprende de esta disposicién, 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.

: os signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar

DE ._t{l_esgg de confusién (directo o indirecto) y/o riesgo de asociacién en el
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1.3.

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, riesge de confusién
indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho
producto, en confra de la realidad de los hechos, un origen
empresarial diferente al que realmente posee.

b) EIl riesgo de asociacidon consiste en la posibilidad de que ei
consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen
empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de
dicho producto y otra empresa tienen una relacion o vinculacion
economica,

Se debera examinar si entre los signos confrontados existe identidad o
semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de
confusion (directo o indirecto) o de asociacién en el publico 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 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 confusién sea mas palpable u obvio.

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

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

d) Gréfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos
graficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del

Ver Interpretaciones Prejudiciales numeros 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2747 del 8 de junio de 2016, 466-IP-2015 de

yerdo de Cartagena N* 2755 del 11 de julic de 2016.

— fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2754 del
:Z\gggttlio de 2016, y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 20186, publicada en la Gaceta Oficial
WAy
AN

Ibidert \\
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dibujo o el concepto que evocan.

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

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

b) En la comparacién se debe empiear 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
dificilmente observara los signos al mismo tiempao, 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 que se puede percibir
el riesgo de confusion o asociacion.

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

(i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos
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 ponderade 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
el mismo nivel de atencion al adquirir productos cosméticos que
al comprar pasabocas para fiestas.

(ii)y Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor

Ibidem

Ver'[nterpretacién Prejudc'a N° 42-IP-201 de fe ha de ulio de 2017, publicada en la Gaceta
Oficigl del Acuerdo de Cartagena N° 3063 del21de 17 d 20

juio e 17
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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 gourmet 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 técnica o profesional. Dicho
consumidor hace una evaluacién mas prolija del bien o
servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta
por la autoridad nacional competente ai realizar el respectivo
analisis de confundibilidad.

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

1.6. Sin embargo, no seria suficiente basar la posible confundibilidad
Unicamente en las similitudes o semejanzas en cuaiquiera 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 confusion respecto del signo solicitado a registro,
de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

2. Comparacion entre signos denominativos

2.1. Como [a controversia radica, en parte, sobre la presunta confusion entre
el signo solicitado a registro COLORSMART POR BEHR (denominativo)
y las marcas que contienen la expresiéon BLER (denominativas), es
necesario que se verifique si se realizé la comparacién entre esos signos,
teniendo en cuenta que estan conformados Unicamente por elementos
denominativos, los cuales estan representados por una o méas palabras
pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.?

ilesnume s 29 P2 5defe de mayo de 2016 publ cada
aceta Ofic al de Acugrdo d Carjggena ll - ¢4 de 8 gy mjo de 2016 y 466-IP 2015 de
deun ide2|1 pub g e G 1t@p77 dq A jgdodeCartagena N 2754 de

j o 0 6, lica a nla ace Oficial el cur " I
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2.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales,
utilizan expresiones acusticas o fonéticas, formadas por una o varias
letras, palabras o numeros, individual o conjuntamente estructurades, 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 connotacién conceptual que evoca ciertas
cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios,
que no manifiestan conexion alguna entre su significado y la naturaleza,
cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos,
al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre
el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.'’

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

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

b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo
lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y
morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia
dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las
derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra
en el diccionario2. 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.3

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raiz |éxica, se debe

11 de julio de 2016.
il Ibidem.
" Ibidemn.

12 REAL ACADEMIA ESPANOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definicidn de lexema: "1. m. Ling
Unidad mirima con significado 1éxico que no presenta morfemnas gramaticales; p. &f., sol, 0 que,
poseyéndolos, prescinde de eflos por un proceso de segmentacion; p. ej., terr, en enterrdis.”
Disponible en: htip:f/dle.rae es/?id=NCu18TD (Consulta: 08 de junio de 2020).

L5 REAL ACADEMIA ESPANOLA (RAE). Diccionario de fa RAE. Definicion de morfema:
— == “1.m. Gram. Unidad minima aislable en el andlisis morfolégico. La palabra mujeres contiene dos
L& DE {; ?:qon’emas mujery -es.
P & .2Mm. Gram. Por oposicion a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, -ar, -s, -ero

“3.'t. Gram. Unidad minima de significado. La terminacion verbal -mos contiene dos morfamas:

iy pgibna, primera, y numero, piural.” Disponible en: hitp://dle.rae es/?id=Polt§)2 (Consulta: 08 de
jugjo\de 2020).
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tener en cuenta lo siguiente:

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

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

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

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

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

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

2.4. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretacién Prejudicial, se
debera verificar si se realizo el cotejo de conformidad con las reglas ya
expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusion y/o asociacion
que pudiera existir entre el signo solicitado a registro COLORSMART
POR BEHR (denominativo) y las marcas conformadas por la expresion
BLER (denominativas).

3. Comparacion entre signos mixtos y denominativos

3.1. Como la controversia radica, en parte, en la presunta confusion entre el
signo solicitado a registro COLORSMART POR BEHR (denominativo) y
las marcas que contienen la expresion BLER (mixtas), es necesario que
se verifique si se realizdé la comparacion teniendo en cuenta que esos
signos estan conformados por elementos denominativos, los cuales estan
representados por una o mas palabras pronunciables dotadas o no de un
significado o concepto.

== lerpretaciones-Prejudiciales numeros 529-1P-2015 de fecha 19 de may de 20 |, p blicada
) ceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2747 del 8 de juno de 2046 vy 4 § P2015 de
L DE ' M

> e junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagerg §° 754 de
de 2016. 2 |
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3.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbaies,
utilizan expresiones acusticas o fonéticas, formadas por una o varias
letras, palabras o nimeros, 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 connotacidn conceptual que evoca ciertas
cualidades o funciocnes del producto identificado por el signo; v,
arbitrarios, que no manifiestan conexién alguna entre su significado y la
naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos
elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor
una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el
mercado's,

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

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

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

a) Sial realizar la comparacion se determina que en las marcas mixtas
predomina el elemento grafico frente al denominative, no habria
lugar a la confusion entre las marcas, pudiendo estas coexistir
pacificamente en el ambito comerciai'?, 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

L Ver Interpretacion Prejudicial N° 46-1P-2013 de fecha 25 de abril de 2013, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2217 del 16 de julic de 2013.

’_ji _____Ver Interpretacion Prejudicial N® 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta
e Eﬁq-iaLdel Acuerdo de Cartagena N° 2755 del 11 de julio de 2016.
J, l‘.'\ %,

v Ver lﬁl\ﬁ.‘]{elacién Prejudicial N° 129-1P-2015 de fecha 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta
) Oficia d(emcuerdo de Cartagena N° 2604 del 14 de octubre de 2015.
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realizarse el cotejo de conformidad con las reglas previstas en el
parrafo 2.3. de la presente Interpretacion Prejudicial.

3.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se debera determinar el elemento
caracteristico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo
de los signos en conflicto de conformidad con los criterios sefialados en
los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusién y/o
asociacion que pudiera existir entre el signo solicitado a registro
COLORSMART POR BEHR (denominativo) y las marcas que contienen
la expresion BLER (mixtas).

4. Signos conformados por palabras en idioma extranjero

4,1. En atencion a que el signo solicitado a registro COLORSMART POR
BEHR (denominativo) se encuentra conformado por las palabras COLOR
y SMART, resulta necesario tratar el tema de las palabras en idioma
extranjero en la conformacion de signos.

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

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

4.4, 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 comin debera medirse como si se
tratara de una expresién local. Asi, no poedran acceder a registro aquellas
denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de
uso comun en los paises de la Comunidad Andina o son comprensibles
para el consumidor medio del pais en el que se ha solicitado la marca por
su raiz comun o por su similitud fonética con la correspondiente traduccion
al castellano.

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

——_t ortante tener presente que el derecho de la propiedad industrial
/;\p.u‘%E %‘%ﬁ consideracion lo que realmente ocurre en el mercado, de modo
O
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que es aplicable a esta disciplina juridica el llamado principio de primacia
de la realidad. En este sentido, tratdndose de palabras en un idioma
extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si los
consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende
ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras.
Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales
palabras, el tratamiento sera similar al que se da al idioma castellano.

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

5. Marcas de fantasia

5.1. Como en el proceso interno se sostuvo que las marcas conformadas por
la expresion BLER, cuya titularidad pertenece a Pintubler de Coiombia
S.A., serian de fantasia, resulta pertinente abordar el tema planteado.

5.2. Los signos de fantasia son producto del ingenio e imaginacién 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.’®

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

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

6. Familia de marcas

6.1. De acuerdo con lo alegado por Pintubler de Colombia S.A., esta seria
titular de una familia de marcas, que presenta como elemento
preponderante y comun el término BLER, por lo que se desarrollara dicho
tema.

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

,_.-":3‘-:.‘_'_“ R
‘_\p.\- RE i judicial N® 425-|P-2015 de fecha 19 de mayo de 2018, publicada en la Gaceta
Acuerdo de Cartagena N°® 2746 del 8 de junio de 2016
Q e
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origen empresarial. 1°

6.3. En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una
pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo comuin. Si este
elemento comuin figura en la denominacion, sera, por lo general, el
elemento dominante. El elemento dominante coman hara que todas las
marcas que lo incluyan produzcan una impresion general comun, toda vez
que inducira a los consumidores a asociarlas entre si y a pensar que los
productos a que se refieren participan de un origen comun. Dado que el
elemento dominante comun obra como un indicador de pertenencia de la
marca a una familia de marcas, es probable que el consumider medio
considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento
comun constituye objeto de una marca que pertenece a determinada
familia de marcas, por lo que el registro de aquella, en caso de
corresponder a distinto titular, podria inducir a confusion.?

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

6.5. A fin de emitir un pronunciamiento sobre la inexistencia de riesgo de
confusidon y/o asociacion con base en sendas familias de marcas, se
debera determinar, en primer lugar, si efectivamente se han configurado
las familias de marcas invocadas; posteriormente, se analizara si la

—Rosuua-ponmante-duamnaar a a familia de marcas de las marcas derivadas.

|
La familia de marcas admite que entre las marcas que conforman la familia existan variaciones
significativas, pero s empre deben conservar un elemento comun que es aguel que constituye
dicha familia. Las mayfcas que conforman la fam lia pueden ser reglstradas para distinguir productos
o] serwcuos en dlstlntas clases. i

Las marcas derivadas so o admiten varaciones no sustancia es respecto de la marca registrada
La marca denvada debe gistinguir os mismos productos o)serv cios que la marca registrada
primigen amente o, en todo caso, log productos o servicios que pretenda distinguir deben estar
nc utidosj en aquelios No constituiria una marca dernvada s es que se solicita para productos
distintos a los que protege la marca prim genia aungue sean ponexos.

Ver Interpretacion Prejudicial N 433-IP 2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, publicada en la
. Gaceta Ofc a del Acuerdo de Cartagena N°® 2702 del 23 de marzo de 2016.
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presencia del término comun de tales familias logra desvirtuar el supuesto
riesgo de confusion y/o asociacién en los signos confrontados, teniendo
en cuenta que la evaluacion de los signos debe realizarse haciendo
énfasis en las semejanzas antes que en las diferencias, pues son las
semejanzas las que podra percibir el pdblico consumidor como
provenientes de un mismo origen empresarial o de uno vinculado.

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

7.1. Como en el proceso interno se argumentd que el signo solicitado a registro
COLORSMART POR BEHR (denominativo} reproduce las marcas
notorias que contienen la expresion BLER (mixtas y denominativas), cuya
titularidad pertenece a Pintubler de Colombia S.A., se abordara el tema
propuesto de conformidad con la linea jurisprudencial que el Tribunal ha
trazado sobre la materia.

Cefinicion

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

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

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

74. De la anterior definicion se pueden desprender las siguientes
caracteristicas:

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

e El Articulo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber:

a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se
apligue
Las personas que participan en los canales de distribucién o comercializacion del tipo de
productos o servicios a los que se aplique.
Los circulos empresariales que actuan en giros relativos al tipo de establecimiento,
actividad, productos o servicios a los que se aplique.

15
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b) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Paises
Miembros.

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

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

7.5. De conformidad con lo establecido en el Articulo 224 de la Decision 486,
la marca notoria es conocida por el sector pertinente; esto es, por los
consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los
que se aplique; las personas que participan en los canales de distribucion
o comercializacion del tipo de productos o servicios a los que se aplique;
o, los circulos empresariales que actlan en giros relativos al tipo de
establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique?3.
Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente,
pudieran no tener una gran presencia en otros sectores.

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

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

7.8. La marca notoria regulada en la Decisién 486 y la marca renombrada
rompen los principios de territorialidad, principio registral y uso real y
efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen proteccion en un pais
miembro de la Comunidad Andina asi no estén registradas ni sean usadas
en ese pais miembro?>. Ambas también rompen el principio de
especialidad, pero no con el mismo alcance. La marca renombrada rompe
el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida

—Ariculo 230 de a Dec s 4n 486.
23 ] ii

4 La marca mnombrac‘a po ejemplo Coca Coa Toyota Facebook, Google, etc ) es conocida
2 practicamente por casitodo e publico en genera por d ferentes tipos de segmentos de
consumidores y proveederes ingluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan

el producto o servico dentificado por a marca renombrada

- b I ’
v LM ara echir a prote cion basta que la marca sea notor a en tro pais miembro de la Comunidad
/\)‘\P - |§nd| A ©que a auter dad de pr p'edad ndustral ons dere que a marca es renombrada.
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respecto de todos los productos o servicios. La marca notoria regulada en
la Decision 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de
modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos,
similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios
diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente?s.

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

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

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

En relacién con los diferentes riesgos en el mercado
7.12. Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre

la ocurrencia de alguno de los cuatro riesgos mencionados de
conformidad con lo siguiente:

el La marca notoria regulada en la Decisién 486 es protegida respecte de aquellos productos o
servicios diferentes que se encuentren dentro del sector pertinente con la finalidad de evitar la
dilucién de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitano de la marca notoria (riesgo de
dilucién), asi como evitar el aprovechamiento injusto de su prestigio o renombre (uso parasitario).

2 En la medida que una marca renombrada es conocida por casi por todos, también es conocida por
la autoridad de propiedad industrial.

Si la autoridad de propiedad industriat considera que la marca no es renombrada, debera permitir
gue su titular pruebe su notoriedad —en algtin pais de la Comunidad Andina— en los términos de
lo establecido en el Articulo 228 de la Decision 486 :

el No es renombrada, sino una marca notoria pero fuera de la Comunidad Andina.

2 La marca notoria extracomunitaria, al encontrarse fuera de la Comunidad Andina, esta supeditada
a los principios de territorialidad, especialidad, principio registral y de uso real y efectivo.
Ahora bien, no por el hecho de considerarse notoria una marca en su palis de origen puede impedir
el registro de una marca similar o idéntica en un pais miembro de la Comunidad Andina, ya que el
examinador andino, en aplicacién de los principios de territorialidad y especialidad debera analizar
- | caso en concreto y, a menos que exista un eventual acto de competencia desleal o animo de
- P*" DE Y, eprnpiarse de un signo que era conocida por el solicitante, no podra impedir el registro de un signo
ov\ ! Qsdbre la base, unicamente, de que la marca es notoria fuera del territorio comunitario andino.
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7.12.1. En relacién con el riesgo de confusion: el publico consumidor
puede incurrir en riesgo de confusién por la reproduccion,
imitacion, traduccién, transliteracion o transcripcion, total o
parcial, de un signo notoriamente conocido.

7.12.2. Enrelacion con el riesgo de asociacion: el riesgo de asociacion
se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque
diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del
producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho
producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido,
tienen una relacion o vinculacion econdémica.

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

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

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

7.13.Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno

de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado
se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el
Literal h) del Articulo 136 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina.

Prueba de la notoriedad

7.14.La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a

o
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través de prueba habil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente,
segun sea el caso.
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7.15.El Articulo 228 de la Decision 486 establece una lista no taxativa de
parametros para probar la notoriedad, a saber:

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

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

c) la duracién, amplitud y extension geogréfica de su promocion,
dentro o fuera de cualquier Pais Miembro, incluyendo la
publicidad y la presentacion en ferias, exposiciones u otros
eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de
la actividad a los que se aplique;

d} el valor de toda inversién efectuada para promoverlo, o para
promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a
los que se aplique,

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

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

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

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

j}  los aspectos del comercio internacional; o,

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

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

u,

A 7.17.El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que
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hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su
titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusién,
volumen de ventas, publicidad, entre otros. En este orden de ideas, para
probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial
donde se haya reconocido dicha condicion, sino que se deben presentar
todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el caracter de
notorio caso a caso. Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la
autoridad administrativa o judicial es valida para dicho caso particular®.

La notoriedad del signo solicitado a registro

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

7.19.La Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina protege a la
marca notoria no registrada y, en consecuencia, el examen de
registrabilidad de un signo notoriamente conocido deberia ser diferente al
examen que se haria de un signo ordinaric. Lo anterior no quiere decir
que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su
registro, ya que el registro de toda marca, aun en el caso de ser notoria,
debera atender al respectivo analisis de registrabilidad que practica la
oficina nacional competente.

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

7.21.En consecuencia con lo anteriormente expuesto, si bien la norma
comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el
Pais Miembro donde se solicita su proteccion, el analisis de registrabilidad
en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir,

ial N 480 IP 2015 de fecha 7 de ‘ubo de 2016 publicada en a Gaceta
ficyat del Acugrd dejCartagerra N 2781 del 19 de agosto ge 2016 ) I

o .
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la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo
analisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca
notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los multiples
factores que puedan intervenir en dicho estudio.

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

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

7.23.En acapites anteriores se ha mencionado que tanto la marca
renombrada’2 como la marca notoria regulada en la Decisién 486 rompen
el principio de uso real y efectivo, por lo que la figura de la cancelacién por
falta de uso, asi como la prueba del uso, requieren una modulacion
importante en lo que respecta a dicha clase de marcas.

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

7.25.Lo anterior evidencia que la figura de la cancelacion por faita de uso
aplicada a las marcas ordinarias no puede operar de la misma manera
tratandose de la marca renombrada y la marca notoria regulada en la
Decision 486. Dado que en ambos casos no se aplica el principio de uso
real y efectivo, corresponde desestimar una solicitud de canceiacién por
el solo hecho de que la marca renombrada {0 la marca notoria regulada
en la Decision 486) no esta no esta siendo usada en el pais miembro de
la Comunidad Andina donde se pide su cancelacion®.

2 —Que-expresamente-no-se-encuentra regulada en la Decisién 486
3

Como afirma G stavo Ledn y Ledn: *Aunque fa normativa comunitaria andina no frae alguna
» disposicion espacifica que regule el asunto, de una interpretacion sistemaltica y teleolSgica de la
norma ‘sé puede concluir ¢ n meridiana claridad que la marca nofona ests exceptuada de fa carga
de uso impuesta para el resio de los signios distintivos.” (LEON Y LEON DURAN, Gustavo Arturo
Derecho de Mar as en la Comunidad Andina. Andlisis y Comentarios. ECB Ediciones S.AC -
Thomson Reuters, ima, 2015 p. 468.) E referido autor cita Op Cit,, p. 469} a su vez a los

--H‘ g ientes dos autores, en la misma inea de pensam ento |
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7.26. Si bien la marca notoria regulada en la Decision 486 no necesita ser usada
en el pais miembro donde, estando registrada, se pide su cancelacion, su
titular si debe acreditar la existencia de notoriedad (vigente) en al menos
uno de los otros paises miembros de la Comunidad Andina.

7.27.En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se debera
determinar si las marcas conformadas por la expresion BLER (mixtas y
denominativas) cuyo ftitular es Pintubler de Colombia S.A., eran
notoriamente conocidas en la Comunidad Andina, en relacién con los
productos identificados en la Clase 2 y los servicios de la Clase 35 de la
Clasificacién Internacional de Niza, al momento de la solicitud del signo
COLORSMART POR BEHR {denominativo), de conformidad con las
pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el
signo solicitado a registro configura alguno de los riesgos determinados
en la presente providencia.

8. Coexistencia pacifica de signos

8.1. Dentro del proceso interno, el demandante sefiald que por mas de doce
(12) afios coexistieron pacificamente los signos en conflicto, sin
configurarse ningun tipo de confusién en el mercado colombiano. En tal
virtud, resulta pertinente abordar el tema de la "coexistencia de hecho de
marcas" o "coexistencia pacifica de signos”.

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

de su conocimiento por parte de los sectores pertinentes. Lo anterior darfa pie para afirmar

que su proteccion, que deriva de la calidad de notoria, estaria exenta de la carga de su uso

en el pais (...) En este orden de ideas, puede considerarse gue la marca notoria registrada
no es objefo de cancelacion por falta de uso, en virtud de /a proteccién excepcional que le

confiere la Decision 4865,

“540 Metka Mendez, Ricardo. "El uso obligatorio de la marca bajo la Decision 486 de la
Comisidn de la Comunidad Andina", en Revista de Estudios Sociojuridicos, Bogota,
Colombia, 9 (2): 82-110, Julio a diciembre de 2007, pp. 106y 107."

*Si bien es suficiente para legitimar fa intervencién dentro de esta accion el presentar una
solicitud de registro de una marca similar de fa cual se prelende su cancelacién, esta es
una figura juridica aplicable a las marcas comunes, mas no para las marcas notorias, pues
de permitiio la norma facultarla a que cualquier tercer interesado se aproveche
indebidamente del prastigio y difusién que una marca ha ganado dentro de determinado
mercado, Siendo mas especificos, quien se veria afectado con dicha conducta es el publico
consumidor, pues este estd acostumbrado a obtener cierta aptitud y calidad del producto
que adquiera y que est4 identificado con la marca de su preferencig®.”

“541 Torres Salinas, Carlos. “; Cabe la cancelacién de registro por falta de uso respeclo
de una marca notoria? MANICHO, una histona digna de ser contada”, en Law
Review, Revista de la Universidad San Francisco de Quito, Ecuador, publicacidn
Semeastral, Enero de 2013, p.8."
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8.3. Sobre el particular, el Tribunal ha manifestado que la coexistencia de
hecho de marcas no es un factor determinante que permita el registro de
signos idénticos o semejantes; sin embargo, el hecho de que dos signos
vengan coexistiendo en el mercado por un periodo prolongado en el
tiempo, contribuye a considerar la posibilidad de registrabilidad de uno de
ellos.

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

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

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

8.7. Enconclusion, para que una coexistencia como la planteada pudiera tener
efectos en el analisis de registrabilidad, debe cumplir con los siguientes
requisitos:

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

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

c) Debe darse por un periodo razonable de tiempo para su efectiva
incidencia en la percepcién del pablico consumidor. El lapso debe
— ser evaluado por la autoridad competente de conformidad con la

- LHC\/‘\ naturaleza de los productos y/o servicios que amparan los signos en
\S‘),\\ onfiicto. No es lo mismo hablar de coexistencia para marcas que

23



GACETA OFICIAL m 28/08/2020 55 de 58

Proceso 38-IP-2019

amparan productos de consumo masivo y permanente, que con
relacion a productos estacionales o por temporadas; tampoco es lo
mismo el analisis en relacion con productos basicos que con
productos suntuarios.

d) La coexistencia no puede presentarse para perpetrar, facilitar o
consolidar actos de competencia desleal.

8.8. La coexistencia debe estar complementada con otros elementos que
generen total conviccion de la inexistencia de riesgo de confusion o
asociacion en el publico consumidor.

9. Conexién entre productos y/o servicios de la Clasificacion
Internacional de Niza

9.1. Se alegé que existe conexion entre los productos y servicios que
distinguen los signos en conflicto, por lo que corresponde analizar este
tema.

9.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusion de productos o servicios en una
misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe
similitud entre los productos o servicios objeto de analisis, tal como se
indica expresamente en el segundo parrafo del Articulo 151 de la Decisién
486.34

9.3. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en
consecuencia, analizar el grado de vinculacion, conexion o relacion de los
productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de
esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el piblico
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, asi
como la ubicacion de los productos en clases distintas tampoco prueba
que sean diferentes.3®

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

*Articulo 151.- Para clasificar los productos y Ios servicios a los cuales se apfican las marcas los
Palses Miembros utilizaran la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el Registro
de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de jumo de 1957, con sus modificaciones
vigenfes.,

Las clases de la Clasificacion Internacional_referida en el pamafo anterior no determnaran fa
simititud ni la disimilitud de los productos. o servicios indicados expresamente ™ .
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9.4. Para determinar si existe vinculacion, conexién 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) Elgrado de sustitucion (intercambiabilidad) entre los productos
o servicios

Existe conexién 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 nacionai 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.

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 cedrén, la manzanilla, etc., suelen ser
productos sustitutos entre si.

b) La complementariedad entre si de los productos o servicios

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

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

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

. Y\P'L o& .3, Existe conexion cuando el consumidor, considerando la realidad del

%, \9»_ ercado, podria asumir como razonable que los productos o
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servicios en cuestion provienen del mismo empresario.

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

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

9.6. Los siguientes criterios, en cambio, por si mismos son insuficientes para
acreditar relacion, vinculacion o conexion entre productos y/o servicios,
pues estos necesariamente tienen 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 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 Clasificacién
Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podra ser utilizado
de manera complementaria para determinar la existencia de
conexion competitiva.

- Los canales de aprovisionamiento, distribucion o de
comercializacion; los medios de publicidad empleados; la
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 conexién 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 pubiicidad (v.g., un panel
publicitario rotativo}, sin que ello evidencie la existencia de conexion
competitiva entre ambos. De alli que estos criterios deben analizarse
conjuntamente con los criterios intrinsecos para observar la
existencia de conexion competitiva.

3 LDEJ imismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios
OV\P‘ 0@1 : entes, como regla general, no existira conexion competitiva.
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9.7. Por tal razén, para establecer la existencia de relacién, vinculaciéon 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 Interpretacién Prejudicial para ser aplicada por la Sala
consultante al resolver el Proceso Interno N° 11001032400020160012800, la
que debera adoptaria al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo
dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de
su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en
gjercicio de la competencia prevista en el Literal ¢) del Articulo 19, del Estatuto
del Tribunal y en el Literai f) del Articulo Primero de la Resolucion 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 29 de julio de 2020, conforme consta en ef Acta 13-
J-TJCA-2020. '

S

Luis Felipe Aguilar Feljoo
SECRETARIO

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