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indirecto y de asociacion. Similitud
ortografica, fonética, conceptual o
ideoldgica y grafica o figurativa. Reglas
para realizar el cotejo de signos distintivos

2. Comparacién entre signos mixtos Y
denominativos

3. El nombre comercial. Caracteristicas y su
proteccion

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

Magistrado ponente: Gustavo Garcia Brito

VISTOS:

E! Oficio N° 2205 de fecha 12 de junio de 2019, recibido via correo electronico
el mismo dia, 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 de los Literales a), b) y h) del Articulo 136 de la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, a fin de resolver el
Proceso Interno N° 11001032400020160004500.

£l 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: Hoteles Royal S.A.
Demandada: Superintendencia de |Industria y Comercio
—SIC— de a Republica de Colombia
B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS
De la revision de los documentos remitidos por la Sala consultante
respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas

controvertidos son los siguientes:

1.  Si el signo ROYAL DECAMERON BARU (mixto) solicitado a
registro!, por parie de la sociedad Hodecol S.A. resultaria

' Para distinguir productos comprendidos en las Clases 3, 14, 16, 21, 24, 25 y 28 de la
Clasificacion Internacional da Miza.
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confundible con las marcas y los nombres comerciales que
contiznen la palabra ROYAL?, cuyo titular es Hoteles Royal S.A.

2. La oresunta notoriedad de Ics signos denominativos que contienen
la palabra ROYAL, cuya titularidad pertenece a Hoteles Royal S.A.

NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicitd la Interpretacion Prejudicial de los Literales
a), b) y h) del Articulo 136 de la Decisién 486 de la Comision de la
Comunidad Andina’. Procade la interpretacion solicitada por ser
pertinente.

De oficio se interprstaran los Articulos 190, 191, 193, 224, 228 y 230 de
la Decision 486*, con el fin de desarrollar los ternas sobre el nombre

ROYAL EXPRESS, HOTEL PACIFICO ROYAL, HOTEL ROYAL BOGOTA, HOTEL
CALI ROYAL, HOTEL CARTAGEMA ROYAL, HOTEL MEDELLIN ROYAL, HOTEL
PARQUE ROYAL (cznominativos) y los nombres comerciales HOTEL BOGOTA
ROYAL, HOTEL ANDINOQ ROYAL LTDA., HOTEL HACIENDA ROYAL LTDA,, HOTEL
PACIFICO ROYAL LTDA. HOTEL PARQUE ROYAL LTDA., HOTEL PAVILLONM
ROYAL LTDA., PROMOTORA ROYAL S.A. HOTEL MEDELLIN ROYAL LTDA.
(danominativos), para distinguir servicios de la Clase 42 de la Clasificacion Internzcional
de Niza.

Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina. -

«Articuln 136.- Na podran registrarse como marcas aguellos signos cuyo uso en el comercio
afectzra indebidamante un derecho de tercero, en pariicular cuando:

a) seanidanticos o se asemejen, a una marca antericrmente soliciiada para registro o registrada
por un tercaro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respacio
de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusién o de asociacion;

b) saan idénticcs o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, aunrétulo o

ensefa, siempre Gua dadas las circurstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusi¢n
o de asociacion,

(.

h) conslituyan una regroduccion, imitacion, traduccion, transliteracion o transcripcion, total o
parcial, de un sigro distintivo notoriamante conacido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera
que sean los producios o sarvicics a los que se aplique el signo, cuando su uso fuesa
suscepticle da causar un riesge de confusidn o de asociacion con ese iercero 0 con sus
productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilucidn de su
fusrza distintiva o da su valor comercia! o publicitario.

(...)»

«Articulo 190.- S2 entandera por nambra comercial cualquier signe que identifique a una actividad
econdmica, a una emprasa, 0 a un sstabiecimiento mercantil.

Una 2mprasa o establecimiento pedra tener mas de un nombre comercial. Puede constituir nombre
comercial de una empresa o establecimisnto, entre ctros, su denominacion sccial, razon social u
otra designacién inscrita 2n un registro de personas o sociedades mearcantiles.

Los nombras comarnialzs son independientes de las denominaciones o razsnes sociales de las
persenas juridicas, pudizndo ambas coexistin»

wAriculo 181.- El darecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiers por su primer uso
en'el comercio v termina cuando cesa el uso del nombre o cezan las actividades dz la empresa o
de] establecimiento qus lo usa.»
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comercial y los signos notorios.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusion
directo, indirecto y de ascciacion. Similitud ortogréfica, fonetica,
conceptual o ideclédgica y grafica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo
de signos distintivos.

Comparacién entre signos mixtes y denominativos.

El nombre comarcial. Caractaristicas y su proteccion.

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

wArticulo 183.- Conforme a !a legislacion interna de cada Pais Miembro, el titular de un nombre
comercial podra registrario o depositarlo ante la oficina nacional competente. Ei registro o
deposito tendsa caracter declarativo. £l derecho a su uso exclusivo solamenle se adquinra en los
términos pravisios en el articulo 151.»

«Articulo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido 2l que fuese reconocido
como tal en cualguier Pais Miembra por al sector pertinente, independieniemente de la manera o
el medio por el cual se hubiese hecho conocido, »

«Articulo 228.- Para determinar fa rotoriedad de un signo distinbvo, se tomara en consideracion
entra otros, los siguientes factoras:

a) el grado de su conacimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier
Pals Miambro;

b) la duracion, amplitud y extensian geografica de su utilizacién, dentro o fuera de cualquier
Pais Miembro,

) la duracién, amolitud v extension geografica de su promocion, dentra o fuera da cualquier

Pais Miembro. incluysndo la publicidad y la presentacion en ferias, exposiciones u otros
eventos de los productos o servicics, del establecimiento o de |a actividad a los que se

aplique,

d) el valor de toda inversion efectuada para promoverio, o para promover €l establecimiento,
actividad, productos o sarvicios a los que se aplique,

g) las cifras d= ventas y da ingresos de la emprasa Litular en lo gque respecta al signo cuya

notoriedad se alega, 'ato en =l plano intarnacional como en el del Pais Miembro en el que
sa pretende la proteccion,

f} el crado de distintividad inhersnte o adguirida de! signo;

()] el valor contable del signo como activo empresarial;

h) i volumean de pedidos da personas interesadas en oblener una franguicia o licencia del
sigro en determinado territorio;

3] Ia existencia d= actividades significativas de fabricacién, compras o almacenamienia por el
titular dal signo en el Pais Mizmbro en que se tusca proteccion;

I} los aspectos del comearcio internacional; o,

k) la existencia y anligiiedad de cualquier registro o solicitud de ragistro del signo distintivo en

el Pais Miembro o en el extranjero.»

wArticulo 230.- S2 considersran como sactores perinenles de refersncia para determinar la
notoriedad da un signo distinuvo, entrs olros, los siguientes:

a) los consumidores r2ales o potenciales del tipo de productos o servicios a les que se aplique;
b) Ias personas Gue participan en los canales de distribucién o comercializacion del tipo de
productes o servicios a los que s@ apliqus; o,

c} los circulos emprasariales que actlan 2n giros relativos al iipo de establecimiento, actividad,

producios o servicios a los que se aplique.

k!
Para efectos da reconocer la notariedad d= un signo bastara que sea conocido dentro de
cualquigra de los sactores referidos 2n los literales anteriores.»
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ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de
confusion directo, indiracto y da asociacion. Similitud ortografica,
fonética, conceptual o ideoldgica y grafica o figurativa. Reglas para
realizar el cotejo de signos distintivos

En vista de que en el proceso intero se discute si el signo solicitado a
registro ROYAL DECAMERON BARU (mixto) resultaria confundible con
las marcas y nombras comerciales conformados por la palabra ROYAL
(denominativos), es pertinente analizar los Literales a), b) y h) del Articulo
136 de la Decisidn 488 de la Comision de la Comunidad Andina,
concretamentes en lo referente a las causales de irregistrabilidad, cuyo
tenor es el siguiente:

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

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada
para registro o ragistrada por un tercero, para los mismos productos o
servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso
de la marca pueda causar un riesgo de confusién o de asociacion,

b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de
ser el caso, a un rotulo o ensefia, siempre que dadas las
circunstancias, su usc pudiera originar un riesgo de confusién o de
asociacion;

(...)

h) constituyan una reproduccidn, imitacion, traduccion, transliteracién o
transcripcién, total o parcial, de un signo distintivo notoriaments
conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera gque sean los
productos o servicios a los qua se aplique el signo, cuando su uso
fuzse susceptible de causar un riesgo de confusion o de asociacion
con ese tercero o con sus preductos o sarvicios; un aprovechamiento
injusto del prestigio del signo; o la dilucidn de su fuerza distintiva o de
su valor comercial o publicitario.

(...).»

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

er interpretaciones Prejudiciales niumeros 470-12-2015 de fecha 18 de mayo de 2016, publicada
eh la Gaceta Oficial del Acuerdo de Canagena N° 2747 del 8 de junio de 2018; 466-1P-2015 de
fecha 10 de junio de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2754 del
1,1\ de julio da 2016, y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial
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El riesgo de confusidn pusde ser directo e indirecto. El primero,
riesgo de confusion directo, esta caractarizado por 12 posibilidad de
que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado
crea que esta adquiriendo otro. Y el sagundo, riesgo de confusion
indiracto, se presenta cuando e! consumidor atribuye a dicho
producto, en contra de la rsalidad de los hechos, un origen
empresarial diferente al que realmente posee.

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

Sa dabera examinar si entre los signes conirontados existe identidad o
semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de
confusion (directo o indirecte) o de asociacién en el piblico consumidor,
teniendo en cuanta en esta valoracién que la similitud entre dos signes
puede ser. ©

a)

b)

d)

Ortografica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en
conflicto desde el punto de vista de su configuraciéon; esto es,
tomando en cusnta la secuencia de vocales, 1a longitud de la o las
palabras, el numero de silabas, las raices, o las terminacionas
comunes de los signos en confiicto, los cuales pueden inducir en
mayor grado a que el riesgo de confusion sea mas palpable u obvio.

Fonética: Se refiere a la semsjanza de los sonidos de los signos en
conflicto. La determinacion de tal similitud depende, entre otros
elementos, de la identicad en la silaba ténica o de la coincidencia en
las raices o terminacioneas; sin embarge, también deoe tenerse en
cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si
existe la posibilidad real de coniusidn entre los signos confrontados.

Conceptual o idecldgica: Se configura entre signos que evocan
una idza y/o valor idéntico y/o semejanis.

Grafica o figurativa: Se refiere a 2 semejanza do los elementos
graficos de los signos en confiicto, tomando en cuenta los trazos del
dibujo o el concepto que evocan.

Igualmentz, al rezlizar el cotsjo de los signos en conflicto, se debera

“dei Acuerdo de Cartagena N* 2755 del 11 de julio de 20138.

Itjdem,
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observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:’

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

b) En la comparacion se debe emplear el método del cotejo sucesivo;
esto es, se debe analizer un signo y despues el otro. No es
procedente realizar un analisis simultdneo, pues el consumidor
dificiiments observara los signcs al mismo tiempo, sino que lo hara
en momentos diferantes.

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

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

()  Criterio del consumidcr medio: Si estamos frente a productos
ylo servicios de consumo masivo, el criterio de! consumidor
medio podria sar el soporte del andlisis de confundibilidad. De
acuerdo con las maximas de la experiencia, al consumidor
medio se le presume normalmente informado vy
razonablemeante atento, cuyo nivel de percepcidn es variable
en relacion con la categoria de bienes o productos, lo que debe
ser analizado y ponderado por la autoridad nacional
competiente.

El grado de atencion del consumidor medio es un parametro
importante para el analisis de confundibilidad de signos que
diizrencien productos o servicios da consumo masivo, bajo el
entsnd.do de que pueds variar o graduarse segun el tipo de
producto del cual se trate, pues por via de ejemplo no se presta
el misme nivel de atencion al adquirir productos cosméticos que
al comgrar pasabocas para fiestas.

(ily Criterio_del consumidor sslectivo: Se basa en un consumidor
mas informado y atento que el consumidor medio, ya que elige
los biznes vy servicios bajo ciertos parametros especificos de
calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se

_Ibidem.

e \.';',h,,r Interpratacion Prajudicial N° 42-IP-2017 de fecha 7 de julio de 2017, publicada en la Gaceta
Oficial dal Acuardo de Caragena N° 3063 dal 21 de julio de 2017.
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ha instruido claramente de las caracteristicas y cualidades de
los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles
estéiicos, de calidad y funcionamiento que la media de la
poblacién no sabria. Por ejemplo, el consumidor de servicios
da resiaurantss gourmel es conscienite del servicio que
prastan, pues sabe datos de su atencion al cliente, costo de los
platos, manejo publicitario, promociongs, etc.

(i) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un
consumicor absolutamente informado y atento sobre las
caracteristicas técnicas, funcionales o practicas de los
producios 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 sar tomado en cuenta
por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo
analisis de confundibilidad.

Una vez sefialadas las reglas y pautas expuestas, es importante que al
analizar el caso concreto se determinen las simititudes de los signos en
conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse,
para c2 esta manera establecer si el consumidor podria incurrir en riesgo
de confusion y/o de asociacion.

Sin embargo, no seria suficiente basar la posible confundibilidad
Unicamenta en las similitudes o semejanzas en cualqguiera 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 n conflicto. En ese sentido, se debera
verificar si existe © no confusion respecto del signo solicitado a registro,
de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

Comparacidén entre signos mixtos y denominativos

Como la controversia radica en una presunta confusion entre el signo
solicitado a regisiro ROYAL DECAMERON BARU (mixto) y las marcas y
nomobras comerciales conformados por la palabra ROYAL
(denominativos), &5 necesario que se verifique si se realizd la
comparacién entre ambos teniendo en cuenta que estan conformados por
un elemento danominativo y uno grafico.

Los signocs denominativos, llamados también nominales o verbales,
utilizan expresiones aclsticas o fonéticas, formadas por una o varias
latras, palabras o niimeros, individual o conjuntamente estructurados, que
integran un comjuntd o un tado pronunciable, qus puede o no tener
significado o concepto. Ests tipo de signos se subdividen en: sugestivos,
gue son los que tiznen una connotacidén conceptual que evoca ciertas
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cualidades o funciones dal producto identificado por el signo; v,
arbitrarios, que nc 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®.

Los signos mixios se componen ce un elemento denominativo (una o
varias palabras) vy un elemento grafico (una o varias imagenes). Las
combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto
producan en el consumider una idea sobre el signo gue e permite
diferenciarlo de los demas exisientes en el mercado.

3i bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos
mixtos, dado que las palabras impactan mas en la mente dei consumidor,
pueda suceder que el elemanto predominante no sea este, sino el grafico,
ya sea que, por su tamarno, color, disefio u otras caracteristicas, puedan
causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las
particularidades de cada caso'’.

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

a)  Sialrealizar la comparacion s2 determina que en las marcas mixtas
pradomina el elemento grafico frente al denominativo, no habria
lugar a la confusion entre las marcas, pudiendo estas coexistir
pacificamentz en el ambito comercial'!, salvo que puedan suscitar
una misma idea o concepto en cuyo caso podrian incurrir en riesgo
de confusidn.

b)  Sien lz marca mixta predomina el elemento denominativo, debera
realizarse el cotsjo de conformidad con las siguientes reglas para el
cotejo de signes denominativos’Z:

() Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin
deascornponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante
tener en cuanta las letras, las silabas o Las palabras que

Ver Interpratacion Prajudicial M° 46-1P-2013 de fecha 25 de abril de 2013, publicada en la Gaceta
Oficial dal Acuardo de Cartagena N° 2217 del 16 de julio de 2013.

Ver Interpretacion Prajudicial N® 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gacata
Oiicial del Acuerdo da Cariagena N°® 2733 2l 11 de julio de 2015,

Var Interpretacién Prajudicial N°® 129-19-2015 de facha 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta
Cficial del Acuerde de Cariagena MN? 2604 del 14 de octubre de 2013.

Ver Interpretacién Prajudicial N* 472-1P-2015 de fecha 10 de junic de 2018, publicada en ia Gacela
Dficial del Acuardo de Cartagena N° 2755 del 11 de julio de 2016,
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posesn una funcién diferenciadora en el conjunto, debido a que
esto ayudaria a entender cdmo el signo es percibido en el
mercado.

(i) Se debe establecer si los signos en confiicto comparien un
mismo lexema. Una palabra pueds estar constituida por
lexamas y morizmas. Los primeros son la base y el elemento
qus no cambia dentro da la palabra cuando se hace una lista
léxica de las darivacionss que pueden salir de ella, y cuyo
signiiicado se encusntra en el diccionario'®. Como ejemplo
tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-
istas, deport-6logo.

l.os segundos, son fragmentos minimos capaces de expresar
un significado y que unido a un lexema modifica su definicién.’

Silos sianos en confiicto comparten un lexema o raiz léxica, se
debe tener en cuents lo siguiente:

» Por lo general el lexama 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.

s Por lo genearal en el lexema esta ubicada !a silaba tdnica.

o Si los signos en conflicto comparten un lexema, podria
generarse riesgo de confusion ideolégica. Los lexemas
imprimen de significado a la palabra. Es muy importanie
tenar en cuanta que ei criterio ideoldgico debe estar
complementado con otros criterios para determinar el

riesgo de confusion en los signos en conilicto.

\(ili) Se debe tener en cuenta la silaba tonica de los signos a
_ comparar, puas si ocupa la misma posicion, es idéntica o muy
| dificil de distinguir, la samejanza entre los signos podria ser
gvidenta.
- : .
(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se

13

1=

RE2L ACADEMIA ESPANOLA (RAE). Diccicrario de fa RAZ. Definicidn de lexama: «1. m. Ling.
Unidad minima con significado 1éxico gus no presenta mariemas gramalicales; p. ef., sol, o que,
poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentacion; p. ej., term, en enterrais.»
Disponible an: hito/dia rae es/?id=MNCui5TD (Consuita: 08 de noviembre de 2020).

REAL ACADEMIA ESPANIOLA (RAE). Diccicnano de la RAE. Definicién de moifema:

«1. m. Gram, Unidad minima aislable en el andlisis morfaldgico. La palabra mujeres contiene dos
moramas. mujery -85,

2. m. Gram. For apesicidn a lexema, morfama gramatical, p. ef., de, no, yo, €l, -ar, -s, -ero.

3. m. Gram. Unidad minima de significado. L.a ferminacién verbal -mos contiene dos morfemas:
persena, primara, v nimero, plural.» Disponible en: htto Vdle rag es/?id=Polt8i2 (Consulta: 08 de
noviembre de 2020).
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encuentran en el mismo orden asumiran una importancia
decisiva para fijar la sonoridad de la denominacion.

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

Sobre la base dz los criterios expuestos, se debera determinar el elemento
caracteristico dal signo mixto; y, posteriormente, proceder al cotejo de los
signos en conflicto de cenformidad con los criterios sefalados en los
puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusion y/o
asociacion qua pudiera existir entre el signo solicitado a registro ROYAL
DECAMERON (mixto) y las marcas y nombres comerciales conformados
por la palabra ROYAL (dencminativos).

£} nombre comercial. Caracteristicas y su proteccién

En el presenta caso se alega la presunta confusién entre el signo solicitado
aregisiro ROYAL CECAMERON BARU (mixto) y los nombras comerciales
conformados por la palabra ROYAL (denominativos), por lo que en este
acapite se revisara la figura del nombre comercial.

El Literal b) dal Articulo 136 junto con las disposiciones contenidas en el
Titulo X de la Decisidn 486 ragulan el registro o depésito y la proteccion del
nombre comercial.'

El Ariiculo 190 de la Decisién 486 entiende al nombre comercial como
«...cualguier signo que identifique a una actividad economica, a una
empresa, 0 a un establecimiento mercantil.»

El nombre ccmercial es el signo que identifica 2 un empresario (persona
natura! o juridica) en el mercado. No es €l nombre, razén o denominacion
sacial del empresario, es el signo mediante el cual los consumidores
identifican al empresario. Es mas, es el signo mediante el cual los
consumidores identifican la actividad econdmica del empresario o el
establecimiento comercial del emprasario. Y es que e! nomore comercial da
una imagen global del empresario y permite distinguirlo de los otros agenies
econdémicos que participan en e mercado, de medo que comprende tanto

Ja identificacién del emprasario como su actividad econdmica y su

E\stablecimiento.

|
|

Ver Interpratacion Prajudicial N° 40-1P-2013 de fecha 9 de junio de 2013, publicada en la Gacela
Ciicial del Acuerdo da Cartagena N 2249 d2 13 de noviembre de 2013,

1
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Caracteristicas del nombra comercial
Las principales caracteristicas del nombre comercial son las siguientes’®;

- El cbjetivo dei nombre comercial es diferenciar la actividad
empresarial de un comerciante determinado.

- Un comerciante puede utilizar mas de un nombre comercial; es decir,
identificar sus diferenies actividades empresariales con diversos
nombres comarciales.

- E! nombra comercial es independiente del nombre de la persona
natural o la razon social de la persona juridica, pudiendo coincidir con
ella: es decir, un comerciante puede tsner una razén social y un
nombra comercial idéntico a esta, o tener una razén social y uno o
muchos nombras comerciales diferentes de ella.

- El nomora comercial puede ser multiple, mientras que la razén o
denominacion sociai as Unica; es decir, un comarciante puede tener
muchos nombres comerciales, pero solo una razdn social.

Proteccion del nombre comercial

LLos Articulos 191, 192 y 193 de la D=cisién 486 establecen el sistema de
proteccion del nombre comercial. El Articulo 191 otorga el derecho al uso
exclusivo dzl nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio, uso
que debera ser probado y, consecueniemente, este uso exclusivo concluys
cuando cesa el uso real y efectivo del nombra comercial. Por su parte, el
Articulo 193 de la D=cisidn 486 precisa que el registro o el deposito del
nombre comsarcial anie la oficina nacional competente tiene un caracter
declarative; sin embargo, el derecho al uso exclusivo solo se adquiere
probando el uso constants, real y efectivo del nombre comercial.

Ei Tribunal se ha pronunciado sobre la protsccion del nombre comercial en
los términos siguientes: «Por tanto, la obligacion de acreditar un uso efectivo del
nombre comercial se sustsnta en la necesidad de fundamentar la existencia y el
derecho de prolsccion del nombre en algiin hecho concrato, sin el cual no existiria
ninguna sequridad juridica para los competidores.».*”

Este Tribunal también ha manifestado que:

«(...) la proteccion ctorgada al nombre comercial se encuentra supeditada
a su uso real y efectivo con relacion al establecimiento o a la actividad

Var Intarpratacion Prjudicial N° §8-1P-2009 de facha 12 de noviembre de 2009, publicada an la

=, Gaceta Oiicial del Acuerdo de Cartagena M* 1795 del 18 de enero de 2010.

L)
Vear Interpretacion Prajudicial N° 45-1P-68 de fecha 31 d2 mayo de 2000, publicada en la Gacela
Oficial del Acuerdo d= Cartagena N° 581 del 12 de julio d2 2000.
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econémica que distinga, ya que es &l uso lo que permits que se consclide
como tsl y mantanga su derecho de exclusiva. Cabe pracisar
adicionalmenta que &l hecho de que un nombre comercial se encuentre
ragistrado no lo liosra de la exigencia de uso para mantener su vigencia.
Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben
servir para acracitar la identificacion efactiva de dicho nombre con las
actividadas econdmicas para las cuales se pratende el registro (...).»18

3.9. Conforme a las indicadas disgesiciones, quien alegue el uso anterior del

nombre comarcial debera probar por los madios procesales al alcance de la
justicia nacional, ya sea deniro de la etapa administrativa o en el ambito
jurisdicciona!l «que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad
{..). La simple alegacion dal uso no habilita al poseedor deal nombre
comercial para hacer pravalecar sus derechos. La facilidad de determinar el
uso puede provenir de un sistema de ragistro o de depdsito que, sin ser
esenciales para i3 proteccidn, proporcionan por lo menos un principio de
prueba en favor del usuarion.*?

0. La persona gue alegua tensr un nombre comercial deberé probar su uso

real v efectivo en el mercado de acusrdo con la legisiacion de cada Pais
Miembro. Sin embargo, entre los criterios @ tomarse en cuenta para
dsmostrar el uso real y efeciivo en el mercado del nombre comercial se
encuentran las facturas comerciales, documentos contables, o
certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de
la comercializacion de los servicios identificados con el nombre comercial,
entre ofros.

3.11. Asirnismo, constituiran uso dz un signo en el comercio, enire otros, los

siguientes actos: introducir en el comercio, vendar, ofrecer en venta o
distribuir productos o servicios con ese signo, importar, exporiar, almacenar
o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad,
publicaciones, documentos comerciaies o comunicaciones escritas u orales,
indspendientarnents del medio de comunicacion empleado Y sin nerjuicio de
las normas sobre puslicidad que fuesen aplicables.

3.12. Respecto a la prueba del uso constante del nombre comercial debemos

safalar que la norma comuniiara no exige que se acredits el uso del nombre
comercial cada instants dasde su primer uso, pero si gue se presenten
pruebas que acraditen el uso del mismo desde esa fecha en el mercado,
dsbiendo sar un uso real y efactivo, considerando los productos y servicios
que distingue el signo.

3. Por lo antes expuesta, quien sustente una accion da nulidad en un nombre

3

Ibidam,

Ver intarpratacidn Prejudicizl H° 3-1P-93 da facha 11 ce marzo de 19€8, publicada en la Gacela

\ Gficial det Acuerde da Cariagana N° 338 dal 11 de mayc de 1968,
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comercial, praviamente deberd habar probado el uso real, efectivo y
constante del mismo con ralacién a las actividades econémicas que
distingue, pues ce esta forma acreditara los derechos sobre dicho signo
distintivo, pudiendo ser oponible a un registro de marca que presuntamente
se haya otorgado sin tener en cuenta el riesgo de confusion y/o asociacion
con tal nombra comercial.

La rarca notoriiments conocida. Su proteccién y su prueba. La
notoriedad del signo solicitado a registro

Como en el procaso interno se argumantd que el signo solicitado a registro
ROYAL DECAMERCMN BARU (mixto) reproduce las marcas y los
nombres comerciales notorios que contienen la palabra ROYAL
(denominativos), se abordara el tema propuesto de conformidad con la
linea jurisprudencial que 2l Tribunal ha trazado sobre la materia.

Definicion

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

En sfscito. el Aticulo 224 de la Decisién 486 determina &l entendimiento
que dabe darsa al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes
t&rminos:

«Se entiende por signo distintivo notoriamente conozido el que fuese
raconocide como tal en cualquisr Pais Miembro por el sector pertinente,
indepandientamente de la manera o el medio por &l cual se hubiese hecho
conccido.»

De la anterior definicion se pueden desprender las siguientes
caracteristicas:

a) Paraque un signo se considere como notcrio debe sar conocido por
el sector pertinente™.

b) Debe habsr ganado notoriedad en cualquiera de los Paises
Miembres.

Z1 Articuio 23C astableca una lista no laxativa de seclores pertinentes de referancia, a saber:

a) Los ccnsumidores reales o potenciales d2l tipo de productos o servicios a los que se
aplique.

b} Las personas que pariicipan en los canales de distribucion o comercializacion del tipo d2

o productas o servicios a les que se agligua.

c) Los cirsulcs smpresariales que actian en giros relativos al tice de eslablecimiento,
actividad, productos o servicios a los qua se aplique.
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¢) La notoriedad se puede haber ganado por cualquisr medio.

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

De conformidad con lo establecido en el Articulo 224 de 1a 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 distribucién
o comercializacion del tipo d2 productos o servicios a los que se aplique;
o, los circulos empresariales que actdan en giros relativos al tipo de
establecimiento, aciividad, productos o servicios a los que se aplique®.
Dado gue las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente,
pudieran no tener una gran presencia en otros sectorss.

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

La rmarca notoria regulada en la Decision 488, a la que podemos llamar
marca notoria andina, es aquella que es notoria en cualquier pais miembro
de Iz Comunidad Andina, e independigntementa de si su titular es nacional
o exiranjero. 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 proteccién especial en los cuatro paises
miemoros.

La marca notoria reguiada en la Decision 486 y la marca renombrada
rompen los principios da territorialidad, principio registral y uso real y
efactivo, por lo que esta clase de marcas obtienen pretaccion en un pais
miembro de la Comunidad Andina asi no estén registradas ni sean usadas
en ese pais mismbro”. Ambas también rompen el principio de
especialidad, pero no con el mismo alcance.

La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo
abscluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos o
SEVICIOS.

Articulo 230 da la Dacision 436,

La marca renombrada (por ejemplo, Coca Cela, Toyola, Facebeok, Google, etc.) es conacida
practicamente por casi todo el poblico an general, por diferanies tipos de segmentos ce
consumidores y proveadorss, incluso por zquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan
el producta o sarvicio identificado por la marca renombrada.

ara recibir la protaccian, basta que la marca sea notoria en atro pais miembro de la Cormunidad
Ahdina o que la autaridad d2 propiedad industrial considers que la marca es renombrada.
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La marca notoria regulada en la Decision 488 rompe el principio de
especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de:

a) productos o servicios idénticos, similares y aquellos con los que existe
conexién competitiva;

b) aquelles productos o servicios difsrentes que se encuentran dentro dal
sactor pertinente; v,

¢) cualquier tipo de producto o servicio cuyo uso fuese susceptible de
causar un riesgo da confusion o asociacion con el titular de la marca
notoria 0 sus productos o servicios, un apgrovechamiento injusto del
prestigio del signo notorio; o la dilucién de su fuerza distintiva o de su
valor comercial o publicitario.

4.10.Una segunda diferercia entre la marca notoria regulada en la Decision

4.11.

412

436 v la marca renombrada es lo referido a su prueba. La notoriedad debe
probarsa por quien la alegue de conformidad con lo establecido en el
Articulo 228 de la Decisién 486. La marca renombrada, en cambio, no
necasita ser probada, pues se trata de lo que la tzoria general del proceso
d=nomina un «hecho notorio». Y es que los «hechos notorios» se conocen
da oficio y no requieren actividad probatoria (notoria non egent
probatione), no son objeto de prueba™.

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

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

5

£n iz medida que una marca ranombrada es canocida por casi por todos, también es conocida por
la autoridad d2 propiedad industrial.

Si la autoridad de propiedad industrial considera que la marca no es renombrada, deberd permitir
que su titular prusbe su nctoriedad —en algun pais ce la Comunidad Andina— en los {érminos de
lo establecido en el Articulo 228 da la Decision 436,

Mo es rencmbrada, sino una marca ncloria pero {uera de fa Comunidad Andina.

La marea noloria extracomunitaria, al encentrarse fuara de la Comunidad Andina, esta supeditaca
a lcs principios de tarriicrial’dad, especialidad, principio registral y de usa raal y efectivo.

Ahora tien, no por el heche de considerarse roteria una marca en su pais de origen puede impadir
ei regist-o da una marca similar o idéntica en un pais miembro de la Comunidad Andina, ya que el
exarminador andino, en aplicacitn de los principios de territorialidad y especialidad debera analizar
el caso en concrato y, 8 mencs que exista un eventual acto de competencia desleal o animo de
aprosiarsa de un signa que ara conocido por el salicitante, no podra impedir el registro de un sigro
sobre la base, unicamente, de que la marca s notoria fuera del territcrio comunitario andino.

16
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En relacién con los diferentes riesgos en el mercado

4.13. Para que una marca notoria sea protagida, es necesario que se demuestre
fla ocurrencia de alguno de los cuatro riesgos mencionados de
conformidad con lo siguiente:

4.13.1.

4.13.2.

4.13.3.

4.13.4.

En relacidn con 2l rinsgo de confusion: el publico consumidor
puade incurrir en riesgo d2 confusion por la reproduccion,
imitacion, traduccién, transliteracion o transcripcion, total o
parcial, de un signo notoriamente conocido.

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

En relacidn con el riesgo de dilucidn: el riesgo de dilucién es la
posibilidad de que el uso de oltros signos idénticos o similares,
cause el debilitamiento de la altisima capacidad distintiva que &l
signo notoriamante conocido ha ganado en el mercado, respeacto
de aqueilos bienes o servicios relacionados o conexos que
gensren la posibilidad de causar riesgo de confusién o de
asociacion.

En relacidn 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 conccidos.
E! compeiidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un
signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la
atencion del publico consurnidor, o indicar que los productos y
servicins que ofrece estan, de alguna manera, relacionados con
la calidad y caracteristicas dz los productos o servicios gue
ampara un signo notoriamente conocido.

Para calificar este rizsgo es muy importants tener en cuenta que la accion
de aprovechar, es dacir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo
que genera el riesgo, ya qua esio gsnera un datarioro sistematico de la
posicion emprasarial.

4.14. Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno
de los riesgos antss mencionados, para establecer que el signo solicitado
se encusnira incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el
Litzral h) del Articulo 136 d= la Decision 486 d= la Comision de la
Comunidad Andina.
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Prueba de la notoriedad

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

4.16.El Articulo 228 de la Dacision 486 establece una lista no taxativa de
paramatros para probar la noteriedad, a saber:

«a)

D)

c)

d)

K)

el grado de su conocimianto entre los miembros del sector pertinente
deniro de cualquier Pais Miembro,

la duracion, amplitud v axtension geografica de su utilizacion, dentro
o fuera de cualquier Pais Miembro;

la duracisn, amplitud v extension geografica de su promocidn, dentro
o fuera de cualguier Psis Miembro, incluyendo la publicidad y la
presentacién en ferias, exposiciones u otros evenios de los
productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que
se aplique,

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

las cifras de ventas y de ingrescs de la empresa titular en lo que
respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano
internacional comc en &l dal Pais Miembro en el que se pretende la
proteccién;

el grado de distintividad inherante o adquirida del signo;

el valor contable del signo como activo empresarial,

el volumen de padidos d= personas interesadas en cbtener una
franquicia o licencia dal signo en determinado territorio; o,

la existencia da actividadas significatives de fabricacion, compras o
almacenamienta por el titular del signo en el Pais Miembro en que se
busca proteccion,

los aspectos del comercio internacional; o,

la existencia y antiglisdad da cualquier registro o solicitud de registro
dai signo distintivo en el Pais Miembro o en el extranjero.»

4 17.En consecuencia, para dsterminar la notoriedad de un signo distintivo,
deben tomarse en cuenta, entra otros, los anteriores factores, como asi lo
dispone la norma en comanto, lo cual es demostrable medianta cualquier
medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de

18
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conformidad con el principio de complemeanto indispensable.

_El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que

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

La notoriedad de! signo solicitado a registro®

De conformidad con lo establecido en el Literal a) del Articulo 229 de la
Deacisién 486, no sa negara |3 calidad de notorio y su proteccion por el
sdlo hecho de gue no se encuentra registrado o en tramite de registro en
el Pais Miembro o en el exiranjero. Por lo tanto, un signo puede ser
orotagido como notorio asi no se encuentre registrado en el respectivo
Pais Miembro y, en consecuencia, se brinda proteccion a los signos que
alcancen el caractar de notorios, aunque no se encuentren registrados en
el tarritorio determinado.

La Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina protege a la
marca notoria no regisirada 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
gue una marca por ser notoria tenga indsfectiblemente 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 nacicnal compeiente.

.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 va es distintiva y, por lo tanto, el analisis de confundibilidad debe
ser, por un ladn, mas disiendido teniendo en cuenta el gran prestigio que
ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy
riguroso a fin da evitar la confusion en el pdblico consumidor, teniendo en
cuenta las caracteristicas de la marca opositora, es decir, teniendo en
cuanta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de
productos que se pretende registrar, etc,

En consecuencia con lo antsriormente expuesto, si bien la norma

Ver Interpratacién Prejudicial N° 480-1P-2015 de fecha 7 de julio de 2018, publicada en la Gaceta
Oficial N° 2781 del 19 ds agosto d2 2018,

E! desarrollo de 23te acapite ha sido tomado de la Interpratacion Prajudicial N° 84-1P-2015 de fecha

4 dz fzbraro de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuardo de Cartagena N° 2712 del 18 de
abril del 2016.
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comunitaria otorga ciartos efectos a la marca notoria no registrada en el
Pais Miembro donde se solicita su proteccion, el anélisis de registrabilidad
en caso de soliciiarse 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 qgue se alega, de conformidad con los multiples
factores que puedan intervenir en dicho estudio.

4.23.Es importante tenar en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad de

4.24.

la marca es un hecho qua debe ser probado por quien lo aiega, a traves
d= prueba hatil ante ! 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 cancelacién por falta de uso y la prueba del uso tratindose de
marcas renormbradas y notorias

En acapiies anieriores s2 ha mencionado que tanto la marca
renombrada“’ como la marca notoria regulada en la Decision 436 rompen
e! principio de uso real y efectivo, por lo que la figura de la cancelacion por
falta de uso, asi como la prueba del uso, reaquieren una modulacion
importante en lo quea respecta a dicha clase de marcas.

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

.26.

son protegidas en un pais miembro asi no estén registradas ni sean
usadas en dicho pais, con mayor razén deben ser protegidas si han sido
registradas pero no son usadas en el referido pais. La diferencia esta en
que tratandose de la marca renombrada, |a proteccién opera respecto de
todos los productos o servicios. En cambio, tratandose de la marca notoria
regulada en |la Dacision 488, la protaccion opera respecto de los productos
o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos
productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector
pertinenta.

Lo anterior evidencia que ia figura de la cancelacion por falta de uso
aplicada a {as marcas ordinarias, no puede operar de la misma manera
tratandose de la marca renorbrada y la marca notoria regulada en la
Decision 486. Dado qua en ambos casos no se aplica el principio de uso
real y efectivo, corresponde dessastimar una solicitud de cancelacion por
e! solo hescho de qus la marca renombrada (o la marca notoria regulada
en la Decisién 488} no esta siendo usada en el pais miembro de la
Comunidad Andina donde se pide su cancelacion®.

Que s«presamenta no s2 encuentra regulada en fa Decision 4886.

Como afirma Gustava L2én y Ledn: «Aunque la normativa comunitana andina no {rae alguna
dispesicion especifica que regule el asunto. de una intarpretacin sistemalica y leleoldgica de fa
norma s2 puede concluir con meridiana clandad que la marca notoria esta exceptuacda de la carga
‘de uso impuesta pars el resto de los signos distintivos.» (LEOM Y LEON D'JRAN, Gustavo Arturo.
Qereeho de Marcas en la Comunidad Andina. Andiisis y Comentarios. ECB Ediciones 5.A.C. -
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4.27. Sibien 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 1a existencia de notoriedad (vigente) en al menos
uno de los otros paises miembros de la Cormunidad Andina.

4.28.En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se debera
datarminar si las marcas y nombres comerciales conformados por la
palabra ROYAL (denominativas), eran notoriamente conocidos en la
Comunidad Andina, 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.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dgja
consignada la presente Interpretacién Prejudicial para ser aplicada por la Sala
consuitantz al resolver el Proceso Intarno M° 11001032400020160004500, |a
qua debera adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo
dispuestc en el Ariiculo 35 del Tratado de Creacién del Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de
su Estatuto.

E| suscrito Secratario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en
ejercicio da la competencia prevista en el Literal c) del Articulo 19 del Estatuto
del Tribunal v en el Literal f) del Articulo Primero de la Resolucion 05/2020 de
10 de abril de 2020, cartifica que la presente Interpretacion Prejudicial fue
aprobada con el voto de los Magistrados Hernan Rodrigo Romero Zambrano,

Thomson Reuters, Lima, 2015, p. 458.) El referido autor cita (Op. Cit., p. 469) a su vez a los
siguientas dos autores, en la misma linea de pansamisnlo.

«...Por otra parte, la calidad de notoria de la Marca no depende de su uso en el pais, sino
da su conocimiento por parte de los sectores pertinentes. Lo anteror daria pie para afirmar
que su proteccion, Gue derva de la calidad de notoria, estaria exenta de ja carga de su uso
en el pais (.. ) En este orden de ideas, puede considerarse que la marca noloria registrada
no es okjeto da cancelacién por falta de uso, en virtud de la proleccion exceocional gue le
confiere la Decision 486%%%.»

«540 Metke Mendez, Ricardo. “El uso cbligatorio de la marca bajo la Decision 486 de la
Comisicn de la Comunidad Andina™, en Revista de Estudios Sociojuridicos, Bogota,
Cclambia, 9 {(2): 82-110, Julio a diciembra de 2007, pp. 106y 107.»

«Si bien es suficienta para lsgitimar la intarvencién dentro de esta accién el presentar una
solicitud da ragistro de una marca simiiar de la cual se pretende su cancelacion, esta es
una figura juridica aplicable a las marcas comunas, mas no para las marcas notorias, pues
de permilino la norma facultariz a que cualquier tercer intarasado se aprovecha
indabidamente del prestigio y difusién que una marca ha ganado dentro de determinado
- mercado. Siendo mas especificos, guisn s& veria afactado con dicha corducta es el publico
. consumidor, pues esie 23ta acastwnorado a obtener cierta aptitud y calidad del producto
qua adquiers y que esta identificada con la marca de su praferencia®'»

e" «541 Torres Salinas, Carlos. "¢ Cake la cancelacién de registro por {alta de uso respecto

d2 una marca noteria? MAMICHO, una historia digna de ser coniada”, en Law
Review, Revista de !a Universidad San Francisco de Quito, Ecuador, publicacion
Samestral, enero de 2013, p.8»
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Luis Rafael Vergara Quintero, Hugo R. Gdmez Apac y Gustavo Garcia Brito, en
la sesién judicial de fecha 11 de diciembre de 2020, coniorme consta en el Acta

21-J-TJCA-2020.

|2
> o
Luis Felipe Agudilar Feijod
SECRETARIO
Motifiquese a la Sala consultante y remitase copia de la presente Interpretacion

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