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El Oficio N° 3527 del 27 de agosto de 2019, recibido via correo electronico el 29
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 la Interpretacion Prejudicial de los Articulos 134 y 136 Literal a) de la
Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina, a fin de resolver el
proceso interno N° 11001032400020080002400, y;

El Auto de 16 de enero de 2020, mediante el cual este Tribunal admitié a tramite
la presente Interpretacion Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el Proceso Interno

Demandante:

Demandada:

SUNDARAM-CLAYTON LIMITED

SUPERINTENDENCIA  DE INDUSTRIA Y
COMERCIO - SIC — DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA
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Tercero interesado: AUTOTECNICA COLOMBIA S.A. AUTECO
SA.

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 TVS STAR (mixto) solicitado por SUNDARAM-CLAYTON
LIMITED para identificar productos comprendidos en la Clase 12 de la
Clasificacion Internacional de Niza es confundible con la marca STAR
(denominativa) registrada a favor de AUTOTECNICA COLOMBIA S.A.
AUTECO S.A. para distinguir productos en la misma Clase Internacional
de Niza.

2. Si la expresion STAR es débil y de uso comin para distinguir productos
de la Clase 12 de la Clasificacidn Internacional de Niza.

3. Si AUTOTECNICA COLOMBIANA S.A. AUTOTECO S.A. seria titular de
una familia de marcas que presenta como elemento preponderante y
comun el téermino STAR.

NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consuitante solicité la Interpretacién Prejudicial de los Articulos 134
y 136 Literal a) de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina.
Unicamente se interpretara el Articulo 136 Literal a) de la citada Decision
Andina' el cual procede por ser pertinente.

No procede la Interpretacion Prejudicial del Articulo 134 de la Decision 486
de la Comision de la Comunidad Andina al no ser objeto de controversia el
concepto de marca.

De oficio se procede a interpretar el Articulo 135 Literal g) de la Decisién
486 de la Comisién de la Comunidad Andina? por ser objeto de

Decisién 486 de la Comisidn de la Comunidad Andina. -

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

a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o
registrada por un lfercero, para los mismos productos o servicios, o para preductos o servicios
respecto de los cuales ef uso de la marca pueda causar un riesgo de confusién o de
asociacion;

{.Jr
Decision 486 de la Comisidn de la Comunidad Andina. -

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

(..)

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designacién comin o usual def
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controversia el término débil y de uso comun.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

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

Comparacion entre signos mixtos y denominativos.

Palabras de uso comun en la conformacion de marcas.

Familia de marcas.

ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de
confusién directo, indirecto y de asociaciéon. 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 interno se discute si el signo TVS STAR
(mixto) y la marca STAR (denominativa) son confundibles o no, es
pertinente analizar el Literal a) del Articulo 136 de la Decisién 486 de la
Comision de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la
causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente:

“Articulo_136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo
uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en
particular cuando:

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

(..)

1.2. Como se desprende de esta disposicion, no es registrable un signo que sea

idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un
tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los
signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo
de confusién (directo o indirecto) y/o riesgo de asociacion en el publico
consumidor.®

a) El riesgo de confusidon puede ser directo e indirecto. El primero,
riesgo de confusion directo, estd caracterizado por la posibilidad de
que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea

producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pais;

(..)

Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de
2016, 466-1P-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.
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gue estd adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusion indirecto,
se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en
contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al
que realmente posee.

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

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 piblico consumidor,
teniendo en cuenta en esta valoracién que la similitud entre dos signos
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 configuracion; esto es,
tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las
palabras, el nimero de silabas, las raices, o las terminaciones
comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en
mayor grado a que el riesgo de confusién sea mas palpable u obvio.

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.

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

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

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 los elementos que
conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno
debe analizarse con una visién de conjunto, teniendo en cuenta su
unidad fonética, ortografica, grafica o figurativa y conceptual o
ideolégica.

{bidem.

Ibidem.
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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 anélisis simultdneo, pues el consumidor
dificiimente observara los signos al mismo tiempo, sino que lo hara en
momentos diferentes.

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

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

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

El grado de atencidén 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 fipo de
producto del cual se trate, pues por via de ejemplo no se presta
el mismo nivel de atencion al adquirir productos cosméticos que
al comprar pasabocas para fiestas.

(i) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor
mas informado y atento que el consumidor medio, ya que elige
los bienes y servicios bajo ciertos pardmetros 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, efc.

(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 aito grado

Ver Inierpretacién Prejudicial emitida en el Proceso 42-1P-2017, de 7 de julio de 2017,
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de instruccion técnica o profesional. Dicho consumidor hace una
evaluacion mas prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo
que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional
competente al realizar el respectivo analisis de confundibilidad.

Una vez 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.

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

Comparacion entre signos mixtos y denominativos

Como la controversia radica en la presunta confusion entre el signo
solicitado TVS STAR (mixto) y la marca STAR (denominativa), es
necesario que se verifiqgue la comparacion teniendo en cuenta que estan
conformados por elementos denominativos, los cuales estan representados
por una o mas palabras pronunciables dotadas o no de un significado o
concepto.’

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan
expresiones acUsticas o fonéticas, formadas por una o varias letras,
palabras o numeros, individual o conjuntamente estructurados, que
integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener
significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos,
que son los que tienen una connotacidn conceptual que evoca ciertas
cualidades o funciones del preducto identificado por el signo; y, 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.®

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.

Ver Interpretaciones Prejudiciates 528-1P-2015 de 19 de mayo de 2016 y 466-1P-2015 de 10 de junio
de 2016.

Ver Interpretacidon Prejudicial 46-1P-2013 de 25 de abril de 2013.
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2.4. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos
mixtos, dado que las palabras impactan mas en la mente del consumidor,
puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el grafico,
ya sea que, por su tamafio, color, disefio u otras caracteristicas, puedan
causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las
particularidades de cada caso.?

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

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

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

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

(i) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un
mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas
y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no
cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de
las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se
encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el
lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-
6logo.

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

L Ver Interpretacion Prejudicial 472-IP-2015 de 10 de junio de 2016.

10 Ver Interpretacion Prejudicial 129-IP-2015 de 20 de julio de 2015.

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

12 REAL ACADEMIA ESPANOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definicién de lexema: “1. m. Ling.
Unidad minima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej., sol, o que,

poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentacion; p. ej., terr, en enterrdis.”
Disponible en: http://dle.rae.es/?id=NCu16TD (Consulta: 08 de noviembre de 2018).

L] REAL ACADEMIA ESPANOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definicion de morfema:
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Si los signos en conflicto comparten un lexema o raiz léxica, se
debe tener en cuenta lo siguiente:

¢ Porlo 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.

» Porlo general en el lexema esta ubicada la silaba tonica.

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

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

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

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

2.6. Scbre la base de los criterios expuestos, se debera determinar el elemento

3.1.

caracteristico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de
los signos en conflicto de conformidad con los criterios senalados en los
puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusion y/o
asociacion que pudiera existir entre el signo solicitado TVS STAR (mixto) y
la marca STAR (denominativa).

Palabras de uso comun en la conformacion de marcas

En el presente caso SUNDARAM-CLAYTON LIMITED, alegé que ia
expresion STAR es débil y de uso comtin, por lo que es pertinente analizar
el tema de las palabras de uso comun en la conformacion de marcas y la
marca débil.

“1. m. Gram. Unidad minima aisfable en el andalisis morfolégico. La palabra mujeres confiene dos
morfermas: mujer y -es.

2. m. Gram. Por oposicion a lexema, morferna gramalical, p. ej., de, no, yo, el, -ar, -s, -ero.

3. m. Gram. Unidad minima de significado. l.a terminacién verbal -mos contiene dos morfemas:
persona, primera, y nimero, plural” Disponible en: hitp:/ffdle.rae.es/?id=Poll8j2 (Consulla: 08 de
noviembre de 2018).
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El Literal g) del Articulo 135 de la Decision 486 dispone:

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

(..)

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

(..)

En el marco del Literal g) del Articulo 135 de la Decision 486, se entiende
por signo comun o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente
por unc o0 mas vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje
corriente o en el uso comercial del pais en que se ha solicitado el registro
del signo, para identificar los productos o servicios de que se trate.

En este caso, el signo no sera suficientemente distintivo y no podra
otorgarse a su titular el derecho al uso exclusive de las indicaciones
comunes o usuales que lo integren.

La prohibicion alcanza tanto a los signos denominativos como a los
graficos: en efecto, cuando la disposiciéon alude a la indicacion que se
utiliza en el lenguaje corriente, cabe interpretar que se refiere al signo
denominativo, y cuando trata de ia indicacién comun en el uso comercial,
cabe considerar que la prohibicién se refiere también al signo gréafico. 4

En la doctrina, Otamendi ha sefialado que las designaciones usuales son
tas que ‘habituaimente se ufilizan para un producto, ademas de las
necesarias. Es aqui donde se incorporan las palabras extranjeras, el
funfardo y otras palabras inventadas que adquieran una cierta popularidad
en su uso. Son las palabras que no encontraremos en los diccionarfos con
las acepciones que éstos les atribuyen, pero si, en el lenguaje de todos los
dias, tal vez de mucha gente, tal vez de unos pocos cuando se trata de
términos técnicos”.1®

Si bien la norma transcrita prohibe el registro de signos conformados
exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o
particulas de uso comun al estar combinadas con otras pueden generar
signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su
registro. En este Gltimo caso, el titular de dicha marca no puede impedir
que las expresiones de uso comun puedan ser utlizadas por los otros
empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza
limitada de oposicidon, ya que las particulas genéricas o de uso comun se
deben excluir del cotejo de la marca.'®

16

Ver Interpretacidn Prejudicial recaida en el Proceso 378-1P-2016 del 9 de marzo del 2017.

OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas. Editorial LexisNexis Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002, p.
71, .

Ver lntérprelacién Prejudicial recaida en el Proceso 536-1P-2015 de fecha 23 de junio de 2016.
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No obstante, si la exclusion de los componentes de esas caracteristicas (de
uso comun} llegare a reducir el signo de tal manera que resuitara imposible
hacer una comparacién, puede hacerse el cotejo considerando de modo
excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los
contenga tendria un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se
debera analizar los signos en su conjunto, la percepcion del publico
consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de
distintividad de los signos en conflicto.'”

La carga de la prueba de la veracidad de los hechos que se alegan,
corresponde a la parte que lo alega, en este sentido si una parte sefala
que nos encontramos ante un elemento comin, le correspondera
acreditarlo. Ello sin perjuicio del examen de registrabilidad que efectia la
autoridad administrativa.

3.10.Como se ha sefialado en los acapites anteriores, los términos de uso

3.11.

comin por si mismos no resultan registrables como marcas debido a que
carecen de fuerza distintiva.

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

3.12.En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos de uso

4.1.

comun en la correspondiente clase de la Clasificacion Internacional de Niza,
para establecer su caracter distintivo o no y, posteriormente, realizar el
cotejo excluyendo los elementos de uso comun, siendo que su presencia
no impedira el registro de la denominacion en caso que el conjunto del
signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad
suficiente.

Familia de marcas

De acuerdo con lo alegado por AUTOTECNICA COLOMBIANA S.A.
AUTOTECO S.A., esta seria titular de una familia de marcas que presenta
como elemento preponderante y coman el término STAR, por lo que se
desarrollara dicho tema.

Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen
a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo comin, mediante el cual
el pablico consumidor las asocia entre si y las relaciona con un mismo
origen empresarial. '8

De modo referencial, ver Proceso 327-1P-2015 del 19 de mayo de 2016.

10
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En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una
pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo comun. Si este
elemento comun figura en la denominacion, sera, por lo general, el
elemento dominante. El elemento dominante comun hard 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 consumidor medio
considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento comuin
constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de
marcas, por lo que el registro de aquélla, en caso de corresponder a
distinto titular, podria inducir a confusion.'®

El fendmeno 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 razén, 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 impresién de que tienen un origen comun.2°

A fin de emitir un pronunciamiento sobre la inexistencia de riesgo de
confusién 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 presencia
del término comun de tales familias logra desvirtuar el supuesto riesgo de
confusién y/o asociacion en los signos confrontados, teniendo en cuenta
gue 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 publico consumidor como provenientes de un mismo
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Resulta pertinente diferenciar a la familia de marcas de las marcas derivadas.

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

Las marcas derivadas solo admiten variaciones no sustanciales respecto de la marca registrada. La
marca derivada debe distinguir los mismos productos o servicios que la marca registrada
primigeniamente o, en todo caso, los productos o servicios que pretenda distinguir deben estar
incluidos en aquellos. No constituiria una marca derivada si es que se solicita para productos
distintos a los que protege la marca primigenia, aungue sean conexos.

Ver Interpretacién Prejudicial recaida en el Proceso 433-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015.

Ibidem.
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origen empresarial o de uno vinculado.

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° 11001032400020080002400, la
que debera adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo
dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de su
Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en
ejercicio de la competencia prevista en el Literal ¢) del Articulo 19 del Estatuto
del Tribunal y en el Literal f) del Articulo Primero de la Resolucién 05/2020 de 10
de abril de 2020, certifica que la presente interpretacién ha sido aprobada por el
Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Magistrado Hernan
Rodrigo Romero Zambrano, asi como por los Magistrados Gustavo Garcia Brito,
Luis Rafael Vergara Quintero y Hugo R. Gémez Apac en la sesidn judicial de 28
de febrero de 2020, conforme consta en el Acta 02-J-TJCA-2020.

Luis Felipe Aguilar Feijo6
SECRET{\RIO

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