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El Oficio N° 4740 del 26 de noviembre de 2018, recibido via correo electronico
en la misma fecha, mediante el cual la Seccién Primera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Republica de Colombia,
solicitd Interpretacién Prejudicial del Articulo 136 Literales a), b) y h) de la
Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, a fin de resolver el
Proceso Interno 11001032400020160008700; v,

El Auto del 25 de marzo de 2019, mediante el cual este Tribunal admitio a tramite
la presente Interpretacion Prejudicial.
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A. ANTECEDENTES
Partes en el Proceso Interno
Demandante; Bavaria 5.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio
(SIC) de la Republica de Colombia

Tercero Interesado: Berioska S.L.
B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

De la revisién de los documentos remitidos por la Sala consultante,
respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas
controvertidos son |os siguientes:

1. Posible confusion entre el signo BABARIA (mixio) que pretende
distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificacion Internacional de
Niza, cuyo titular es la sociedad Berioska S.L., con las marcas
BAVARIA (denominativas - mixtas) que amparan productos y servicios
delas Clases 1,2,4,6,7,8,9, 10, 11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21,
22 23, 24,26 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,38, 39,40, 41y
42 de la referida clasificacion, los nombres comerciales BAVARIA,
GRUPO EMPRESARIAL VALORES DE BAVARIA y PARQUE
CENTRAL BAVARIA y lemas comerciales que amparan productos de
la Clase 32 de la misma clasificacién internacional, pertenecientes a la
sociedad Bavaria S.A.

2. Silaexpresion BABARIA evoca los productos naturales para el cuidado
de la piel, y si la palabra BAVARIA hace alusién a la famosa produccion
y consumo de cerveza de la region Bavara o de Baviera.

3. Sila marcay nombre comercial de la sociedad Bavaria S.A., tendrian la
calidad de notoriamente conocidas.

4. Conexion entre los productos y servicios que distinguen los signos en
conflicto.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS
La Sala consultante solicitd la Interpretacion Prejudicial del Articulo 136

Literales a), b) y h) de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, el cual se interpretara por ser pertinente’.

= Decisidn 486 de la Comisian de la Comunidad Andina

“Artfculo 136.- No podrin registrarse como marcas aquelios signos cuyo uso en el comercio afectara
9]_; indebidamente un derecho de torcero, en particular cuando:
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Proceso 686-1P-2018

De oficio se interpretaran los Articulos 136 Literal c), 151,175, 176, 177,
178, 179, 190, 191, 192, 193, 224, 228, 230 de la Decision 486 de la
Comision de la Comunidad Andina?, concernientes al lema comercial,

a) secan idénticos o se asomejen, a und marca anterionmente solicitada para registro o registrada
por un fercers, para los mismos producios o servicios, 0 para prodictos o servicios respecto da
los cuales el usa do fa marca pueda causar un figsgo de copfusion o de asociacion;

b} sean idénticos o se asemajen & un nombre comercial protegido, o, de ser &l caso, a un ritulo o

ensefia, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera ariginar un fesgo de confusion
o de asocliacion;

h) constituyan una reproduccion, imitacian, traduccion, transiiteracidn o transerpeién, total o
parcial, de un signo distintivo noloriamente conocido cuyo litular sea un tercero, cualesquiera
gue sear los prodictos o servicios a los que se aplique el sigho, cuando si uso fuese susceplible
de causar un riesgo de confusién o de asaciacion con ese lercera o Con sus productos o
senvicios: un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilucion de su fusrza dislintiva
o de su valor comercial o publicitario’™.

Decicion 486 de la Comisién de la Comunidad Andina

= Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo Lso en el comarcio afectara
indebidamante un derecho de tercorn, en parficilar cuando:

G

¢) sean idénticos o se asemgjen a un loma comercial solicitado o registrado, siempra que, dadas
las circunstancias, su uso pudiera originar un resgo de confusion o de asoekacitn;

()"

“Articulo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cualps se aplican las marcas, los
Paisas Miembros ulilizaran la Clasificacicn Intemacional de Froductos y Servicios para €l Registro
de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza def 15 de junio de 1957, con sus modificaciones
vigontes. Las clases de la Clasificacion Intemacional referida en el parrafo anteror no determinaran
la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. 3

Articulo 175.- Los Paises Miembros podran registrar como marca los lemas comerciales, de
conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales.

Se enficnde por loma comercial fa pafabrs, frase o leyenda ulilizada como complements de una
marea.”

“Articulo 176.- La solicilud de registro de un lema comercial deberé especificar la marca solicitada
a registrada cori la cual se usara.”

“Articulo 177.- No podrén registrarse lemas comerciales que contengan alusiones a producioes o
marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas.”

“Articulo 178.- Un lema comercial debera sor transferido conjuntamente con el signo marcarnio al
cual s asocia ¥ sU vigencia estard sujeta a la del signao.”

“Articalo 179.- Serdn apficables a este Tilulo, en fo pertinents, las dispasiciones relativas al Titulo
de Marcas de la presente Decision.”

“Articulo 190.- Se enlenderd por nombre comercial cuslguier signo que identifigue a una actividad
noondmica, @ una empress, o a un establecimiento marcantil.

Una empresa o establecimiento podrd tener mas de un nambre comerncial. Pueds constifuir nombre
comercial de una emprasa o establecimiento, entre olros, su denominacion social, razdrn socal rotra
designacion inschta en w ragislio de personas o sociedades mercantiles.

-‘Lgs-pombres comerciales son independientes de lazs denominaciones o razones sociales de las
peé‘i_ad‘mas juridicas, pudiendo ambas coexistir”
-~ \\
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Proceso 688-1P-2018

nombre comercial, irregistrabilidad de un signo por ser idéntico o semejante
a un lema comercial y nombre comercial, la marca notoria, y la conexion
entre los productos y servicios de la Clasificacion Internacional de Niza.

“Articulo 181.- £/ derecho exciusive sabro un nombre comercial se adquiere por su primrer uso en gl
comercio ¥ termina cuando cesa el uso dal nombre o cesan las actividades de Iz empresa o def
esfablecimiento que fo usa”

“Articule 182.- El titufar de un nombre comercial podrs impedir & cuslguier fercerc usar en el
comarcio un signo distintivo idéntico o similar, cuando sflo pudiers causar confusidn o un resgo de
asociacidn con la empresa del titular o con sus productos o servicios, En el caso de nombres
comerciales notoramente conoclidos, cuando asimismo pudiers causarle un dafio econdmico o
comarcial injusto, o implicara un aprovechamisnto injusto del prestigio def nombre o de la empresa
def fiiutar.

Sera aplicable al nombre comercial lo dispussto en los arfleulos 155, 158, 157 y 158 en cusnto
carrespands.”

*Articulo 193.- Conformes a la legisiacidn infema de cada Fals Miembro, el tilular de un nombre
comercial podra registrarlo o dapositarfo anfe la oficina nacional compstente. El registro o depdsito
tendra caracter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirird en los términos
previsios en el articls 197.°

“Articule 224.- 5s antisnde por signe distintive noforiamente conocido el gue fuese reconocido como
taf en eualguier Pals Miembro por ef sector pertinente, indepandientements ds fa manera o &f medio
por el cual se nubisse hecho conocide.”

“Articilo 228.- Para delerminar fa notoriedsd de un signe distintive, ss tomard en consideracidn
antre ofros, fos siguisnies factores:

a) el grada de su conocimiento aentre los mismbros del sector pertinente dentro de cualquier Pals
Miembro;

b) Ia duracion, ampliud y extension geografica de su utifizacidn, denfro o fuera de cualquier Fals
Mismbra;

¢) laduracion, amphiud y extension geografica de su promocion, dentra o firera de cualquier Pals
Mismbro, incluysndo la publicidad y la presentacidn en ferias, exposiciones u olros eventos de
los productos o servicios, del establecimiento o de fa actividad a los que se apligue;

d) el valor de tods inversion efectuada para promoverio, 0 para promovsr el establecimisnto,
actividad, productos o senvicios a fos que se aplique;

g} las cifras de venlas y de ingresos de la empresa tilular en lo que respecta al signo cuya
notoriedad se slega, tanto en e plano intemacional como en &l del Pafs Miembro en el gue se
prefende la proteceidn;

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

g el valor contable del sigho como activo empresanal

i el volumen de pedidas de personas interesadas en obiener una franguicia o licencia def signo
en determinado temitono; o,

i} laaxistencia de aclividades significafivas de fabricacién, compras o simacenamiento por el titular
del signo en ef Pals Miembro en que se busca profeccion;

il los aspectos del comercio infernacional: o,

k) la existencia y antigiedad de cualguier registro o solicitud de regisiro del signo distintive en el
Pafs Mismbro o en af extranjaro.”

“Articulo 230 Se consideraran como sectores periinentss de refersncia para delemminar la
noforiedad de un sigha disfintivo, entre ofros, los siguientes:

al los consumidaras reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se apligue;

b} las personas que participan en fos canales de distibucién o comercializacian del lipo do
productos o sarvicios a los gue se apligue; o,

¢l los circulos empresariales que achian sn gircs refatives al fipo de establecimiento, actividad,

<~ productos o servicios a los que se aplique,

-"j_l_ W
Pargefectos de reconhocer 8 noforledsd de Un signo bastars gue sea conocido dantro de cualguiera
de lgs\sectores referidos en los litarales anteriores.”
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Proceso 686-IP-2018

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

El nombre comercial. Caracteristicas y su proteccion.

El lema comercial. Aplicacion de las normas sobre marcas al registro de los
lemas comerciales.

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

Comparacion entre signos mixtos.

Comparacion entre signos mixtos y denominativos.

Marcas evocativas.

La marca notoriamente conocida. Su proteccion y su prueba.

Conexion entre productos ylo servicios de la Clasificacién Internacional de
Niza.

ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION
El nombre comercial. Caracteristicas y su proteccion

En el presente caso se alega la confusion entre el signo BABARIA (mixto)
con los nombres comerciales BAVARIA, GRUPO EMPRESARIAL
VALORES DE BAVARIA y PARQUE CENTRAL BAVARIA, por lo que en
este acapite se revisara la figura del nombre comercial.

El Literal b) del Articulo 138 junto con las disposiciones contenidas en el
Titulo X de la Decision 486 regulan el registro o deposito y la proteccion del
nombre comercial.

El Articulo 190 de la Decision 486 entiende al nombre comercial como

" __cualquier signo que identifique a una actividad economica, a Una empresa, 0 &
un establecimiento mercantil.”

El nombre comercial es el signo que identifica a un empresario (persona
natural o juridica) en el mercado. No es el nombre, razén o denominacion
social 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 empresario. Y es que el nombre comercial
da una imagen global del empresario y permite distinguirlo de los otros
agentes econémicos que participan en el mercado, de modo que
comprende tanto la identificacion del empresario como su actividad
economica y su establecimiento.

-':. "I

-”@i'gffﬂnterpretacién Prejudicial recaida en el Proceso 40-1P-2013 del 9 de junio de 2013
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Caracteristicas del nombre comercial
Las principales caracteristicas del nombre comercial son las siguientes®;

- El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad
empresarial de un comerciante determinado.

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

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

- El-nombre comercial puede ser mdltiple, mientras que la razon o
denominacion social es Unica; es decir, un comerciante puede tener
muchos nombres comerciales, pero solo una razon social.

Proteccion del nombre comercial

Los Articulos 191, 192 v 193 de la Decision 486 establecen el sistema de
proteccion del nombre comercial. El Articulo 191 otorga el derecho al uso
exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio,
uso que debera ser probado y, consecuentemente, este uso exclusivo
concluye cuando cesa el uso real y efectivo del nombre comercial. Por su
parte, el Articulo 193 de la Decisién 486 precisa que el registro o el depdsito
del nombre comercial ante la oficina nacional competente tiene un caracter
declarativo: sin embargo, el derecho al uso exclusivo solo se adquiere
probando el uso constante, real y efectivo del nombre comercial.

El Tribunal se ha pronunciado sobre la proteccion del nombre comercial en
los términos siguientes: “Por tanto, la obligacion de acreditar un tso
efectivo del nombre comercial se sustenta en la necesidad de fundamentar
fa existencia y el derecho de proteccién del nombre en algun hecho
concreto, sin el cual no existiria ninguna seguridad juridica para los
competidores”®

Este Tribunal también ha manifestado que:

“(...) la proteccién otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a
su uso real y efectivo con relacién al establecimiento o a la actividad
econdmica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide

——=\er Interpretacion Prejudicial recalda en el Proceso 96-1P-2009 del 12 de noviembre de 2004,

. “er Interpretacion Prejudicial recalda en el Proceso 45-1P-98, publicada en |a Gaceta Oficial N* 581

def 32 de julio de 2000.
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Proceso 686-1P-2018

como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente
gue el hecho de gue un nombre comercial se encuentre registrado no lo
libera de la exigencia de usc para mantener su vigencia. Las pruebas
dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para
acreditar la identificacion efectiva de dicho nombre con las actividades
economicas para las cuales se pretende el regisfro (...). Las pruebas
dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para
acreditar fa identificacion efectiva de dichc nombre con las actividades

econdmicas para las cuales se pretende el registro”®

1.9. Conforme a las indicadas disposiciones, quien alegue el uso anterior del

nombre comercial debera probar por los medios procesales al alcance de la
justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ambito
jurisdiccional "gue el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad {...).
La simple alegacion del uso no habilita al poseedor del nombre comercial
para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede
provenir de un sistema de registro o de depdsito que, sin ser esenciales para
la proteccion, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del
usuario”.’ '

1.10. La persana que alegue tener un nombre comercial debera probar su uso

real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislacion de cada Pais
Miembro. Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para
demostrar el uso real y efectivo 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 hombre comercial,
entre otros.

1.11. Asimismo, constituiran uso de un signo en el comercio, entre otros, los

1.12.

siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o
distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar,
almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en
publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones
escritas u orales, independientemente del medic de comunicacion
empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen
aplicables.

Respecto a la prueba del uso constante del nombre comercial debemos
sefialar que la norma comunitaria no exige que se acredite el uso del
nombre comercial cada instante desde su primer uso, pero si gue se
presenten pruebas que acrediten el uso del mismo desde esa fecha en el
mercado, debiendo ser un uso real y efectivo, considerando los productos
y servicios gue distingue el signo.

1.13. Por lo antes expuesto, quien sustente una accion de nulidad en un nombre

comercial, previamente deberd haber probado el uso real, efectivo y

Ibidop.
Vé-f,ﬂll"'l'l_e:pretaciﬁn Prejudicial recaida sn el Proceso 3-1P-28 del 11 de marzo de 1998,
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constante del mismo con relacion a las actividades econdmicas que
distingue, pues de 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 confusién y/o asociacién
con tal nombre comercial.

El lema comercial. Aplicacion de las normas sobre marcas al registro
de los lemas comerciales

En el proceso intemo se discute el riesgo de confusion entre el signo
BABARIA (mixto) con los lemas comerciales de la sociedad Bavaria S.A.,
en tal sentido, corresponde analizar en que consiste un lema comercial, vy
como le es aplicable la normativa comunitaria sobre marcas.

De acuerdo con lo previsto en el segundo parrafo del Articulo 175 de la
Decision 486, el lema comercial s un signo distintivo que acompafia a una
marca y esta compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como
complemento defa misma.

De otro lado, respecto al lema comercial, el Tribunal en anteriores
procesos? ha expresado lo siguiente:

“Se trata por tanto de un signo que se arade a la marca para completar su
fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o
servicio que constituya su objeto. Este Tribunal se ha referido al lema
comercial como un signo distintivo que procura la proteccién del consumidor,
de modo de evitar que éste pueda ser inducido a error o confusion. Se trata
de un complemento de la marca que se halla destinado a reforzar la
distintividad de ésta, por lo que, cuando se pretenda el regisfro de un lema
comercial, debera especificarse siempre la marca con la cual se usara.”

En atencion al caracter accesorio del lema comercial respecto de la marca,
el Tribunal ha sefialado lo siguiente®:

- Al solicitar el registro de un lema comercial, se debe indicar la marca
solicitada o registrada a la cual publicitara (Articulo 176 de la Decision
486).

- El lema comercial debe ser distintivo y, por lo tanto, no puede llevar
al publico consumidor a error en el mercado. Por lo tanto, el lema
comercial debe diferenciarse totalmente de los otros signos distintivos
protegidos, teniendo en cuenta los productos amparados vy
relacionados (Articulo 177 de la Decisidn 486).

Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 8-1P-2013 del § de marzo de 2013, 186-

W*EDH del 10 de gbril de 2014 y 02-1P-2014 dai 30 de abril de 2014,

Wk Iterpretacian Prejudicial recaida en el Proceso 160-1P-2011 del 14 de marzo de 2012,



2,

B.

2.6.

difl.

Proceso 686-1P-2018

El Tribunal advierte que, de acuerdo con el Articulo 179 de la Decision 486,
las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son
aplicables al registro de lemas comerciales.

De esta manera, los requisitos para el registro de las marcas son aplicables
a los lemas comerciales, esto es, la distintividad, la susceptibilidad de
representacion grafica, y a pesar de no mencionarse de manera expresa en
la Decision 486, también el requisito de la perceptibilidad™.

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

En vista de que en el proceso interno se discute si el signo BABARIA
(mixto) es confundible con las marcas BAVARIA (denominativas - mixtas),
los nombres comerciales BAVARIA, GRUPO EMPRESARIAL VALORES
DE BAVARIA y PARQUE CENTRAL BAVARIA y los lemas'comerciales
de la sociedad Bavaria S.A., resulta pertinente analizar los Literales a), b)
y ¢) del Articulo 136 de la Decision 486 de |la Comision de la Comunidad
Andina, cuyo tenor es el siguiente:

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

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

b) sean idéntficos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o,
de ser el caso, a un rdtulo o ensefia, siempre que dadas las
circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusion o de
asociacion,

c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o
registrado, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera
originar un riesgo de confusion o de asociacion,

()"

3.2. 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 dislintiva, Los
signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo

".}ér interprefacion Prejudicial recaida en el Proceso 132-1F-2004 del 1 de diciembre de 2004,
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de confusién (directo o indirecto) ylo riesgo de asociacion en el publico
consumidor

a)

b)

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

El riesgo de asociacion, 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 ofra empresa tienen una relacién o vinculacion
econdmica.

Se debera examinar si entre los signos confrontados existe identidad o
semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de
confusion (directo o indirecto) o de asociacion en el plblico consumidor,
teniendo en cuenta en esta valoracion que la similitud entre dos signos
puede ser:”

a)

b)

d)

Ortografica: Se refiere a la semejanza de las lefras 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
namero de silabas, las raices, o las terminaciones comunes de los
signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que
el riesgo de confusion sea mas palpable u obvio.

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

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.

“Alerioterpretaciones Prejudiciales expedidas on los Procesos 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de
29?6;:465-”12[}1 5y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

Iidarmn,
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3.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se debera
observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:?

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

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

¢} El analisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las
diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir
el riesgo de confusién 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 analisis de confundibilidad. De acuerdo
con las maximas de la experiencia, al consumidor medio se le
presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo
nivel de percepcion es variable en relacién con la categoria de
bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por
la autoridad nacional competente.,

El grado de atencidn 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 frate, pues por via de gjemplo no se presta
el mismo nivel de atencién 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 cliertos pardmetros especificos de
calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha
instruido claramente de las caracteristicas y cualidades de los
productos © servicios que desea adquinr. Sabe detalles

/@ f}ﬁ 3 Mbidem.
F':L o h\
| b = ".ggﬂntcrprelaci{':n Prejudicial emitida en el Proceso 42-1P-2017, de 7 de julio de 2017
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estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la
poblacion no sabria. Por ejemplo, el consumidor de servicios de
restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan,
pues sabe datos de su atencion al cliente, costo de los platos,
manejo publicitario, promociones, 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 téenica o profesional. Dicho consumidor hace una
evaluacion mas prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo
gue 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
unicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas,
pues el analisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios,
incluidos sobre los servicios amparados por los signos en canflicto. En ese
sentido, se debera verificar si existe o no confusion respecio del signo
solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

Comparacion entre signos mixtos

Como la controversia radica en una supuesta confusion entre el signo
BABARIA (mixto) con las marcas BAVARIA (mixtas), es necesario gue se
verifigue la comparacion entre éstos, teniendo en cuenta que estan
conformadas por un elemento denominativo y uno grafico.

En el analisis de signos mixtos se debera determinar qué elemento —sea
denominativo o grafico— penetra con mayor profundidad en la mente del
consumidor. Asi, la autoridad competente debera determinar en el caso
concreto si el elemento denominative del signo mixto es el mas
caracteristico, o si lo es el elemento grafico, o ambos, teniendo en cuenta,
la capacidad expresiva de las palabras y el tamaiio, color y colocacion de
los elementos graficos, y también si estos ultimos son susceptibles de
evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.’®

i 1'};'§.!.|'._Intcrpret‘<3c;iones Prejudiciales 472-|P-2015 de 10 de junic de 2016 y 418-|P-2015 de 13 de junio

dé_z'mﬁ.
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4.3. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo

siguiente’®:

a) Sien los signos mixtos predomina el elemento denominativo, debera
realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el
cotejo de signos denominativos: !’

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

(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 lexica de
las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se
encuentra en el diccionario’. Como ejemplo tenemos el
lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-
dlogo.

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

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

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

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

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

REAL ACADEMIA ESPAFIOLA (RAE). Diccionano de fa RAE. Definicion de lexema: “1. m. Ling.
Unidad minima con significado léxico que no presenta morfernas gramalicales; p. g, sol, o que,
posevéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentacion; p. ej., term en enterrais.”
Disponible en; hittpJidle.rae es/?id=MCui18TD (Consulta: 08 de noviembre de 2018).

REAL ACADEMIA ESPARIOLA (RAE). Diccionano de la RAE. Definicidn de morfema:
1. m. Gram. Unidad minima aistable en el analisis marfoldgico. La palabra mujeres contiene dos
morfemas: Mufer ¥ -es.

2, M Gram. Por oposicion a lexema, morfema gramafical p. ef., de, rio, yo, &l, -ar, -3, -erg.

3~'¢L"§rﬂm. Unidad minima de significado. La ferminacion verbal -mos contiene dos morfemas:
persha) primera, ¥ numero, plural” Disponible en: hitp:idle.rae.es/id=Poltgj2 (Consulta: 08 de
nr:wiﬂﬁaﬁ[k de 2018).
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o Si los signos en conflicto comparten un lexema, podria
generarse riesgo de confusidn ideologica. Los lexemas
imprimen de significado a la palabra. Es muy importante
tener en cuenta que el criterio ideologico debe estar
complementado con ofros criterios para determinar el
riesgo de confusién en los signos en conflicto.

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

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.

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.

Si resultare que el elemento caracteristico de los signos mixtos es el
grafico, se deben utilizar las reglas de comparacion para los signos
puramente graficos o figurativos, seglin sea el caso?™:

()

(ii)

(iii)

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

Entre los dos elementos de la marca grafica figurativa, el trazado
y el concepto, la parte conceptual o 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.

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

0

En Ia Interpretacion Prejudicial 524-1P-2016 de 12 de junio de 2017, el TJCA recogic las siguientes

definiciones:

El trazade: son los trazos de! dibujo que forman el signo.

El concepto: es la idea o concepto que &l dibujo suscita en la mente de quisn la observa.

Los colores: si el signo solicitado reivindica colores especificos comao parte del componenta grafico,
. al efectuar el respective andlisis de registrabilidad deberd tenerse en cuenta la combinacion de
. :;-twalpras y el grafico que la contiene, puesto que este elementoc podria generar capacidad ds

5

-

diferenciacion del signo salicitado a registro.
5 4\

14



4.4.

4.5.

4.6.

2.1.

Proceso GBG-IP-2018

colores y el grafico que la contiene, puesto que este elemento
podria generar capacidad de diferenciacion del signo solicitado
a registro.?!

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

Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad en la cual se ha
solicitado el registro del elemento nominative 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.®

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

Sobre la base de los criterios expuestos, se debera determinar el elemento
caracteristico de los signos mixtos vy, posteriormente, proceder al cotejo de
los signos en conflicto de conformidad con los criterios sefialados en los
puntos precedentes.

Comparacion entre signos mixtos y denominativos

Como la controversia radica en la presunta confusion entre el signo
solicitado BABARIA (mixto) con las marcas BAVARIA (denominativas), los
nombres y lemas comerciales, es necesario que se verfiqgue la
comparacion teniendo en cuenta gue estan conformados por elementos
denominativos los cuales estan representados por una o mas palabras
pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.®®

Ver Interpretacion Prejudicial 161-1P-2015 de 27 de oclubre de 2015,

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

Wer Inlerpretacidn Prejudicial 106-1P-2015 de 20 de julio de 2015.
fbident.

Ver Ir{iefp}é{aciones Prejudiciales 529-1P-20135 de 18 de mayo de 2016 y 466-1P-2015 de 10 de junio
de 201600

-
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5.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan

9.3.

5.4.

5.5

expresiones aclisticas o fonéticas, formadas por una o varias letras,
palabras o numeros, individual o conjuntamente estructurados, que
integran un conjunte o un todo pronunciable, que puede o no tener
significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos,
que son los que tienen una connotacion conceptual que evoca ciertas
cualidades o funciones del producto identificado por el signo; vy, arbitrarios,
qgue no manifiestan conexion alguna entre su significade 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 wvarias imagenes). Las
combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto
producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite
diferenciarlo de los demas existentes en el mercado.

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

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

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

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

Ver Interpretacion Prejudicial 45-1P-2013 de 25 de abril de 2013,

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

- Ver Interpretacion Prejudicial 129-1P-2015 de 20 de julio de 2015.

Veg (nterpretacion Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016,

A ¥ 16
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(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) Sedebe establecer silos 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 |a 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
lexemna deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-
ologo.

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

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

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

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

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

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

H

REAL ACADEMIA ESPAROLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definicién de lexema: “1. m. Ling.
Unidad minima con significado léxico que no presenfa morfemas gramaticales; p. ej., sol, o gue,
posevéndolos, prescinds de ellos por un proceso de segmentacidn; p. ef, tem, en enterrdiz”
Disponible en; httpddlerae.esfTid=NCU1ETD (Consuita; 08 de noviembre de 2018).

REAL ACADEMIA ESPAROLA (RAE). Diccionario de fa RAE. Definician de morfema;

1. m. Gram. Unidad minima aislable en ef andlisis moifoldgico. La palabra mujeres confiene dos
morfernas: mujer y -es.

2. m. Gram. Por aposicion a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, na, yo, sl -ar, -5, -erc.

-3.m. Gram. Unidad minima de significado. La lerminacidn verbal -mos conliene dos morfemas:

g&mona. prmera, ¥ namearo, plural” Disponible en: httoofdle rae esi7id=Polifi2 (Consulta: 08 de
naviembre de 2018).
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(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) Sedebe determinar el elemento que impacta de una manera mas
fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraria como es
captada la marca en el mercado.

56. Como en el caso algunos de los signos en conflicto son compuestos, se
debe tener en cuenta en los signos compuestos que generalmente estan
integrados por dos o mas palabras?®?, para realizar un adecuado cotejo se
debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen vy,
sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en
cuya direccién son aplicables los siguientes parametros:

(i) Ubicacion de las palabras en el signo denominativo compuesto.
La primera palabra genera mas poder de recordacion en el
publico consumidor.

(i) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la
extension de la palabra. Las palabras mas cortas por lo general
tienen mayor impacto en la mente del consumidor.

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

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

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

(vi) Analizar el grado de distintividad de |la palabra teniendo en cuenta
ofros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo
es una marca notoriamente conocida, tendra mayor relevancia.
Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de
una marca derivada, o es el elemenio que conforma una familia
de marcas, tendra mayor relevancia. Se debe analizar cualquier

~% . Dentro de los signos denominativos estdn los signos denominalivos compuestos, que son aguelios
“Jque se componen de dos o mas palabras.

Ué‘ﬂ_i‘:ﬂerprelﬂcian Prejudicial recaida en el Proceso 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016.
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otra situacidon que le otorgue mayor distintividad, para de esta
manera, determinar la relevancia en el conjunto.

Sobre la base de los criterios expuestos, se debera determinar el elemento
caracteristico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de
los signos en conflicto de conformidad con los criterios sefialados en los
puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusion y/o
asociacion que pudiera existir entre el signo solicitado BABARIA (mixto)
con las marcas BAVARIA (denominativas), los nombres y lemas
comerciales.

Marcas evocativas

Como en el proceso interno, la SIC sefiald que la expresion BAVARIA hace
alusion a la famosa produccion y consumo de cerveza de la region alemana
BAVIERA, y sefald que el término BABARIA evoca los productos
naturales para el cuidado de la piel, por lo gue resulta pertinente analizar el
presente tema.

Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir
indirectamente en el consumidor cierta relacion con el producto o servicio
que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas
evocativas no se refieren de manera directa a una especial caracteristica o
cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga
uso de la imaginacion para liegar a relacionarlo con aquel a través de un
proceso deductivo®.

Los signos evocativos cumplen la funcion distintiva de la marca y, por tanto,
son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo
evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podra ser
considerado como un signo marcadamente debil y, en consecuencia, su
titular tendria que soportar el registro de signos que en algin grado se
asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos
que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso comun, ya que
su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.®®

Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerie proximidad del
signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el
consumidor tendra que hacer una deduccién no evidente y, por lo tanto, la
capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte.®°

En ese sentido, se debera establecer el grade evocativo de las
denominacionas BAVARIA y BABARIA, y posteriormente realizar el
respectivo analisis de registrabilidad.

34

=35

a8 .

De modo referencial, ver Proceso B30-1P-2015 de fecha 25 de julio de 2016, p. 10.

Ihidem,

:']ﬁi}iam.
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La marca notoriamente conocida. Su proteccion y su prueba

La sociedad Bavaria S.A. manifesté que su marca y nombre comercial
BAVARIA son signos notorios, como expresamente lo reconocio la SIC, por
lo que se abordara el tema propuesto de conformidad con la linea
jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia. En atencion a
que el Articulo 224 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina regula la notoriedad respecto a toda clase de signos distintivos, las
disposiciones en la materia correspondientes a la marca comercial se
aplican también al nombre comercial, por lo tanto, se adoptara el mutatis
mutandis al nombre comercial en lo que fuera aplicable.

Definicion

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

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

“Se enliende por signo distinfivo notoriamente conocido el que fuese
reconocido comao fal en cualquier Pals Miembro por el sector pertinente,
independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho
conocido.”

De la anterior definicibn se pueden desprender las siguientes
caracteristicas:

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

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

c) ~ La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.

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

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

b Las personas que paricipan en los canales de distribucidn o comercializacion del tipo de
productos o senvicios a los que se aplique.

c) Los circulos empresarizles que actian en giros relalives al tipo de establecimiento, aclividad,
productos o servicios a los gue se aplique.
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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

De conformidad con lo establecido en el Articulo 224 de |a Decision 4886, 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 actian 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 Decision 486 de la
marca renombrada. La primera es conocida en el sector pertinente, la
segunda es conocida mas alla del sector pertinente®.

La marca notoria regulada en 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 proteccién especial en los otros tres palses 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 asl no estén registradas ni sean usadas
en ese pais miembro*®. Ambas también rompen el principio de
especialidad, pero no con el mismo alcance. La marca renombrada rompe
el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida
respecto de todos los productos o servicios. La marca notoria regulada en
la Decision 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de
modo que es protegida respecto de productos o servicios identicos,

A

Articulo 230 de la Decision 486.

La marca renombrada (por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, elc) es conocida
practicamente por casi todo el plblice en general, por diferentes lipos de segmentos de
consumidores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan el
producio o servicio identificado por la marca renombrada,

Para recibir la prateccion, basta que la marca sea notoria en otro pais miembre de la Comunidad
Andina o que la autoridad de propiedad industrial considere que la marca es renombrada.
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similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios
diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente®’,

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

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

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

En relacion con los diferentes riesgos en el mercado
Para 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:

76.1. En relacién con el riesgo de confusion: el publico consumidor
puede incurrir en riesgo de confusion por la reproduccion, imitacion,

42

43

44

La marca natoria regulada en la Decision 486 es protegida respecto de aquellos preductos o
servicios diferentes que se encuentren dentro del sector perinente con la finalidad de evilar la
dilucitn de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca notoria (fesgo de
dilucion), asi como evitar el aprovechamienta injusto de su prestigio o renombre (uso parasitario).

En la medida gque una marca renombrada es cenocida por casi por todos, también es conccida por
la autoridad de propiedad industrial.

Si la autoridad de propiedad industrial considera que la marca no es renombrada, debera parmitir
que su titular prusbe su notoriedad —en algtn pais de la Comunidad Andina— en los términos de
Io establecida en el Articulo 228 de la Decision 486.

Mo es renombrada, sino una marca noloria pero fusra de la Comunidad Andina.

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

Mhora bien. no por el hecho de considerarse notoria una marca en su pais de origen puede impadir
el registro de una marca similar o idénlica en un pais miembro de la Comunidad Andina, ya que el
examinador andino, en aplicacién de los principios de territorialidad y especialidad debera analizar
ol caso en concrelo y, @ menos gque exista un gventual acto de competencia desleal o Znimo de

“apropiarse de un signo que era conocido por el solicitante, no podra impedir el registro de un signo

ﬂ:;.fpt;re la base. Unicamente, de que la marca es notoria fuera del territorio comunitario andino.
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traduccion, transliteracion o transcripcion, total o parcial, de un signo
notoriamente conocido.

7.6.2. En relacion 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 vinculacién economica.

7.6.3. En relacion con el riesgo de dilucion: el riesgo de dilucion es la
posibilidad de que el uso de otros signos identicos 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.

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

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

La notoriedad es un hecho gque debe ser probado por quien lo alega a través
de prueba habil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, seglin sea
el caso.

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 del sector pertinente
dentro de cualquier Pais Miembro;

cx J.\:'\ -
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h)  laduracidn, amplitud y extension geogréafica 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 ofros evenlos de los productos
o servicios, del establecimiento o de la aclividad a los que se apligue,

d) el valor de toda inversion efectuada para promovertio, 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 titular en lo gue
respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano
internacional como en el del Pals Miembro en el que se pretende la
proteccion;

f) el grado de distintividad inherente o adguirida del signo,

1) 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 fabricacion, compras o
almacenamiento por el titular del signo en el Pais Miembro en que se
busca proteccion;

5 los aspectos del comercio internacional; o,

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

7.10.En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo,

T,

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.

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

En acapites anteriores se ha mencionado que tanto la marca renombrada®®
como la marca notoria regulada en la 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.

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 488, la proteccion opera respecto de los productos o
servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos
productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector
pertinente.

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

48

4

Que expresamente no se encuenira regulada en |a Decisidn 4886,

Como afirma Gusiave Leon y Leon: “Aungue la nomafiva comunitaria andina no lrae alguna
disposicion especifica que regule ef asunto, de una intempretacion sistematica y telenldgica de la
norma se puede concluir con menidiana claridad que la marca noloria esta excepluada de la carga
de uso impuesta para ol resto de los signos distintivos.” (LEON Y LEON DURAMN, Gustave Arturo,
Derecho de Marcas en la Comunidad Andina, Andlisis y Comentarios. ECB Ediciones S.A.C. —
Thomson Reuters, Lima, 2015, p. 468.) El referido autor cita (Op. Cit., p. 469) a su vez a los
siguientes dos autores, en la misma linea de pensamisnto,

= _.Porotra parfe, la calidad de noforia de la Marca no dopende de su uso en el pais, sino de
su conocimiento por parie de los sectores perinentes. Lo anterior daria pie para afimar que
su profeccion, que denva de la calidad de notoria, estaria exenta de la carga de su uso en el
pais {...) En este orden de ideas, pueds considerarse que Ja marca nolora registrada no s
objeto de cancelscidn por falta de uso, en virtud de la proteccion excepcional que le confiore
fa Decision 486%4"

s540  Melke Mendez, Rigardo. "El uso obligatorio de la marca bajo la Decision 486 de la
Comisicn de la Comunidad Andina”, en Rovists de Estudios Socigjuridicos, Bogotd,
Colombia, 9 (2); 82-110, Julio a diciombre de 2007, pp. 106 y 1077

*Si bien o= suficients para legitimar la intervencidn dentro de esta accion el presentar una
 solicilud de registro de una marca similar de fa cual se prelende su cancelacion, esta es una
Lo figura juridica aplicable a las marcas comunes, mas no para las marcas notonas, pues de
A permitido fa norma facultaria a que cualguier tercer interesado se apraveche indebidamente
Cidlel presligio y difusidn que una marca ha ganado dentro do defenninado mercado. Siendo
“mes especificos, quien se voria afeclado con dicha conducta es el pablico consumidor, pues
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7.15. Si bien la marca notoria regulada en la Decision 486 no necesita ser usada

en el pais miembro donde, estando registrada, se pide su cancelacion, su
titular si debe acreditar la existencia de notoriedad (vigente) en al menos
uno de los otros paises miembros de la Comunidad Andina.

7.16.En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se debera

8.1.

8.2.

8.3.

determinar si la marca y nombre comerciales cuyo fitular es la sociedad
Bavaria S.A., son notoriamente conocidas en la Comunidad Andina al
momento de la solicitud del signo BABARIA (mixto), de conformidad con
las pruebas obrantes en el proceso.

Conexidn entre productos y servicios de la Clasificacién Internacional
de Niza

La sociedad Bavaria S.A., alegd que existe conexion entre los productos y
servicios que distinguen los signos en conflicto, por lo que corresponde
analizar este tema. f

Se debe tomar en cuenta gue 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 Decision
486 48

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 pablico 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.*®

este astd acostumbrado a obtener cierta apfitud y calidad del producto que adqguiere y gue
estd idenlificado con fa marca do su preferencia®.”

"541  Tores Salinas, Carlos. 3, Cabe la cancelacidn de registro por falta de uso respecio de
una marca notorfa? MANICHO, una histora digna de ser contada”, en Law Revigw,
Revista de la Universidad San Francisco de Quito, Ecuador, publicacion Semostral,
Enero de 2013, p 87

Docizicn 486 de la Comision de la Comunidad Andina. -

“Articula 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cusles se aplican las marcas, los
Paises Miembros ulilizaran la Clasificacidn Infemacional de Productos y Servicios para ef Regisio
de las Marcas, establecida por el Ameglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones
vigenies.

Las clases de la Clasificacion Intermacional referida en el pdrrafo anlerdor no determinaran fa sirnilifud
ni Ia disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.”

_{Subrayado agregado)

";ﬁgi'-':'1nte=rpret&ciunes Prejudiciales 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de 10 de junio de 2016,
e 26
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8.4. Para determinar si existe vinculacion, conexion o relacion entre productos
ylo servicios corresponde tomar en consideracion el grado de similitud de
los signos objeto de analisis y cualquiera de los siguientes tres criterios
sustanciales:

a)

b)

El grado de sustitucion (intercambiabilidad) entre los productos
0 servicios

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

La complementariedad entre si de los productos o servicios

Existe conexién cuando el consumeo de un producto genera la
necasidad de consumir otro, pues este es complementario del
primero. Asl, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta
complementariedad se puede presentar también entre productos y
Servicios.

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

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

Existe conexion cuando el consumidor, considerando la realidad del
mercado, podria asumir como razonable que los productos o servicios
en cuestion provienen del mismo empresario.
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Asl, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza
tambien expende agua embotellada.

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

8.6. 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 conexion competitiva entre
los productos o servicios objeto de analisis. En efecto, podria darse el
caso de que los signos comparados distingan productos o servicios
pertenecientes a categorias o subcategorias disimiles, aungue
pertenecientes a una misma clase de la Clasificacion Internacional de
Niza. Por tanto, este criterio solo podra ser utillizado de manera
complementaria para determinar la existencia de conexién
competitiva.

- Los canales de aprovisionamiento, distribucién 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 conexidn competitiva. Asi, por ejemplo, dos productos pueden
tener la misma naturaleza o genero, pero si los consumidores
comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son
los productores del otro, no habra conexion competitiva entre ellos.

Dos productos completamente disimiles (v.g., candados e
insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercializacién (v.g.,
ferreterias) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel
publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexion
competitiva entre ambos. De alli que estos criterios deben analizarse
conjuntamente con los criterios intrinsecos para observar la existencia
de conexion competitiva.

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

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

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja
consignada la presente Interpretacion Prejudicial para ser aplicada por la Sala
consultante al resolver el Proceso Interno 11001032400020160008700, la que
debera adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo
dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de su
Estatuto.

La presente Interpretacion Prejudicial se firma por los Magistrados que
participaron de su adopcidn de acuerdo con lo dispuesto en el dltimo parrafo del
Articulo 90 del Estatuto del Tribunal.

Luis Rafael Vergara Quintero

MAGISTRADO
,f'ff/—w I.'l.
= Y
Hernan go RomereZambrano Hugo Ramiro Gomez Apac
ADO MAGISTRADO—_ J

De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la
presante Interpretacion Prejudicial el Presidente (E) y el Secretario.
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Luis Rafael Vergara Quintero Luis Felipe Aguilar Feijod
PRESIDENTE (E) SECRETARIO

. \ . Nehfiquese a la Sala consultante y remitase copia de la presente Interpretacion
/ -11;5’ Ao F"I‘EjUdIC'iEI| a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicacion

:r enla G‘&Eata Oficial del Acuerdo de Cartagena.
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