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El Oficio N* 4884 del 6 de diciembre de 2018, recibido via correo electronico el
7 del mismo mes y afio, mediante el cual la Seccion Primera de |a Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Repiblica de
Colombia solicitd la Interpretacion Prejudicial del Literal a) del Articulo 136 de la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, a fin de resolver el
proceso interno 11001032400020150039700; vy,

El Auto del 24 de enero de 2019, mediante el cual este Tribunal admitio a
tramite la presente Interpretacion Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

- Demandante
P i UE '—J‘J‘.'\

Maria de Jesus Lopez Bocanegra
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Demandada : Superintendencia de Industria y Comercio

—SIC— de la Republica de Colombia

Tercero interesado  : Bioguimico Pharma S A

ASUNTOS CONTROVERTIDOS

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

¥

Si el signo ABDOBELL (denominativo) para distinguir productos de
la Clase 3 de la Clasificacion Internacional de Niza, resultaria
confundible con las marcas ABDO (denominativa) v ABDOGEL

(denominativa) registradas para distinguir productos de la misma
clase.

Si el signo ABDOBELL (denominativo) es distintivo respecto de los
productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificacidn
Internacional de Niza.

Sioel término "ABDO" que forma parte del signo en conflicto
resultaria de uso comun y genérico para identificar productos de la
Clase 3 de la Clasificacion Internacional de Niza.

Si la denominacion "ABDQ" es evocativo.

Si la marca registrada ABDOBELL {denominativa) pertenece a una
familia de marcas.

NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consullante solicitd 1a Interpretacion Prejudicial del Literal a) del
Articulo 136 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina’,
el cual procede por ser pertinente.

Decision 486 de la Comisidn de la Comunidad Andina, -

“Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aguellos Signos Cuyo uso en & comercio
aleclara mdsbidamente un derecho de fercern, en particular cuando:

a}

sean idénlicos o se asemegjon, a una marca anferioiments solicifada para registro o
reqistrada por un lercero, pare los mismos productos o Zervicios, o para productos o
serviciog respeclo da los cuales el 50 de la marca puedsa causar un Nasgo de confusion o
de asociacion;
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De oficio se interpretaran los Literales b), f) y g) del Articulo 135 de la
Decision 4867, los cuales se encuentran relacionados con la distintividad
infrinseca  del signo y la irregistrabilidad del signo por  tener
denominaciones genéricas y de uso comun.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

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

Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. E| origen empresarial
de una marca.

Comparacién entre signos denominativos.

Signos conformados por denominaciones genericas y de uso comun.
Familia de marcas.

Marcas evocativas.

ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

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

En vista de que en el proceso interno se discute si la marca ABDOBELL
(denominativa) y las marcas ABDO (denominativa) y ABDOGEL
(denominativa), son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a)
del Articulo 136 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad,
cuyo tenor es &l siguiente;

"Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aguellos siginos cuyo
uso en el comercio afectara indebidamente un derecho do fercero, en
particular cuando:

a) Sean idénticos o se asemefon, a una marca anlenormente

Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina. -

"Articafo 135.- No podran reqislrarse como marcas 108 si0nos goe:

{.d
b) carezcan de distintieda
{-J
f cortsislan exclusivamente en ot signo o indicacian qua sea of nombre genérico o lecmcoe
g producto o sendcio de que se frale;
o) cowisislan exclusivarmenis o se folieran convertida en una designacion comon o usual del
producto o serviclo da que sa frate an of lengnaje corriente 0 en la usanza del pais,
e
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solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos
producios o servicios, o para productos o servicios respaclo de fos
cuales el uso de la marca pueda causar un fiesgo de confusion o
de asociacion;

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

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

b} El riesgo de asociacion, consiste en la posibilidad de que el
consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen
empresarial del producto, al adguirirlo piense gue el productor de
dicho producto y otra empresa tienen una relacién o vinculacion
economica.

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

a) Ortografica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en
confliclo desde el punto de vista de su configuracion, esto es,
tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las
palabras, el numero de sllabas, las raices, o las terminaciones
comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en
mayor grado a que el riesgo de confusidn sea mas palpable u obvio.

by  Fonética: Se refiere a la semejanza de |os sonidos de 105 signos en
conflicto. La determinacion de tal similitud depende, enitre otros
alementos, de la identidad en la silaba tonica o de la concidencla en
las raices o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en

& Ver Interprefaciones Prejudiciales expadidas en los Procesos ATO-IP-2015 do focha 18 de mayo de
2016, 466-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016

—4___ Ibidem
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cuenta las particularidades de cada caso, con &l fin de determinar si
existe la posibilidad real de confusion entre los signos confrontados.

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

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

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

a)

b)

c)

d)

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

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

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 confusion o asociacion.

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

(i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos
ylo servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor
medio podria ser el soporte del anélisis de confundibiidad. De
acuerdo con las maximas de |la experiencia, al consumidor
medic se le presume normalmente informado vy
razonablemente atento, cuyo nivel de percepcion es variable en
relacion con la categoria de bienes o productes, lo que debe
ser analizado y ponderado por la autoridad nacional
competente.

El grado de atencion del consumidor medio es un parametro
importante para el analisis de confundibilidad de signos que
diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el

Ihidem.

Verinterpretacion Prejudicial emitida en el Proceso 42-1P-2017, de 7 do julio de 217
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entendido de que puede variar o graduarse segun el tipo de
producto del cual se trate, pues por via de ejemplo no se presta
el mismo nivel de atencion al adquirir productos cosmeticos
que al comprar pasabocas para fiestas.

(ii) Crterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor
mas informado y atento que el consumidor medio, ya que elige
los bienes y servicios bajo ciertos parametros especificos de
calidad, posicionamiento o estalus, Es un consumidor gue 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
poblacion no sabria. Por ejemplo, el consumidor de servicios
de restaurantes gourmel es consciente del servicio que
prestan, pues sabe datos de su atencion al cliente, costo de los
platos, manejo publicitario, promociones, etc.

(i) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un
consurmidor absolutamente informado y atento sobre las
caracteristicas técnicas, funcionales o practicas de los
productos o servicios gue adquiere, teniendo como soporte su
alto grado de instruccién técnica o profesional. Dicho
consumidor hace una ewvaluacion mas prolja 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 seraladas 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 confusidon 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 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
expueastas.

Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen
empresarial de una marca

En el proceso la demandante Maria de Jesus Lépez Bocanegra indico
que no correspondia oforgar el registro del signo "ABDOBELL"
(denominativa), toda vez gue el mismo careceria de distintividad, por
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tanto, es pertinente analizar el Articulo 135 de la Decisién 486,
especificamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal b),
cuyo tenor es el siguiente:

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

(e

b)  carczcan de distintividad;

()

La distintividad es la capacidad gue tiene un signo para individualizar,
identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo
posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como
caracteristica esencial que debe reunir fodo signo para ser registrado
coma marca y constituye el presupuesto indispensable para gue esla
cumpla su funcion de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso,
la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusion ylo
asociacion en el publico consumidor”.

La distintividad tiene un doble aspecto®

a) Distintividad intrinseca o en abstracto, mediante la cual se
determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir
productos o servicios en el mercado.

b) Distintividad extrinseca o en concreto, mediante la cual se
determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en
el mercado,

La falta de distintividad intrinseca esta contemplada en el Literal b) del
Articulo 135 de la Decision 486, en dicho articulo se exige que no podran
registrarse como marcas los signos que carezcan de dislintividad,
refiréndose esta causal a la falta de distintividad intrinseca.

Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo. Es
decir, puede gozar de distintividad ab fnitio, o puede haberla adquirido
mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad
adquirida. La razon por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan
dificiles de proteger es porque generalmente incorporan caracteristicas
que cumplen una funcién técnica en lugar de servir para indicar la
procedencia empresarial de un producto. Los aspectos funcionales no son
susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas®.

El analisis de este tipo de distintividad -intrinseca- se encuentra ligado al
tipo de producto o servicio que el signo identifica. En ese sentido, la

Ver Interpretacian Prejudicial 242-1P 2015 del 24 de agosto de 2015,
Ver Interprotacidn Prejudicial 388-11P-2015 del 25 de febrero de 2016,

Vor Interprelacion Prejudicial 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015
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oficina nacional competente debera analizar si el signo solicitado tiene
aptitud distintiva en abstracto.

Del mismo modo, tal como se explicd en parrafos precedentes, la
distintividad extrinseca, también contemplada en el Literal b) del Articulo
135 de la Decision 486, se encuentra referida a la capacidad del signo
para diferenciarse plenamente de ofros signos gue operan u ofertan en el
mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la eleccion de los
bienes y servicios que desea adquirir realmente. En este supuesto, a2
oficina competente debera evaluar si el signo posee aptitud distintiva para
diferenciarse de otros signos en el mercado.

En ese sentido, para gue un signo sea registrado como marca,
adicionalmente de ser susceptible de representacion grafica, debera tener
capacidad distintiva intrinseca y extrinseca, ello de conformidad con lo
establecido en el Articulo 134 de la Decision 486

El origen empresarial de una marca

Dentro del proceso interno la demandante Maria de Jesus Lopez
Bocanegra adujo que los signos confrontados presentan similitudes de
tipo conceptual y fonético, lo que conllevaria al publico consumidor en
error, pues pensarian que los productos provienen de un mismo origen
empresarial.

2.10. Para que un signo acceda a registro como marca, debe ser susceptible de

2.1,

212

3.1.

representacion grafica y ser distintivo; es decir, debe poder diferenciarse
de otros sighos en el mercado.

La distintividad esta de la mano con el origen empresarial. El consumidor
elige un producto o un servicio respecto de otros por sus cualidades como
calidad, precio, presentacion, entre ofros, y a su vez esta ligado al origen
empresarial, toda vez que lo relaciona con su productor y origen.

Por lo antes expuesto, el origen empresarial juega un papel importante
pues para que el consumidor pueda elegir un producto o servicio respecto
de otro, debe tener en claro de quién proviene y asi evitar el riesgo de
asociacion.

Comparacion entre signos denominativos

Como la controversia radica en la presunta confusion entre el signo
ABDOBELL (denominativo) de titularidad de Bioguimico Pharma S.A. y
las marcas ABDO (denominativa) y ABDOGEL (denominativa) a favor de
la demandante Maria de Jesis Lopez Bocanegra, es necesario que se
verifique la comparacién teniendo en cuenta que estan conformados
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tnicamente por elementos denominativos, los cuales estan representados
por una o mas palabras pronunciables dotadas o no de un significado o
conceptol?,

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 connotacidén conceptual que evoca ciertas
cualidades o funciones del producto identificade por el signo: v,
arbitrarios, que no manifiestan conexion alguna entre su significado y la
naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos
elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor
una idea sobre el signe que le permite diferenciarlo de otros existentes en el
mercado!l.

En consecuencia, al realizar la comparacidon entre marcas denominativas
se debera realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas!2:

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

b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo
lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas vy
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™ Come ejemplo  tenemos el
lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-6logo.

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

Ver Interpretaciones Prejudiciales 529-1P-2015 de 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de 10 de
junio de 2016

Ibidem.
lbidem

REAL ACADEMIA ESPANOLA (RAE). Diccionano de fa RAE. Dofinicion de lexema: “1. m. Ling.
Unidad minima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticalos: p. g, 50l 0 gue.
poseyéndolos, prescinde do ellos por wn proceso do segmantacidn, p. e, lern en enlordis”
Disponible en: llpddle rae es/Pid=NCU16TD (Consulta: 08 de noviembre de 2018),

REAL ACADEMIA ESPANDLA (RAE). Dicoionanio de fa RAF 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:

® 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 tdnica.

o 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 ideolégico debe estar complementado
con otros criterios para determinar el riesgo de confusion en los
signos en conflicto.

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

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

e) 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.

En congruencia con el desarrollo de esta interpretacion, se debera
verificar la realizacion del cotejo de conformidad con las reglas ya
expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusion y/o asociacion
que pudiera existir entre el signo solicilado ABDOBELL (denominativa) y
las marcas ABDO (denominativa) y ABDOGEL (denominativa).

Signos conformados por denominaciones genéricas y de uso comun

Teniendo en cuenta que en el presente proceso la SIC y el Tercero
Interesado argumentaron gue la denominacion ABDO es una particula
genérica y de uso comun, resulta pertinente desarrollar los alcances del
presente tema.

‘1. m. Gram. Umnidad minims aisiable en ef anahss modfoldgreoo. L palalva mugares conhionn dos
morfemas mijar y -e35

2. m. Gram. For opasicion a lexema, morfema gramalical p. gy, de, mo, yo, 8l -ar. -5 -8

3 m Graor. Unidad minima de significads. La terminacidn verbal -mos confione dos morfemas:
persons, primara, y nomers, plural” Disponible en httpiiidle rae.es/Yid=rolt8j2 (Consults: 08 de
noviembre de 2018).
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El Literal f) del Arliculo 135 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina dispone:

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

)

fl consistan exclusivamente en un signo o indicacion que sea el nombre
geneérico o técnico del producto o servicio de que se fralo;

(o’

Como se advierte de la disposicién antes citada, se prohibe el registro de
signos que consistan en el nombre genérico o técnico de los productos o
servicios a los que se refieran, pero ello no impide que palabras genéricas
o técnicas conformen un signo compuesto. La denominacion genérica
determina el genero del objeto que identifica y la denominacién técnica
alude a la expresion empleada exclusivamente en el lenguaje propio de
un arte, ciencia u oficio. No se puede otorgar a ninguna persona el
derecho exclusivo sobre la utilizacion de esa palabra, toda vez que se
crearia una posicion de ventaja injusta frente a otros empresarios. El
aspecto generico de un signo debe ser apreciado en relacion directa con
los productos o servicios de gue se trate?s,

La expresion genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta
¢que es? en relacion con el producto o servicio designado se responde
empleando la denominacion generica. Desde el punto de visla de las
marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna
forma para sefalar el producto o servicio que desea proteger o cuando
por si solo pueda servir para identificarlo'®,

Sin embargo, una expresion genérica respecto de unos productos o
servicios puede utilizarse en un senfido distinte a su significado inicial o
propio, de modo que el resultado serd novedoso cuando se usa para
distinguir determinados productos o servicios que no tengan relacion
directa con la expresion que se utiliza'”.

De ofro lado, el Literal g) del Articulo 135 de la Decisién 486 de la Comisian
de la Comunidad Andina dispone:

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

(-

g) consisian exclusivamente o se hubieran convertido en una designacian
comun o usual del producto 0 senvicio de que se trale en el lenguaje
corriente o en la usanza del pais;

(-

Ibidem.
[hidem

|bidderm.
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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 Ultimo caso, el titular de dicha marca no puede impedir
gue las expresiones de uso comun puedan ser utilizadas por los olros
empresarios. Ello, significa gque su marca es débil porgue liene una fuerza
limitada de oposicion, toda vez que las particulas genéricas ¢ de Uso
comun se deben excluir del cotejo de la marca’®,

Mo obstante, si la exclusion de los componentes descriptivos, genéricos o
de uso comun llegare a reducir el signo de tal manera que resultara
imposible hacer una comparacion, puede hacerse el cotejo considerando
de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo
que los contenga tendria un grado de distintividad débil, en cuyo
escenario se deberd analizar los signos en su conjunto, la percepcion del
publico consumidor o cualguier circunstancia que eleve o disminuya el
grado de distintividad de los signos en conflicto™.

Como se ha sefalado en los acapites anteriores, los terminos técnicos,
descriptivos o de uso comun por si mismos no resultan registrables como
marcas debido a que carecen de fuerza distintiva.

4.10.El gue un término sea técnico, descriptivo o de usc comin para un

4.11.

producto o servicio de una clase también podria serlo para el producto o
servicio de ofra clase si es gue entre ellos hay conexion competitiva.
Tendra gue analizarse caso por caso a efecios de vernficar si por la
naturaleza y caracteristicas de los productos o servicios involucrados, lo
que es técnico, descriptivo o de uso comun para el producto o servicio de
una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase.

En tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado esta conformado por
elementos descriptivos, genéricos o de uso comun en la correspondiente
clase de la Clasificacién Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el
cotejo excluyendo los elementos descriptives, genéricos o 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 gue lo
doten de distintividad suficiente.

Familia de marcas
De acuerdo a lo alegado por la demandante, esta seria titular de una

familia de marcas que presenta como elemento preponderante y comun el
término ABDO, por lo que se desarrollara dicho tema.

Ver Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 5361172015 del 23 de junio de 2016

De modo referencial, ver Proceso 327-1P-2015 del 19 de mayo de 2016.
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Una familia de marcas es un conjunio de signos distintivos que
pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo coman,
mediante el cual el publico consumidor las asocia entre si v las relaciona
con un mismo origen empresarial?’,

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 denominacién, 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
comun constituye objeto de una marca que pertenece a determinada
familia de marcas, por lo que el registro de aguélla, en caso de
corresponder a distinto titular, podria inducir a confusion.2!

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 razon, el titular de una marca
que contenga una particula de uso comun no puede impedir gque otros la
usen en la conformacion de otro signo distintivo; caso contrario sucede
con la familia de marcas, cuyo fitular si puede impedir que el rasgo
distintivo comun, que no es genérico, descriptivo o de use comdn, pueda
ser utilizado por otra persona, ya que esle elemento distintivo identifica
plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de
marcas y, ademas, genera en el consumidor la impresion de que tienen
un grigen comun.#?

Resulia pertinente diferenciar & la familia de marcas de las marcas derivadas

La familia de marcas admile gue enbre las marcas que conforman la familia exislan vanaciones
significativas, pero siempre deben conservar un slemento comin, que es aguel gue constifuyo
dicha familia, Las marcas gque conforman la familia puedsn ser regislradas . para distinguir
productos o servicios en distintas clases

l.as marcas derivadas solo admiten variaciones no suslanciales respecto de la marca registrada.
La marca derivada debe distinguir los mismes productos o senvicios que la marcs registrada
primigemamente o, en todo casg, los produclos o servicios que pretenda distinguic deben astar
incluidos en aquelios. No constituiiia una marca dervada si 25 gue se solicila para producios
distintos a los que protege 1a marca primigenia, sungue S2an conexos.

Ver Interpretacion Prejudicial recalda en gl Proceso 433112015 de! 7 de diciembre de 2015,

Ibidem,
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6.4.

Proceso 706-1P-20158

A fin de emitir un pronunciamiento sobre la inexistencia de resgo de
confusion y/o asociacién 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 termino comun de tales familias logra desvirtuar el supuesto
riesgo de confusién y/o asociacion en los signos confrontados, teniendo
en cuenta que la evaluacion de los signos debe realizarse haciendo
énfasis en las semejanzas antes que en las diferencias, pues son las
semejanzas las que podrd percibir el pablico consumider como
provenientes de un mismo origen empresarial o de uno vinculado.

Marcas evocativas

Como en el proceso interno, el Tercero Interesado sefiald gue la
expresion contenida en las marcas en conflicto tal come "ABDO" evocan
productos de belleza, 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
caracleristica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el
consumidor haga uso de la imaginacion para llegar a relacionarlo con
aquel a traves de un proceso deductive??.

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 prelende registrar,
podra ser considerado como un signo marcadamente débil ¥, en
consecuencia, su litular tendria que sopartar el registro de signos que en
algun grado se asemejen a su signo distintive. 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?4.

Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte 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 fuerta?s,

En ese sentido, se deberd establecer el grado evocativo de la
denominacion ABDO y posteriormente, realizar el respectivo analisis de
registrabilidad.
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De modo referencial, ver Proceso 630-1P-2015 de fecha 25 de julio de 2016, p. 10.

Ihicem.

 Ibidam.
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Proceso 708-1P-2018

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 110010324000201 50038700, 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 adopcion de acuerdo con lo dispuesto en el ultimo parrafo
del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal.

Wi

Cecilia Luisa. yilon Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero
MAGISTRADA MAGISTRADO

‘I
\

Hug{fg_[{g_mim Gomez Apac
MAGISTRAD

De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la
presente Interpretacion Prejudicial el Presidente vy el Secretario.
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Procesa T06-IP-2018
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Hugo Ramiro Gémez Aéﬁc Luis Felipe Aguliar Feijoo
‘MAGISTRADO SECRETARIO
!

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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