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El Oficio N* 4886 de 06 de diciembre de 2018, recibido via correo electrénico el
07 del mismo mes y afio, mediante el cual la Seccién Primera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Republica de Colombia,
solicitd Interpretacion Prejudicial del Articulo 136 Literal a) de la Decision 486 de
la Comision de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno

11001032400020150050700; v,

El Auto del 25 de marzo de 2019, mediante el cual este Tribunal admitio a tramite
la presente Interpretacion Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el Proceso Interno

Demandante:

~==..__ Demandada:

Inverluna y Cia. S. en C.A.

Superintendencia de Industria y Comercio
(SIC) de la Republica de Colombia
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Tercero Interesado: Global Investment & Trading Management,

Inc.

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

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

1.

Posible confusion entre el signo SERVIGIROS (mixto) que pretende
distinguir servicios de la Clase 39 de la Clasificacién Internacional de
Niza cuyo titular es Inverluna y Cia. 5. en C.A. y la marca SERVIGIROS
{denominativa) que protege servicios de la Clase 36 de la misma
clasificacion internacional, perteneciente a Global Investment & Trading
Management, Inc.

Si la particula SERVI es de naturaleza evocativa, la cual haria alusion a
la palabra SERVICIOS.

Si el término SERVI es considerado una denominacion de uso comun.
La sociedad Inverluna y Cia. S. en C.A., alego ser titular de la familia de
marcas que presentan como elemento preponderante y comun el

términa SERVI.

Si el signo SERVIGIROS (mixto) se deriva de las marcas registradas
por la sociedad Inverluna y Cia. S. en C.A.

Conexion entre los servicios que distinguen los signos en confiicto
vinculados a las Clases 36 y 39 de la Clasificacion Internacional de Niza.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicitd la Interpretacion Prejudicial del Artlculo 136
Literal a) de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina’, el
cual se interpretara por ser pertinente.

1 Decision 486 de la Comisidn de la Comunidad Andina

“Articulo 136.- No podrdn registrarse como marcas aguelios signas cuyo uso en of comercio afectars
indebidaments v derecho da lercero, on parlicuiar cuando:

a)  sean [dénlicos o se asemefen, & una marca antarormente soifcitada para registro o regislrats

por un tercero, parg los mismos producios o servicios, o para produclos o servicios respacto da
los cuales ef uso de la marca pueda calisar un riesgo de confiision o de asociacion;
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De oficio se interpretaran los Articulos 135 Literal g) y 151 de la Decision
486 de la Comision de la Comunidad Andina?, concerniente a la
conformacion de marcas con denominaciones de uso comtun y la conexién
entre los servicios de la Clasificacion Internacional de Niza.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

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

Comparacidn entre signos mixtos y denominativos.

Marcas evocativas.

Signos conformados por denominaciones de uso comun.

Familia de marcas.

Marcas derivadas.

Conexion entre servicios de la Clasificacion Internacional de Niza.

ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de
confusién directo, indirecto y de asociacion. Similitud ortografica,
fonética, conceptual o ideologica 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 SERVIGIROS
(mixto) y la marca SERVIGIROS (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, cuyo tenor es el siguiente:

"Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aguellos signos cuyo
uso en el comercio afeclara indebidamente un derecho de tercero, en
patticular ctiando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicilada
para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos
o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el

Decision 486 de la Comisidn de la Comunldad Andina

“Articulo 136.- No podran regislrarse como Marcas 10s Signos gun:

.k

g) consistan exclusivamente o se hubjeran converido en tina designacion comin o usual del
producto o servicio de gue se frafe en of longuaje corriente o en la usanza del pals;

fiif

“Artleulo 151.- Para clasificar los productos y los servicios @ los cuales se aplican fas margas, los
Palses Micmbros ufilizardn la Clasifficacion Intemacional de Produclos y Servicios para ef Registro
tle las Marcas, establecida por ¢l Ameglo do Niza det 15 de junio de 1957, con sus modificaciones
vigantas. Las clases de la Clasificacian Infernacional referida en el parrafo antarior no deferminarén
Ia similitud ni la disimilifud de los productos o senvicios indicados exprosamenie.”
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uso de la marca pueda causar un riesgo de confusion o de
asociacion;

()"

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

1.3.

a)

b)

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

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 adquirirlo piense que el productor de
dicho producto y otra empresa tienen una relacion 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
confusién (directo o indirecto) o de asociacién en el publico consumidor,
teniendo en cuenta en esta valoracién que la similitud entre dos signos
puede ser!

a)

b)

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

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

3
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Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de
20186, 466-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016,

Ibidam.
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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.

lgualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberd

observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:®

a)

b)

d)

La comparacion debe efectuarse sin descomponer los elementos gue
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, ortogréfica, grafica o figurativa y conceptual o
ideologica.

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 dificiimente
ohservara los signos al mismo tiempo, sino que lo hara en momentos
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 confusidén o asociacion.

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

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

El grado de atencion del consumidor medio es un parametro
importante para el andlisis de confundibilidad de signos que
diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el
entendido de que puede variar o graduarse segun el tipo de
producto del cual se trate, pues por via de ejemplo no se presta
el mismo nivel de atencién al adquirir productos cosmeéticos que
al comprar pasabocas para fiestas.

5

oo
&

Ibidenm,

o Ver Interpretacién Prejudicial emitida en el Proceso 42-1P-2017, de 7 de julio de 2017,

-\-\.
Wy
A\

%




1.5.

1.6.
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(i) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor
maés informado y atento que el consumidor medio, ya que elige
los bienes y servicios bajo ciertos parametros especificos de
calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor ¢ue 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 gue prestan,
pues sabe datos de su atencidn al cliente, costo de los platos,
manejo publicitario, promociones, etc.

(iiiy Criterio del consumidor especializado: Se basa en un
consumidor absolutamente informado y atento sobre las
caracteristicas técnicas, funcionales o practicas de los productos
0 servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado
de instruccién técnica o profesional. Dicho consumidor hace una
evaluacidn mas prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo
que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional
competente al realizar el respectivo analisis de confundibilidad.

Una vez senaladas 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 gue sean necesarios,
incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En ese
sentido, se debera verificar si existe o no confusion respecto del signo
solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

Comparacién entre signos mixtos y denominativos

Como la confroversia radica en la presunta confusién entre el signo
solicitado SERVIGIROS (mixto) y la marca SERVIGIROS (denominativa),
es necesario que se verifique la comparacion teniendo en cuenta que estan
conformados por elementos denominativos, los cuales estan representados
por una o mas palabras pronunciables dotadas o no de un significado o
concepto.”

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan
expresiones aclsticas o fonéticas, formadas por una o varias letras,

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

de 2016,




2.3

2.4.

2.

5.

Proceso 708-1P-2018

palabras o numeros, individual o conjuntamente estructurados, gue
integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener
significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos,
gue son los gue tienen una connotacion conceptual que evoca ciertas
cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios,
gue no manifiestan conexidon alguna entre su significado y la naturaleza,
cualidades y funciones del producto gue 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 gréfico (una o varias imagenes). Las
combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto
producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite
diferenciarlo de los demés 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 consurmidor,
puede suceder gue el elemento predominante no sea este, sino el grafico,
ya sea que, por su tamano, color, disefio u ofras 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 gréfico.

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

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

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

G

Ver Interpretacitn Prejudicial 46-1P-2013 de 25 de abril de 20135
Ver Interpretacion Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016,
Ver Interpretacion Prejudicial 128-1P-2015 de 20 de julic de 2015.

Ver Interpretacion Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016.
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una funcion diferenciadora en el conjunto, debido a que esto
ayudaria a entender cémo el signo es percibido en el mercado.

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 |&xica de las
derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se
encuentra en el diccionario’2. Como ejemplo tenemaos 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 maodifica su definicion.

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 gue se debe verificar al
hacer un analisis gramatical de los signos en conflicto.

° Por lo general en el lexema esta ubicada la sllaba ténica.

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

13

REAL ACADEMIA ESPAROLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definicidn de lsxema: “1. m. Ling.
Unidad minima con significado 8rico gue no presenta morfemas gramalicales; p. ef, sol, o gue,
poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de sogmentacion; p. g, lerr, en enlerais”
Disponible en: hitp:Adie ree.esfPid=NCu16TD (Consulta: 08 de noviembre de 2018).

REAL ACADEMIA ESPANOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definicién de morfema:

"§. m. Gram, Unidad minima aislable en el andlisis morfoldgico. La palabra mujeres confiene dos
morfemas: mujer ¥ -as.

2. m. Gram. Por aposicion a loxema, morferna gramalical: p. &), de, no, yo, ef, -ar, -5, -oro.

3 m Gram. Unidad minima de significado, La farminacidn verbal -mos contiene dos morfantas:
personea, primera, ¥ ntimero, plural” Disponible en: httpefidle rae es/?id=Poltdiz {Consulta; 08 de
noviembre 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) 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.

2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se debera determinar el elemento
caracteristico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de
los signos en conflicto de conformidad con los criterios sefalados en los
puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusion y/o
asociacion que pudiera existir entre el signo solicitado SERVIGIROS
(mixto) y la marca SERVIGIROS (denominativa)

3. Marcas evocativas

3.1. Como en el proceso interno la SIC sefiald que los signos en conflicto tienen
naturaleza evocativa, donde la particula SERVI hace alusion a servicios,
por lo que 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
imaginacién para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso
deductivo™.

3.2. 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 débil 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. !

3.3. 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 tendréd que hacer una deduccién no evidente y, por lo tanto, la
capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte. '

T De modo referencial, ver Proceso 630-IP-2015 de fecha 25 de julic de 2018, p. 10.

13 Ibiclem.

eapi0 Ibxicem.
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En ese sentido, se debera establecer el grado evocativo de la
denominacién SERVI y, posteriormente, realizar el respectivo analisis de
registrabilidad.

Signos conformados por denominaciones de uso comin

Teniendo en cuenta que en el presente proceso la Superintendencia de
Industria y Comercio sefiald que el término SERVI es una expresion de uso
comun, resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema.

El Literal g) del Articulo 135 de la Decision 486 de la Comisién de la
Comunidad Andina dispone:

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

{4

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designacion
comin o usual del producto o servicio de que se frate en el lenguaje
corriente o en la usanza del pals;

()

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 ofras pueden generar
signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su
registro. En este (ltimo caso, el titular de dicha marca no puede impedir que
las expresiones de uso comun puedan ser utilizadas por los ofros
empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza
limitada de oposicion, toda vez que las particulas genéricas o de uso comun
se deben excluir del cotejo de la marca. '’

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

En tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado esta conformado por
elementos de uso comun en la correspondiente clase de la Clasificacion
Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los
elementos de uso comin, siendo que su presencia no impedira el registro
de la denominacién en caso de gue el conjunto del signo se halle provisto
de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

17

Ver Interpretacitn Prejudicial recalda en el Proceso 538-1P-2015 del 23 de junio de 2016,

-'-'—_—m'-'ﬁ::ﬁ_pn modo referencial, ver Proceso 327-1P-2015 del 19 de mayo de 2016.
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5. Familia de marcas

5.1. De acuerdo a lo alegado por Inverluna y Cia. S. en C.A., ésta serla fitular
de una familia de marcas que presenta como elemento preponderante y
comun el término SERVI por lo que se desarrollara dicho tema.

5.2, Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen
a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo comtin, mediante el cual
el publico consumidor las asocia entre si y las relaciona con un mismo
origen empresarial. 1®

53. En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una
pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo comin. Si este
elemento comun figura en la denominacién, sera, por lo general, el
elemento dominante. El elemento dominante comin hara que todas las
marcas que lo incluyan produzcan una impresion general comdn, toda vez
gue inducird a los consumidores a asociarlas entre si y a pensar que los
productos a que se refieren participan de un origen coman. 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 aquélla, en caso de corresponder a distinto
titular, podria inducir a confusion.??

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

¥ Resulta pertinente diferenciar a 1a familia de marcas de las marcas derivadas.

La familia de marcas admile que enire |as marcas que conforman la familia existan variaciones
significativas, pero siempre deben conservar un elemento comn, que es aquel que constituye dicha
familiz. Las marcas que conforman la familia pueden ser registradas para distinguir productos o
servicios en distintas claszes.

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

o Ver Interpretacidn Prejudicial recalda en el Proceso 433-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015.

TR Ibidem.
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A fin de emitir un pronunciamiento sobre la inexistencia de riesgo de
confusién y/o asociacion con base en sendas familias de marcas, se deberd
determinar, en primer lugar, si efectivamente se han configurado las familias
de marcas invocadas: posteriormente, se analizard si la presencia del
término comun de tales familias logra desvirtuar el supuesto riesgo de
confusion y/o asociaciéon 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 |as semejanzas las que
podréa percibir el piiblico consumidor como provenientes de un mismao origen
empresarial o de uno vinculado.

Marca derivada

Dado que Inverluna y Cia. S. en C.A, sefald que el signo solicitado
SERVIGIROS (mixto), es un signo derivado de las marcas registradas bajo
su titularidad, corresponde abordar este tema.??

La Decisién 486 no consagra la figura de la marca derivada; sin embargo,
atendiendo al manejo que en la practica se da a dicho fenémeno, el Tribunal
ha adoptado criterios doctrinarios sobre el tema y ha reconocido la figura
en nuestro régimen normativo.#

En congruencia con lo sefialado en el parrafo precedente, las marcas
derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por &
titular de una marca anteriormente registrada, en relacion con los mismos
productos o servicios, en el que el distintivo preponderante sea dicha marca
principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relacion con
los elementos accesorios que la acompafian?,

Cabe sefialar que el hecho de que un titular de registro de marca solicite
para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho
indefectible a que se registre dicho signo, ya que la autoridad competente
deberd establecer si el nuevo signo solicitado cumple con todos los

Resulta pertinente diferenciar a |s familla de marcas de [as marcas derivadas.

La familia de marcas admite gque entre las marcas gue conforman |& familia existan variaciones
significativas, pero siempre deben conservar un elemento com tn, que s aguel gue constituye dicha
familia. Las marcas que conforman la familia pueden ser registradas para distinguir productos o
servicios en distintas clases.

Las marcas derivadas solo admiten variaciones no sustanciales respecto de la marca regisirada.
La marea derivada debe distinguir los mismos productos o servicios que fa marca registrada
primigeniaments o, en lodo caso, los productos o serviclos que pretenda distinguir deben estar
incluidos en aguellos. No constittiria una marca derivada =i es que se solicita para productos
distintos a los que protege la marca primigenia, aunque sean conexos.

e modo referencial, ver Procesos 438-11P-2015 del 7 de diciembre de 2015 y 140-1P-2007 del 4 de
diclembre de 2007.

Al respecto, ver los procesos 59-1P-2012, 90-1P-2012, 198-1P-2013, 12-1P-2014, 156-IP-2015, 431-
IP-2015 y 438-1P-2015.
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requisitos de registrabilidad y, ademas, que no se encuadra en las causales
de irregistrabilidad sefaladas en la normativa comunitaria.2®

6.5 Las marcas derivadas se inscriben siguiendo los tramites ordinarios, pero
entendiéndose que los obstaculos que se opongan al registro de ellas, solo
podran referirse a los elementos accidentales o complementarios anadidos
y no al distintivo principal, al estar este ya previamente registrado y quedar
por tanto fuera de toda discusion.28

6.5. Sobre la base de los criterios expuestos se establecera si un signo
solicitado a registro constituye o no una vanacion de las marcas
previamente inscritas, teniendo en cuenta que la nueva solicitud debe
comprender a la misma marca con variaciones no sustanciales, y que los
productos reivindicados en la solicitud correspondan a los productos
amparados por las marcas ya registradas. Asimismo, cabe recalcar que la
solicitud de registro de un signo derivado de una marca inscrita con
anterioridad no le otorga a su titular el derecho indefectible a que se le
conceda el registro solicitado, debido a que toda nueva solicitud de registro
de marca se encuentra sujeta al andlisis de registrabilidad que corresponde
realizar a la autoridad competente.

7. Conexion entre servicios de la Clasificacién Internacional de Niza

7.1. Se alegb que existe conexion entre los servicios que distinguen los signos
en conflicto, por lo que corresponde analizar este tema.

7.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusion de productos o servicios en una
misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe
similitud entre los productos o servicios objeto de andlisis, tal como se
indica expresamente en el segundo parrafo del articulo 151 de la Decision
486.27

7.3. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en
consecuencia, analizar el grado de vinculacién, conexion o relacion de los
productos o servicios gue amparan los signos en conflicto, para que de esta
forma se pueda establecer la posibilidad de error en el publico consumidor,
es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados

23 Da modo referencial, ver Proceso 439-1P-2015 dal 7 de diciembre de 2015.

26 Mascarefias, Carlos. Nueva Enciclopedia Jurldica. Editor F, SERX, Barcelona, 1982, p. 908, citado
en el Proceso 439-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015

27 Dacision 486 de la Comisidn de la Comunidad Andina. -

“Articulo 151.-Para clasificar los productos v fos senvicios @ los cusles se aplican las marcas, los
Paises Micmbros ulilizardn la Clasificacion Infernacional de Produclos y Servicios para of Registro
de las Marcas, establscida por ol Arreglo de Niza del 15 de junic de 1957, con sus modificacionas
viganies.

= Las clases da fa Clasificacidn Infernacional referida en el pdrrafo anterior no delerminaran Ia simititud
————._ i fa disimilitud de loz producios © senvicios indicados cxpresamente.

LE u,, i;i_;-_{Suhrayaﬁﬁ agregado)
L,
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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.?®

Para determinar si existe vinculacién, conexion o relacion entre productos
y/o servicios corresponde tomar en consideracion el grado de similitud de
los signos objeto de andlisis y cualqguiera de los siguientes tres criterios
sustanciales:

a)

b)

c)

El grado de sustitucion (intercambiabilidad) entre los productos
O Servicios

Existe conexidén cuando los productos (o servicios) en cuestion
resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este
podria decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser
intercambiables entre si. En términos conceptuales, la sustitucién se
presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o
servicio) origina una mayor demanda en el otro. En terminos
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 une u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratandose de las infusiones en |a forma de bolsas
filtrantes, el anis, el cedron, la manzanilla, etc., suelen ser productos
sustitutos entre si.

La complementariedad entre si de los productos o servicios

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

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 ensefianza.

La posibilidad de considerar que los productos o servicios

14
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provienen del mismo empresario (razonabilidad)

Existe conexién cuando el consumidor, considerando la realidad del
mercado, podria asumir como razonable que los productos o servicios
en cuestién provienen del mismo empresario.

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

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

7.6.

Los siguientes criterios, en cambio, por si mismos son insuficientes para
acreditar relacién, vinculacidon o conexion entre productos y/o servicios,
pues estos necesariamente tienen gue 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 Clasificacién Internacional de Niza

La inclusién de productos o servicios en una misma clase no resuita
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, aunque
pertenecientes a una misma clase de la Clasificacion Internacional de
Niza. Por tanto, este criterio solo podra ser ulilizado de manera
complementaria para determinar la existencia de conexién
competitiva.

Los canales de aprovisionamiento, distribucion o de
comercializacion; los medios de publicidad empleados; la
tecnologia empleada; la finalidad o funcidn; 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 género, pero si los consumidores
comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son
los productores del otro, no habra conexidn competitiva entre ellos.

Dos productos completamente disimiles (v.g., candados e
insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercializacion (v.g.,
ferreterias) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel
publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexion
competitiva entre ambos. De alll que estos criterios deben analizarse
conjuntamente con los criterios intrinsecos para observar la existencia
de conexion competitiva.
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Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios
diferentes, como regla general, no existira conexion competitiva.

7.7. Por tal razdn, para establecer la existencia de relacion, vinculacion o
conexién entre 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 11001032400020150050700, 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.
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De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la
presente Interpretacién Prejudicial el Presidente y el Secretario.
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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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