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PROCESO 147-1P-2013

Interpretacién prejudicial del articulo 135 literales b), ¢) y h) de la Decisién 486 de la
Comisién de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la
Republica de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccién Primera,; e,
interpretacion prejudicial de oficio de los articulos 134 literal €) y 150 de la misma
Decision. Marca: FIGURATIVA. Actor: sociedad GAS CAQUETA S.A. E.S.P. Proceso
interno N°. 2010-00272.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a
los veinte dias del mes de noviembre del afio dos mil trece.

VISTOS:

La solicitud de interpretacion prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado
de la Republica de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Primera,
relativa al articulo 135 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina dentro
del proceso interno N°. 2010-00272.

El auto de 16 de octubre de 2013, mediante el cual este Tribunal decidié admitir a tramite
la referida solicitud de interpretacion prejudicial por cumplir con los articulos 32 y 33 del
Tratado de Creacién del Tribunal y con los requisitos contemplados en el articulo 125 del
Estatuto; vy,

Los hechos sefalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en
anexos.

a) Partes en el proceso interno.
Demandante: sociedad GAS CAQUETA S.A. E.S.P
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la Republica de Colombia.
Tercero interesado: sociedad GASES UNIDOS DE COLOMBIA UNIGAS LTDA.

b) Hechos.
1. El 10 de marzo de 2008, la sociedad GASES UNIDOS DE COLOMBIA UNIGAS LTDA.
solicitd, ante la Divisibn de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y

Comercio, el registro como marca de un signo FIGURATIVO, para distinguir productos
comprendidos en la Clase 4 de la Clasificacion Internacional de Niza.

OCRE OCRE
BRILLANTE

| NARANJA NARANJA
BRILLANTE
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2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial N°. 591 de
30 de abril de 2009. Contra dicha solicitud no se presentaron oposiciones.

3. Por Resolucion N°. 40396 de 24 de octubre de 2008, la Divisién de Signos Distintivos de
la Superintendencia de Industria y Comercio, concedié el registro del signo solicitado.

6. La sociedad GAS CAQUETA S.A. E.S.P. interpuso accion de nulidad contra la
mencionada resolucion.

a) Fundamentos juridicos de la demanda.

La sociedad GAS CAQUETA S.A. E.S.P. en su escrito de demanda presentd los
siguientes argumentos:

1. Con la emisién de la Resolucion impugnada se ha violado el articulo 135 literales b), c)
y d) de la Decisién 486.

2. En primer término indica que “el cilindro de gas, empleado para el transporte de GLP
(Gas Licuado del Petréleo), es un artefacto cuya forma y estructura se encuentra
ordenada por el Reglamento Técnico expedido por el Ministerio de Minas y Energia (...),
ademas se sefala que en el mencionado Reglamento determina “la forma en que se
debe realizar el mantenimiento a los cilindros de GLP y hace referencia a las condiciones
técnicas que la pintura del cilindro debe cumplir y en ninguna parte (...) concede a los
distribuidores y fabricantes de los cilindros del (GLP) se apropien de algin color en
particular y el disefio del cilindro que debe cumplir con las condiciones técnicas (...)".
Esto con el fin de evitar accidentes y dar una proteccion al consumidor.

3. Por lo tanto, “los cilindros de gas y el empleo de ellos, no solamente constituyen un uso
gue corresponde a la funcién del servicio de transporte del GLP, sino que su uso y forma
estan ordenados por la ley (...)", por lo que no se explica que la Superintendencia haya
concedido el registro del signo figurativo.

4. De esta manera, “de permitirle a la sociedad GASES UNIDOS DE COLOMBIA
UNIGAS LTDA. la apropiacion del arte de un cilindro cuyo empleo y uso es obligatorio
(...) repercutiria en que el uso de este producto cayera en un monopolio del uso de los
cilindros por parte de la sociedad GASES UNIDOS DE COLOMBIA UNIGAS LTDA. pues
con ello se podria alegar que al ser las propietarias de la marca FIGURATIVA cuyo arte
se compone de un ‘CILINDRO NARANJA’ (y nétese que ni siquiera es un dibujo de un
cilindro, sino que es propiamente la fotografia de uno real) pueden impedir a las demas
empresas prestadoras del servicio de GAS LICUADO DE PETROLEO el empleo de los
CILINDROS".

5. Con el fundamento en el registro del signo genérico del cilindro la sociedad GASES
UNIDOS DE COLOMBIA UNIGAS LTDA. “esta solicitando a GAS CAQUETA S.A. E.S.P.
abstenerse del empleo del color naranja en sus cilindros (...)".

6. Afirma que “siendo este cilindro de uso comun por todas las empresas fabricantes y
comercializadoras de GAS, no puede predicarse de éste que sea indicador de origen
empresarial ni mucho menos de su calidad”, por lo tanto, agrega que el signo figurativo
solicitado no tiene la suficiente distintividad.
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b) Fundamentos juridicos de la contestacién a la demanda.
La Superintendencia de Industriay Comercio contesta la demanda manifestando que:

1. La Superintendencia expidid la Resolucién acusada “con estricta observancia de las
normas contenidas en la Decision 486 (...)".

2. Afirma que “el signo grafico registrado por GASES UNIDOS DE COLOMBIA UNIGAS
LTDA., no fue estudiado por esta Superintendencia en sus partes integrantes (cilindros de
gas) sino como una totalidad inescindible que tiene suficiente fuerza distintiva,
permitiendo su existencia en el mercado con el fin de identificar productos en la clase 4
de la Clasificacién Internacional de Niza”.

3. Por lo que “Mal plantea el demandante sus argumentos juridicos, partiendo de que lo
registrado por esta Autoridad es un cilindro de GLP o los cilindros de GLP, sin percibir
gue la marca en discusion fue registrada como una unidad que comprenden la figura de
varios cilindros de GLP, en una posicién determinada y con unos colores especificos, y
que en virtud de lo anterior el ius prohibendi que tiene el titular no puede, en ningln caso
suponer, que los demas comerciantes o transportadores de este bien dejen de utilizar un
envase que por lo demas corresponde a una norma técnica de obligatorio cumplimiento”.

4. La Superintendencia “hubiera incurrido en violacion del articulo 135 en el sentido
sefalado por el demandante, si se hubiera registrado a favor de GASES UNIDOS DE
COLOMBIA UNIGAS LTDA. una marca tridimensional con la forma de los cilindros de
GLP con las caracteristicas que la respectiva norma técnica senala (...). No obstante, la
marca registrada (...) consiste en un signo grafico consistente en cuatro cilindros
ubicados uno junto a otro con determinados colores, razon por la cual no le es aplicable
la sefialada prohibicion”.

c) Tercero interesado.

La sociedad GASES UNIDOS DE COLOMBIA UNIGAS LTDA. Y UNIGAS COLOMBIA
S.A. E.S.P., tercero interesado en el proceso, contestd la demanda manifestando:

1. Sobre la violacion del articulo 135 literal ¢, aclara que el registro concedido “reivindica
el color naranja, especificamente bajo los pantones 173 c y 484 c y no el cilindro. No se
trata de una marca tridimensional donde se esté reivindicando el cilindro, pues tal forma
es genérica y no reivindicable por cualquier particular’. En este caso “en la solicitud de
registro se reivindica el color naranja, y la concesién se produjo respecto de tal color (...).
El registro de un color como marca esta permitido por la propia Decisién 486 (...)".

2. Afirma que “No es cierto, que la sociedad UNIGAS pretenda impedir el uso del cilindro
para el transporte de gas, y tal como lo menciona el demandante lo Gnico que ha hecho
es solicitar la abstencion de usar el color naranja (...) por cuanto dicho color, tiene
derecho al uso exclusivo”. Agrega que el cilindro “no puede ser indicador del origen
empresarial (...) pero si puede ser indicador del origen empresarial un color”.

3. La Superintendencia no le esta otorgando exclusividad sobre algun elemento que
otorgue ventaja funcional o técnica al producto sino sobre el color naranja y que la
Comision Reguladora de Energia y Gas autorizd el uso de distintivos en los cilindros de
gas, entre ellos el color y si bien el Decreto fue derogado quedd la filosofia de
identificacion del cilindro.

4. Finalmente, afirma que varias empresas usan distintos colores para identificar sus
cilindros.
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CONSIDERANDO:

Que, la norma contenida en el articulo 135 de la Decision 486 de la Comisién de la
Comunidad Andina, cuya interpretaciébn prejudicial se solicita forma parte del
ordenamiento juridico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del
articulo 1 del Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por via prejudicial las normas que
conforman el ordenamiento juridico comunitario, con el fin de asegurar su aplicacion
uniforme en el territorio de los Paises Miembros, siempre que la solicitud provenga de un
Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es,
en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolucién del
proceso, conforme a lo establecido por el articulo 32 del Tratado de Creacion del Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decision 472), en
concordancia con lo previsto en los articulos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal
(codificado mediante la Decision 500);

Que, la presentacion de la solicitud de registro como marca del signo FIGURATIVO, fue
el 10 de marzo de 2008, en vigencia de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran
dentro de la citada normativa, por lo que de acuerdo a lo solicitado por el consultante se
interpretara el articulo 135 de la Decision 486, en sus literales b), ¢ ) y h); y, de acuerdo a
lo facultado por la norma comunitaria de oficio se interpretara el articulo 134 literal e) y
150 de la misma Decision; vy,

Que, el texto de las normas objeto de la interpretacion prejudicial es el siguiente:

Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina

“(...)

Articulo 134.- A efectos de este régimen constituird marca cualquier signo que
sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podran registrarse
como marcas los signos susceptibles de representacion gréfica. La naturaleza del
producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningin caso sera
obstaculo para su registro.

Podran constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

(e-). -:n color delimitado por una forma, o una combinacién de colores;

,(A“r:[)l’culo 135.- No podran registrarse como marcas los signos que:

(-..)

b) carezcan de distintividad;

c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus

envases, o en formas o caracteristicas impuestas por la naturaleza o la funcién de
dicho producto o del servicio de que se trate;
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(...)

h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre
delimitado por una forma especifica;

(...)

Articulo 150.- Vencido el plazo establecido en el articulo 148, o si no se hubiesen
presentado oposiciones, la oficina nacional competente procedera a realizar el
examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina
nacional competente se pronunciard sobre éstas y sobre la concesién o
denegatoria del registro de la marca mediante resolucion”.

(...).
1. Lamarcay los requisitos para su registro. La distintividad.

El articulo 134 de la Decisién 486 al referirse a la marca sefala: “(...) constituird marca
cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podran
registrarse como marcas los signos susceptibles de representacion gréafica. La naturaleza
del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningan caso sera obstaculo
para su registro (...)". Este articulo tiene un triple contenido, da un concepto de marca,
indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una
enumeracion ejemplificativa de los signos registrables.

Con base al concepto del articulo 134 de la Decision 486 se define la marca como un
bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinacién de
palabras, imagenes, figuras, simbolos, gréaficos, logotipos, monogramas, retratos,
etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, nimeros, color determinado por su
forma o combinacion de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y
otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles
de representacién grafica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin
de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y
adquiera sin riesgo de confusién o error acerca del origen o la calidad del producto o
servicio. Este articulo hace una enumeracion enunciativa de los signos que pueden
constituir marcas, por lo que el Tribunal sefala que: “Esta enumeracion cubre los signos
denominativos, graficos y mixtos, pero también los tridimensionales, asi como los sonoros
y olfativos, lo que revela el propésito de extender el alcance de la nocién de marca”.
(Proceso 92-1P-2004, publicado en la G.O.A.C. N°. 1121 del 28 de setiembre de 2004,
marca: “UNIVERSIDAD VIRTUAL”).

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decision 344,
se encuentra implicitamente contenido en esta definicién toda vez que, un signo para que
pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresion material
identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la
inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios. Sobre la
perceptibilidad, José Manuel Otero Lastres sefala: “(...) es un acierto del articulo 134 no
exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya esta implicito en el
propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la
aptitud distintiva” (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas en la Decision 486
del Acuerdo de Cartagena (sic). Revista Juridica del Perd. Junio, 2001, p. 132).

La susceptibilidad de representacion grafica juntamente con la distintividad, constituyen
los requisitos expresamente exigidos por la norma comunitaria.



GACETA OFICIAL @ 24/02/2014 7 de 77

La susceptibilidad de representacion grafica, es la aptitud que tiene un signo de ser
descrito o reproducido en palabras, imagenes, formulas u otros soportes, es decir, en
algo perceptible para ser captado por el publico consumidor.

La distintividad, es la capacidad que 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
todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable
para que ésta cumpla su funcion principal de identificar e indicar el origen empresarial y,
en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusion y/o
asociacion.

En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este articulo con relacion a lo que
disponia el articulo 81 de la Decisién 344 no hace expresa mencion a la “suficiente”
distintividad, sin embargo para efectos de registro del signo, de conformidad con el literal
a) del articulo 135 de la Decision 486 se exige que “(...) el signo debera ser apto para
identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o
comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el
consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusion y/o de
asociacioén en torno a su origen empresarial o a su calidad (...) esta exigencia se expresa
también a través de la prohibicion contemplada en el articulo 135, literal b, de la Decision
en referencia, segun la cual no podran registrarse como marcas los signos que carezcan
de distintividad”. (Proceso 205-1P-2005, publicado en la G.O.A.C. N°. 1333, del 25 de abril
de 2006, caso: “FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS”).

Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrinseca” como una capacidad distintiva
“extrinseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la
segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo
sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios,
garantizandoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de
confusién y/o de asociacion, tornando asi transparente el mercado.

Es importante advertir que el literal a) del articulo 135 de la Decision 486, eleva a causal
absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del
articulo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de
los requisitos de distintividad, susceptibilidad de representacién gréfica o perceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad esta consagrada de
manera independiente como causal de nulidad absoluta en el articulo 135 literal b) de la
Decision 486. Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrinseca” como una
capacidad distintiva “extrinseca”, como ya se indicé.

El Tribunal manifiesta que Unicamente sera registrable un color, de acuerdo al literal e)
del articulo 134, cuando esté debidamente delimitado por una forma, es decir un color
aisladamente solicitado no podra ser objeto de registro, conforme se manifiesta en el
siguiente punto.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el sigho
FIGURATIVO, como fue solicitado, cumple con los requisitos del articulo 134 de la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las
causales de irregistrabilidad previstas en los articulos 135 y 136 de la referida Decision.
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2. Registro de un color delimitado por una forma.

El Tribunal interpretara el presente tema en virtud a que el signo solicitado a registro
constituye el uso del color naranja, especificamente bajo los pantones 173 cy 484 c.

La norma comunitaria, en el literal e) del articulo 134 de la Decisién 486, prevé el registro
de un color delimitado por una forma, o una combinacion de colores, es decir, que
cuando el mismo se encuentra comprendido en una silueta o trazo puede acceder al
registro como marca, al igual que cuando el color que se desea registrar se plasme o sea
parte integrante de un signo tridimensional o figurativo, ya registrado o solicitado,
obviamente, siempre que éste no caiga en alguna otra causal de irregistrabilidad.

Contrario sensu, la Decision 486 en su articulo 135 literal h) prohibe el registro de un
color aisladamente considerado. Al respecto el Tribunal ha sefialado: “(...) la prohibicion
contemplada en el literal h) del articulo 135 de la Decision 486 se refiere, en primer lugar, a
los siete colores fundamentales del arco iris, prohibicion que se apoya en la circunstancia
de que el niumero de los colores fundamentales y puros es ciertamente muy limitado: la
acentuada escasez de colores fundamentales y puros contrasta visiblemente con la gran
abundancia de denominaciones y elementos gréaficos. De donde se sigue que, si a través
de una marca, una empresa pudiese apropiarse de un color fundamental o puro, obtendria
una ventaja competitiva desmesurada y, al mismo tiempo, los competidores tropezarian
con un grave obstaculo que podria llegar a bloquear el libre acceso al mercado. Los efectos
obstruccionistas derivados de la concesion de una marca sobre un color fundamental o
puro serian particularmente palpables en la hipotesis de que el color fuese necesariamente
comun a un género o linea de productos o a su envoltorio o envase (...). La mencionada
prohibicion abarca ademas a los colores puros que por su cromatismo son facilmente
identificables, asi como, a los colores secundarios, fruto de combinaciones que en todo
caso son ilimitadas”. (Proceso 111-IP-2009, publicado en la G.O.A.C. N°. 1809 de 22 de
marzo de 2010, marca: Un espejo o reflejo de agua con reivindicacion de los colores azul
oscuro y azul claro).

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la prohibicion bajo analisis no es absoluta,
pues ella sélo opera cuando el color no se encuentra “delimitado por una forma
especifica”, es decir, como se tiene dicho, se permite el registro de colores debidamente
delimitados por una forma.

En este sentido, corresponde al juez consultante, determinar si el color naranja, pantones
173 c y 484 c, se encuentra debidamente delimitado por una forma y cumpla con los
demds requisitos exigidos por la norma comunitaria lo cual le permita acceder al registro
y permita al consumidor no incurrir en error o posible confusion.

3. Clases de signos. Signos figurativos.

Como se menciond lineas arriba, el caso concreto se circunscribe a un color delimitado
por una forma, en el caso especifico el color naranja, pantones 173 c y 484 c delimitado
por la forma de un cilindro de gas.

Sin embargo, dentro del proceso interno que motivé esta interpretacion prejudicial, la
sociedad GASES UNIDOS DE COLOMBIA UNIGAS LTDA. solicito el registro de un signo
“FIGURATIVO?”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 4 de la Clasificacion
Internacional de Niza, por lo tanto, de manera ilustrativa, es necesario hacer referencia a
las marcas figurativas.

La doctrina ha reconocido, en atencion a la estructura del signo, algunas clases de
marcas, como las denominativas, las graficas y las mixtas.
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En el marco de la Decision 486, se puede constatar la existencia de otras clases de
signos, diferentes a las enunciadas, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de
los productos, sus envases o envolturas, etc., segun consta detallado en el articulo 134
de la mencionada Decision.

En este contexto, el Tribunal considera conveniente, con caracter ilustrativo, examinar lo
relacionado a las marcas gréficas, por corresponder éstas a la clase a la cual pertenece
el signo en conflicto.

Las marcas gréaficas son definidas como un signo visual porque se dirige a la vista a fin
de evocar una figura que se caracteriza por su configuracion o forma externa; lo
predominante en esta clase de marca, es el sujeto escogido en su forma grafica.

El Tribunal, con relacién a este tema ha venido sosteniendo en su jurisprudencia que:

“Dentro de este tipo se encuentra la marca puramente gréfica, la que evoca en la
mente del consumidor sélo la imagen del signo utilizado en calidad de marca: un
conjunto de lineas, dibujos y en su caso colores; y, la marca figurativa, que
evoca en el consumidor un concepto concreto: el nombre que representa este
concepto es también el nombre con el que es conocido la marca gréfica; el tercer
subgrupo es la marca que evoca en el consumidor un concepto o motivo al que se
llega a través de un proceso de generalizacion”. (Carlos Fernandez Novoa,
“Fundamentos de Derechos de Marcas”, Editorial Montecorvo, 1984. pp 29 y ss).

Ademas, sobre este tipo de marcas, ha manifestado que las marcas gréficas, llamadas
también visuales porque se aprecian a través del sentido de la vista, son figuras o
imagenes que se caracterizan por la forma en que estan expresadas. La jurisprudencia
del Tribunal ha precisado que dentro del sefialado tipo de marcas se encuentran las
puramente gréficas, que evocan en el consumidor Unicamente la imagen del signo y que
se representan a través de un conjunto de lineas, dibujos, colores, etc.; y las figurativas,
que evocan en el consumidor un concepto concreto, el nhombre que representa este
concepto y que es también el nombre con el que se solicita el producto o servicio que va
a distinguir. (Proceso 09-1P-94, publicado en la G.O.A.C. N°. 180 de 10 de mayo de 1995,
marca: DIDA).

Las marcas figurativas son aquellas que se encuentran formadas por una grafica o
imagen visual que puede evocar 0 no un concepto. En este tipo de marcas, en
consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber:

1. Eltrazado: son los trazos del dibujo que forman el signo marcario.

2. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la
observa.

4. Irregistrabilidad de signos que constituyan la forma usual de los productos
0 que consistan en la forma impuesta por la naturaleza o funciéon del
producto.

El Tribunal considera oportuno referirse al tema en virtud a que en el proceso interno se
controvierte el hecho de si el signo solicitado, especificamente el color, constituye la
forma usual de un producto.

Con relacién a la causal de irregistrabilidad, contenida en el literal ¢) del articulo 135 de la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se prohibe el registro como marca
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de un signo que consista en la forma usual del producto o de su envase. También prohibe
el registro cuando la forma citada es impuesta por la naturaleza del producto o por su
funcion. “En estos casos, segun la doctrina, se trata de formas genéricas, o descriptivas, o
cuya utilizacion, a juicio de Martinez Miguez, ‘resulta imprescindible para que un
determinado producto posea la naturaleza y cualidades que le son propias; sirva para la
obtencion de los resultados que con él se pretenden; o permita la satisfaccion de las
necesidades que con el mismo se persiguen”. (Proceso 61-1P-2006, publicado en la
G.0.A.C. N°. 1387 de 23 de agosto de 2006, caso: signo tridimensional ENVASE).

El Tribunal ha manifestado que:

“La Normativa Comunitaria Andina establece dos clases de prohibiciones al registro
de marcas: absolutas o relativas. En el presente caso, por la naturaleza del asunto
gue es objeto de esta interpretacion, se hard referencia a la primera clase
mencionada.

Las prohibiciones intrinsecas o absolutas se refieren al signo que por sus
caracteristicas no tiene la capacidad de funcionar como marca segun lo determinado
en el articulo 134 y 135 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina.
El articulo 135 enumera las prohibiciones absolutas al registro de marcas, de modo
que al producirse alguno de los supuestos contenidos en la norma mencionada, el
signo no sera apto para obtener su registro, estas causales de irregistrabilidad se
destinan a proteger el interés puablico. Al respecto, el autor espafiol Baylos Corroza
sefiala que las prohibiciones absolutas “son las que excluyen del registro signos no
aptos a acceder a él, por su propia naturaleza o cualidades o por carecer de virtud
distintiva”. (BAYLOS CORROZA Hermenegildo. “TRATADO DE DERECHO
INDUSTRIAL” Segunda Edicion. Editorial Civitas S.A., Madrid 1993. Pag. 827).

Como causal absoluta, de conformidad con el literal ¢) del articulo 135 de la
mencionada Decisidn, se encuentra que el signo a registrar consista exclusivamente
en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o caracteristicas
impuestas por la naturaleza o la funcién de dicho producto o del servicio de que se
trate.

Del andlisis de dicha causal de irregistrabilidad se desprende que esta prohibicion
contiene tres clases de supuestos: a) Una forma usual de los productos, b) una forma
usual de sus envases, c¢) una forma o caracteristicas impuestas por la naturaleza o la
funcién del producto o servicio. La conjuncién disyuntiva “0”, presente en la redaccion
del articulo estudiado, sirve para expresar que la prohibicién de registro existe al
presentarse cualquiera de los supuestos descritos anteriormente”. (Proceso 136-1P-
2007, publicado en la G.O.A.C. N°. 1591 de 25 de febrero de 2008, caso: FIGURA
DE UN PERFIL DE UNA ZAPATILLA DE LONA, DEBAJO UNA PLANTA DE
CALZADO CON DIVERSAS FIGURAS GEOMETRICAS).En el caso que nos ocupa
estamos frente a una prohibicion contenida en el segundo supuesto.

Al respecto el Tribunal se ha referido al envase en los siguientes términos: “Como envase
se califica todo aquel recipiente que se destina a contener productos liquidos, gaseosos o
los que por carecer en su estado natural de forma fija o estable adquiere la forma del que
los contiene, o incluso aquellos otros productos que por su tamafio, forma o naturaleza no
pueden ser ofrecidos directamente al puablico (...). En el concepto de envase puede
agruparse una amplia gama que comprenda entre otras, botellas, recipientes, cajas,
estuches, figuras, latas, embalajes, y en fin todo aquello que tenga caracteristicas de
volumen o proporcionen una configuracion que no sea la simple y llana de las marcas
bidimensionales (...)”. (Proceso 113-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N° 1028, de 14 de
enero de 2004).



GACETA OFICIAL @ 24/02/2014 11 de 77

En relacion con lo anterior, aunque refiriéendose a la norma analoga de la Decisién 344, el
Tribunal manifesto lo siguiente:

“La expresion ‘formas usuales de los productos’ se refiere a los tipos de
presentacién habitual de los productos y no comprende representaciones peculiares
o arbitrarias de los mismos. Debe precisarse, no obstante, que en el caso de estas
ultimas el ius prohibendi tendria un &mbito muy restringido: se reduciria a la facultad
de prohibir a los terceros no autorizados la produccion exacta o cuasiexacta de la
representacion peculiar registrada como marca.

(..)

Al respecto cabe precisar que la forma tridimensional no deja de ser usual
solamente por el hecho de presentar diferencias secundarias con respecto a otras
formas que se encuentran en el mercado. Para determinar si la forma tridimensional
solicitada como marca, constituye una forma usual, deberd compararse la impresion
en conjunto del signo solicitado con otros ya conocidos. En este examen debera
apreciarse como usual no solo si las formas de los envases son idénticos, sino
también si resultan sustancialmente iguales, es decir, si difieren tan solo en
caracteristicas secundarias o0 no sustanciales.

En otras palabras, las formas tridimensionales pueden llegar a ser distintivas en la
medida en que cuenten con elementos diferenciadores que permitan identificar el
producto en el mercado, distinguiéndolo de sus similares. Es decir, la forma
tridimensional debe ser tan peculiar que sirva por si misma para distinguir un
producto de los equivalentes en el mercado e indicar su procedencia empresarial
(...)". (Proceso N° 84-1P-2003. Publicado en la G.O.A.C. N° 1002, de 28 de octubre
de 2003).

A pesar de que el signo solicitado constituye el color naranja, bajo los pantones 173 cy
484 c con el cual es pintado un cilindro de gas, sin embargo el demandante manifiesta
gue la forma del cilindro esta dada por la funcion del servicio que ampara, por este motivo
el Tribunal interpretara el tema.

El Tribunal, al referirse a la prohibicién contenida en el literal c) del articulo 135 de la
Decision 486, relativa a la irregistrabilidad de signos por consistir exclusivamente en
formas de uso comun, o en formas impuestas por la naturaleza o la funcién del producto,
en reciente jurisprudencia, ha expresado lo siguiente:

“El literal c) del articulo 135 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, dispone lo siguiente:

‘No podran registrarse como marcas los signos que:

()

c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus
envases, 0 en formas o caracteristicas impuestas por la naturaleza o la
funcion de dicho producto o del servicio de que se trate;

(..),

La norma trascrita prohibe el registro de signos que consistan exclusivamente en
formas de uso comun de los productos o de sus envases, 0 en formas impuestas
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por la naturaleza o la funcién del producto, de sus envases o envoltorios. Advierte
el Tribunal que en relacidn con estas Ultimas, aunque la norma no lo consagré
expresamente, también debe aplicarse a los envases o envoltorios de los
productos.

Las formas de uso comun son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se
utilizan en el mercado en relacién con determinado grupo de productos. En este
caso, el publico consumidor no relaciona dichas formas con los productos de un
competidor especifico, ya que en su mente se relacionan con el género de
productos y no con una especie determinada.

Otro tipo de formas son necesarias en relacién con los productos, sus envases 0
envoltorios, es decir, que indefectiblemente deberan usarse en el mercado. Esta
necesidad esta dada porque la naturaleza del producto lo impone o porque la
funcién del producto no permite que tenga otra forma. De conformidad con la
normativa andina se clasifican en: 1) formas impuestas por la naturaleza, y 2)
formas impuestas por la funcién del producto.

Las formas impuestas por la naturaleza son aquellas que se desprenden de los
elementos esenciales del producto. Son formas que obligadamente, por su
configuracion y su esencia, estan ligadas a los productos, sus envases o0
envoltorios. Pensemos en las formas de los productos agricolas; las frutas y
verduras tienen esas formas porque su naturaleza misma las determina. Una
guayaba tiene esa forma porque sus elementos estructurales imponen su forma; no
podria ser de otra manera salvo cierta mutacién o manipulacion externa.

Las formas impuestas por la funcion del producto son aquellas que estan
determinadas por la finalidad del producto. Habria que preguntarse ¢ para qué sirve
el producto?, y de esta manera identificar su forma funcional. Pensemos en la
figura de una llanta, en un gancho para colgar ropa, de unos alicates, o de un lapiz.
Las formas ordinarias de dichos productos estan soportadas en relacién con su
funcién; nadie podria imaginar un lapiz sin esa forma delgada, larga, cilindrica, y
caracteristica del lapiz, cuyo objetivo principal la escritura manual.

Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca,
descarta que formas de uso comuln o necesarias puedan ser utilizadas Gnicamente
por un titular marcario, ya que al ser estos elementos de dominio publico no pueden
vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando. Sin embargo,
si dichas formas se encuentran acompafadas por elementos adicionales que le
otorguen distintividad al conjunto, podrian registrarse pero sus titulares no podrian
oponerse al uso de los elementos comunes 0 necesarios.

El Tribunal advierte que las formas de uso comin o necesarias deben apreciarse
en relacién con los productos o servicios que ampare el signo a registrar. Es decir,
lo que es de uso comun o necesario en una clase determinada puede no serlo asi
en otra; por ejemplo la forma de una pera puede no ser necesaria para las prendas
de vestir. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y
servicios que tienen una estrecha relacibn o conexion competitiva y, de
conformidad con esto, analizando la mencionada conexion se podria establecer si
el estatus de uso comun o necesario en una clase afecta la registrabilidad del signo
en clases conexas o relacionadas.! Esto es muy importante porque en productos o

! El Tribunal ha determinado ciertos criterios para analizar la conexion competitiva:
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servicios con intima conexion competitiva la informacién comercial se cruza, lo que
hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en manejo ordinario
de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o
servicios intimamente relacionados”. (Proceso 23-1P-2013, citando al Proceso 07-
IP-2012, publicado en la G.O.A.C. N° 2108 de 22 de octubre de 2012, marca:
FIGURA DE UNA CHUPETA figurativa).

En el caso de autos, lo anteriormente expuesto, debe ser analizado en el contexto de que
el signo figurativo consiste en un color que sera aplicado encima de un cilindro.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

“a) La inclusion de los productos en una misma clase del nomencldator: (...) Ocurre cuando se limita el
registro a uno o varios de los productos de una clase del nomencldtor, perdiendo su valor al producirse el
registro para toda la clase. En el caso de la limitacidn, la prueba para demostrar que entre los productos
que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a
quien alega.

b) Canales de comercializacion: Hay lugares de comercializacion o expendio de productos que influyen
escasamente para que pueda producirse su conexion competitiva, como seria el caso de las grandes
cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido
para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daria tal conexion competitiva, en
tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusion se daria en
pequefios sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan
también una aparente similitud.

¢) Similares medios de publicidad: Los medios de comercializacion o distribucion tienen relacion con los
medios de difusion de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio
television y prensa-, presumiblemente se presentaria una conexion competitiva, o los productos serian
competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusion es restringida por medio de revistas especializadas,
comunicacion directa, boletines, mensajes telefonicos, etc., la conexion competitiva seria menor.

d) Relacion o vinculacion entre productos: Cierta relacion entre los productos puede crear una conexion
competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en
otra helados y muebles; en consecuencia, esa relacion entre los productos comercializados también influye
en la asociacion que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que
eventualmente puede llevarlo a confusion en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de
dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.

e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que cominmente se puedan utilizar
conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusion respecto al origen empresarial,
ya que el publico consumidor supondria que los dos productos son del mismo empresario. La
complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un
producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su
utilizacion no seria la de su ultima finalidad o funcion.

Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir
distintas funciones o finalidades, si tienen similares caracteristicas, existe la posibilidad de que se
origine el riesgo de confusion al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por
ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”. (Proceso 114-IP-2003. MARCA: EBEL
INTERNACIONAL. Interpretacion Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004).
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EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
CONCLUYE:

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo FIGURATIVO, cumple con los
requisitos de registrabilidad establecidos en el articulo 134 de la Decisién 486 de la
Comisién de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de
irregistrabilidad previstas en los articulos 135 y 136 de la misma Decision.

SEGUNDO: Si un determinado signo, no obstante encontrarse aparentemente
comprendido por una de las situaciones a que se refiere el literal ¢) del articulo 135 de la
Decisién 486, incorpora en su estructura elementos o componentes adicionales, que le
otorguen suficiente distintividad y que, ademas, no concurra respecto de él ninguna causal
de irregistrabilidad, su registro podra ser declarado procedente, pero, si se incurre en el
supuesto citado en la norma, el signo es irregistrable por no ser apto para funcionar como
marca segun lo determinado por el articulo 134.

TERCERO: Pueden acceder a registro los signos compuestos por dos o mas colores, o los
integrados por un solo color pero delimitados por una forma, siempre que no caigan en
alguna otra causal de irregistrabilidad.

CUARTO: La corte consultante debe determinar si el signo FIGURATIVO solicitado a
registro por la sociedad GASES UNIDOS DE COLOMBIA UNIGAS LTDA. es una forma
comun o necesaria en la Clase 4 de la Clasificacion de Niza, asi como en clases conexas
competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

El Consejo de Estado de la Republica de Colombia, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Seccién Primera, deberd adoptar la presente interpretacion prejudicial
cuando dicte sentencia dentro del proceso interno N°. 2010-00272, de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 35 del Tratado de Creacién del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, asi como dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 128, parrafo
tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFIQUESE y remitase copia de la presente interpretacion a la Secretaria General de

la Comunidad Andina para su publicacion en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Carlos Jaime Villarroel Ferrer
PRESIDENTE

José Vicente Troya Jaramillo Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO MAGISTRADO

Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA
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Gustavo Garcia Brito
SECRETARIO

Proceso 043-1P-2013

Interpretacién prejudicial del articulo 4 de la Decision 40 de la Comision del
Acuerdo de Cartagena; solicitada por el Consejo de Estado de la Republica de
Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccién Cuarta; e interpretacion
prejudicial de oficio del articulo 11 de la misma Decision. Caso: Doble tributacion.
Actor: sociedad CHAID NAME HERMANOS S.A. Proceso interno: 18745.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de
Quito, a los trece dias del mes de noviembre del afio dos mil trece.

VISTOS:

El oficio N°. 0168 de 19 de febrero de 2013, por medio del cual el Consejo de Estado de la
Republica de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Cuarta, remitié a
este Tribunal solicitud para que se proceda a la interpretacion prejudicial correspondiente,
dentro del Proceso Interno N°. 18745;

El auto de 8 de octubre de 2013, mediante el cual este Tribunal decidié admitir a tramite
la referida solicitud de interpretacion prejudicial por cumplir con los articulos 32 y 33 del
Tratado de Creacién del Tribunal y con los requisitos contemplados en el articulo 125 del
Estatuto; vy,

Los hechos sefalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en
anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: sociedad CHAID NAME HERMANOS S.A.
Demandado: Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, DIAN.

b) Hechos
Del informe del consultante, se desprenden los siguientes hechos.

1. El 2004, la sociedad CHAID NEME HERMANOS S.A. tenia inversiones en Venezuela.
Para ese afo entre Venezuela y Colombia regia la Decision 40 de la Comision del Acuerdo
de Cartagena.

2. El 12 de abril de 2005, la sociedad demandante “presentd declaracion de impuesto sobre
la renta y complementarios por al afio gravable 2004, en la que registrd una renta presuntiva
de $1.290.440.000, un impuesto a cargo por operaciones gravadas de $496.819.000 y un
saldo a favor de $695.159.000, cuya devolucion fue solicitada por la declarante”.

3. Por Resolucion N°. 608-2034 de 20 de diciembre de 2005, se ordené compensar la suma
de $4694.185.000 y devolver a la contribuyente el remanente de $ 974.000.
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4. El 21 de agosto de 2008, se expidié el Requerimiento Especial N°. 310632007000185,
“en el que se propuso adicionar en $554.415.000 el valor de la renta presuntiva, porque, al
tiempo de que la contribuyente disminuyé el patrimonio liquido base para calcularla en la
cuantia correspondiente al valor patrimonial neto de las acciones poseidas en sociedades
nacionales, lo redujo del valor de las acciones que tenia en el exterior, con base en los
articulos 3 y 11 de la Decision 578 de la Comunidad Andina, contradiciendo la forma de
depuracion establecida en el articulo 189 del Estatuto Tributario Colombiano”.

En el mismo Requerimiento se “advirtié que los dividendos gravados obtenidos durante la
vigencia investigada ($9.864.190), tampoco se tuvieron en cuenta para liquidar la renta
presuntiva en orden a aplicar la tarifa correspondiente”.

5. Por Liquidacion Oficial de Revision No. 31064200800033 de 21 de abril de 2008 se
acepto la propuesta de modificacion. “En tal sentido, dicho acto administrativo incremento el
valor de la renta presuntiva a $1.844.855.000, impuso sancion por inexactitud de
341.520.000 y redujo el saldo a favor declarado a $140.189.000".

6. Contra dicha Liquidacion, la sociedad demandante interpuso recurso de reconsideracion,
el cual fue resuelto por Resolucién N°. 900139 de 15 de mayo de 2009, que confirmé la
Liquidacion Oficial N°. 31064200800033.

c) Fundamentos juridicos de la demanda

Tanto del informe remitido por el juez consultante como de la demanda, se esgrimen los
siguientes argumentos:

1. La Decisién 40 de la Comisién del Acuerdo de Cartagena permite considerar que si en
el afio 2004 una persona natural o juridica colombiana poseia en Venezuela el patrimonio
conformado por una finca y su explotaciébn agropecuaria, Unicamente tributaba en ese
Pais.

2. De acuerdo a la Convencidon de Viena, aprobada por Colombia, todo tratado en vigor
obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe.

3. El Convenio para evitar la doble tributacion aprobado por el articulo 1 de la Decision 40
de la Comision del Acuerdo de Cartagena, se aplica a cualquiera de los paises miembros
respecto de los impuestos de renta y complementarios.

4. De acuerdo a los articulos 4 y 7 de la Decision 40, las rentas obtenidas por cualquier
persona solo pueden gravarse en el pais miembro donde tienen su fuente productora, y
los beneficios resultantes de actividades empresariales solo se gravan en el pais
miembro donde se hubiesen efectuado.

5. La definicion contenida en el articulo 2 literal €) del Anexo 1 de la Decision 40, permite
entender que la fuente productora de las inversiones en acciones de sociedades
ubicadas en Venezuela se ubica en ese pais, sin que Colombia tenga ningun tipo de
jurisdiccion tributaria sobre las mismas.

6. El articulo 4 de la misma Decision no limita la jurisdiccion tributaria a los dividendos y
participaciones derivados de las inversiones poseidas en empresas ubicadas en territorio
venezolano, sino que extiende la jurisdiccion tributaria a todas las rentas de cualquier
naturaleza que se generen o se puedan generar de dichas inversiones.
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7. La renta presuntiva es una verdadera renta, por lo que, en términos de la Decisién 40,
si el bien que las origina se ubica en Venezuela, dicha renta solo la pueden gravar el
gobierno y las autoridades venezolanas, ya sea realmente, por medio de dividendos o
participaciones, o potencialmente, por medio de la renta presuntiva.

8. Agrega que la renta presuntiva no puede generar una violacién al Convenio para evitar
la doble tributacion entre los paises miembros de la Comunidad Andina.

9. La forma como se determind la renta presuntiva en la declaracion modificada por los
actos demandados, restando de la base del patrimonio liquido las inversiones poseidas
en Venezuela, se aviene al articulo 189 del Estatuto Tributario Colombiano y a las
normas supranacionales contenidas en la Decisién 40 de la Comisién del Acuerdo de
Cartagena.

d) Fundamentos juridicos de la contestacion ala demanda

La Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, DIAN respondié la
demanda argumentando:

1. El articulo 4 de la Decision 40 se refiere a la obtencion de rentas de cualquiera
naturaleza, que se perciben como consecuencia de las operaciones econdmicas
desarrolladas por las personas naturales o juridicas de los paises miembros. Sobre esas
rentas se aplica la regla de gque sélo pueden gravarse en el pais miembro donde tienen
su fuente productora.

2. Ese concepto no corresponde al de la definicién de la renta presuntiva, porque ésta se
asocia a una “presunciéon de obtencion de renta” que no es consecuencia de la
explotacién de una actividad, derecho o bien, sino de la aplicacion de una tarifa dispuesta
en nuestra legislacién, por poseer un patrimonio productivo que debe generar un minimo
de rentabilidad.

3. La Decision 40 debe interpretarse literalmente, abarcando todas la rentas obtenidas en
desarrollo de la actividad econdmica sobre la fuente productora, sin incluir la renta
presuntiva como método alterno basado en una presuncion.

4. Para la Aduana la renta referida en la Decision 40 corresponde al ingreso susceptible
de provocar un aumento neto en el patrimonio o susceptible de capitalizarse, es decir, el
constitutivo de la renta liquidada por depuracion ordinaria, sin extenderse a la renta
liquida especial presuntiva.

3. DE LOS PUNTOS CONCRETOS SOBRE LOS QUE SE PIDE INTERPRETACION
PREJUDICIAL

El Juez consultante manifiesta: “La demandada violacién (sic) de los articulos 4 y 7 de la
Decisiéon 40 del Acuerdo de Cartagena, y su pretendida aplicacion para determinar el
impuesto sobre la renta y complementarios a cargo de la demandante, conducen a
solicitar su interpretacion prejudicial sobre el alcance de dichas normas, en el siguiente
sentido:

1. De acuerdo con las normas comunitarias anteriormente mencionadas Yy
especificamente para el afio 2004, ¢el valor patrimonial neto de las acciones
poseidas en sociedades domiciliadas en Venezuela, a 31 de diciembre de 2003,
podia excluirse de la base de calculo de la renta presuntiva que establece el
articulo 188 del Estatuto Tributario Colombiano, como renta liquida especial, en
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subsidio de la renta real determinada por el sistema ordinario de depuracion que
consagra el articulo 26 del mismo estatuto, cuando es inferior?

2. ¢A qué tipo de rentas se refieren los articulos 3 y 11 de la Decision 578 del 4 de
mayo de 2004, por la cual se establece el Régimen para evitar doble tributacién y
prevenir la evasion fiscal?

3. Los dividendos y participaciones que se mencionan en el articulo 11 al que alude
el numeral anterior, son los efectivamente percibidos, o los abonados en cuenta
en el afo correspondiente.

4. Al tenor del mismo articulo, del valor liquidado en Colombia como renta presunta
segun las directrices del articulo 188 del Estatuto Tributario Nacional, podran
restarse los dividendos percibidos en otro pais andino, para determinar la renta
liquida general a la que se aplica el impuesto?”

CONSIDERANDO:

Que, las normas controvertidas en el proceso, forman parte del ordenamiento juridico de
la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal ¢) del articulo 1 del Tratado de
Creacion del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por via prejudicial las normas que
conforman el ordenamiento juridico comunitario, con el fin de asegurar su aplicacion
uniforme en el territorio de los Paises Miembros, siempre que la solicitud provenga de un
Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es,
en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolucion del
proceso, conforme a lo establecido por el articulo 32 del Tratado de Creacion del Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decision 472), en
concordancia con lo previsto en los articulos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal
(codificado mediante la Decisién 500);

Que, de acuerdo a lo solicitado por el Consultante el Tribunal interpretara el articulo 4 de la
Decision 40 de la Comision del Acuerdo de Cartagena y, conforme a lo facultado por la
norma comunitaria de oficio interpretara el articulo 11 de la misma Decision y no interpretara
el articulo 7 por no ser aplicable al caso concreto; v,

Que, el texto de las normas objeto de la interpretacion prejudicial es el siguiente:
DECISION 40 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA
Anexo 1
“...)
Articulo 4.- Jurisdiccion Tributaria.
Independientemente de la nacionalidad o domicilio de las personas, las rentas
de cualquier naturaleza que éstas obtuvieren, s6lo seran gravables en el Pais

Miembro en el que tales rentas tengan su fuente productora, salvo los casos de
excepcidn previstos en este Convenio.

(...)
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Articulo 11.- Dividendos y participaciones.

Los dividendos y participaciones sélo serdn gravables por el Pais Miembro
donde la empresa que los distribuye estuviere domiciliada.

(.Y

1. De la supremacia del ordenamiento juridico de la Comunidad Andina frente al
ordenamiento interno de los Paises Miembros: principio del complemento
indispensable.

El Tribunal interpretara el tema de la supremacia del Derecho comunitario, en vista de
gue en el proceso interno se debate el hecho de la correcta aplicacién de la Decision 40
de la Comision del Acuerdo de Cartagena y las normas internas que regulan el tema de la
tributacion.

El Tribunal en abundante jurisprudencia ha consolidado como principio fundamental del
Derecho Comunitario Andino el de la “Supremacia del Derecho Comunitario Andino”,
basandose en los principios de “Eficacia Directa del Ordenamiento Juridico Andino”, el de
“Aplicabilidad Inmediata del Ordenamiento Juridico Andino”, y el de “Autonomia del
Ordenamiento Juridico Andino”.

Haciendo un analisis de la posicion o jerarquia del Ordenamiento Juridico Andino, ha
manifestado que dicho ordenamiento goza de prevalencia respecto de los ordenamientos
juridicos de los Paises Miembros y respecto de las normas de derecho internacional. En
este marco ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el derecho
comunitario andino y el derecho interno de los Paises Miembros, prevalece el primero, al
igual que al presentarse antinomias entre el derecho comunitario y las normas de
derecho internacional, también prevalece el Derecho Comunitario Andino.

Un punto fundamental al analizar el principio de Supremacia del Derecho Comunitario
Andino, como se dijo anteriormente, es el principio de “Autonomia del Ordenamiento
Juridico Andino”, que no es otra cosa que el desarrollo del principio de supremacia y que
consagra como un verdadero sistema juridico al Ordenamiento Juridico Comunitario, es
decir, unido a que dicho sistema juridico se presenta como un todo coherente y dotado de
unidad, contiene un conjunto de principios y reglas estructurales que derivan de él mismo,
sin resultar de ningun otro ordenamiento juridico.

El Tribunal, acerca del principio de Autonomia del Ordenamiento Juridico Andino, ha
manifestado lo siguiente:

“En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no deriva del
ordenamiento de los Paises Miembros, sea éste de origen interno o
internacional, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad. Asi, y por virtud de
su autonomia, se ratifica que el ordenamiento juridico de la Comunidad —tanto el
primario como el derivado- no depende ni se halla subordinado al ordenamiento
interno, de origen internacional, de dichos Paises. En consecuencia, los tratados
internacionales que celebren los Paises Miembros por propia iniciativa, como el
del Acuerdo sobre los ADPIC, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto
directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos
posean en las relaciones entre los citados Paises Miembros y terceros paises u
organizaciones internacionales.” (Proceso 01-Al-2001. Sentencia del 27 de
junio de 2002, publicada en la Gaceta Oficial 818, de 23 de julio de 2002).
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Agregando ademas, a manera ilustrativa, que dentro del Derecho Internacional Tributario
que “(...) la interpretacion y aplicacion, en tratandose de las normas nacionales, decurren
de modo diferente, por lo que no es dable en el ambito internacional aplicar las
disposiciones pertinentes del Cédigo Tributario”. (TROYA Jaramillo, José Vicente en
INTERPRETACION Y APLICACION DE LOS TRATADOS EN MATERIA TRIBUTARIA.
Pag. 1). Traspolando al caso comunitario, se ha de aplicar el derecho comunitario andino
con preferencia sobre el nacional del Pais Miembro, desde que en caso en conflicto entre
uno y otro Derecho se aplicara el comunitario.

Por lo expuesto, en el caso de autos el Juez consultante, debe aplicar la norma
comunitaria con preferencia a las normas de derecho interno, tales como el Estatuto
Tributario de Colombia y, de derecho internacional suscritas por los Paises Miembros y
s6lo aplicar éstas en los casos en que la norma comunitaria no se refiera al tema y
siempre y cuando dichas normas no contravengan el derecho comunitario.

Principio del complemento indispensable.

El principio de complementacion indispensable de la normativa comunitaria consagra lo
que algunos tratadistas denominan “norma de clausura”, segun la cual se deja a la
legislacion de los Paises Miembros la solucién legislativa de situaciones no contempladas
en la ley comunitaria, ya que es posible que aquélla no prevea todos los casos
susceptibles de regulacion juridica.

Este principio implica que los Paises Miembros tienen la facultad para fortalecer o
complementar, por medio de normas internas o de Acuerdos Internacionales, la
normativa del ordenamiento comunitario andino, pero, en la aplicacion de esta figura, las
legislaciones internas de cada pais no podran establecer exigencias, requisitos
adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el
derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él.

El Tribunal en reiterada jurisprudencia ha manifestado que “la norma comunitaria, la
doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del
‘complemento indispensable’ para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones
normativas de derecho interno, anotando que soOlo serian legitimas aquellas
complementarias que resulten ser ‘estrictamente necesarias para la ejecucion de la
norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicacion y que de ningin modo la
entraben o desvirtien’ (...) advirtio la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario
al ordenamiento juridico comunitario, debiendo quedar substraidos de la competencia
legislativa interna los asuntos requlados por la legislacibn comunitaria. De esta manera,
la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algin modo la
contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada,
dejard de aplicarse automaticamente, bien sea anterior (subrayamos) o posterior a la
norma integracionista”. (Proceso 121-1P-2004, publicado en la G.O.A.C. N°. 1139, de 12
de noviembre de 2004, marca FRUCOLAC, citando al Proceso 02-1P-96, publicado en la
G.0.A.C. N° 257, de 14 de abril de 1997, marca: MARTA).

Sin embargo, el Tribunal ratifica que la potestad de las autoridades nacionales de los
Paises Miembros, de regular a través de normas internas o mediante la celebracion de
tratados internacionales, los asuntos sobre doble Tributacion no comprendidos en la
norma comunitaria andina, no podra ser ejercida de modo tal que signifique la
introduccion de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades
consagrados por la norma comunitaria. En todo caso, la norma interna o internacional
que se aplique deber& ser compatible con la comunitaria.
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En efecto, estas normas no podran establecer exigencias, requisitos adicionales o
dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho
comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por €l de manera que
signifiquen, por ejemplo, una menor proteccion a los derechos consagrados por la norma
comunitaria.

Por lo tanto, en el caso concreto, el juez consultante, deberd aplicar los criterios sobre el
principio del complemento indispensable en el caso de que la norma comunitaria no se
refiera al tema especifico en discusion, siempre y cuando la norma interna no restrinja
aspectos esenciales regulados por la Decision 40 de la Comisién del Acuerdo de Cartagena.

Situacion de la Republica Bolivariana de Venezuela.

El Juez consultante, debera tener en cuenta que el 22 de abril de 2006, la Republica
Bolivariana de Venezuela denuncié el Acuerdo de Cartagena y que desde esa fecha ya no
forma parte de la Comunidad Andina, sin embargo, al momento en el que surgio la
controversia y en el que se presentaron la demanda y la contestacion a la demanda, la
Republica Bolivariana de Venezuela, si era un Pais Miembro de la Comunidad Andina, por
lo que la Decisién 40 de la Comisién del Acuerdo de Cartagena se aplicara para el presente
caso.

2. Aplicaciéon de la Decision 40 de la Comision del Acuerdo de Cartagena al
caso concreto.

Para determinar la norma aplicable al caso concreto, el Tribunal tomé en cuenta las
siguientes consideraciones:

El ejercicio fiscal en la Republica de Colombia respecto al impuesto sobre la renta empieza
el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada afio.

En el caso concreto, el problema a resolver es la procedencia de que se excluya de la base
del calculo la renta presuntiva del afio gravable 2004.

El 4 de mayo de 2004, es decir, en la mitad del periodo gravable 2004, se aprobé la
Decision 578 de la Comision de la Comunidad Andina, sobre Régimen para evitar la Doble
Tributacién y Prevenir la Evasion Fiscal, esta Decision fue publicada en la G.O.A.C. N°.
1063 de 5 de mayo de 2004. El articulo 20 de la Decisiéon 578 dispone:

“Articulo 20.- Vigencia

La presente Decision entrard en vigencia respecto al impuesto sobre la renta y al
impuesto sobre el patrimonio que se obtengan y a las cantidades que se paguen,
acrediten, o se contabilicen como gasto, a partir del primer dia del ejercicio fiscal
siguiente a la publicacion de esta Decision en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena’.

Por lo tanto, en el caso concreto, la Decisiéon 578 de la Comisién de la Comunidad Andina
entraria en vigencia para el impuesto sobre la renta a partir del primer dia del ejercicio fiscal
siguiente al de su publicacién, es decir, a partir del 1 de enero de 2005, por lo que, la norma
aplicable al afio gravable 2004, es la Decision 40 de la Comision del Acuerdo de Cartagena.

De esta manera, el Tribunal considera que la norma aplicable al caso concreto es la
Decision 40 de la Comision del Acuerdo de Cartagena.
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3. Ambito de aplicacion y finalidad de la Decision 40.

La finalidad de la Decision 40 de la Comision del Acuerdo de Cartagena es eliminar la doble
imposicion a las actividades de las personas naturales y juridicas, domiciliadas en los
Paises Miembros de la Comunidad Andina, que actdan a nivel comunitario, es decir, la
finalidad basica de esta norma comunitaria es evitar la doble tributaciébn sobre una misma
renta o patrimonio en la subregion andina, generando un mecanismo para prevenir la
evasion fiscal, un incentivo para la inversion extranjera y el comercio fluido entre los Paises
Miembros, para lo cual se establece un esquema y unas reglas para la colaboracién entre
las administraciones tributarias de los Paises Miembros.

Del contenido del articulo 1 de la Decisién 40, se desprende que las caracteristicas de
aplicacion de esta Decision son las siguientes:

1. Sujetos sobre los que recae: personas naturales o juridicas domiciliadas en
cualquiera de los Paises Miembros.

2. Objeto sobre el que recae: se aplica a los impuestos sobre la renta y sobre el
patrimonio. El articulo primero determina el tipo de impuesto en relaciéon con cada
Pais Miembro:

En Bolivia: Impuesto a la renta. Impuesto a la renta total. Impuestos adicionales a la
renta.

En Colombia: Impuesto a la renta y a los complementarios de patrimonio y exceso
de utilidades.

En el Ecuador: Impuesto a la renta global y a los impuestos proporcionales y
complementarios de carécter cedular.

En el Peru: Impuesto sobre la renta, sobre el patrimonio accionario y sobre el valor
de la propiedad predial.

El inciso final del mismo articulo, prevé que el convenio para evitar la Doble Tributacion
sera aplicable, también a las modificaciones que se introdujeren a los impuestos arriba
sefalados y a cualquier otro impuesto que en razén de su base gravable o materia
imponible fuere esencial y econ6micamente analogo a los anteriormente citados y que
fuere establecido por alguno de los Paises Miembros con posterioridad a la firma del
convenio.

4. El principio de la fuente productora. De la renta presuntiva. Dividendos y
participaciones poseidos en otros paises

Mediante Decision 40, el Acuerdo de Cartagena de aquél entonces reconocio el principio de
la fuente productora de la renta, posteriormente este principio fue reconocido nuevamente
por la Decision 578, actualmente vigente en la Comunidad Andina.

El articulo 4 del anexo | de la Decision 40 bajo el titulo de “jurisdiccién tributaria”
consagra como principio estructural de aplicacion el de la fuente productora, a saber:
Independientemente de la nacionalidad o domicilio de las personas, las rentas de
cualquier naturaleza que éstas obtuvieren, so6lo seran gravables en el Pais Miembro en el
que tales rentas tengan su fuente productora, salvo los casos de excepcion previstos en
este Convenio.

Por su parte el articulo 2 del mismo anexo de la Decision 40, en su literal €) define a la
fuente productora como la actividad, derecho o bien que genera o puede generar una
renta. Al respecto el Tribunal ha manifestado expresamente que “(...) el principio de la
fuente productora ampara al Pais Miembro donde se genere la riqueza, es decir pretende
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que sblo el pais donde se den los medios para producir la renta sea el que tenga
jurisdiccién para gravarlas”. (Proceso 125-IP-2010, publicado en la G.O.A.C. N°. 1961 de
6 de julio de 2011, caso: Doble Tributacién).

En el caso de autos, como se tiene dicho, el desarrollo de la operacion tributaria objeto de la
demanda fue en vigencia de la Decisién 40 de la Comision del Acuerdo de Cartagena. El
Juez consultante, deberd tener en cuenta que el 22 de abril de 2006, la Republica
Bolivariana de Venezuela denuncié el Acuerdo de Cartagena y desde esa fecha ya no forma
parte de la Comunidad Andina, sin embargo, al momento en el que surgio la controversia y
en el que se presentaron la demanda y la contestacion a la demanda, la Republica
Bolivariana de Venezuela, si era un Pais Miembro de la Comunidad Andina, por lo que la
Decisién 40 de la Comision del Acuerdo de Cartagena se aplicara para el presente caso.

En este punto, es necesario referirse a la renta presuntiva, entendida ésta, como su nombre
lo indica, en una presuncion de la ley, o una ficcién legal, pues se trata de la presunta
ocurrencia de un hecho que puede convertirse en base gravable aunque no haya existido,
es decir, la renta presuntiva es aquella renta que la ley asume que debe producir un
determinado patrimonio.

En el caso de la Comunidad Andina, la Decision 40, aplicable en el caso concreto, no
concede un tratamiento especifico a la renta presuntiva, mas bien el articulo 4 se refiere a
“(...) las rentas de cualquier naturaleza (...)", por lo que el Tribunal advierte que la renta
presuntiva se encuentra dentro de la renta general y debe ser cobijada dentro de los
efectos generales de la Decision 40.

De la misma manera, el Tribunal advierte, que siguiendo los principios descritos sobre la
fuente productora y sobre la base del articulo 11 de la Decision 40 los dividendos y
participaciones de las empresas, soOlo seran gravables por el Pais Miembro donde la
empresa que los distribuye estuviese domiciliada.

5. Caso concreto.

Por lo tanto, dando respuesta a las interrogantes del Consejo de Estado de la Republica de
Colombia, Seccion Cuarta, el Tribunal manifiesta:

1. De acuerdo con las normas comunitarias anteriormente mencionadas Yy
especificamente para el afio 2004, ¢el valor patrimonial neto de las acciones
poseidas en sociedades domiciliadas en Venezuela, a 31 de diciembre de 2003,
podia excluirse de la base de calculo de la renta presuntiva que establece el
articulo 188 del Estatuto Tributario Colombiano, como renta liquida especial, en
subsidio de la renta real determinada por el sistema ordinario de depuracion que
consagra el articulo 26 del mismo estatuto, cuando es inferior?

El Tribunal observa que la pregunta realizada por el juez consultante se encuentra vinculada
con los articulos 26 y 188 del Estatuto Tributario Colombiano, por lo que, a este Tribunal no
le corresponde interpretar las normas de caracter interno del Pais Miembro. Este Organo
tiene competencia Unicamente para interpretar el Derecho Comunitario Andino.

Sin embargo, al estar la pregunta relacionada con normas de derecho comunitario, en
primer término el Tribunal considera que, de acuerdo a los principios del Derecho
Comunitario, el juez consultante debe aplicar las normas de derecho comunitario por
encima de las normas de derecho interno.

De igual manera, el Tribunal considera, que tomando en cuenta lo manifestado en la
presente interpretacion prejudicial, la renta presuntiva constituye parte de la renta general
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por lo que es regulada por la Decision 40 y, de esta manera, la renta generada por los
bienes poseidos en un Pais Miembro deben ser gravados, con el impuesto a la renta, en el
Pais donde se encuentran.

2. ¢ A gué tipo de rentas se refieren los articulos 3 y 11 de la Decision 578 del 4 de
mayo de 2004, por la cual se establece el Régimen para evitar doble tributacion y
prevenir la evasion fiscal?

Como se tiene dicho en la presente interpretacion prejudicial la norma aplicable al caso
concreto es la Decision 40 de la Comisién del Acuerdo de Cartagena.

El articulo 3 de la Decision 578 de la Comisién de la Comunidad Andina es equiparable al
articulo 4 de la Decisién 40 de la Comisién del Acuerdo de Cartagena; asi como el
articulo 11 de la Decision 578 es equiparable al articulo 11 de la Decision 40.

En este caso las rentas a que se refieren los articulos 4 y 11 de la Decisién 40, son
rentas de cualquier naturaleza, por lo que, el juez consultante deberd identificar de
acuerdo a la Decision 40 que la renta que se genera de acuerdo a los articulos 4 y 11
deberd ser gravada en el Pais Miembro donde tengan su fuente productora.

3. Los dividendos y participaciones que se mencionan en el articulo 11 al que alude
el numeral anterior, son los efectivamente percibidos, o los abonados en cuenta
en el afio correspondiente.

Al respecto, el Tribunal realiza la misma observacion que en el caso anterior, la norma
aplicable al caso concreto es la Decision 40 de la Comisién del Acuerdo de Cartagena.

En el caso concreto el articulo 11 de la Decision 40 de la Comision del Acuerdo de
Cartagena no hace referencia a si los dividendos o participaciones gravados se refieren a
los efectivamente percibidos o a los abonados en cuenta en el afio correspondiente.

Por lo tanto, el Tribunal advierte que en todo lo que no se encuentre regulado por la
norma comunitaria, el Pais Miembro, a través del principio de complemento indispensable
puede procurar la “solucidon legislativa a las situaciones no contempladas por la ley
comunitaria”; y en tal virtud, en el presente caso el juez consultante ha de remitirse al
derecho interno que regule lo relativo a los dividendos y participaciones siempre que
dicha normativa no contradiga la norma comunitaria.

A lo manifestado, agrega el Tribunal, citando el articulo 3 de la Decision 40 que “Toda
expresion que no esté definida en el presente convenio tendra el sentido con que se usa
en la legislacion vigente en cada Pais Miembro”.

4. Al tenor del mismo articulo, del valor liquidado en Colombia como renta presunta
segun las directrices del articulo 188 del Estatuto Tributario Nacional, podran
restarse los dividendos percibidos en otro pais andino, para determinar la renta
liquida general a la que se aplica el impuesto?

Al respecto el Tribunal observa que la pregunta realizada por el juez consultante se
encuentra vinculada con el articulo 188 del Estatuto Tributario Colombiano, por lo que, a
este Tribunal no le corresponde interpretar las normas de caracter interno del Pais Miembro.
Este Organo tiene competencia Ginicamente para interpretar el Derecho Comunitario Andino.

No obstante lo anterior, el Tribunal advierte que siguiendo los principios descritos sobre la
fuente productora y sobre la base del articulo 11 de la Decisién 40, los dividendos y
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participaciones de las empresas soélo seran gravables por el Pais Miembro donde la
empresa que los distribuye estuviese domiciliada.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,
CONCLUYE:

PRIMERO: En caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y
el derecho interno de los Paises Miembros, prevalece el primero, al igual que al
presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario y las demas normas de derecho
internacional; lo anterior tiene como efecto inmediato la inaplicabilidad de la norma que
sea contraria al Derecho Comunitario Andino.

Dentro del principio de complemento indispensable, el Tribunal ratifica que la potestad de
las autoridades nacionales de los Paises Miembros, de regular a través de normas
internas o0 mediante la celebracidon de tratados internacionales, los asuntos sobre doble
Tributacion no comprendidos en la norma comunitaria andina, no podra ser ejercida de
modo tal que signifique la introduccién de restricciones adicionales al ejercicio de
los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria. En todo caso, la
norma interna o internacional que se aplique debera ser compatible con la comunitaria.

En efecto, estas normas no podran establecer exigencias, requisitos adicionales o
dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho
comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera gue
signifiquen, por ejemplo, una menor proteccion a los derechos consagrados por la norma
comunitaria.

SEGUNDO: Tomando en cuenta que el ejercicio fiscal en la Republica de Colombia
respecto al impuesto sobre la renta empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de
cada afo y el articulo 20 de la Decision 578 de la Comisiéon de la Comunidad Andina, el
Tribunal considera que la norma aplicable al caso concreto es la Decisién 40 de la
Comision del Acuerdo de Cartagena, de acuerdo a lo manifestado en la parte
considerativa de la presente interpretacion prejudicial.

TERCERO: En el caso de autos, el desarrollo de la operacion tributaria objeto de la
demanda fue en vigencia de la Decision 40 de la Comision del Acuerdo de Cartagena. El
Juez consultante, deberd tener en cuenta que el 22 de abril de 2006, la Republica
Bolivariana de Venezuela denuncié el Acuerdo de Cartagena y que desde esa fecha ya no
forma parte de la Comunidad Andina, sin embargo, al momento en el que surgio la
controversia y en el que se presentaron la demanda y la contestacion a la demanda, la
Republica Bolivariana de Venezuela, si era un Pais Miembro de la Comunidad Andina, por
lo que la Decision 40 de la Comision del Acuerdo de Cartagena se aplicara para el presente
caso.

CUARTO: Por el “principio de la fuente”, origen o territorialidad de la renta, en cada pais
so6lo tributan quienes obtienen la renta en dicho pais independientemente de su lugar de
residencia. Por lo tanto, tributaran en dicho pais de la fuente del ingreso, sus residentes y
los residentes de otros paises pero con rentas en dicho pais.

QUINTO: En el caso de la Comunidad Andina, la Decision 40, aplicable en el caso
concreto, no concede un tratamiento especifico a la renta presuntiva, mas bien el articulo
4 se refiere a “(...) las rentas de cualquier naturaleza (...)", por lo que el Tribunal advierte



GACETA OFICIAL @ 24/02/2014 26 de 77

gue la renta presuntiva se encuentra dentro de la renta general y debe ser cobijada
dentro de los efectos generales de la Decision 40.

De conformidad con el articulo 35 del Tratado de Creacion del Tribunal, el Juez Nacional
Consultante, al emitir el respectivo fallo, debera adoptar la presente interpretacion dictada
con fundamento en las sefialadas normas del ordenamiento juridico comunitario. Debera
asimismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el péarrafo tercero del
articulo 128 del vigente Estatuto.

NOTIFIQUESE y remitase copia de la presente interpretacion a la Secretaria General de

la Comunidad Andina para su publicacion en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Carlos Jaime Villarroel Ferrer
PRESIDENTE

José Vicente Troya Jaramillo Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO MAGISTRADO

Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA

Gustavo Garcia Brito
SECRETARIO

PROCESO 209-1P-2013

Interpretacion prejudicial del articulo 136 literal a) de la Decision 486 de la Comision
de la Comunidad Andina; y, de oficio, del articulo 134 literal a) de la misma normativa;
con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Seccion Primera, de la Republica de Colombia. Marca:
DIXACIL (denominativa). Proceso Interno N° 2009-00003.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito,
a los 03 dias del mes de diciembre del afio dos mil trece.
VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretacion prejudicial y de sus anexos se desprende que los
requisitos exigidos por el articulo 33 del Tratado de Creacién del Tribunal y 125 de su
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Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admision a tramite fue considerada procedente
por auto de 27 de noviembre de 2013.

1. LAS PARTES:
Demandante: LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A.

Demandados: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
(SIC), DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA.

Tercero interesado: COOPERATIVA NACIONAL DE DROGUISTAS
DETALLISTAS — COPIDROGAS (“COPIDROGAS").

2. Determinacién de los hechos relevantes:
— El 23 de noviembre de 2006, la sociedad COPIDROGAS solicit6 ante la SIC, el
registro de la marca DIXACIL (denominativa) para identificar productos de la
Clase 05 de la Clasificacion Internacional de Niza.

— Publicada dicha solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad
LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A. presentd oposicion a la misma
en base a su marca DIXALIN (denominativa) registrada en la misma Clase 05.

— Mediante Resoluciéon N° 34623, de 24 de octubre de 2007, la SIC declar6
infundada la oposicién y, en consecuencia, concedi6 el registro de la marca
solicitada.

— La sociedad opositora interpuso los recursos de reposicion y, en subsidio, el de
apelacion, los mismos que fueron resueltos mediante Resolucion N° 40612 de 30
de noviembre de 2007; y, N° 3106 de 05 de febrero de 2008, ambas en el sentido
de confirmar la decision inicial, agotdndose asi la via gubernativa.

— Por lo anterior, la sociedad actora interpuso accion de nulidad en contra de las
citadas Resoluciones ante el Consejo de Estado.

3. Fundamentos de lademanda:

La demandante LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A. manifestd lo
siguiente:
— Los signos confrontados son similares al grado de causar riesgo de confusion en
el publico consumidor.

— La Superintendencia desconoci6é lo dispuesto en el articulo 136 literal a) de la
Decision 486, debido a la similitud entre la marca solicitada para registro y las
marcas previamente registradas por la sociedad LABORATORIOS CHALVER DE
COLOMBIA S.A.

— Entre éstas se encuentra la similitud fonética entre DIXALIN y DIXACIL, con lo
cual DIXACIL carece de suficiente caracter distintivo para identificar productos de
la Clase 05.

— Ademés de la conexidad competitiva, debido a que ambos son productos
farmacéuticos de la misma clase que utilizan los mismos canales de
comercializacién, donde el consumidor podria confundirse debido a la similitud
entre las marcas mencionadas anteriormente.
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4. Fundamentos de la contestacion a la demanda:

La SIC no contestdé la demanda toda vez que el poder conferido al apoderado fue
presentado fuera del término de fijacion en lista. Por tanto, no se envia copia de la
contestacion de la demanda presentada por la SIC, por cuanto mediante auto de 28 de
septiembre de 2009 se resolvio no tenerla por contestada.

La tercera interesada COPIDROGAS contest6 la demanda manifestando lo siguiente:

— La marca denominativa DIXACIL contiene elementos suficientes para distinguirla
radicalmente de la de propiedad de la actora DIXALIN.

— No estamos frente a una casual taxativa y absoluta de irregistrabilidad, debe
tenerse en cuenta que la marca DIXACIL (denominativa) posee distintividad
propia, adicionalmente no habria una similitud tal que pueda causar riesgo de
confusién en el publico consumidor.

— Las marcas se diferencian basicamente en el nombre, aplicaciébn comercial,
signos, etiquetas y, por tanto, la marca DIXACIL es susceptible de registro,
recalcando el hecho importante que entre las dos marcas existen diferencias
notables que saltan a la vista y con aplicaciones totalmente diferentes la una de la
otra.

— La particula DIXA- es de uso comun y por ende no debe ser tenida en cuenta en
el momento de realizarse la comparacién entre las marcas. Son numerosas las
marcas de la Clase 5 que contienen la raiz correspondiente al genérico.

— Las marcas registradas con la raiz DIXA- corresponden a la sustancia activa y
genérica del componente en la Clase 5, por lo que no es susceptible de
apropiacion.

— Los signos confrontados mantienen suficientes elementos diferenciadores como
para que puedan coexistir en el mercado.

CONSIDERANDO:
1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

Que, de conformidad con la disposicion prevista en el articulo 1, literal c, del Tratado de
Creacién del Tribunal, la norma cuya interpretacion se solicita, forma parte del
ordenamiento juridico de la Comunidad Andina;

Que, al tenor de la disposicion sefialada en el articulo 32 del Tratado de Creacion del
Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los articulos 2, 4 y 121 del Estatuto,
este Tribunal es competente para interpretar por via prejudicial las normas que integran el
ordenamiento juridico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretacion prejudicial fue admitida a tramite por auto de 27 de
noviembre de 2013.
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2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER
INTERPRETADAS

El Juez Consultante solicita la interpretacion prejudicial del articulo 136 literal a) de la
Decision 486. Procede la interpretacion solicitada y, de oficio, se interpretara el articulo
134 literal a) de la misma normativa.
En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:
DECISION 486
“l..)
DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

Articulo 134.- A efectos de este régimen constituird marca cualquier signo
gue sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podran
registrarse como marcas los signos susceptibles de representacion grafica. La
naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en
ningln caso sera obstaculo para su registro.

Podran constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinacion de palabras;

(...

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

a) sean idénticos o0 se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para
registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o
para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda
causar un riesgo de confusién o de asociacion;

(..).

1. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA REGISTRAR UNA MARCA. LA
DISTINTIVIDAD.

En el presente caso, se ha solicitado y registrado la marca DIXACIL (denominativa) en la
Clase 05 de la Clasificacion Internacional, por lo que deviene necesario hacer referencia al
concepto de marca y sus elementos constitutivos.

Dentro del Proceso 70-1P-2013, de 08 de mayo de 2013, este Tribunal ha reiterado que:

“La Decision 486, en su articulo 134, define a la marca como “cualquier signo
que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podran
registrarse como marcas los signos susceptibles de representacion grafica”.

La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por
palabras o combinacién de palabras, imagenes, figuras, simbolos, gréaficos,
etc., que, susceptibles de representacion grafica, sirvan para distinguir en el
mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio
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los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusion o error
acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

La doctrina ha reconocido, en atencion a la estructura del signo, algunas
clases de marcas, como las denominativas, las graficas y las mixtas. En el
marco de la Decisién 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de
otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los
olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc.,
segun consta detallado en el articulo 134 de la mencionada Decision.

Los elementos constitutivos de una marca.

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la
Decision 344, esta implicitamente contenido en la definicion del articulo 134
mencionado, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado,
€s necesario gue pase a ser una expresion material identificable, a fin de que
al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia,
penetre en la mente de los consumidores o0 usuarios.

La representacion grafica y la distintividad son los requisitos expresamente
exigidos en la Decisién 486 como elementos esenciales de una marca.

La susceptibilidad de representacion grafica consiste en expresiones o
descripciones realizadas a través de palabras, gréaficos, signos mixtos, colores,
figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el
mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el
consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La
traslacion del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad
comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones,
graficos, signos mixtos, notas, colores, etc.

Es fundamental que todo signo goce de la caracteristica de la distintividad
para que sea susceptible de registro como marca; ello lleva implicita la
posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo
viable de esa manera la diferenciacion por parte del consumidor. Es entonces
distintivo el signo cuando por si solo sirva para diferenciar un producto o un
servicio sin que se confunda con él o con sus caracteristicas esenciales o
primordiales.

Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1)
distintividad intrinseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe
tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2)
distintividad extrinseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo
de diferenciarse de otros signos en el mercado.

En este sentido, el literal b) del articulo 135 de la Decisién 486, establece
como una causal de nulidad absoluta del registro de un signo, aquellos que
carezcan de este elemento fundamental, la distintividad.

(..)

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo
“DIXACIL” (denominativo) para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la
Clasificacién Internacional de Niza, cumple con los requisitos del articulo 134 de la
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Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las
causales de irregistrabilidad previstas en los articulos 135 y 136 de la referida Decision.

2. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE
CONFUSION Y/O DE ASOCIACION. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO
MARCARIO. CONFUSION FONETICA.

En el presente caso, la demandante LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A.
solicita la nulidad de la Resolucion N° 34623 que concedié el registro de la marca
DIXACIL (denominativa) en la Clase 5, por considerar el riesgo de confusion con la
marca registrada DIXALIN (denominativa) de la misma Clase 5.

Dentro del Proceso 15-1P-2013, de 06 de marzo de 2013, este Tribunal ha reiterado que:

“0...)

La legislacién andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca
los signos que sean idénticos o similares entre si, conforme lo establece el literal a) del
articulo 136, materia de esta interpretacion prejudicial.

Este Tribunal al respecto ha sefialado: “La marca tiene como funcién principal la de
identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los
de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el
titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilizacion del signo,
y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso

de la marca”?

Ha enfatizado ademas en sus pronunciamientos este Organo acerca del cuidado que se
debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se
presenta el riesgo de confusion o de asociacién. Esto, por cuanto la labor de determinar
si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades,
seglin que entre los signos en proceso de comparacion exista identidad o similitud y
segun la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda
distinguir. En los casos en los que las marcas no sé6lo sean idénticas sino que tengan por
objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusiéon seria
absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad,
con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, asi mismo, con la mayor
precision posible.

El Tribunal observa también que la determinacién de la confundibilidad corresponde a
una decision del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de
establecerla en base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido,
a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la
similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Organo Jurisdiccional Comunitario, basandose en la doctrina,
ha sefialado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusién es necesario,
en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud:

La similitud ortografica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a
compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el

! Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. N° 594, de 21 de agosto del 2000, marca:
“CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
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nuamero de silabas, las raices, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor
grado a que la confusion sea mas palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido
similar. 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,
deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de
determinar si existe la posibilidad real de confusién entre los signos confrontados.

La similitud ideoldgica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que
deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos
representan 0 evocan una misma cosa, caracteristica o idea, se estaria impidiendo al
consumidor distinguir una de otra.

Riesgo de confusién y/o de asociacién.

Este Organo Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario
gue el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es
suficiente la existencia del riesgo de confusién o de asociacion para que se configure la
irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusién en materia marcaria, se refiere a la falta de
claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los

consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.?

Para establecer la existencia del riesgo de confusion y de asociacién sera necesario
determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre si
como en relacién con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la
situacion de los consumidores o usuarios, la cual variara en funcién de los productos o
servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a
dos tipos de confusion: la directa, caracterizada porque el vinculo de identidad o
semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en
la creencia de que esta comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto
nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el
citado vinculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a
dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial comin.®

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusion entre varios signos y los
productos o servicios que cada una de ellos ampara, serian los siguientes: (i) que exista
identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios
distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o
servicios; (iii) 0 semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv)
0 semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.”

También es importante tener en cuenta que ademds del riesgo de confusion, que se
busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o

2 Proceso 85-1P-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. TRIBUNAL DE
JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

3 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y
disefio”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

4 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S".
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
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similares, la Decision 486 se refiere al denominado «riesgo de asociacion», en particular,
los articulos 136 literales a), b), ¢), d) y h); y 155 literal d).

Sobre el riesgo de asociacion, el Tribunal ha expresado que “El riesgo de asociacion es la
posibilidad de que el consumidor, que aunque 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 relacion o vinculacion econémica” (PROCESO 70-1P-2008.
Marca denominativa: “SHERATON’, publicado en la Gaceta Oficial N° 1648, de 21 de
agosto de 2008).

En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o
servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento
de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarian sobre la base de la actividad ajena.

En lo que respecta a los &mbitos de la confusién, el Tribunal ha sentado los siguientes
criterios: “El primero, la confusién visual, la cual radica en poner de manifiesto los
aspectos ortograficos, los meramente graficos y los de forma. El segundo, la confusion
auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepcion sonora que pueda tener el
consumidor respecto de la denominacién aunque en algunos casos vistas desde una
perspectiva gréfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominacion o
marca. El tercer y ultimo criterio, es la confusién ideol6gica, que conlleva a la persona a
relacionar el signo o denominacion con el contenido o significado real del mismo, o mejor,
en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se
atiende a la comprension, o al significado que contiene la expresion, ya sea denominativa
o gréfica”®

Reglas para realizar el cotejo marcario.

Este Organo Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas
originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas:

Regla 1.- La confusion resulta de la impresion de conjunto despertada por
las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no
simultdneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que
existen entre las marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del
comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.®

Acerca de la utilidad y aplicaciébn de estos pardmetros técnicos, el tratadista Breuer
Moreno ha manifestado:

“La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el
cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase
de marcas.

Proceso 48-1P-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. N° 329, de 9 de marzo de
1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO”, Editorial
Robis, Buenos Aires, Pag. 351y ss.
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Esta vision general o de conjunto de la marca es la impresion que el
consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusién
frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el
comercio.

En las marcas es necesario encontrar la dimension que con mayor
intensidad penetra en la mente del consumidor y determine asi la impresion
general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la vision en conjunto, a mas de evitar que sus elementos
puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada
componente de una marca con los componentes o la desintegracion de la
otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y
no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de
comparacion utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparacion marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el
método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el andlisis
simultdneo, en razén de que el consumidor no analiza simultdneamente
todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este
sistema recae en analizar cudl es la impresion final que el consumidor tiene
luego de la observacién de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de
otra se procederd bajo un examen riguroso de comparacién, no hasta el
punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un
cotejo marcario.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos
distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la

semejante disposicién de esos elementos™.

(..)

Por lo tanto, el Juez Consultante debera determinar los diferentes modos en que pueden
asemejarse los signos confrontados, si la marca DIXACIL (denominativa) de la Clase 5
es 0 no es similar a la marca registrada DIXALIN (denominativa) de la misma Clase 5, al
grado de causar riesgo de confusion en el publico consumidor.

3. COMPARACION ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS.

En el proceso interno se debe proceder a la comparacion entre los signos confrontados
DIXACIL y DIXALIN, ambos denominativos, por lo que es necesario abordar el tema de
la comparacion entre signos denominativos.

Dentro del Proceso 08-1P-2013, de 15 de marzo de 2013, este Tribunal sefalo:

“..)

Los signos denominativos se conforman por una o mas letras, nimeros, palabras que
forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden
provenir del idioma espafiol o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es
decir, de la fantasia; cabe indicar que la denominacion permite al consumidor solicitar el

! Proceso 15-1P-2013, Marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial N° 2194, de 15 de
mayo de 2013. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
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producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del
consumidor.

Al momento de realizar la comparacion entre dos signos denominativos, el examinador
debe tomar en cuenta los siguientes criterios:

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

e Se debe tener en cuenta, la silaba ténica de los signos a comparar, ya que si
ocupa la misma posicién, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza
entre los signos podria ser evidente.

e Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la
denominacion.

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

(..)

En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando el anterior criterio, debe
establecer el riesgo de confusiébn que pudiera existir entre los signos confrontados
DIXACIL y DIXALIN, ambos denominativos.

4. LAS MARCAS FARMACEUTICAS.

En virtud de que los signos en conflicto distinguen productos de la Clase 5, el Tribunal
considera oportuno referirse al tema de las marcas farmacéuticas.

Tomar en cuenta los Procesos 5-1P-2013, 52-1P-2013 y 54-1P-2013:

Para establecer el riesgo de confusion, la comparacién y el analisis que debe realizar la
Autoridad Nacional Competente, en el caso de registro de un signo como marca que
ampare productos farmacéuticos, deberd ser mucho mas riguroso, toda vez que estos
productos estan destinados a proteger la salud de los consumidores. Este riguroso
examen, de acuerdo a lo sefialado por el Tribunal, tiene su razén de ser por ‘las
peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusion que
llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico,
dado que la ingestion erronea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales”.
(Proceso 5-1P-2013, marca: STRIDES CELOVAN (mixta), publicado en la Gaceta Oficial
2227, de 13 de agosto de 2013, citando al Proceso N° 48-1P-2000, marca:
BROMTUSSIN, publicado en la Gaceta Oficial N° 594, de 21 de agosto de 2000).

Asimismo, el Tribunal ha manifestado que en los casos de “marcas farmacéuticas el
examen de confundibilidad debe tener un estudio y analisis mas prolijo evitando el
registro de marcas cuya denominacion tenga estrecha similitud, para evitar
precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en
determinadas circunstancias pueden causar un dafo irreparable a la salud humana, mas
aun considerando que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso,
son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.
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(Proceso 52-IP-2013. Marca: “STRIDES CELOVAN” (mixta), publicado en la Gaceta
Oficial N° 2227, de 13 de agosto de 2013, mencionando al Proceso 30-I1P-2000).

“Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos
es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos
farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas quimicos ni farmacéuticos vy, por lo
tanto, son mas susceptibles de confusién al adquirir dichos productos. El criterio
comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el
caso en cuestion es la poblacion consumidora de productos farmacéuticos y, que
ademas, va a utilizar el producto dentro del &mbito de su hogar sin asistencia técnica
permanente”. (Proceso 54-1P-2013, marca: ALIV RUB MK, publicado en la Gaceta
Oficial N° 2242, de 21 de octubre de 2013).

5. PARTICULAS DE Uso COMUN Y GENERICAS EN LA CONFORMACION DE
MARCAS FARMACEUTICAS. LA MARCA DEBIL.

En el presente caso, la demandada sostiene que “la particula DIXA- es de uso comdn y
por ende no debe ser tenida en cuenta en el momento de realizarse la comparacion entre
las marcas. Son numerosas las marcas de la Clase 5 que contienen la raiz
correspondiente al genérico”.

Particulas de uso comun en la conformaciéon de marcas farmacéuticas:
Tomar en cuentalos Procesos 30-IP-2000, 78-1P-2003 y 31-IP-2003:

El cotejo entre marcas farmacéuticas presenta aspectos especiales a los que el Tribunal se
ha referido en los siguientes términos: “En las marcas farmacéuticas especialmente, se
utilizan elementos o palabras de uso comin o generalizado que no deben entrar en la
comparacion, lo que supone una excepcion al principio anteriormente sefialado, que el
examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple vision de los signos
enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales. Si las
denominaciones enfrentadas tienen algin elemento genérico comdn a las mismas este
elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparacion”.
(Proceso 30-1P-2000. Marca: “AMOXIFARMA”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1964, de
13 de julio de 2000).

En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido
confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus
principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, segun reiterada
jurisprudencia “la distintividad debe buscarse en elemento diferente que integra el signo y
en la condicién de signo de fantasia que logre mostrar el conjunto marcario”. (Proceso 78-
IP-2003, marca: HEMAVET, publicado en la Gaceta Oficial N° 998, de 13 de octubre de
2003).

También, la jurisprudencia de este Tribunal, ha reiterado que una marca que contenga
una particula de uso comdn no puede impedir su inclusion en marcas de terceros y
fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se
estaria otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre una particula de uso coman. El
titular de una marca con un elemento de uso comun sabe que tendra que coexistir con las
marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad,
necesariamente, tendra efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha
dicho que esos elementos de uso comun son necesariamente débiles y que los cotejos
entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente. (Proceso
31-1P-2003, marca: & MIXTA, publicado en la Gaceta Oficial N° 965, de 8 de agosto de
2003).
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Particulas genéricas en la conformacion de marcas farmacéuticas.

El Tribunal, al referirse al signo genérico o al signo conformado por particulas genéricas,
ha sostenido que la dimensién genérica de un signo debe apreciarse en concreto, “segtn
el criterio de los consumidores y la relacion del signo con el producto que pretende
distinguir, considerando las caracteristicas de éste y el nomenclator de que haga parte’,
teniendo presente que una o varias palabras o particulas podran ser genéricas en
relacién con un tipo de productos o servicios, pero no en relacion con otros. Ademas, “la
dimensién genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un
conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas
como marca”. (Proceso 17-IP-2003, marca: TUBERIAS Y PREFABRICADOS DE
CONCRETO TUBESA S.A., publicado en la Gaceta Oficial N° 917, de 10 de abril de
2003).

Al respecto el Tribunal ha expresado, “(...) para fijar la genericidad de los signos es
necesario preguntarse ¢;Qué es?, frente al producto o servicio de que se trata”, por
cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de la denominacion genérica, ésta no sera
lo suficientemente distintiva en relacién a dicho producto o servicio, no pudiendo, por
tanto, ser registrada como marca. (Proceso 7-1P-2001, marca: LASER, publicado en la
Gaceta Oficial N° 661, de 11 de abril de 2001).

Al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad no deben tomarse
en cuenta los elementos genéricos, a efectos de determinar si existe confusion; ésta es
una excepcion al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a
una simple visién de los signos que se enfrentan. En el caso de los signos que estén
conformados por palabras o particulas genéricas, la distintividad se busca en el elemento
diferente que integra el signo.

El Juez Consultante debera determinar si la particula DIXA- del signo solicitado DIXACIL
es una particula de uso comun o genérica en la Clase 05 de la Clasificacion Internacional
de Niza y proceder en consecuencia.

La marca débil:

Dentro del Proceso 30-IP-2013, de 15 de marzo de 2013, este Tribunal ha sefalado
que:

Ahora bien, todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de
productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el
signo es de caracter genérico, descriptivo o de uso comun, o si evoca una cualidad del
producto o servicio, el signo se hara deébil frente a otros que también incluyan uno de tales
elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva.

Segun la doctrina, “la presencia de una locucion genérica no monopolizable resta fuerza al
conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raiz genérica,
debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podran exigir que las desinencias u
otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro”.
Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse
tornado banal “por el crecido numero de registros marcarios que lo contienen; no se trata
de una cualidad intrinseca del signo, sino de su posicidn relativa en ese universo de
signos que constituye el Registro (...)"2

8 BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, “Derecho de Marcas”, Tomo
1, 1984. Pags. 78 y 79.
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Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta: “una
particula de uso comun no puede impedir su inclusién en marcas de terceros, y fundar en
esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaria
otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raiz de uso general o necesario
(...). Esto necesariamente tendra efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y,
por ello se ha dicho que esos elementos de uso comun son marcariamente débiles, y que

los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente”.®

Con base en estos fundamentos,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
CONCLUYE:

1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios
en el mercado y reune el requisito de ser susceptible de representacion gréfica, de
conformidad con lo establecido por el articulo 134 de la Decisién 486 de la Comision
de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmara si el signo, cuyo registro se
solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad
determinadas por los articulos 135 y 136 de la mencionada Decision. La distintividad
del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.

2. No son registrables los signos que segun lo previsto en el articulo 136, literal a) de la
referida Decision 486, y en relacion con derechos de terceros, sean idénticos o se
asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los
Mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el
uso de la marca pueda causar en el publico un riesgo de confusion y/o de
asociacion. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro
induzca a error 0 a confusion a los consumidores, sino que es suficiente la existencia
del riesgo de confusion para que se configure la prohibicién de irregistrabilidad.

3. La corte consultante debe establecer el riesgo de confusion y/o de asociacion que
pudiera existir entre entre el signo denominativo DIXACIL con el signo
denominativo DIXALIN, aplicando los criterios adoptados en la presente
providencia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un
sonido similar. 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, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso,
con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusion entre los signos
confrontados.

4, En las marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe ser objeto de un
estudio y andlisis mas prolijo evitando el registro de marcas cuya denominacion
tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un
producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede
causar un dafio irreparable a la salud humana, mas aun considerando que en
muchos establecimientos, ain medicamentos de delicado uso, son expendidos sin
receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno.

o OTAMENDI, Jorge. “Derecho de Marcas”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010.

Pags. 191y 192.
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5. Las marcas farmacéuticas usualmente se elaboran con la conjuncion de particulas
de uso comun o genéricas, que suelen darle al signo creado cierto poder evocativo,
que le da al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus
principios activos, etc.

Al efectuar el examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta las particulas
de uso o genéricas; ésta es una excepcion al principio de que el cotejo de las
marcas debe realizarse atendiendo a una simple vision de los signos que se
enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En el caso de las
marcas farmacéuticas, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra
el signo y en la condicién de signo de fantasia del conjunto marcario.

La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de
marcas, descarta que particulas de uso comun o genéricas que pertenecen al dominio
publico, puedan ser utilizados Unicamente por un titular marcario, porque al ser esos
vocablos usuales, no se puede impedir que el publico en general los siga utilizando,
hacerlo constituira el monopolio del uso de particulas necesarias en beneficio de unos
pOCoS.

En el presente caso, el Juez Consultante debera determinar si la particula DIXA-
del signo solicitado DIXACIL es una particula de uso comun o genérica en la Clase
05 de la Clasificacion Internacional de Niza y proceder en consecuencia.

Si uno de los elementos que integran el signo es de uso comdn o genérico, O Si
evoca una cualidad o principio activo del producto farmacéutico, el signo se hara
débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades,
inapropiables en exclusiva.

De conformidad con el articulo 35 del Tratado de Creaciéon del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno
debera adoptar la presente interpretacion. Asimismo, debera dar cumplimiento a las
disposiciones contenidas en el parrafo tercero del articulo 128 del Estatuto vigente.

Notifiquese al Juez consultante mediante copia certificada y remitase copia a la
Secretaria General de la Comunidad Andina, para su publicacién en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena.

Carlos Jaime Villarroel Ferrer
PRESIDENTE

José Vicente Troya Jaramillo Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO MAGISTRADO

Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA
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Gustavo Garcia Brito
SECRETARIO

PROCESO 206-1P-2013

Interpretacion prejudicial de los articulos 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la
Decision 486 de la Comisidon de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los articulos
134 literales a) y b), 136 literal h), 224 y 228 de la misma normativa; formulada por la
Seccién Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de

la Republica de Colombia. Actor: MEALS DE COLOMBIA S.A. Marca: VAMPIRO
(mixta). Expediente Interno N° 2008-00132.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito,
a los 03 dias del mes de diciembre del afio dos mil trece.

En la solicitud sobre interpretacion prejudicial formulada por la Seccién Primera, Sala de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la Republica de Colombia.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretacion prejudicial y de sus anexos se desprende que las
exigencias contempladas en el articulo 33 del Tratado de Creacién del Tribunal y los
requisitos previstos en el articulo 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su
admision a tramite fue considerada procedente por auto de 20 de noviembre de 2013.

1. LAS PARTES:
Demandante: MEALS DE COLOMBIA S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
(SIC), DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA.

Tercera interesada: TIMISCOL S.A. C.I.
2. Determinacion de los hechos relevantes:

— El 19 de diciembre de 2006, la sociedad TIMISCOL S.A. C.I. solicité ante la SIC el
registro de la marca VAMPIRO (mixta) para distinguir “Bebidas alcohdlicas (con
excepcion de cervezas)” en la Clase 33 de la Clasificacion Internacional de Niza.

— La referida solicitud se publico en la Gaceta Oficial de la Propiedad Industrial N° 573
de 2007 vy, dentro del término oportuno, fue objetada por la sociedad MEALS DE
COLOMBIA S.A. argumentando que el signo solicitado era idéntico a la marca
VAMPIRO (denominativa) previamente registrada a su favor para distinguir
productos en la Clase 30 de la Clasificacion Internacional de Niza.



GACETA OFICIAL @ 24/02/2014 41 de 77

— Mediante Resolucién N° 40856 de 30 de noviembre de 2007, la SIC declaro
infundada la oposicion presentada y concedié a favor de la sociedad TIMISCOL S.A.
C.l. el registro del signo VAMPIRO (mixto) para distinguir productos de la Clase 33.

— La actora present6 recurso de reposicion y, en subsidio, el de apelacién, los cuales
fueron resueltos por la SIC mediante las Resoluciones N° 43509 de 21 de diciembre
de 2007, y N° 4918 de 21 de febrero de 2008, respectivamente, confirmando lo
decidido en la Resolucion N° 40856, agotandose asi la via gubernativa.

— La actora interpuso accién de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las
mencionadas resoluciones ante el Consejo de Estado.

2. Fundamentos de la demanda:
La demandante MEALS DE COLOMBIA S.A. manifesto lo siguiente:

— Los actos acusados violan los articulos 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la
Decision 486.

— La marca VAMPIRO (mixta) no es distintiva, toda vez que resulta similarmente
confundible con el signo VAMPIRO (denominativo) previamente registrado.

— El signo VAMPIRO (mixto) no es susceptible de registro, pues los productos que
distingue estan estrechamente relacionados con aquellos que identifica la marca
VAMPIRO (denominativa) previamente registrada a su favor.

— A pesar de que la marca erréneamente concedida VAMPIRO es mixta, al extraer su
dimensién caracteristica, tal y como lo ensefia la doctrina y jurisprudencia en este
tipo de conflictos, nos encontramos con un signo cuyo elemento llamativo y atrayente
se refiere a su denominacion, la que a su vez, resulta idéntica respecto al previo
registro.

— No debe concederse el registro del signo VAMPIRO, pues es semejante ortogréfica,
fonética, visual y conceptualmente con la marca VAMPIRO, previamente registrada a
su favor.

— El registro de la marca podria conducir a confusién directa e indirecta al publico
consumidor, quienes podrian comprar el producto de una marca pensando que
adquieren el de otra o asociar los productos que ambas distinguen con un origen
empresarial comun. Ademas los productos van a tener idénticos canales de
publicidad y comercializacion, lo que acentda ain mas el riesgo de confusién entre
los consumidores.

— La marca VAMPIRO (denominativa) previamente registrada a su favor, es notoria
toda vez que distingue entre tantos productos uno denominado “paleta” altamente
conocido dentro de la poblacién infantil en Colombia.

3. Fundamentos de la contestacién a la demanda:

La SIC contesté la demanda manifestando lo siguiente:

— Las pretensiones de la demandante no tenian vocacién de prosperidad, ya que
carecia de apoyo juridico suficiente. Los actos administrativos acusados habian sido



GACETA OFICIAL @ 24/02/2014 42 de 77

expedidos con sujecién a la normatividad vigente sobre la materia, esto es, la
Decision 486.

— Un signo se consideraba irregistrable cuando concurren los siguientes elementos: (i)
entre los signos debe existir semejanza de tipo visual, conceptual o fonético y (ii)
deben distinguir los mismos productos o servicios y (iii) presentar una relacion real
entre los mismos que genere en el publico consumidor un riesgo de confusion.

— Bajo el anterior contexto, adujo que no se advertian semejanzas entre los signos
analizados, ni mucho menos relacién directa entre los productos que distinguirian,
pues el signo solicitado identifica bebidas alcohdlicas y la marca existente en el
mercado ampararia productos alimenticios que se comercializan en colegios y en
general en sitios que son frecuentados por nifios.

— La Regla de Especialidad o Especificidad es un principio basico segun el cual el
registro de una marca y su proteccion se extenderan solamente a una clase, por lo
que debe entenderse que ese derecho a la marca no se extiende a productos que
estén clasificados en un grupo distinto al nomenclador. En el caso que nos ocupa,
tenemos que los productos amparados por cada una de las marcas en conflicto, son
distintos, y ademas estan en clases diferentes.

— La ausencia de la conexiébn competitiva entre las marcas en oposicion es lo que
finalmente conlleva a la posible coexistencia de los signos en el mercado.

— Lafinalidad de los productos de la clase 30 es directamente alimenticia o nutricional,
mientras que los de la clase 33 son embriagantes, pues son bebidas alcohdlicas.
Entonces al tener finalidades claramente diversas no son sustituibles o
intercambiables entre si para cumplir la misma finalidad. Tampoco guardan
complementariedad, ya que no se necesita de uno para consumir el otro.

La tercera interesada TIMISCOL S.A. C.l. contest6 la demanda manifestando lo
siguiente:

— De conformidad con el principio de “especialidad o especificidad” el registro de una
marca y su proteccién se extenderian solamente a una clase de la Clasificacién
Internacional de Niza.

— Las marcas en conflicto podrian coexistir en el mercado, habida cuenta de que una'y
otra identificarian productos diferentes y en distintas clases.

— Por la finalidad y naturaleza de los productos que identificarian las marcas, el
consumidor no podria sustituirlos unos por otros.

— Entre las marcas en controversia no se produciria conexion competitiva, toda vez que
no recurrian a los mismos puntos de distribucién, medios de publicidad y no se
exhibirian en los mismos establecimientos de venta al publico, para distinguir sus
productos.
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CONSIDERANDO:
2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

Que, de conformidad con la disposicion prevista en el articulo 1, literal ¢), del Tratado de
Creacion del Tribunal, las normas cuya interpretaciébn se solicita, forman parte del
ordenamiento juridico de la Comunidad Andina;

Que, al tenor de la disposicion sefalada en el articulo 32 del Tratado de Creacion del
Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los articulos 2, 4 y 121 del Estatuto,
este Tribunal es competente para interpretar por via prejudicial las normas que integran el
ordenamiento juridico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretacion prejudicial fue admitida a tramite por auto de 20 de
noviembre de 2013.

3. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER
INTERPRETADAS.

El Juez Consultante solicita la interpretacion prejudicial de los articulos 135 literales a) y
b) y 136 literal a) de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina. Procede la
interpretacion solicitada y ademas, de oficio, se interpretaran los articulos 134 literales a)
y b), 136 literal h), 224 y 228 de la misma normativa.

En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

DECISION 486

“Articulo 134.- A efectos de este régimen constituira marca cualquier signo
que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podran
registrarse como marcas los signos susceptibles de representacién grafica. La
naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en
ningln caso sera obstaculo para su registro.

Podran constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
a) las palabras o combinacion de palabras;

b) las imagenes, figuras, simbolos, graficos, logotipos, monogramas,
retratos, etiquetas, emblemas y escudos.

Articulo 135.- No podran registrarse como marcas los signos que:
a) no puedan constituir marca conforme al primer parrafo del articulo anterior;

b) carezcan de distintividad;

(-.)

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

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

(...

h) constituyan una reproduccién, imitacion, traduccion, transliteracion o
transcripcion, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido
cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o
servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible
de causar un riesgo de confusién o de asociacion con ese tercero o con
sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del
signo; o la dilucién de su fuerza distintiva o de su valor comercial o
publicitario.

(..)
DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

Articulo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que
fuese reconocido como tal en cualquier Pais Miembro por el sector pertinente,
independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho
conocido.

(..

Articulo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomara
en consideracion entre otros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente
dentro de cualquier Pais Miembro;

b) la duracién, amplitud y extension geografica de su utilizacion, dentro o
fuera de cualquier Pais Miembro;

c) la duracién, amplitud y extension geogréafica de su promocion, dentro o
fuera de cualquier Pais Miembro, incluyendo la publicidad y la
presentacion en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o
servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

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

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

g) 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,
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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;

i) los aspectos del comercio internacional; o,

)] la existencia y antigiiedad de cualquier registro o solicitud de registro
del signo distintivo en el Pais Miembro o en el extranjero.

(..)

En atencién a los puntos controvertidos en el proceso interno, asi como, de las normas
gue van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo
referente a los siguientes temas:

1. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA REGISTRAR UNA MARCA. LA
DISTINTIVIDAD.

En el presente caso, la demandante MEALS DE COLOMBIA S.A. solicita la nulidad de la
Resolucion N° 40856 que concedio el registro de la marca VAMPIRO (mixta) en la Clase
33, por considerar el riesgo de confusibn con su marca registrada VAMPIRO
(denominativa) de la Clase 30.

El Tribunal insta al Juez Nacional a tomar en cuenta lo sefialado en el Proceso 03-IP-
2010, publicado en la Gaceta Oficial N° 1838, de 31 de mayo de 2010, asi como en el
Proceso 010-1P-2008, publicado en la Gaceta Oficial N° 1619, de 16 de mayo de 2008:

“La Decisién 486, en su articulo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea
apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podran registrarse como marcas
los signos susceptibles de representacion grafica”.

La jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido en anteriores fallos que una
marca es un signo sensible colocado sobre un producto o acompafnado a un producto o a
un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de
los servicios prestados por otros. De igual manera, la marca es un bien inmaterial
constituido por un signo conformado por palabras o combinacion de palabras, imagenes,
figuras, simbolos, graficos, etc., que, susceptibles de representaciéon gréfica, sirvan para
distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario
medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusion o error
acerca del origen o la calidad del producto o del servicio. (Proceso 03-1P-2010, marca:
‘EVERYVAN’, publicado en la Gaceta Oficial N° 1838, de 31 de mayo de 2010, citando al
Proceso 010-IP-2008, marca: “TEC”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1619, de 16 de
mayo de 2008).

La doctrina ha reconocido, en atencién a la estructura del signo, algunas clases de
marcas, como las denominativas, las graficas y las mixtas. En el marco de la Decision
486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a
los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus
envases o envolturas, etc., segun consta detallado en el articulo 134 de la mencionada
Decision.

Los elementos constitutivos de una marca:

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decision 344
de la Comisién del Acuerdo de Cartagena, estd implicitamente contenido en la definicién
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del articulo 134 de la Decision 486, toda vez que un signo para que pueda ser captado y
apreciado, es necesario que pase a ser una expresion material identificable, a fin de que
al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la
mente de los consumidores o usuarios.

La representacion grafica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la
Decision 486 como elementos esenciales de una marca.

La susceptibilidad de representacion gréafica consiste en descripciones realizadas a través
de palabras, gréficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus
componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través
de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslacion del signo del campo
imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de
palabras, vocablos o denominaciones, graficos, signos mixtos, notas, colores, etc.

La caracteristica de distintividad es fundamental que reldna todo signo para que sea
susceptible de registro como marca; lleva implicita la posibilidad de identificar unos
productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciacién por
parte del consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por si solo sirva para
diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus caracteristicas
esenciales o primordiales.

Al respecto, este Tribunal ha sefialado que el registro de un signo como marca se
encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo, perceptible y
susceptible de representacion grafica”. (Proceso 142-1P-2013, marca: INTER
RAPIDISIMO, publicado en la Gaceta Oficial N° 2257, de 26 de noviembre de 2013.)

(...

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si la marca
VAMPIRO (mixta) de la Clase 33 de la Clasificacion Internacional de Niza, cumple con
los requisitos del articulo 134 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina,
y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los articulos
135y 136 de la referida Decision.

2. IRREGISTRABILIDAD DE LAS MARCAS POR IDENTIDAD O SIMILITUD.
RIESGO DE CONFUSION DIRECTA E INDIRECTA Y/O DE ASOCIACION.
REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO.

En el presente caso, la demandante MEALS DE COLOMBIA S.A. solicita la nulidad de la
Resolucion N° 40856 que concedio el registro de la marca VAMPIRO (mixta) en la Clase
33, por considerar el riesgo de confusibn con su marca registrada VAMPIRO
(denominativa) de la Clase 30.

Dentro del Proceso 160-IP-2013, de 29 de agosto de 2013, asi como en el Proceso 15-
IP-2013, de 06 de marzo de 2013, este Tribunal ha reiterado que:

“La legislacion andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca
los signos que sean idénticos o similares entre si, conforme lo establece el literal a) del
articulo 136, materia de esta interpretacion prejudicial.

Este Tribunal al respecto ha sefalado: “La marca tiene como funcién principal la de
identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los
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de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el
titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilizacion del signo,
y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por €l hagan uso
de la marca”.*

Ha enfatizado ademas en sus pronunciamientos este Organo acerca del cuidado que se
debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se
presenta el riesgo de confusion o de asociacion. Esto, por cuanto la labor de determinar
si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades,
segun que entre los signos en proceso de comparacion exista identidad o similitud y
segun la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda
distinguir. En los casos en los que las marcas no solo sean idénticas sino que tengan por
objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusion seria
absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad,
con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, asi mismo, con la mayor
precision posible.

El Tribunal observa también que la determinacion de la confundibilidad corresponde a
una decisién del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de
establecerla en base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido,
a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la
similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Organo Jurisdiccional Comunitario, basandose en la doctrina,
ha sefialado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusion es necesario,
en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud:

La similitud ortografica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a
compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el
namero de silabas, las raices, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor
grado a que la confusion sea mas palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido
similar. La determinacion de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad
en la silaba ténica o de la coincidencia en las raices o terminaciones; sin embargo,
deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de
determinar si existe la posibilidad real de confusion entre los signos confrontados.

La similitud ideolégica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que
deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos
representan o evocan una misma cosa, caracteristica o idea, se estaria impidiendo al
consumidor distinguir una de otra.

Riesgo de confusidn: directa e indirecta y/o de asociacién.

Este Organo Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario
gue el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es
suficiente la existencia del riesgo de confusion o de asociacion para que se configure la
irregistrabilidad.

Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. N° 594, de 21 de agosto del 2000, marca:
“CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
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El Tribunal ha sostenido que “La confusidn en materia marcaria, se refiere a la falta de
claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los

consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.?

Para establecer la existencia del riesgo de confusion y de asociacién serd necesario
determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre si
como en relacién con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la
situacion de los consumidores o usuarios, la cual variar4 en funcion de los productos o
servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a
dos tipos de confusién: la directa, caracterizada porque el vinculo de identidad o
semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en
la creencia de que esta comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto
nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el
citado vinculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a
dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial comuin.®

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusién entre varios signos y los
productos o servicios que cada una de ellos ampara, serian los siguientes: (i) que exista
identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios
distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o
servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv)
0 semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.”

También es importante tener en cuenta que ademas del riesgo de confusién, que se
busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o
similares, la Decision 486 se refiere al denominado «riesgo de asociacion», en particular,
los articulos 136 literales a), b), ¢), d) y h); y 155 literal d).

Sobre el riesgo de asociacion, el Tribunal ha expresado que “El riesgo de asociacion es la
posibilidad de que el consumidor, que 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 relacion o vinculacion econémica” (PROCESO 70-1P-2008.
Marca denominativa: “SHERATON’, publicado en la Gaceta Oficial N° 1648, de 21 de
agosto de 2008).

En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o
servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento
de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarian sobre la base de la actividad ajena.

En lo que respecta a los ambitos de la confusion, el Tribunal ha sentado los siguientes
criterios: “El primero, la confusién visual, la cual radica en poner de manifiesto los
aspectos ortograficos, los meramente graficos y los de forma. El segundo, la confusion
auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepcion sonora que pueda tener el
consumidor respecto de la denominacién aunque en algunos casos vistas desde una
perspectiva grafica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominacion o
marca. El tercer y ultimo criterio, es la confusion ideoldgica, que conlleva a la persona a

2 Proceso 85-1P-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. TRIBUNAL DE
JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

3 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y
disefio”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

4 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S".
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
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relacionar el signo o denominacion con el contenido o significado real del mismo, o mejor,
en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se
atiende a la comprension, o al significado que contiene la expresién, ya sea denominativa
o gréfica”>

Reglas para realizar el cotejo marcario.

Este Organo Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas
originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas:

Regla 1.- La confusion resulta de la impresién de conjunto despertada por
las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no
simultdneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que
existen entre las marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del
comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.®

Acerca de la utilidad y aplicacion de estos pardmetros técnicos, el tratadista Breuer
Moreno ha manifestado:

“La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el
cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase
de marcas.

Esta vision general o de conjunto de la marca es la impresion que el
consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusién
frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el
comercio.

En las marcas es necesario encontrar la dimension que con mayor
intensidad penetra en la mente del consumidor y determine asi la impresion
general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la vision en conjunto, a mas de evitar que sus elementos
puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada
componente de una marca con los componentes o la desintegracion de la
otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y
no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de
comparacion utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparacion marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el
método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el andlisis
simultdneo, en razén de que el consumidor no analiza simultdneamente
todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este
sistema recae en analizar cual es la impresion final que el consumidor tiene
luego de la observacién de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de

Proceso 48-1P-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. N° 329, de 9 de marzo de
1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

6 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO”, Editorial
Robis, Buenos Aires, Pag. 351y ss.
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otra se procedera bajo un examen riguroso de comparacion, no hasta el
punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un
cotejo marcario.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos
distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la

semejante disposicién de esos elementos”.

(..)

Por lo tanto, el Juez Consultante deberé determinar los diferentes modos en que pueden
asemejarse los signos confrontados, si la marca VAMPIRO (mixta) de la Clase 33 es o
no es similar a la marca registrada VAMPIRO (denominativa) de la Clase 30, al grado de
causar riesgo de confusién en el publico consumidor.

3. COMPARACION ENTRE SIGNOS MIXTOS Y DENOMINATIVOS.

En el presente caso, se deben confrontar los signos: VAMPIRO (mixta) y VAMPIRO
(denominativa).

Dentro del Proceso 15-1P-2013, de 06 de marzo de 2013, este Tribunal ha reiterado que:

Las marcas denominativas se conforman por una o0 mas letras, nUmeros, palabras que
forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden
provenir del idioma espafiol o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es
decir, de la fantasia; cabe indicar que la denominacién permite al consumidor solicitar el
producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del
consumidor.

El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno grafico; el primero se
compone de una o méas palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un
significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son
percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y
llamarse de diferentes formas: emblemas, logotipos, iconos, etc.

Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos
denominativos y mixtos, debera identificar cual de los elementos, el denominativo o el
grafico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor.

El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el
elemento denominativo de la marca mixta suele ser el mas caracteristico o determinante,
teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definicion son
pronunciables, lo que no obsta para 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 gréfico suele ser de mayor importancia cuando
es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo
abstracto”. (Proceso 26-1P-98, marca: C.A.S.A. (mixta, publicado en la Gaceta Oficial N°
410, de 24 de febrero de 1999).

Proceso 56-IP-2013, marca: WESCO COLOR CENTER (mixta), publicado en la Gaceta Oficial N° 221,
de 22 de julio de 2013, citando al Proceso 15-1P-2013, Marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la
Gaceta Oficial N° 2194, de 15 de mayo de 2013. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA.
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Por lo tanto, “en el analisis de una marca mixta hay que fijar cual es la dimension mas
caracteristica que determina la impresion general que (...) suscita en el consumidor (...)
debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensién, la que con mayor fuerza
y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la
impresion general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”. (Fernandez-
Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid
1984, p. 237 a 239).

En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento grafico y en el otro el
denominativo o viceversa, en principio, no habra riesgo de confusion. Caso contrario
debera procederse al cotejo entre signos denominativos.

Si el elemento preponderante del signo mixto es el denominativo, se debera hacer el
cotejo de conformidad con los pardmetros para la comparacién entre signos
denominativos. A saber:

En la comparacion entre signos denominativos el Tribunal, sobre la base de la doctrina,
Fernandez Novoa, ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y
con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y
gréfica, teniendo en cuenta la totalidad de las silabas y letras que forman los vocablos de
las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial
eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que disminuyan dicha funcion.
Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante debera tener presente que:

1. Se consideraran semejantes las marcas comparadas cuando la silaba ténica de
las mismas ocupa la misma posicion y es idéntica o muy dificil de distinguir.

2. La sucesion de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de
las marcas comparadas porque la sucesion de vocales asume una importancia
decisiva para fijar la sonoridad de una denominacion.

3. En el andlisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la
dimension més caracteristica de las denominaciones confrontadas: la dimensién
que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y
determina, por lo mismo, la impresién general que la denominacién va a suscitar
en los consumidores.

El examen de los signos es atribucion exclusiva del administrador o juez nacional, en su
caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la
jurisprudencia comunitaria para la comparacién de todo tipo de marcas.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo esta compuesto por una palabra y se
solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede
existir confusion dependiendo de las terminaciones, nimero de vocales, sufijos, prefijos,
etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresion, siempre en el entendido
de que los productos a cubrirse sean los mismos. Al cotejar dos marcas denominativas, el
examinador debera someterlas a las reglas para la comparacion marcaria, y prestara
especial atencion al criterio que sefiala que a los signos se les observara a través de una
vision de conjunto, sin fraccionar sus elementos”. (Proceso 8-IP-2011, marca:
CARBONERO (mixta), publicado en la Gaceta Oficial N° 1946, de 23 de mayo de 2011.)

4. LA MARCA NOTORIA, SU PROTECCION Y PRUEBA.

En el procedimiento administrativo interno se argumenté que la marca VAMPIRO (mixta)
es notoria. Por lo tanto, el Tribunal se referird a la marca notoriamente conocida y a la
prueba de su notoriedad.

En abundante jurisprudencia, tales como en el Proceso 31-1P-2013, de 15 de marzo de
2013, el Tribunal ha reiterado lo siguiente:
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“l..)

1. Definicion.

La Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos
notoriamente conocidos un acapite especial. En efecto, en el Titulo Xll, articulos 224 a

236, establece la regulacion de los signos notoriamente conocidos.

En dicho Titulo no solo se hace referencia a la marca notoriamente conocida, sino que se
amplia el &mbito de regulacion a todos los signos notoriamente conocidos.

El articulo 224 consagra una definiciébn del signo distintivo notoriamente conocido. De
éste se pueden desprender las siguientes caracteristicas:

e Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el
sector pertinente,

El articulo 230 establece qué se debe entender por sector pertinente:

“Se consideraran como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad
de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:

a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los
gue se aplique;

b) las personas que participan en los canales de distribucion o comercializacion
del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o,

c) los circulos empresariales que actlan en giros relativos al tipo de
establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastara que sea conocido dentro de
cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”.

e Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Paises Miembros.
¢ La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.
2. Proteccion.

a. En relacion con los principios de especialidad, territorialidad y de uso real y
efectivo de la marca.

El Tribunal ha establecido que la proteccion de la marca notoria va mas alla de los
principios béasicos de especialidad y territorialidad. En relacion con la regulacion que
establece la Decisidn 486, la proteccion de los signos notoriamente conocidos, se da de
una manera aun mas amplia.

En efecto, en relaciébn con los principios de especialidad, territorialidad y uso real y
efectivo de la marca, el Titulo XlIl de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, junto con el articulo 136, literal h), de la misma Decisién, conforman el conjunto
normativo que consagra la proteccion del signo notoriamente conocido.
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El amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello implica que el
examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo
notoriamente conocido, establecerd, de conformidad con el articulo 136, literal h)
mencionado, el riesgo de confusién, asociacion, el de uso parasitario y el de dilucién,
independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar
a la marca notoria.

En cuanto al principio de territorialidad, es preciso sefialar que de la propia definicién que
trae el articulo 224 de la Decision 486, se desprende que no se negara la calidad de
notorio al signo que no lo sea en el Pais Miembro donde se solicita la proteccion; basta
con que sea notorio en cualquiera de los Paises Miembros.

Y que, de conformidad con lo establecido en el articulo 229, literal a), no se negara la
calidad de notorio y su proteccién por el sélo hecho de que no se encuentre registrado o
en tramite de registro en el Pais Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede
ser protegido como notorio asi no se encuentre registrado en el respectivo Pais Miembro
Yy, en consecuencia, se brinda proteccién a los signos que alcancen el caracter de
notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado.

Igualmente, la proteccion que otorga la Decisién 486 a la marca notoria va mas alla de la
exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la
cancelacion del registro de la marca por no uso. En efecto, el articulo 229, literal b),
dispone que no se negara el caracter de notorio de un signo por el sélo hecho de que no
se haya usado 0 no se esté usando para distinguir productos o servicios, 0 para
identificar actividades o establecimientos en el Pais Miembro.

La finalidad de dicha disposicién es evitar que los competidores se aprovechen del
esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructien el prestigio
ganado por una marca notoria, que aungue no se haya usado o no esté siendo usada en
el respectivo Pais Miembro, continla siendo notoria en otros Paises. Se advierte, sin
embargo, que la prueba de la notoriedad del signo debera atender a criterios diferentes al
del uso del signo en el mercado, ya que debera dar cumplimiento a lo indicado en el
articulo 228 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina.

b. En relacion con los diferentes riesgos en el mercado.

En relacion con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos
en el mercado, hay que tener en cuenta que la doctrina tradicionalmente se ha referido,
por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusion y el de asociacion. Actualmente, la
lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos con el objetivo de proteger
los signos distintivos segun su grado de notoriedad.

La normativa comunitaria andina no diferencia entre marca notoria y renombrada; por lo
tanto, simplemente probando la notoriedad se genera una proteccion reforzada frente a
las diferentes clases de riesgos en el mercado.

La Decision 486 atendiendo dicha linea, ha ampliado la proteccion de los signos
notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos. De conformidad con los articulos
136, literal h), y 226 literales a), b), y c), estos son: el riesgo de confusion, el de
asociacion, el de dilucion y el de uso parasitario®.

Sobre el tratamiento que la Decision 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS
MENDOZA, Marcelo. ‘LA MARCA RENOMBRADA EN EL ACTUAL REGIMEN COMUNITARIO
ANDINO DE PROPIEDAD INTELECTUAL”. Revista Foro No. 6, Il semestre, 2006, Universidad Andina
Simén Bolivar, Quito, Ecuador.
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El riesgo de confusion es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto
piense que esta adquiriendo otro (confusion directa), o que piense que dicho producto
tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusion indirecta). Es
muy importante tener en cuenta que la confusion con un signo notoriamente conocido se
puede dar, tal y como lo establece la norma, por la reproduccion, imitacién, traduccién,
transliteracién o transcripcion, total o parcial, del mencionado signo, lo que implica
similitud o identidad del signo a registrar con el notoriamente conocido. Para establecer la
mencionada similitud, la corte consultante debera seguir los criterios establecidos en la
presente providencia.

El riesgo de asociacion, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las
marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el
generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relacion o vinculacién
economica.

El riesgo de dilucién, es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares,
cause el debilitamiento de la altisima capacidad distintiva que el signo notoriamente
conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos, que no tengan ningun
grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Y, por ultimo, el riesgo de uso parasitario, es la posibilidad de que un competidor
parasitario, se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente
conocidos, aunque la accién se realice sobre productos o servicios, que no tengan ningin
grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

En relacibn con los dos primeros, se busca salvaguardar los signos notoriamente
conocidos de lo siguiente:

e Evitar que el publico consumidor, caiga en error, al adquirir determinado producto
pensando que esta adquiriendo otro.

e Evitar que el publico consumidor, caiga en error, en relacibn con el origen
empresarial del signo notoriamente conocido.

e Evitar que el publico consumidor, caiga en error, al pensar que las empresas
productoras tiene algun grado de vinculacion.

Sobre el riesgo de dilucion, que por lo general ha estado ligado con la proteccion de la
marca renombrada, se ha dicho lo siguiente:

“En efecto, la proteccion frente al riesgo de dilucion se proyecta sobre las conductas
adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posicion
competitiva de su legitimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria

capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia”.’

Por ultimo, en relacion con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente
conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin
importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen. Lo
expuesto, esta ligado a la funcién publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de
dilucion en que la finalidad del competidor parasitario es Unicamente un aprovechamiento

o MONTEAGUDO, MONTIANO, “LA PROTECCION DE LA MARCA RENOMBRADA”. Ed. Civitas, Madrid
Espafia, 1995. Pag. 283.
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de la reputacién, sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la
capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.

“El propdésito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los
signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa
representacion alguna respecto del origen, sirve para establecer una relacion intelectual
que atrae la atencién del puablico consumidor de forma superior a la que alcanzaria con el
empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmision consciente o
inconsciente de la reputacién que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los
productos del competidor con los originarios. En ambos casos la apropiacion aprovecha
los esfuerzos publicitarios del legitimo titular o el valioso caudal informativo que el

consumidor asocia al signo”, *°

3. Prueba.

El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por
quien lo alega, a través de prueba habil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente,
segun sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la
autoridad nacional competente, con base en que segun el articulo 228 de la Decision
486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener
en cuenta, entre otros:

“a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de

cualquier Pais Miembro;

b) la duracién, amplitud y extension geogréfica de su utilizacion, dentro o fuera de
cualquier Pais Miembro;

c) la duracién, amplitud y extension geogréfica de su promocién, dentro o fuera de
cualquier Pais Miembro, incluyendo la publicidad y la presentacién en ferias,
exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de
la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversién efectuada para promoverlo, 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 que respecta al signo
cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pais
Miembro en el que se pretende la proteccion;

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

g) 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;

) los aspectos del comercio internacional; o,

1 Ibidem. Pag. 247.
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k) la existencia y antigiiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo
distintivo en el Pais Miembro o en el extranjero”.

(..)

En el presente caso, de no probarse la notoriedad alegada de la marca VAMPIRO, se
procedera a analizar la conexion competitiva entre los productos a distinguir.

5. LA CONEXION COMPETITIVA.

En el presente caso, la sociedad TIMISCOL S.A. C.I. solicité ante la SIC el registro de la
marca VAMPIRO (mixta) para distinguir “Bebidas alcoholicas (con excepcion de
cervezas)” en la Clase 33 de la Clasificacion Internacional de Niza. Por su parte, MEALS
DE COLOMBIA S.A. es titular de la marca registrada VAMPIRO (denominativa) para
distinguir productos en la Clase 30 de la Clasificacion Internacional de Niza™.

En abundante jurisprudencia, tales como en el Proceso 31-IP-2013. Marca:
“CRISTALPLANT” (denominativa), publicado en la Gaceta Oficial N° 2207, de 7 de junio
de 2013, el Tribunal ha reiterado lo siguiente:

()

En este escenario es preciso que el Juez Consultante matice la regla de la especialidad v,
en consecuencia, analice el grado de vinculacion o relacién competitiva de los productos
gue amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la
posibilidad de error en el publico consumidor.

Por lo expuesto, el consultante debera analizar la naturaleza o uso de los productos
identificados por las marcas, pues la sola pertenencia de varios productos a una misma
clase de nomenclator no demuestra su semejanza, asi como su ubicacion en clases
distintas tampoco prueba que sean diferentes.

En relacion con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios
y factores de anadlisis para definir la conexién competitiva entre los productos:

“a) La inclusion de los productos en una misma clase del nomenclator:
(...) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una
clase del nomenclator, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la
clase. En el caso de la limitacion, la prueba para demostrar que entre los
productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud
para impedir el registro, corresponde a quien alega.

b) Canales de comercializacion: Hay lugares de comercializacion o expendio
de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexion
competitiva, como seria el caso de las grandes cadenas o tiendas o
supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa
desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En
cambio, se daria tal conexion competitiva, en tiendas o almacenes
especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusién se daria en
pequefios sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas
cuando los productos guardan también una aparente similitud.

1 Clase 30: Café, té, cacao y sucedaneos del café; arroz; tapioca y sagu; harinas y preparaciones a base

de cereales; pan, productos de pasteleria y confiteria; helados; azlcar, miel, jarabe de melaza;
levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.
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c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercializaciébn o
distribucién tienen relacion con los medios de difusion de los productos. Si los
mismos productos se difunden por la publicidad general- radio television y
prensa-, presumiblemente se presentaria una conexion competitiva, o los
productos serian competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusion es
restringida por medio de revistas especializadas, comunicacion directa,
boletines, mensajes telefénicos, etc., la conexién competitiva seria menor.

d) Relacion o vinculacion entre productos: Cierta relacion entre los
productos puede crear una conexién competitiva. En efecto, no es lo mismo
vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra
helados y muebles; en consecuencia, esa relacion entre los productos
comercializados también influye en la asociacién que el consumidor haga del
origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede
llevarlo a confusién en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor
medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.

e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que
comunmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa)
pueden dar lugar a confusion respecto al origen empresarial, ya que el publico
consumidor supondria que los dos productos son del mismo empresario. La
complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es
decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que
sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilizacién no seria la de su
dltima finalidad o funcion.

f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en
diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares
caracteristicas, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusién al
estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo:
medias de deporte y medias de vestir”. (Proceso 114-1P-2003. Marca: “EBEL
INTERNATIONAL” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial N° 1028, de 14 de
enero de 2004).

(...)"-

Con base en estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
CONCLUYE:

Primero: Un signo puede ser registrado como marca cuando distingue productos o
servicios en el mercado y reune el requisito de ser susceptible de
representacion grafica, de conformidad con lo establecido por el articulo
134 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina. Esa
aptitud se confirmara si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra
comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas
por los articulos 135 y 136 de la mencionada Decision. La distintividad del
signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.

Segundo: No son registrables los signos que segun lo previsto en el articulo 136,
literal a) de la referida Decision 486, y en relacion con derechos de
terceros, sean idénticos 0 se asemejen a una marca anteriormente
solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos
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0, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca
pueda causar en el publico un riesgo de confusion y/o de asociacion. De
ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro
induzca a error 0 a confusion a los consumidores, sino que es suficiente la
existencia del riesgo de confusion para que se configure la prohibicion de
irregistrabilidad.

El Juez Consultante debera determinar los diferentes modos en que
pueden asemejarse los signos confrontados, si la marca VAMPIRO (mixta)
de la Clase 33, es 0 no es similar a la marca registrada VAMPIRO
(denominativa) de la Clase 30, al grado de causar riesgo de confusion en
el publico consumidor.

Tercero: En el analisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la
totalidad de los elementos que lo integran vy, al tratarse de un signo mixto,
comparado con un signo denominativo, es necesario conservar la unidad
gréfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Si el elemento
preponderante del signo mixto es el denominativo, se debera hacer el
cotejo de conformidad con los parametros para la comparacién entre
signos denominativos. Si el elemento preponderante del signo mixto es el
gréfico, en principio, no existiria riesgo de confusion.

Cuarto: El articulo 224 de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina,
consagra una definicién de signo notoriamente conocido con las siguientes
caracteristicas:

e Para que un signo se considere como notorio, debe ser conocido por el
sector pertinente, entendiendo por tal lo consagrado en el articulo 230
de la Decision 486.

e Debe haber ganado dicha notoriedad, en cualquiera de los Paises
Miembros.

¢ Que haya obtenido dicha notoriedad por cualquier medio.

La Decisibn 486 establece una proteccibn mas amplia de los signos
notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los
principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la
marca y, por otro, la proteccién contra los riesgos de confusién, asociacion,
dilucion y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la
presente Interpretacion Prejudicial.

El riesgo de confusion es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un
producto piense que esta adquiriendo otro (confusién directa), o que
piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que
realmente posee (confusion indirecta). Es muy importante tener en cuenta
gue la confusién con un signo notoriamente conocido se puede dar, tal y
como lo establece la norma, por la reproduccién, imitacion, traduccion,
transliteracién o transcripcién, total o parcial, del mencionado signo, lo que
implica similitud o identidad del signo a registrar con el notoriamente
conocido. Para establecer la mencionada similitud, la corte consultante
debera seguir los criterios establecidos en la presente providencia.

El riesgo de dilucion, es la posibilidad de que el uso de otros signos
idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altisima capacidad
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distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado,
aungue se use para productos, que no tengan ningan grado de conexidad
con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Alegada la notoriedad de una marca como obstaculo para el registro de un
signo, la prueba de tal circunstancia, corresponde a quien la alega. Este
dispondrd, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la
legislacién interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, segun el
caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional
Competente, con base en las pruebas presentadas.

Por su parte, el titular de un signo distintivo notoriamente conocido tendra
accion para prohibir su uso a terceros y a ejercer ante la autoridad nacional
competente las acciones y medidas que correspondan. Asimismo el titular
podréa impedir a cualquier tercero realizar con respecto al signo los actos
indicados en el articulo 155, siendo aplicables las limitaciones previstas en
los articulos 157 y 158.

QUINTO: En el presente caso, de no probarse la notoriedad alegada de la marca
VAMPIRO, se procedera a analizar la conexiobn competitiva entre los
productos a distinguir, de conformidad con los parametros sefialados en la
presente providencia.

De conformidad con el articulo 35 del Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno
debera adoptar la presente interpretacion. Asimismo, debera dar cumplimiento a las
disposiciones contenidas en el parrafo tercero del articulo 128 del Estatuto vigente.

Notifiguese al Juez consultante mediante copia certificada y remitase copia a la
Secretaria General de la Comunidad Andina, para su publicacién en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena.

Carlos Jaime Villarroel Ferrer
PRESIDENTE

José Vicente Troya Jaramillo Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO MAGISTRADO

Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA

Gustavo Garcia Brito
SECRETARIO
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PROCESO 186-1P-2013

Interpretacién prejudicial de los articulos 134 literal a), 135 literal b) y 136 literal a) de
la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina; y, de oficio, del parrafo
cuarto del articulo 172 de la misma normativa; con fundamento en la solicitud
formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccién
Primera, de la Republica de Colombia. Marca: MYSPACE (denominativa). Proceso
Interno: N° 2009-00244.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito,
a los 23 dias del mes de octubre del afio dos mil trece.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretacion prejudicial y de sus anexos se desprende que los
requisitos exigidos por el articulo 33 del Tratado de Creacién del Tribunal y 125 de su
Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admision a tramite fue considerada procedente
por auto 08 de octubre de 2013.

1. LAS PARTES:
Demandante: IMAGEN SATELITAL S.A.

Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
(SIC), DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA.

Tercera Interesada: MYSPACE INC:
2. Determinacion de los hechos relevantes:

— El 24 de mayo de 2007, la sociedad MYSPACE INC. solicitdé el registro de la
marca MYSPACE (denominativa) en la Clase 41 de la Clasificaciéon Internacional
de Niza para distinguir servicios de “Educacién, formacién, esparcimiento,
actividades deportivas y culturales”.

— Publicado el extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial y dentro del término
legal, la sociedad IMAGEN SATELITAL S.A. presenté oposicion en base a su
marca registrada SPACE TV (denominativa) de la misma Clase 41 que distingue
servicios de “produccion de peliculas y programas de radio y television,
educacion, formacién, esparcimiento, actividades deportivas y culturales”, por ser
confundibles al grado de causar riesgo de confusion en el publico consumidor.

— Mediante Resolucion N° 29382, de 19 de agosto de 2008, la Jefe de la Divisién de
Signos Distintivos de la SIC concedié el registro solicitado y declar6 infundada la
oposicion presentada.

— La demandante interpuso recurso de reposicion y, en subsidio, el de apelacion en
contra de dicha resolucién administrativa.

— Mediante Resolucion N° 36776, de 29 de septiembre de 2008, se confirmd la
resolucion anterior.
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— Mediante Resolucién N° 49572, de 27 de noviembre de 2008, expedida por el
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, se confirmo la
resolucion inicial, agotandose asi la via gubernativa.

3. Fundamentos de la demanda:

La demandante IMAGEN SATELITAL S.A. manifesto lo siguiente:
— Los signos confrontados son similares al grado de causar riesgo de confusion en
el publico consumidor, por lo que la SIC no debié haber otorgado el registro del
signo solicitado.

— Los signos confrontados “MYSPACE” (denominativo) y “SPACE TV’
(denominativo), son muy similares ya que comparten la palabra SPACE.

— En la comparacion debe descartarse la particula comun “TV” que hace parte de la
marca “SPACE TV” (denominativa), ya que el citado signo tiene una relacion
directa con los servicios de la Clase 41, observandose suficiente similitud entre los
términos “MYSPACE” (mi espacio) y “SPACE” (espacio).

4. Fundamentos de la contestacion ala demanda:
La SIC contestd la demanda alegando que:

— Defiende la legalidad de los actos administrativos acusados, ya que los signos
confrontados no son similares al grado de causar riesgo de confusion en el
publico consumidor.

— En efecto, “SPACE TV” se refiere a televisiébn del espacio, mientras que
MYSPACE, significa mi espacio.

— El hecho de coincidir en la palabra SPACE tiene poca relevancia, pues se trata de
una denominacion que generalmente se usa para identificar servicios idénticos o
similares.

— MYSPACE INC. es titular de diversas marcas MYSPACE, “Con todo, no es
necesario acudir a la teoria de la marca derivada en razén a que la marca objeto
de estudio es registrable por si misma”.

— En el presente caso, no es de aplicacion el articulo 136 literal h) de la Decision
486, ya que “encontramos que entre el signo objeto de la solicitud MYSPACE y la
marca SPACE TV no se presenta ninguno de los supuestos mencionados, esto
es, la reproduccion, imitacion, traduccién o transcripcién, por lo que nos
relevamos de continuar con el analisis de notoriedad”.

— La expresion SPACE no es apropiable en exclusiva por el titular de la marca
SPACE TV, ya que se trata de una palabra de uso comun en la Clase 41.

La tercera interesada MYSPACE INC., sefiald lo siguiente:

— Los signos confrontados no son similares al grado de causar riesgo de confusion
en el publico consumidor.

— La marca solicitada se destaca por estar constituida por una sola expresion,
MYSPACE, la cual estd compuesta por un sufijo de uso comun que se encuentra
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presente en otras marcas registradas, con las que coexiste pacificamente sin
crearle confusion al consumidor.

— Al ser la marca solicitada una marca derivada de la ya registrada, MYSPACE INC.
tiene un derecho preferente para registrar la marca MYSPACE (denominativa).

— La marca MYSPACE es una marca notoriamente conocida a nivel mundial, en
virtud del articulo 6 bis del Convenio de Paris y de la Decision 486.

— La marca opositora SPACE TV (denominativa) de la Clase 41 no esta actualmente
vigente y, por tanto el fundamento de la nulidad ha desaparecido.

— Las marcas en conflicto amparan servicios distintos. MYSPACE INC. ampara
servicios de educacion, formacién y esparcimiento, la web www.myspace.com es
un portal de interaccion social formado por perfiles personales de los usuarios.
Por otro lado, la marca SPACE TV distingue servicios de produccion de peliculas
y programas de radio y televisién, educacién, formacién esparcimiento. Por tanto,
no existe conexion competitiva entre los servicios a distinguir.

CONSIDERANDO:
1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

Que, de conformidad con la disposicion prevista en el articulo 1, literal ¢, del Tratado de
Creacién del Tribunal, las normas cuya interpretacion se solicitan, forman parte del
ordenamiento juridico de la Comunidad Andina;

Que, al tenor de la disposicion sefialada en el articulo 32 del Tratado de Creacion del
Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los articulos 2, 4 y 121 del Estatuto,
este Tribunal es competente para interpretar por via prejudicial las normas que integran el
ordenamiento juridico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretacién prejudicial fue admitida a tramite por auto 08 de octubre
de 2013.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER
INTERPRETADAS

El Juez Consultante solicita la interpretacion prejudicial de los articulos 134, 135 literal b)
y 136 literal a) de la Decision 486. Se procederd a interpretar los articulos solicitados,
pero se limitard la interpretacion del articulo 134 al literal a). De oficio, se interpretara el
parrafo cuarto del articulo 172 de la misma normativa.
En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:
DECISION 486
“..)

DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

Articulo 134.- A efectos de este régimen constituird marca cualquier signo
que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podran
registrarse como marcas los signos susceptibles de representacién gréfica. La
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naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en
ningln caso sera obstaculo para su registro.

Podran constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

b) las palabras o combinacién de palabras;

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

b) carezcan de distintividad;

(...)

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

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

(...

Articulo 172.-

(...

No podra declararse la nulidad del registro de una marca por causales que
hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

(..)
1.  CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA REGISTRAR UNA MARCA.

En el presente caso, se ha solicitado el registro de la marca MYSPACE (denominativa)
para distinguir servicios de “educacion, formacién, esparcimiento, actividades deportivas y
culturales” de la Clase 41 de la Clasificacion Internacional, por lo que deviene necesario
hacer referencia al concepto de marca y elementos constitutivos.

La Decisién 486, en su articulo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto
para distinguir productos o servicios en el mercado. Podran registrarse como marcas los
signos susceptibles de representacion grafica”.

La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o
combinacién de palabras, imagenes, figuras, simbolos, gréficos, etc., que, susceptibles
de representacion grafica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin
de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin
riesgo de confusién o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

La doctrina ha reconocido, en atencidon a la estructura del signo, algunas clases de
marcas, como las denominativas, las graficas y las mixtas. En el marco de la Decision
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486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a
los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus
envases o0 envolturas, etc., segun consta detallado en el articulo 134 de la mencionada
Decision.

Los elementos constitutivos de una marca.

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decision 344,
esta implicitamente contenido en la definicién del articulo 134 mencionado, toda vez que
un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una
expresion material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y
asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representacion grafica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la
Decision 486 como elementos esenciales de una marca.

La susceptibilidad de representacion grafica consiste en expresiones o descripciones
realizadas a través de palabras, gréaficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera
gue sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través
de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslacién del signo del campo
imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de
palabras, vocablos o denominaciones, graficos, signos mixtos, notas, colores, etc.

Es fundamental que todo signo goce de la caracteristica de la distintividad para que
sea susceptible de registro como marca; ello lleva implicita la posibilidad de identificar
unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la
diferenciacién por parte del consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por si solo
sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus
caracteristicas esenciales o primordiales.

Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad
intrinseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para
distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrinseca, mediante la
cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

En este sentido, el literal b) del articulo 135 de la Decisién 486, establece como una
causal de nulidad absoluta del registro de un signo, aquellos que carezcan de este
elemento fundamental, la distintividad.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo
MYSPACE (denominativo) para distinguir servicios de “educacion, formacion,
esparcimiento, actividades deportivas y culturales” de la Clase 41 de la Clasificacion
Internacional de Niza, cumple con los requisitos del articulo 134 de la Decision 486 de la
Comision de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de
irregistrabilidad previstas en los articulos 135y 136 de la referida Decision.

2. IRREGISTRABILIDAD DE LOS SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO
DE CONFUSION Y/O ASOCIACION. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO
MARCARIO.

Tomando en cuenta que la sociedad IMAGEN SATELITAL S.A. presentd oposicion al
registro del signo MYSPACE (denominativo), en base a su marca registrada SPACE TV
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(denominativa) de la misma Clase 41, se hara referencia a la identidad y la semejanza de
los signos.

La legislacién andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca
los signos que sean idénticos o similares entre si, conforme lo establece el literal a) del
articulo 136, materia de esta interpretacion prejudicial.

Este Tribunal al respecto ha sefalado: “La marca tiene como funcién principal la de
identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de
los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir,
el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilizacion del
signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él

hagan uso de la marca”.*

Ha enfatizado ademas en sus pronunciamientos este Organo acerca del cuidado que se
debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se
presenta el riesgo de confusion o de asociacion. Esto, por cuanto la labor de determinar
si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades,
segun que entre los signos en proceso de comparacion exista identidad o similitud y
segun la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda
distinguir. En los casos en los que las marcas no so6lo sean idénticas sino que tengan por
objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusién seria
absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad,
con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, asi mismo, con la mayor
precision posible.

El Tribunal observa también que la determinacién de la confundibilidad corresponde a
una decision del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de
establecerla en base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han
sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del
extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Organo Jurisdiccional Comunitario ha sefialado que para
valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusion es necesario, en términos generales,
considerar los siguientes tipos de similitud:

La similitud ortogréfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a
compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el
namero de silabas, las raices, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor
grado a que la confusion sea més palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido
similar. La determinacion de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad
en la silaba ténica o de la coincidencia en las raices o terminaciones; sin embargo,
deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de
determinar si existe la posibilidad real de confusién entre los signos confrontados.

La similitud ideol6gica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea,
qgue deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los
signos representan 0 evocan una misma cosa, caracteristica o idea, se estaria
impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

1 Proceso 149-1P-2012, G.O.A.C. N° 2069, de 05 de julio de 2012, marca: “PRADAXA”, citando al
Proceso 46-1P-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. N° 594, de 21 de agosto del 2000,
marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
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Este Organo Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario
gue el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es
suficiente la existencia del riesgo de confusion para que se configure la irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusién en materia marcaria, se refiere a la falta de
claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los

consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.?

Para establecer la existencia del riesgo de confusion o de asociacidon serd necesario
determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre si
como en relacion con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la
situacion de los consumidores o usuarios, la cual variara en funcién de los productos o
servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a
dos tipos de confusion: la directa, caracterizada porque el vinculo de identidad o
semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en
la creencia de que esta comprando o usando otro, o que implica la existencia de un
cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque
el citado vinculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos,
a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial coman.®

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusion entre varios signos y los
productos o servicios que cada una de ellos ampara, serian los siguientes: (i) que exista
identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios
distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o
servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios;
(iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.*

También es importante tener en cuenta que ademas del riesgo de confusion, que se
busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o
similares, la Decision 486 se refiere al denominado «riesgo de asociacién», en particular,
los articulos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).

Sobre el riesgo de asociacion, el Tribunal ha expresado que “El riesgo de asociacion es
la posibilidad de que el consumidor, que 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 relacién o vinculacién econémica”.>

En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o
servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento
de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarian sobre la base de la actividad ajena.

Proceso 149-IP-2012, ya citado, mencionando al Proceso 85-1P-2004, sentencia de 1 de septiembre de
2004, publicada en la G.0.A.C. 1124 de 4 de octubre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. TRIBUNAL
DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

3 Proceso 149-IP-2012, ya citado, mencionando al Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N°
914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y disefio”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA.

4 Proceso 149-1P-2012, ya citado, mencionando al Proceso 82-1P-2002, publicado en la G.O.A.C. N°
891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’'S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA.

° Proceso 149-1P-2012, ya citado, mencionando al Proceso 70-IP-2008. publicada en la G.O.A.C. N°

1648 de 21 de agosto de 2008, marca “SHERATON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD

ANDINA.
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En lo que respecta a los &mbitos de la confusion, el Tribunal ha sentado los siguientes
criterios:

“El primero, la confusién visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos
ortograficos, los meramente graficos y los de forma. El segundo, la confusién auditiva, en
donde juega un papel determinante, la percepcién sonora que pueda tener el consumidor
respecto de la denominacion aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva
grafica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominacién o marca. El
tercer y ultimo criterio, es la confusién ideoldgica, que conlleva a la persona a relacionar
el signo o denominacién con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este
punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la
comprension, o al significado que contiene la expresioén, ya sea denominativa o gréfica”.®
Este Organo Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas
originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre signos
distintivos:

Regla 1.- La confusion resulta de la impresion de conjunto despertada por las
marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no
simultaneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que
existen entre las marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador
presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.’

El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicacién de los parametros
indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solucién del caso concreto.
Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas basicas que se estiman de gran
utilidad en el proceso de comparacién entre signos distintivos, asi:

a) La confusion resulta de la impresion de conjunto despertada por las marcas.
Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el
cotejo en conjunto de la marca, criterio valido para la comparacion de marcas de
todo tipo o clase. Esta vision general o de conjunto de la marca es la impresion
gue el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusién
frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultanea. En la
comparacion marcaria debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las
marcas, esto es, no cabe el andlisis simultaneo, en razén de que el consumidor
no analiza simultdneamente las marcas, sino que lo hace en forma
individualizada.

c) Quien aprecie la semejanza debera colocarse en el lugar del comprador
presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto. Comoquiera que quien,
en Ultimo término, puede ser objeto de la confusién es la persona que compra el
producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el

Proceso 149-1P-2012, ya citado, mencionando al Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97,
publicado en la G.O.A.C. N° 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX". TRIBUNAL DE
JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

7 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO”, Editorial
Robis, Buenos Aires. Pag. 351y ss.
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cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en
conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el
mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al
error en la escogencia.

d) Deben tenerse en cuenta, asi mismo, mas las semejanzas que las diferencias
gue existan entre las marcas que se comparan. La similitud general entre dos
marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de
los elementos semejantes o de la semejante disposicion de esos elementos.

3. COMPARACION ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS SIMPLES Y COMPUESTOS.

En el proceso interno, se debe proceder a la comparacién entre el signo solicitado
MYSPACE (denominativo) y la marca registrada SPACE TV (denominativa
compuesta). Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparacién entre
signos denominativos simples y compuestos.

Las marcas denominativas se conforman por una o mas letras, nimeros, palabras que
forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden
provenir del idioma espafiol o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es
decir, de la fantasia; cabe indicar que la denominacién permite al consumidor solicitar el
producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del
consumidor.

Al momento de realizar la comparacion entre dos signos denominativos, el examinador
debe tomar en cuenta los siguientes criterios:

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

o Se debe igualmente precisar acerca de la silaba tonica de los signos a comparar,
ya que si ocupa la misma posicion, es idéntica o muy dificil de distinguir, la
semejanza entre los signos podria ser evidente.

o Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la
denominacion.

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

En atencién a que en el caso bajo estudio uno de los signos denominativos en conflicto
se encuentra formado por mas de dos palabras, se hace necesario tratar el tema de los
signos denominativos compuestos.

Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el
Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“No existe prohibicién alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros,
cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o mas
palabras, con o sin significacion conceptual, con o sin el acompafamiento de un grafico
(...) La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una
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forme parte de una marca ya registrada (...)". (Proceso 03-1P-2011, marca: MAC ALPIN”
(denominativa), publicado en la Gaceta Oficial N° 1946, del 23 de mayo de 2011, citando
al Proceso N° 13-IP-2001. Marca: “BOLIN BOLA”, publicado en la Gaceta Oficial N° 677,
de 13 de junio de 2001).

Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional debera analizar el grado de
distintividad de los elementos que lo componen, y asi proceder al cotejo de las marcas
en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro
como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad,
habra de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo
conforman. Existen vocablos que dotan al signo de (...) la suficiente carga semantica
gue permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen
empresarial (...)". (Sentencia del Proceso N° 13-1P-2001, ya citada). Por tanto, si existe
un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podra ser
objeto de registro.” (Proceso 03-IP-2011. ya citado, mencionando al Proceso 50-1P-2005.
Caso: denominacion "CANALETA 90", publicado en la Gaceta Oficial N° 1217, de 11 de
julio de 2005).

En ese sentido, el Juez Consultante, aplicando este criterio, debe establecer el riesgo de
confusion que pudiera existir entre el signo solicitado MYSPACE (denominativo) y la
marca registrada SPACE TV (denominativa compuesta).

4. MARCAS EN IDIOMA EXTRANJERO.

En el presente caso, los signos confrontados MYSPACE (denominativo) y la marca
registrada SPACE TV (denominativa) son palabras que se encuentran en idioma inglés.
En tal virtud se hara referencia al tema de las palabras en idioma extranjero.

En el caso del signo integrado por una o mas palabras en idioma extranjero, es de
presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento comun, por lo que
cabe considerarlas como de fantasia y, en consecuencia, procede el registro como marca
de la denominacion de que se trate.

Al contrario, la denominacién en idioma extranjero no sera registrable si el significado
conceptual de las palabras que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoria del
publico consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos
genéricos o descriptivos.

El Tribunal se ha pronunciado, al respecto, en los términos siguientes: “(...) cuando la
denominacion se exprese en idioma que sirva de raiz al vocablo equivalente en la lengua
espafola al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad debera
medirse como si se tratara de una expresion local, lo cual sucede frecuentemente con las
expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse
con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son
de facil comprensiéon para el ciudadano comun”. (Proceso 72-IP-2012, marca: “SOFT
DERM” (denominativa), publicado en la Gaceta Oficial N° 2147, de 4 de febrero de 2013,
citando al Proceso 57-IP-2002, marca “CLASICC”, publicado en la Gaceta Oficial N° 840,
de 26 de septiembre de 2002).

Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o
més palabras de uso comun, su presencia no impedira el registro de la denominacion,
caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de
distintividad suficiente. Y puesto que el vocablo de uso comlUn no es apropiable en
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exclusiva, el titular de la marca que la posea no podra impedir su inclusién en otro signo,
ni fundamentar en esta Unica circunstancia el riesgo de confusién entre las
denominaciones en conflicto.

5. PARTICULAS Y PALABRAS DE USO COMUN. LA MARCA DEBIL.

En el presente caso, se alega que la marca en controversia MYSPACE (denominativa)
estd integrada por la expresion “SPACE” que se trata de una palabra de uso comun dentro
de la Clase 41 de la Clasificacion Internacional de Niza. Asimismo, en los signos
confrontados se utilizan las particulas “MY* en el signo solicitado, y “TV” en la marca
opositora SPACE TV (denominativa); en tal virtud, deviene necesario referirse al tema de
las particulas y palabras de uso comudn y la marca débil.

Al conformar una marca, su creador puede valerse de toda clase de elementos como:
particulas, palabras, prefijos o sufijos, raices o terminaciones, que individualmente
consideradas pueden estimarse como expresiones de uso comudn, por lo que no pueden
ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

Es claro que el titular de una marca que lleve incluida una expresién de tal naturaleza no
tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no esta facultado por la ley para
impedir que terceros puedan utilizar dicha expresion en combinacion de otros elementos
en la conformaciéon de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente
distintivo a fin de no crear riesgo confusion.

El Tribunal ha reiterado esta posicion de la siguiente manera: “Una marca puede incluir en
su conjunto palabras que individualmente consideradas pueden estimarse como
expresiones de uso comuan, y que por ser tales no pueden ser objeto de monopolio por
persona alguna. Por ello el titular de una marca que lleve incluida una expresion de tal
naturaleza no esta legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar
dicha expresiéon, en combinacion de otros elementos en la conformacién de signos
marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no
crear confusion.”

Dentro del tema Jorge Otamendi sefala que: “El titular de una marca con un elemento de
uso comun sabe que tendra que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han
de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existird entre las marcas asi
configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las particulas coparticipadas
insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendré efectos sobre el criterio
que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso comudn son
marcariamente débiles.”

Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por
elementos de uso comun, éstos no deben ser considerados a efectos de determinar si
existe confusion, siendo ésta una circunstancia de excepcion a la regla de que el cotejo de
las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visién de conjunto de los signos que
se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por elementos de uso comun, la distintividad
se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son
marcariamente débiles.

Proceso 72-IP-2012, ya citado, citando al Proceso 70-IP-2005. Interpretacion prejudicial de 21 de
junio de 2005, publicada en la G.O.A.C. No. 1231 de 16 de agosto de 2005. Marca: “U.S.
ROBOTICS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

OTAMENDI, Jorge. “Derecho de Marcas”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010.
Péag. 215.
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El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que particulas y
palabras necesarias o0 usuales pertenecientes al dominio publico puedan ser utilizadas
Unicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede
impedir que el publico en general los siga utilizando.

La marca débil es aquella que no posee la suficiente fuerza distintiva para impedir el
registro de marcas con cierto grado de similitud, a diferencia de las marcas arbitrarias o de
fantasia. Ahora bien, todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el
mercado de productos o servicios de que se trate. Al respecto, el Tribunal ha sostenido
que:

“Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o
servicios de gue se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de
caracter genérico o de uso comun, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el
signo se hara débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o
cualidades” (Proceso 72-1P-2012, ya mencionado, citando al Proceso 99-IP-2004, marca:
DIGITAL SMOKING, publicado en la Gaceta Oficial N°® 1134, de 11 de noviembre de
2004).

En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de caracter genérico o de uso
comun, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hara débil frente a
otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en
exclusiva.

La presencia de una locucion genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que
aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raiz genérica, debiendo tolerar que
otras marcas la incluyan, aunque podran exigir que las desinencias u otros componentes
del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro”.

No obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal por el crecido nimero
de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrinseca del signo,
sino de su posicion relativa en ese universo de signos que constituye el Registro.

El titular de una marca débil, al contener ésta una particula de uso comun no puede
impedir su inclusibn en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la
existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaria otorgando al oponente un
privilegio inusitado sobre una raiz de uso general o necesario. Esto necesariamente tendra
efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos
elementos de uso comun son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que
los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.

6. LA NOTORIEDAD DEL SIGNO SOLICITADO A REGISTRO.

En el procedimiento administrativo interno se argumenté que el signo solicitado
MYSPACE (denominativo) es notorio, por lo que debe otorgarse su registro.

Dentro del Proceso 124-IP-2011 (Interpretacion Prejudicial de 23 de noviembre de 2011,
marca: “LOCKHEED MARTIN” (mixta)), este Tribunal sefiald:

“..)

La Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos
notoriamente conocidos un acapite especial. En efecto, en el Titulo XIl, articulos 224 a
236, dispone la regulacion de los signos notoriamente conocidos.
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En dicho Titulo no sélo se hace referencia a la marca notoriamente conocida, sino que se
amplia el ambito al hacer igualmente regulacién general de los signos notoriamente
conocidos.

El articulo 224 consagra una definicion de signo distintivo notoriamente conocido,
definicibn normativa que precisa las siguientes caracteristicas:

e Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector
pertinente,

El articulo 230, que establece qué se debe entender por sector pertinente.
¢ Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Paises Miembros.
e La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.

La proteccion de la marca notoria va mas alla de los principios basicos de especialidad y
territorialidad. En relaciéon con la regulacién que establece la Decisiéon 486, la proteccion
de los signos notoriamente conocidos se da de una manera ain mas ampliada.

De conformidad con lo establecido en el articulo 229 literal a), no se negara la calidad de
notorio y su proteccioén por el sélo hecho de que no se encuentre registrado o en tramite
de registro en el Pais Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser
protegido como notorio asi no se encuentre registrado en el respectivo Pais Miembro vy,
en consecuencia, se brinda proteccion a los signos que alcancen el caracter de notorios,
aungue no se encuentren registrados en el territorio determinado.

La Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina protege a la marca notoria no
registrada y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente
conocido deberia ser diferente al examen gque se haria de un signo ordinario. Lo anterior
no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su
registro, ya que el registro de toda marca, aun en el caso de ser notoria, debera atender
al respectivo andlisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente.

Lo que se esta afirmando es que dicho andlisis debe ser diferencial y complejo, es decir,
debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el
andlisis de confundibilidad debe ser, por un lado, mas distendido teniendo en cuenta el
gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy
riguroso a fin de evitar la confusion en el pablico consumidor, teniendo en cuenta las
caracteristicas de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la
notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar , etc.

Sobre el tratamiento diferencial que se debe dar al registro de la marca notoriamente
conocida, el profesor Jorge Otamendi manifiesta lo siguiente:

“En cambio, el criterio no es el mismo cuando la marca solicitada es notoria desde que la
notoriedad es considerada como un factor de distincion. En estos casos el criterio puede
ser mas benévolo por ser mas remotas las posibilidades de confusion.”

En consecuencia con lo anteriormente expuesto, si bien la norma comunitaria otorga
ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el Pais Miembro donde se solicita su
proteccioén, el analisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es
independiente, es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para,
previo analisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente
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conocida que se alega, de conformidad con los multiples factores que puedan intervenir
en dicho estudio.

Es importante tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad de la marca es un
hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba habil ante el Juez o
la Oficina Nacional, segun sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad
corresponde otorgarlo a la Autoridad Nacional Competente con base en las pruebas
presentadas.

Segun el articulo 228 de la Decision 486, para que se pueda determinar si una marca es
notoriamente conocida se debe tener en cuenta, ente otros:

8.

“

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente
dentro de cualquier Pais Miembro;

b) la duracion, amplitud y extension geografica de su utilizacion, dentro o
fuera de cualquier Pais Miembro;

c) la duracién, amplitud y extensién geografica de su promocién, dentro o
fuera de cualquier Pais Miembro, incluyendo la publicidad y la
presentacion en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o
servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

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

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

g) 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;

i) los aspectos del comercio internacional; o,

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

(..
LA MARCA DERIVADA.

En el presente proceso, la tercera interesada argumenta que “Al ser la marca solicitada
una marca derivada de la ya registrada, MYSPACE INC. tiene un derecho preferente para
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registrar la marca MYSPACE (denominativa)”, en tal virtud, cabe hacer mencion al tema
de la marca derivada.

El fendmeno de la marca derivada se diferencia claramente de las marcas conformadas
por una particula de uso comun, por un elemento descriptivo 0 genérico, ya que éstas
poseen un elemento de uso general muchas veces necesario para identificar cierta clase
de productos, o un elemento que describe el género, la calidad u otras caracteristicas de
los productos. Por tal razon, el titular de una marca que contenga una particula de uso
comun, o bien un elemento genérico o descriptivo no puede impedir que otros usen esa
particula o elemento en la conformacion de otro signo distintivo, a contrario de lo que
sucede con la marca derivada, cuyo titular si puede impedir que el rasgo distintivo comun
pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente
los productos que comercializa el titular de la marca derivada, y que genera en el
consumidor la impresion de que tienen un origen comun.

Por otro lado, el hecho de que un titular de registro marcario solicite para registro una
marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho
signo, ya que la Oficina de Registro Marcario o el Juez Competente, en su caso, deberan
establecer si cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, ademas, que no se
encuadre en las causales de irregistrabilidad sefialadas en la normativa comunitaria, en
donde es de suma importancia que no se afecten los derechos del publico consumidor y
de titulares de marcas idénticas o similares a la que se pretende registrar.

Este Tribunal se ha pronunciado en los términos siguientes, al referirse a la figura de la
marca derivada: “en general, resulta admisible que el titular de una marca registrada goce
de la facultad de usar la marca con variaciones no sustanciales o respecto de elementos
accesorios, sin que este hecho disminuya su proteccion, a fortiori se desprende que el
propietario de la marca inscrita podra presentar nuevas solicitudes de registro respecto de
signos que constituyan una derivacién de la marca ya protegida, y, por tanto, del derecho
previamente adquirido. Estas ‘marcas derivadas’ —como se las conoce en la legislacion
espafola (articulo 9 de la Ley de Marcas de 1988)-, sin embargo, no pretenderan
reivindicar productos distintos a los amparados por el registro previo, pues en este caso no
podra considerarselas como una manifestacion del derecho conferido por las inscripciones
anteriores, sino como un registro totalmente autébnomo e independiente, por lo que el
solicitante no podra pretender que el nuevo registro constituya la derivacion de un derecho
adquirido”. En el marco de estas consideraciones, el Tribunal ha precisado también que:
“El propietario de la marca inscrita podra presentar nuevas solicitudes de registro respecto
de signos que constituyan una derivaciéon de la marca ya protegida, y por tanto, del
derecho previamente adquirido, siempre que la nueva solicitud comprenda la misma
marca con variaciones no sustanciales, y, ademas, que los productos reivindicados en la
solicitud correspondan a los amparados por la marca ya registrada”.*

En relacion con lo anterior, el Tribunal de Justicia, adoptando un criterio doctrinal, se ha
manifestado en varias de sus providencias de la siguiente manera: “Sobre el tema el
tratadista Carlos Mascarefias ha indicado que: ‘Aquellas inscritas por el concesionario,
gue surgen de otra anteriormente registrada, que incluyan el mismo distintivo principal,
pero variando los demés accidentes o elementos complementarios. Las marcas derivadas
se inscriben siguiendo los tramites ordinarios, pero entendiéndose que los obstaculos que
se opongan al registro de las mismas, sélo podréan referirse a los elementos accidentales o

10 Proceso 53-1P-2012, G.O.A.C. N° 2100, del 03 de octubre de 2012, marca: “SUPER REFIEL”, citando al
Proceso N° 84-1P-2000, sentencia del 21 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 677, del 13 de
junio del mismo aro, caso: “KRYSTAL”. Criterio reiterado en las sentencias dictadas en los expedientes
numeros 91-1P-2002 y 97-1P-2002, del 5 de febrero de 2003, publicadas en la G.O.A.C. N° 912, del 25
de marzo del mismo afio, casos: “ALPIN” y “ALPINETTE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD ANDINA.
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complementarios afiadidos y no al distintivo principal, al constar éste ya previamente
registrado y quedar por tanto fuera de toda discusion’. (Mascarenias, Carlos. Nueva
Enciclopedia Juridica. Editor F. SEIX, Barcelona, 1982, p. 908, citado en el Proceso 95-IP-
2002)”. (Proceso 108-1P-2003. Marca: “COLT”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1029, de
16 de enero de 2004)."

9. LAS CAUSALES QUE HAN DEJADO DE EXISTIR AL MOMENTO DE RESOLVER
LA NULIDAD.

Tomando en cuenta que MYSPACE INC. alegé que “La marca opositora SPACE TV
(denominativa) de la Clase 41 no est& actualmente vigente y, por tanto el fundamento de
la nulidad ha desaparecido”; el Tribunal estima adecuado hacer referencia a dicho tema.

Dentro del Proceso 50-1P-2013, este Tribunal manifesté lo siguiente:

“...) Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su
consideracion, debera atender lo previsto en el parrafo cuarto del articulo 172 de la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o
no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo
juridico la ilegitimacién, por ejemplo, en relacién con las causales de nulidad relativa, si la
marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su
caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar.

Es decir, el juez consultante, al momento de realizar el correspondiente cotejo entre los
signos en conflicto, necesariamente debera tomar en cuenta y debera analizar si las
causales argumentadas para negar el registro se encuentran vigentes o si por el contrario
dichas causales hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse el proceso.

(..)

Con base en estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
CONCLUYE:

1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios
en el mercado y reune el requisito de ser susceptible de representacion gréfica, de
conformidad con lo establecido por el articulo 134 de la Decisién 486 de la Comision
de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmara si el signo, cuyo registro se
solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad
determinadas por los articulos 135 y 136 de la mencionada Decision. La distintividad
del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.

2. No son registrables los signos que segun lo previsto en el articulo 136, literal a) de la
referida Decision 486, y en relacién con derechos de terceros, sean idénticos o se
asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los
mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el
uso de la marca pueda causar en el publico un riesgo de confusion y/o de
asociacion. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro

1 Esta posicién ha sido reiterada en las siguientes interpretaciones prejudiciales: 100-IP-2002 del 19 de

noviembre de 2003; 103-1P-2004 del 27 de octubre de 2004, y 23-1P-2005 del 18 de marzo de 2005, 53-
IP-2012, de 03 de octubre de 2012.
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induzca a error 0 a confusion a los consumidores, sino que es suficiente la existencia
del riesgo de confusion para que se configure la prohibicion de irregistrabilidad.

3. Las marcas denominativas se conforman por una o mas letras, nimeros, palabras
que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las
palabras pueden provenir del idioma espafiol 0 de uno extranjero, como de la
inventiva de su creador, es decir, de la fantasia; cabe indicar que la denominacién
permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que
impacta y permanece en la mente del consumidor.

Al examinar un signo denominativo compuesto, la autoridad nacional debera analizar el
grado de distintividad de los elementos que lo componen, y asi proceder al cotejo de
las marcas en conflicto, de acuerdo a las reglas de comparacién establecidas en esta
providencia.

4, En el caso del signo integrado por una o0 mas palabras en idioma extranjero, es de
presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento comun, por lo
gue cabe considerarlas como de fantasia y, en consecuencia, procede el registro
como marca de la denominacion de que se trate. Al contrario, la denominacion en
idioma extranjero no sera registrable si el significado conceptual de las palabras que
la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoria del publico consumidor o
usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o
descriptivos.

5. Al conformar una marca, su creador puede valerse de toda clase de elementos
como: particulas, palabras, prefijos o sufijos, raices o terminaciones, que
individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso comun.
El titular de una marca que lleve incluida una expresion de tal naturaleza no tiene
un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no esta facultado por la ley
para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresién en combinacién de otros
elementos en la conformacion de signos marcarios, siempre que el resultado sea
suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo confusion.

La marca débil es aquella que no posee la suficiente fuerza distintiva para impedir
el registro de marcas con cierto grado de similitud, a diferencia de las marcas
arbitrarias o de fantasia.

6.  Si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada
en el Pais Miembro donde se solicita su proteccion, el analisis de registrabilidad en
caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la Oficina
Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo analisis de registrabilidad,
conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de
conformidad con los multiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.

7. El hecho de que un titular de registro marcario solicite para registro una marca
derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho
signo, ya que la Oficina de Registro Marcario o el Juez Competente, en su caso,
deberan establecer si cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, ademas,
que no se encuadre en las causales de irregistrabilidad sefialadas en la normativa
comunitaria, en donde es de suma importancia que no se afecten los derechos del
publico consumidor y de titulares de marcas idénticas o similares a la que se
pretende registrar.

La marca derivada tiene unos efectos importantes en relacién con la oposicién en
via gubernativa, ya que ésta no puede referirse Unicamente al elemento distintivo,
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ya que el elemento distintivo proviene de la marca anteriormente registrada. Por lo
tanto, la oposicién debe involucrar los elementos accesorios y no Unicamente el
elemento distintivo.

8.  La ausencia u omision de requisitos de validez del registro del signo esta prevista
como causal de nulidad del mismo; sin embargo, al expedir el fallo correspondiente
se debe atender lo previsto en el parrafo cuarto del articulo 172 de la Decisién 486
de la Comision de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no
aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo
juridico la legitimacion, por ejemplo, en relacion con las causales de nulidad
relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha
procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier
hecho similar.

Notifiquese al Juez consultante mediante copia certificada y remitase copia a la
Secretaria General de la Comunidad Andina, para su publicacién en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena.
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