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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
Quito, 19 de agosto de 2016

Proceso: 596-I1P-2015
Asunto: Interpretacion Prejudicial
Consultante: Seccion Primera de la Sala de lo Contencioso

Administrativo del Consejo de Estado (Colombia)

Expediente interno

del Consultante: 2011-00394

Referencia: Marcas ZEPILAR (denominativa) y ZEMPLAR
(denominativa)

Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllon Quinteros

VISTOS

El Oficio 3728, recibido el 10 de noviembre de 2015, mediante el cual la
Seccion Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del
Estado, de la Republica de Colombia, solicita la interpretacion prejudicial del
Articulo 136 literal a) de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, a fin de resolver el Proceso interno 2011-00394.

El Auto de 16 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitié a tramite
la presente interpretacion prejudicial.
A. ANTECEDENTES
1. Partes en el proceso interno
Demandante: Abbott Laboratories

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio
(SIC), Repuiblica de Colombia.

Tercero interesado: Cooperativa Nacional De Droguistas
Detallistas — COPIDROGAS
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Hechos relevantes

El 13 de abril 2010, Cooperativa Nacional de Droguistas Detallistas (en
adelante, COPIDROGAS), solicito ante la Direccion de Signos Distintivos
de la SIC de la Republica de Colombia, el registro de la marca ZEPILAR
(denominativa)!, para distinguir productos farmacéuticos de uso comun
de la clase 52 de la “Clasificacion Internacional de Productos y Servicios
para el Registro de Marcas”, instituida por el Arreglo de Niza (en adelante
Clasificacion Internacional de Niza).

El 18 de junio de 2010, se publico el extracto de la solicitud en la Gaceta
de Propiedad industrial 617.

Abbott Laboratories formuld oposicion a la referida solicitud con
fundamento en el supuesto riesgo de confusién con el registro previo de
su marca ZEMPLAR (denominativa), que distingue productos
comprendidos en la clase 53 de la Clasificacion Internacional de Niza.

El 30 de noviembre de 2010, mediante Resolucion 66831, la Direccion
de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio
(SIC) declaré infundada la oposicidén planteada por Abbott Laboratories
y concedio el registro solicitado por COPIDROGAS, por no encontrarse
en la causal de irregistrabilidad contemplada en el Articulo 136 literal a)
de la Decision 486.

Abbott Laboratories, interpuso recursos de reposicion y, en subsidio, de
apelacion contra la Resolucion 66831.

El 31 de enero de 2011, mediante Resolucion 4877, la Division de Signos
Distintivos de la SIC confirmé la Resolucion 66831.

El 25 de mayo de 2011, a través de la Resolucion 027114, el
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC
confirmd, en apelacion, la decisién contenida en la Resolucion 66831.

El 10 de octubre de 2011, Abbott Laboratories, demandd, ante la Seccion
Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, la nulidad de las Resoluciones 066831, 4877 y 027114,

El 3 de diciembre de 2014, la Seccion Primera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo del Estado, de la Republica de
Colombia, suspendid el proceso a fin de solicitar al Tribunal de Justicia

Expediente administrativo 10-42541.
Productos farmacéuticos de uso humano.

Preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de enfermedades renales.
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3.1.

3.2.

3.3.

34.

3.5.

de la Comunidad Andina, la interpretacion prejudicial del Articulo 136
literal a) de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina.

Argumentos de la accion de nulidad

Abbott Laboratories interpuso accién de nulidad y restablecimiento del
derecho bajo los siguientes argumentos:

La marca ZEMPLAR (denominativa) ampara preparaciones
farmacéuticas para el tratamiento de enfermedades renales mientras
que la marca ZEPILAR (denominativa) distingue preparaciones
farmacéuticas de uso humano; es decir, las primeras estan
comprendidas en las segundas.

Las marcas en conflicto son confundibles en los términos prescritos por
las normas, pues se asemejan en forma que pueden inducir al publico
en error y distinguen los mismos productos.

Las denominaciones cotejadas son marcas de fantasia. En ese contexto,
ZEMPLAR es una marca fuerte siéndole vetado a terceros imitarla o
reproducirla total y parcialmente, y al efectuar su comparaciéon con otras
marcas no procede hacerlo en razén de su aspecto conceptual o
ideoldgico.

La impresion que despiertan las marcas es que son acentuadamente
semejantes los elementos que fija o recuerda el consumidor con mayor
precision son los mismos, sus dos letras iniciales y sus dos finales.
Asimismo, tienen una configuracion ortografica semejante y el hecho que
difieran por razon del numero de silabas es irrelevante.

La marca ZEPILAR (denominativa) ofrece un alto riesgo de asociacion
frente a la marca ZEMPLAR (denominativa), pues el publico no la
entendera como una marca distinta sino como una nueva versién o una
nueva linea de productos, atribuyéndole el mismo origen empresarial.

Argumentos de la contestacion a la demanda

La SIC, en su escrito de contestacion a la demanda, manifestd en
esencia lo siguiente:

a) Frente al analisis de confundibilidad de las marcas en conflicto, se
consider6 que es necesario establecer si hay identidad o
semejanza entre estos de tipo visual, conceptual o fonético; con
relacion a esta ultima, los signos en conflicto se diferencian
claramente por contar el solicitado con tres silabas y el opositor con
dos, de tal manera que a pesar de las similitudes en sus raices,
resulta un desacierto pretender evidenciar riesgo de confusion
alguno, mas aun si las terminaciones de cada una de las

3



GACETA OFICIAL

@ 12/10/2016 5de 39

P

=

4.1.

b)

d)

expresiones, son tan disimiles que son claramente diferenciables
por un consumidor medio.

En lo relativo a las similitudes ortograficas, si bien es cierto que hay
coincidencias entre los signos controvertidos, una de las marcas
tiene tres silabas y la otra dos, lo cual genera diferencias
sustanciales entre una y otra marca.

La silaba predominante en cada signo es distinta, mientras en el
signo solicitado la que predomina es la segunda “PI", en la marca
opositora es la primera "ZEM". La sucesion de vocales, la longitud
de la palabra o palabras, el nimero de silabas y las terminaciones,
las hacen claramente diferenciables.

Para que un signo sea registrable como marca debe tener fuerza
distintiva que la identifique entre otras del mercado; salta a la vista
que las expresiones en conflicto no configuran riesgo de confusion
por cuanto se trata de expresiones de fantasia, que no son de uso
comun de los consumidores medios.

No existe posibilidad alguna de confusién conceptual, toda vez que
mientras Ia primera hace referencia a productos farmacéuticos en
general, la segunda se refiere a preparaciones farmacéuticas para
enfermedades renales. Ademas, la carga de la prueba sobre el uso
comun o comprension por parte del consumidor medio comunitario
de la expresion ZEMPLAR, recaia sobre Abbott Laboratories, en su
calidad de opositora.

COPIDROGAS, tercero interesado en el proceso interno, presento
contestacion a la demanda alegando fundamentalmente lo siguiente:

a)

b)

La marca ZEPILAR (denominativa) contiene elementos suficientes
para distinguirla radicalmente de la marca ZEMPLAR
(denominativa) si se toma en cuenta que las conjunciones de
silabas desde el punto de vista meramente fonético tienen diferente
pronunciacion y sonido final.

Como quiera que la marca ZEPILAR (denominativa) solicitada para
distinguir productos de la clase 5 de la Clasificacion Internacional
de Niza no es idéntica ni se asemeja a la marca opositora
ZEMPLAR (denominativa), ni siquiera corresponde determinar la
existencia de riesgo de confusion y menos analizar el evento que
pueda afectar indebidamente a esta ultima.

La marca solicitada ademdas de diferenciarse en el nombre, se
diferencia en la aplicacién comercial, signo, etiquetas y, por tanto,
es susceptible de registro y en ningin momento puede llegar a
causar confusion en el consumidor medio.

4
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1.1.

1.2

NORMAS A SER INTERPRETADAS

El Tribunal consultante solicita la interpretacion prejudicial del Articulo
136 literal a) de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina.
Procede la interpretacion solicitada®.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortografica,
fonética e ideoldgica. Riesgo de confusion directa, indirecta y de
asociacion. Reglas para realizar el cotejo de signos.

Comparacién entre signos denominativos.

Marcas de fantasia.

Anadlisis de registrabilidad de signos que amparan productos
farmacéuticos.

ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud
grafica, fonética e ideologica. Reglas para realizar el cotejo de
signos.

Se abordara el presente tema en virtud a que en el proceso intemo se
debate el posible riesgo de confusion o asociacién entre la marca ZEPILAR
(denominativa), solicitada por COPIDROGAS, y la marca ZEMPLAR
(denominativa), registrada a favor de Abbott Laboratories, sobre la base de
la cual se formul6 la oposicion y, posteriormente, se interpuso la acciéon de
nulidad y restablecimiento del derecho.

En consecuencia, es pertinente analizar el Articulo 136 de la Decision
486 de la Comision de la Comunidad Andina, concretamente, la causal
de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente:

Declsion 486 de }a Comision de la Comunidad Andina. -

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

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

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

(..)"

1.3. Como se desprende de esta disposicion, no es registrable un signo que
sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad
por un tercero, porque en dichas condiciones carece de aptitud distintiva.
Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar
riesgo de confusion (directa o indirecta) y/o riesgo de asociacion en el
publico consumidor®.

1.4.

a)

b)

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

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

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

a)

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos
en conflicto. La determinacion de tal similitud depende, entre otros
elementos, de la identidad en la silaba tdnica 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

Véase, a modo referencial, la interpretacion prejudicial expedida dentro del Proceso 325-1P-2015,
pp. 9-10.

6
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1.5.

b)

d)

determinar si existe la posibilidad real de confusién entre los signos
confrontados®.

Ortografica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letras
de los signos en conflicto desde el punto de vista de su
configuracion; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales,
la longitud de la o las palabras, el nimero de silabas, las raices, o
las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales
pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusion sea
mas palpable u obvia’.

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

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

lgualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe
observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:*?

a)

b)

d)

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

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

El analisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las
diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede
percibir el riesgo de confusion o asociacion.

Al realizar la comparacién es importante colocarse en el lugar del
consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir como
el producto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio del

10

Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciada dentro del Proceso 15-1P-
2013, p. 5; y el Proceso 519-1P-2015, p. 6.

ibld.

En ese sentido, la interpretacion prejudicial expedida dentro del Proceso 519-IP-2015, pp. 11-12.

Ibid.

Véase, por ejemplo, la interpretacidn prejudicial emitida dentro del Proceso 178-I1P-201S5, p. 8.

7
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1.6.

1.7.

1.8.

consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que
estamos frente a productos que se dirigen a la poblacién en
general.

En relaciéon con esta lltima regla para el cotejo de marcas, relativa al
consumidor medio, es preciso indicar que se espera que este confiara
en la imagen imperfecta que conserva en la memoria'!. Asimismo, se
entiende que este percibe la marca como un todo, sin detenerse a
examinar los diferentes detalles'?. Adicionalmente, su nivel de atencion
puede variar en funcion de la categoria de productos contemplada, sin
embargo, en general, se considera que se trata de un consumidor
normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz’s.

Finalmente, cabe precisar que un signo es idéntico a una marca
registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los
elementos que constituyen la marca; mientras que un signo sera
semejante cuando, considerado en su conjunto, contenga diferencias tan
insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un
consumidor’4.

Al respecto, el Tribunal advierte la prolijidad que se debe tener al momento
de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en un primer
momento determinar la existencia de sus identidad o similitud, y en un
segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios que

1

12

13

Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas en el Proceso 129-1P-2014,
p. 12; Proceso 14-1P-2009, p. 6; Proceso 92-IP-2004, p. 6; las cuales toman como referencia la
Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) de 25 de septiembre
de 2002, asunto T-136/00.

Véase, en ese sentido, la interpretacion prejudicial emilida dentro del Proceso 475-IP-2015 de
14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del TJCE de 12 de junio de
2007, OAMI c/ Shaker, asunto C-334/05 P, apartado 35; citada en la Sentencia del TJUE de 3
de mayo de 2016, Aranynektar Termékgyarté és Kereskedelmi KFT ¢/ Oficina de Propiedad
Intelectual de la Union Europea (EUIPO), asunto T-503/15, apartado 26.

Véase, en ese sentido, la interpretacion prejudicial expedida dentro del Proceso 475-1P-2015 de
14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de la
Unién Europea (TJUE) de 23 de marzo de 2012, Barilla ¢/ OHMI| — Brauerei Schlésser (ALIXIR),
asunto T-157/10, apartado 18; citada en la Sentencia del TJUE de 28 de abril de 2016, Gervais
Danone ¢/ EUIPO - Mahou (B'lue), asunto T-803/14, apartado 18. Véase lambién la Sentencia
del TJCE de 6 de julio de 1995, caso “Mars”, asunto C-470/93, apartado 24; citada en la
Sentencia del TICE de 16 de septiembre de 1999, Estée Lauder Cosmetics ¢/ Lancaster Group,
asunto C-220/98, apartado 27. Véase asimismo la Sentencia del TICE de 20 de mayo de 1992,
Comision de las Comunidades Europeas c/ Republica Federal de Alemania, asunto C-290/90,
relativo a la interpretacion de los Articulos 30 y 36 del Tratado CEE y al concepto de
“medicamento”, en el cual el TJCE desestimé el recurso interpuesto por la Comisién, apartado
11. “El Gobierno aleman considera que las soluciones controvertidas son asimismo
medicamentos por su presentacion debido a la siguiente razén: dado que las soluciones deben
utilizarse cuando el ojo ya se encuentra afectado, el consumidor normalmente informado debe
deducir de ello que se trata de un producto con propiedades preventivas o curativas”.

Véase, en ese sentido, la interpretacion prejudicial emilida dentro del Proceso 316-1P-2015.
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1.9.

2.1.

2.2.

cada uno distingue o pretende distinguir'. De tratarse de una simple
similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de contar
con fundamentos claros para denegar o conceder un registro. En cambio,
de existir dos signos idénticos en su composicion pero que identifican
productos o servicios en clases distintas, como regla general, podran ser
perfectamente registrables?®.

De acuerdo a las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al
analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en
conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse,
para de esta manera establecer si el consumidor podria incurrir en riesgo
de confusidn y/o de asociacion.

Comparacion entre signos denominativos.

En virtud de que la controversia radica en la posibilidad de confusion
entre el signo ZEPILAR (denominativo), solicitada por COPIDROGAS, y
la marca ZEMPLAR (denominativa), registrada a favor Abbott
Laboratories, es necesario que se proceda a compararlos, teniendo en
cuenta que estan conformados Uunicamente por elementos
denominativos, los cuales estan representados por palabras
pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual'’.

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, se
encuentran conformados por secuencias linglisticas o gramaticales,
formadas por una o varias letras, palabras y/o nimeros, individual o
conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo legible,
que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se
subdividen en:18

a) Sugestivos, que tienen una connotaciéon conceptual que evoca
ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el
signo; o,

b) Arbitrarios, que no manifiestan conexion alguna entre su
significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que
va a identificar.

En ese sentido, la interpretacion prejudicial expedida dentro del Proceso 512-1P-2014 de 15 de
julio de 2015.

Asl, la interpretacion prejudicial pronunciada dentro del Proceso 316-1P-2015, ya citado.
Véase, por ejemplo, |a interpretacion prejudicial expedida en del Proceso 529-1P-2015 de 19 de
mayo de 2016.

Ibld.
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23.

24

3.4

3.5

En consecuencia, al realizar la comparacion entre signos denominativos,
se debe realizar el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para
el cotejo de signos denominativos:'¢

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

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

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

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

En congruencia con el desarrollo de la presente interpretacion prejudicial,
se debe proceder a realizar el cotejo entre los signos denominativos en
conflicto de conformidad con las reglas desarrolladas precedentemente,
con el fin de establecer el riesgo de confusion y/o asociacion que pudiera
existir entre los signos ZEPILAR (denominativo) y ZEMPLAR
(denominativo).

Marcas de fantasia.

En el presente caso, la SIC aduce que entre los signos en conflicto
ZEPILAR (denominativo) y ZEMPLAR (denominativo) no se encuentran
similitudes conceptuales, por cuanto estos serian de fantasia, siendo asi,
este Tribunal estima conveniente desarrollar el tema de las marcas de
fantasia.

Los signos de fantasia son producto del ingenio e imaginacion de sus
autores. Son expresiones que no tienen significado propio pero que
pueden despertar alguna idea o concepto, 0 que teniendo significado
propio no evocan los productos que distinguen ni ninguna de sus
propiedades.

19

Véase, a modo referencial, la Interprelacion prejudicial pronunciada en el Proceso 88-1P-2015,
pp. 10-11.

10



GACETA OFICIAL @ 12/10/2016 12 de 39

3.6

3.7

4.4

4.5

4.6

4.7

Los signos de fantasia tienen generalmente una elevada aptitud
distintiva y, por lo tanto, al ser registrados, poseen mayor fuerza de
oposicidon en relaciéon con marcas idénticas o similares.

De conformidad con lo anterior, se debera analizar si el signo ZEPILAR
(denominativo) y la marca opositora ZEMPLAR (denominativa) son de
fantasia, para posteriormente poder realizar un adecuado analisis de
confundibilidad entre ambos signos.

Anilisis de registrabilidad de signos que amparan productos
farmacéuticos.

En el caso concreto, la marca ZEPILAR (denominativa) se solicité para
distinguir “productos farmaceéuticos de uso humano” en la clase 5 de la
Clasificacion Intemacional de Niza. Por su parte, la marca opositora
ZEMPLAR (denominativa) fue registrada para distinguir “preparaciones
farmacéuticas para el tratamiento de enfermedades renales” en la clase
5 de la referida Clasificacion. Por lo tanto, el Tribunal estima necesario
concluir analizando el presente tema.

En el rubro de marcas farmacéuticas, el examen de registrabilidad debe
ser mas riguroso, con el fin de evitar posibles riesgos de confusion en
el publico consumidor, pues en variadas circunstancias tal riesgo puede
estar latente y, por error en la identificacion del producto, es posible que
el consumidor al creer adquirir un producto para determinado
tratamiento, cura o alivio, se confunda con otro para distinta afeccion,
lo cual puede llegar a causar danos irreparables en la vida o la salud de
las personas.

Lo anterior, principalmente en aquellos casos en que se adquieren
productos farmaceéuticos directamente sin mediar una formula médica,
pese a corresponderle esta ordenacion a la mayoria de los
medicamentos, lo cual suele suceder en los Paises de la subregion por
variadas circunstancias, entre ellas, principalmente porque existen
sectores vulnerables de la poblaciéon que no tienen facil acceso al
servicio profesional de la salud y, por lo tanto, pueden verse avocados
ante un quebranto o alteracion de la misma, a confiarse solamente de
la recomendacién que le ofrezcan las farmacias o droguerias, cuyos
establecimientos no siempre estan atendidos por técnicos farmaceutas.

En los productos farmacéuticos de libre venta al publico, l6gicamente
se puede incrementar el riesgo de confusion y, tampoco en estos las
fallas en la seleccion del producto que habra de ingerirse o de
conservarse en el hogar, esta exenta de causar danos irreparables a la
salud humana.

11
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4.8 Si bien en todos los conflictos de marcas, desde la perspectiva del
riesgo de confusién, este Tribunal advierte que el examen de
registrabilidad, tratandose del rubro de marcas farmacéuticas, debe ser
mas exhaustivo, y ser de aplicacion las reglas generales para el cotejo
de marcas, teniendo en cuenta las particularidades y especificidades
del caso concreto.

4.9 Al efectuar la comparacion, es importante colocarse en el lugar del
consumidor medio, quien si bien, por regla general, se preocupa
normalmente de su salud y puede tener una informacion referencial y
genérica sobre la posible cualidad de un producto farmacéutico, para
aliviar determinada afeccion; no obstante carece de conocimiento
especializados en temas quimicos o farmacéuticos y, por lo tanto,
puede encontrarse mas expuesto a un eventual riesgo de confusion al
momento de adquirir productos farmacéuticos o al auto-administrarlos
en el ambito de su hogar sin ninguna asistencia.

4.10 De conformidad con lo anterior, se debe determinar la registrabilidad de
la marca ZEPILAR (denominativa), solicitada por COPIDROGAS,
examinando cuidadosamente la posibilidad de generar un riesgo de
confusién en el publico consumidor y, en consecuencia, de permitir
dafios irreparables a la salud humana.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
deja consignada la presente interpretacion prejudicial para ser aplicada por el
Tribunal consultante al resolver el proceso interno 2011-00394, la que debera
adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en
el Articulo 35 del Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de su
Estatuto.

La presente interpretacion prejudicial se firma por los Magistrados que
participaron de su adopcion de acuerdo con lo dispuesto en el ultimo parrafo
del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal.

Cecilia Luisa Ayllon Quinteros Martha Rueda Merchan
MAGISTRADA AGISTRADA

12
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interpretacion prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para
su publicacidon en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 18 de agosto de 2016

Proceso: 597-1P-2015
Asunto: Interpretaciéon Prejudicial
Consultante: Seccion Primera de la Sala de lo Contencioso

Administrativo del Consejo del Estado, de la
Republica de Colombia

Expediente interno
del Consultante: 2013-00457

Referencia: Marcas DULOXA (denominativa) y DOLEX
(denominativa y mixta)

Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Aylién Quinteros

VISTOS

El Oficio 3730, recibido el 10 de noviembre de 2015, mediante el cual la
Seccién Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del
Estado de la Republica de Colombia, solicita la interpretacion prejudicial de
los Articulos 135 literal b) y 136 literales a) y h) de la Decision 486 de la
Comision de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso interno 2013-
00457.

El Auto de 23 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admiti6 a tramite
la presente interpretacion prejudicial.
A. ANTECEDENTES
1. Partes en el proceso interno
Demandante: GLAXO SMITHKLINE COLOMBIA S.A.

(antes GLAXO WELLCOME DE COLOMBIA
S.A)
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio
(SIC), Republica de Colombia.

Tercero interesado: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO
LAFRANCOL S.A.

Hechos relevantes

El 14 de julio de 2011, Laboratorio Franco Colombiano Lafrancol S.A.
(en adelante, Lafrancol) solicito a la Direccion de Signos Distintivos de la
SIC, el registro de la marca DULOXA (denominativa)', para distinguir
“productos farmacéuticos y medicamentos” comprendidos en la clase 5
de la “Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el
Registro de Marcas”, instituida por el Arreglo de Niza (en adelante,
Clasificacion Internacional de Niza).

El 22 de agosto de 2011, se publicé el extracto de la solicitud en la
Gaceta de Propiedad Industrial 631.

El 3 de octubre de 2011, Glaxo Smithkline Colombia S.A. (antes Glaxo
Wellcome de Colombia S.A.; en lo sucesivo, Glaxo), presenté oposicion
con fundamento en el registro de su marca notoriamente conocida
DOLEX (denominativa y mixta) para distinguir productos comprendidos
en la clase 52 de la Clasificacion Internacional de Niza.

El 30 de agosto de 2012, mediante Resolucion 52166, la Direccion de
Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en
adelante, la SIC) declar6 fundada la oposicion de Glaxo y, en
consecuencia, denego la solicitud de registro.

El 10 de octubre de 2012, Lafrancol interpuso recurso de apelacion
contra la Resolucion Administrativa 52166.

El 3 de mayo de 2013, mediante Resolucion 26867, la SIC revoco la
Resolucion 52166, declaré infundada la oposicion de Glaxo y, en
consecuencia, concedid el registro de la marca DULOXA (denominativa).

El 30 de agosto de 2013, Glaxo interpuso, ante la Seccion Primera de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, demanda

Expediente administrativo No. 11-088282.

Productos fafmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y
sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario,
alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material
para apositos; malerial para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para
eliminar animales daiiinos; fungicidas, herbicidas.

2
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2.38.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

4.1.

4.2.

de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Resoluciéon
26867.

El 18 de febrero de 2015, la Seccion Primera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo del Estado de la Republica de
Colombia suspendié el proceso a fin de solicitar al Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina la interpretacion prejudicial de los Articulos 135
literal b) y 136 literales a) y h) de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina.

Argumentos de la demanda

Glaxo presentd demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en
la que expuso los siguientes argumentos:

La Autoridad administrativa debi6 ratificar la negativa del registro de la
marca DULOXA (denominativa) por incurrir en la causal de
irregistrabilidad contenida en el Articulo 136 literal h) de la Decision 486,
al ser confundible con la marca notoria DOLEX (denominativa y mixta).

La marca solicitada reproduce tres de los cinco elementos que
componen el signo, siendo su estructura basica D-L-X, lo cual sin duda
genera semejanza ortografica, fonética y visual entre los signos en
conflicto, llevando a confusién al publico consumidor.

DOLEX (denominativa y mixta) es una marca notoria en Colombia para
el periodo que va desde el 2010 a junio de 2011, lapso de tiempo durante
del cual se present6 la solicitud de registro de la marca DULOXA
(denominativa), por lo que se debié denegar su registro como se hizo en
la primera resolucion.

Ambos signos confrontados se comercializan en el mismo mercado, por
lo que el consumidor puede considerar que DULOXA (denominativa)
forma parte de una nueva linea de productos de Glaxo o de alguna
compaiia relacionada a ella.

Argumentos de la contestacién a la demanda
La SIC presento contestacion a la demanda sosteniendo lo siguiente:

Comparados la marca concedida DULOXA (denominativa) con el signo
DOLEX (denominativo y mixto), no se encontraron semejanzas
conceptuales, ya que los signos en cuestion son de fantasia y, por lo
tanto, no tienen significado en el idioma espaiiol.

En lo relativo a las similitudes ortograficas, si bien ambos signos
comparten algunas letras, la marca registrada cuenta con mayor
extension al estar compuesta por tres silabas, en tanto que la otra esta

3
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4.3.

44.

compuesta solo por dos silabas, ademas que en la conjugacion de letras
y las terminaciones les otorgan suficiente distintividad.

En el campo fonético o auditivo, también se encontraron diferencias
claras en la pronunciacion, en especial por la letra “U" en la marca
concedida. También existe diferencia en tanto una marca termina en
vocal (“A") y la otra en la letra “X"; adicionalmente, la silaba ténica se
encuentra ubicada en lugares distintos por lo que el niimero de silabas
y las terminaciones, las hacen claramente diferenciables.

Respecto a la causal de irregistrabilidad enunciada en el Articulo 136
literal h) de la Decision 486, la Autoridad administrativa determiné que el
signo concedido DULOXA (denominativo) no reproduce, imita, traduce,
translitera o transcribe al signo registrado, por lo que considero
irrelevante realizar el analisis de la notoriedad argumentado.

NORMAS A SER INTERPRETADAS

El Tribunal consultante solicita la interpretacion prejudicial de los
Articulos 135 literal b) y 136 literales a) y h) de la Decision 486 de la
Comision de la Comunidad Andina.

No procede la interpretacion del Articulo 135 literal b) de la citada
Decisidn, por cuanto no se discute la aptitud distintiva intrinseca del
signo solicitado a registro.

En consecuencia, procede Unicamente la interpretacion del Articulo 136
literales a) y h) de la Decision 4863.

De oficio, se interpretaran los Articulos 224, 226 y 228 de la Decision
486, por cuanto fue materia controvertida ante el Tribunal consultante®*.

Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina. -

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

h} constituyan una reproduccién, imitacién, 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 confusion o de asociacién 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.”

Declsion 486 de la Comision de la Comunidad Andina. -
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1.1.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud grafica,
fonética e ideologica. Reglas para realizar el cotejo de signos.
Comparacion entre signos denominativos.

Comparacion entre signos denominativos y mixtos.

Marcas evocativas.

Marcas de fantasia.

Analisis de registrabilidad de signos que amparan productos
farmaceéuticos.

La marca notoriamente conocida y su prueba.

ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud
grafica, fonética e ideologica. Reglas para realizar el cotejo de
signos.

Se abordara el presente tema en virtud de que, en el proceso intemo, se
debate el posible riesgo de confusion o asociacion entre la marca DULOXA
(denominativa), solicitada por Lafrancol, y la marca DOLEX (denominativa
y mixta), registrada a favor de Glaxo, sobre la base de la cual se presentd
tanto la oposicién al registro como la posterior demanda de nulidad contra
la Resolucion 26867 expedida por la SIC.

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

*Articulo 226.- Constituird uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso
del mismo en su lotalidad o en una parte esencial, o una reproduccion, imitacion, traduccion o
transliteracién del signo, susceptibles de crear confusion, en relacién con establecimientos,
actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.

También constituird uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del
mismo en su lolalidad o en una parte esencial, o de una reproduccion, imitacion, traduccién o
transliteracion del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, producltos o servicios
diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal
uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes:

a) riesgo de confusion o de asociacién con el titular del signo, o con sus establecimientos,
actividades, productos o servicios;

b) dario econémico o comercial injusto al titular del signo por razén de una dilucién de la
fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o,

c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo.

El uso podra verificarse a través de cualquier medio de comunicacion, incluyendo los
electronicos.”
5
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1.2. En consecuencia, es pertinente analizar el Articulo 136 de la Decision,
486 de la Comision de la Comunidad Andina, concretamente en la causal
de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente:

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

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

(..)"

1.3. Como se desprende de esta disposicion, no es registrable un signo que
sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad
por un tercero, porque en dichas condiciones carece de aptitud distintiva.
Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar
riesgo de confusion (directa o indirecta) y/o riesgo de asociacion en el
publico consumidor®,

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

t b) Elriesgo de asociacion, que consiste en la posibilidad de que el

_—— consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen
empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de
dicho producto y otra empresa tienen una relacién o vinculacioén
econdémica.

1.4. Al resolver la controversia, se debe examinar si entre los signos
confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto
es capaz de generar riesgo de confusion (directo o indirecto) o de
asociacion en el publico consumidor, teniendo en cuenta en esta
valoracion que la similitud entre dos signos puede ser:

a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos
en conflicto. La determinacion de tal similitud depende, entre otros

5 Veéase, a modo referencial, la interpretacion prejudicial expedida dentro del Proceso 325-1P-2015,
pp. 9-10.
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1.5.

b)

d)

elementos, de la identidad en la silaba tdnica 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®.

Ortografica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letras
de los signos en conflicto desde el punto de vista de su
configuracion; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales,
la longitud de la o las palabras, el niumero de silabas, las raices, o
las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales
pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusién sea
mas palpable u obvia’.

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

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

Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe
observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:®

a)

b)

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

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

El analisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las
diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede
percibir el riesgo de confusion o asociacion.

Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales expedidas dentro del Proceso 15-1P-2013,
p. 5; y el Proceso 519-1P-2015, p. 6.

Ibid.

En ese sentido, la interpretacion prejudicial emitida dentro del Proceso 519-1P-2015, pp. 11-12.

bid.

Véase, por ejemplo, fa interpretacion prejudicial pronunciada dentro del Proceso 178-1P-2015, p.
8.

7
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1.6.

1.7.

d) Al realizar la comparacion es importante colocarse en el lugar del
consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir como
el producto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio del
consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que
estamos frente a productos que se dirigen a la poblacion en
general.

En relaciéon con esta ultima regla para el cotejo de marcas, relativa al
consumidor medio, es preciso indicar que se espera que este confiara
en la imagen imperfecta que conserva en la memoriall. Asimismo, se
entiende que este percibe la marca como un todo, sin detenerse a
examinar los diferentes detalles'2. Adicionalmente, su nivel de atencion
puede variar en funcion de la categoria de productos contemplada, sin
embargo, en general, se considera que se trata de un consumidor
normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz's.

Finalmente, cabe precisar que un signo es idéntico a una marca
registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los
elementos que constituyen la marca; mientras que un signo sera
semejante cuando, considerado en su conjunto, contenga diferencias tan
insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un
consumidor’4,

"

12

13

14

Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas en el Proceso 129-1P-2014,
p. 12; Proceso 14-IP-2009, p. 6; Proceso 92-IP-2004, p. 6; las cuales toman como referencia la
Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) de 25 de septiembre
de 2002, asunto T-136/00.

Véase, en ese sentido, la interpretacion prejudicial emitida dentro del Proceso 475-IP-2015 de
14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del TJCE de 12 de junio de
2007, OAMI ¢/ Shaker, asunto C-334/05 P, apartado 35; citada en la Sentencia del TJUE de 3
de mayo de 2016, Aranynektdr Termékgyarto és Kereskedelmi KFT ¢/ Oficina de Propiedad
Intelectual de la Union Europea (EUIPO), asunto T-503/15, apartado 26.

Véase, en ese sentido, la interpretacion prejudicial expedida dentro del Proceso 475-1P-2015 de
14 dejulio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de la
Unién Europea (TJUE) de 23 de marzo de 2012, Barilla ¢/ OHMI — Brauerei Schidsser (ALIXIR),
asunto T-157/10, apartado 18; citada en la Sentencia del TIUE de 28 de abril de 2016, Gervais
Danone ¢/ EUIPO — Mahou (B'lue), asunto T-803/14, apartado 18. Véase también la Sentencia
del TICE de 6 de julio de 1995, caso *Mars", asunto C-470/93, apartado 24; citada en la
Sentencia del TICE de 16 de septiembre de 1999, Estée Lauder Cosmetics ¢/ Lancaster Group,
asunto C-220/98, apartado 27. Véase asimismo la Sentencla del TICE de 20 de mayo de 1992,
Comision de las Comunidades Europeas ¢/ Republica Federal de Alemania, asunto C-290/90,
relativo a la interpretacion de los Articulos 30 y 36 del Tratado CEE y al concepto de
"medicamento”, en el cual el TICE desestimé el recurso interpuesto por la Comision, apartado
14: “El Gobierno aleman considera que las soluciones controverlidas son asimismo
medicamentos por su presentacién debido a la siguiente razén: dado que las soluciones deben
utilizarse cuando el ojo ya se encuentra afectado, el consumidor normalmente informado debe
deducir de ello que se trata de un produclo con propiedades preventivas o curativas”.

Véase, en ese sentido, la interpretacion prejudicial emitida dentro del Proceso 316-1P-2015.
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1.8.

1.9.

2.1.

2.2

Al respecto, el Tribunal advierte la prolijidad que se debe tener al momento
de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en un primer
momento determinar la existencia de sus identidad o similitud, y en un
segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios que
cada uno distingue o pretende distinguir'®. De tratarse de una simple
similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de contar
con fundamentos claros para denegar o conceder un registro. En cambio,
de existir dos signos idénticos en su composiciéon pero que identifican
productos o servicios en clases distintas, como regla general, podran ser
perfectamente registrables’®.

De acuerdo a las reglas y pautas antes expuestas, es importante que, al
analizar el caso concreto, se determine las similitudes de los signos en
conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse,
para de esta manera establecer si el consumidor podria incurrir en riesgo
de confusién y/o de asociacion.

Comparacion entre signos denominativos.

En virtud de que la presente controversia radica en la posibilidad de
confusion entre el signo DULOXA (denominativo), solicitado por
Lafrancol, y la marca DOLEX (denominativa), registrada a favor de
Glaxo, es necesario que se proceda a compararlos, teniendo en cuenta
que estan conformados Unicamente por elementos denominativos, los
cuales estan representados por palabras pronunciables, dotadas o no
de un significado conceptuall’.

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, se
encuentran conformados por secuencias linglisticas o gramaticales,
formadas por una o varias letras, palabras y/o niumeros, individual o
conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo legible,
que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se
subdividen en:'8

a) Sugestivos, que tienen una connotacién conceptual que evoca
ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el
signo; o,

En ese senlido, la interpretacion prejudicial expedida dentro del Proceso 512-IP-2014 de 15 de
julio de 2015.

Asl, la Interpretacion prejudicial pronunciada dentro del Proceso 316-1P-2015, ya citado.

Véase, por ejemplo, la interpretacion prejudicial expedida dentro del Proceso §29-1P-2015 de 19
de mayo de 2016.

ibld.
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2.3.

2.4

3.1.

b) Arbitrarios, que no manifiestan conexion alguna entre su
significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que
va a identificar.

En consecuencia, al realizar la comparacion entre signos denominativos,
se debe realizar el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para
el cotejo de signos denominativos:1?

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

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

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

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

En congruencia con el desarrollo de la presente interpretacion prejudicial,
se debe proceder a realizar el cotejo entre los signos denominativos en
conflicto de conformidad con las reglas desarrolladas precedentemente,
con el fin de establecer el riesgo de confusién y/o asociacion que pudiera
existir entre los signos DULOXA (denominativo) y DOLEX
(denominativo).

Comparacion entre signos denominativos y mixtos.

El Tribunal desarrollara el presente tema en virtud del tipo de marcas en
conflicto, es decir, de la marca DULOXA (denominativa), solicitada por
Lafrancol, y de una de las marcas DOLEX (mixta), registradas a favor de
Glaxo, sobre la base de las cuales se presento la oposicion al registro y,
posteriormente, se interpuso la demanda de nulidad.

19

Véase, a modo referencial, la interpretacion prejudicial pronunciada dentro del Proceso 88-IP-
20185, pp. 10-11.

10
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3.2.

3.3.

3.4.

Como la controversia radica en determinar la posibilidad de confusion de
un signo denominativo y uno mixto, es necesario que se proceda a
compararlos teniendo en cuenta que estan conformados por un
elemento denominativo, por un lado, y por un elemento denominativo y
uno grafico, por el otro. Los denominativos estan representados por una
o mas palabras legibles, dotadas o no de un significado conceptual. Los
mixtos, en cambio, por un elemento denominativo y uno figurativo, es
decir, por palabras y trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente.

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

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

a) Sialrealizarla comparacion se determina que en las marcas mixtas
predomina el elemento grafico frente al denominative, no habria
lugar a la confusion entre las marcas, pudiendo estas coexistir
pacificamente en el ambito comercial?!, salvo que puedan suscitar
una misma idea o concepto en cuyo caso podran incurrir en el
riesgo de confusion??,

b) Sien la marca mixta predomina el elemento denominativo, debera
realizarse el cotejo de conformidad con las reglas para el cotejo de
signos denominativos anteriormente sefialadas?3,

20

21

23

Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales expedidas dentro del Proceso 55-1P-2013,
p. 12; y el Proceso 178-IP-2015, p. 10.

Véase, a modo referencial, la interpretacién prejudicial emilida dentro del Proceso 129-iP-2015,
p. 10.

En lo que concierne al cotejo entre marcas mixtas, cabe precisar que se ha adicionado en el
literal ¢), la siguiente precisidn: “salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo
caso podran incurrir en el riesgo de confusion”. Dicha precisién no ha sido tomada en cuenta en
antecedentes previos del Tribunal en los que solo se indicaba lo siguiente: “Si al realizar la
comparacion se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento grafico frente al
denominativo, no habria lugar a la confusion entre las marcas, pudiendo estas coexistir
pacificamente en el ambifo comercial". Sin embargo, resulta pertinente adicionar la precision
planteada debido a que uno de los supueslos en los que podria suscilarse el riesgo de confusion
es aquel en el que sin perjuicio del elemento que predomine en los signos mixtos, estos podrian
evocar una misma cosa, caracteristica o idea. Lo que ocurre, por ejemplo, cuando la parte
denominativa de una marca describe el grafico de la otra.

Véase, a modo referenclal, la interpretacién prejudicial pronunciada dentro del Proceso 88-IP-
2015, pp. 10-11.

11
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41.

4.2.

4.3.

En congruencia con el desarrollo de la presente interpretacion
prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo de conformidad con las
reglas desarrolladas precedentemente, con el fin de establecer el riesgo
de confusidn y/o asociacion que pudiera existir entre los signos DULOXA
(denominativo) y DOLEX (mixto). Para su analisis, se debe tener en
cuenta las palabras o particulas que poseen una funcién diferenciadora
en el conjunto, pues esto ayudara a entender como el signo es percibido
en el mercado. Asimismo, debera establecer cual es la palabra que
genera mas poder de recordacion en el publico consumidor.

Marcas evocativas.

Como en el proceso interno se discute si la denominacion DOLEX (F;j.
51) tiene caracter evocativo, en relacion a la idea de que el producto
tiene como utilidad contrarrestar los malestares y el dolor causado por
alguna enfermedad, es pertinente analizar el tema en cuestion
sefialando que un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de
sugerir indirectamente en el consumidor cierta relacién con el producto
0 servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; en
decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una
especial caracteristica o cualidad del producto o servicio, pues es
necesario que el consumidor haga uso de la imaginacion para llegar a
relacionarlo a con aquel a través de un proceso deductivo.?*

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

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

24

25

26

Véase, a modo referencial, lainterpretacion prejudicial expedida dentro del Proceso 327-1P-2015,
p.13 de 19 de mayo de 2016.

Ibid.

Ibid.

12
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5.1.

5.2.

53.

5.4.

6.1.

6.2.

En ese sentido, se debera establecer el grado evocativo de la
denominacion DOLEX y, posteriormente, realizar el respectivo analisis
de registrabilidad.

Marcas de fantasia.

Toda vez que la SIC aduce que, al comparar la marca solicitada
DULOXA (denominativa) con la marca registrada DOLEX (denominativa
y mixta), no se encontraron semejanzas conceptuales, en tanto tales
signos serian de fantasia y, por lo tanto, no tendrian significado en el
idioma espanol, este Tribunal estima conveniente desarrollar el tema de
las marcas de fantasia.

Los signos de fantasia son producto del ingenio e imaginacion de sus
autores. Son expresiones que no tienen significado propio pero que
pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado
propio no evocan los productos que distinguen ni ninguna de sus
propiedades?’.

Los signos de fantasia tienen generalmente una elevada aptitud
distintiva y, por lo tanto, al ser registrados, poseen mayor fuerza de
oposicion en relacion con marcas idénticas o similares?8,

De conformidad con lo anterior, se debe analizar si la marca solicitada
DULOXA (denominativo) y la marca registrada DOLEX (denominativa y
mixta) son de fantasia, para posteriormente poder realizar un adecuado
analisis de confundibilidad entre ambos signos.

Analisis de registrabilidad de signos que amparan productos
farmacéuticos.

En el caso concreto, la marca DULOXA (denominativa) se solicité para
distinguir “productos farmacéuticos y medicamentos” contenidos en la
clase 5. Por su parte, la marca opositora DOLEX (denominativa y mixta)
fue registrada para distinguir productos igualmente comprendidos en la
clase 5. En tal virtud, el Tribunal estima necesario referirse al presente
tema.

En el rubro de marcas farmacéuticas, el examen de registrabilidad debe
ser mas riguroso, con el fin de evitar posibles riesgos de confusion en
el publico consumidor, pues en variadas circunstancias tal riesgo puede
estar latente y, por error en la identificacion del producto, es posible que
el consumidor al creer adquirir un producto para determinado
tratamiento, cura o alivio, se confunda con otro para distinta afeccion,

27

28

Véase, en ese sentido, la interpretacion prejudicial pronunciada dentro del Proceso 475-1P-2015,
p. 10.

Ibid, p. 11.
13



GACETA OFICIAL @ 12/10/2016 28 de 39

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

lo cual puede llegar a causar danos irreparables en la vida o la salud de
las personas.

Lo anterior, principalmente en aquellos casos en que se adquieren
productos farmacéuticos directamente sin mediar una férmula médica,
pese a corresponderle esta ordenacion a la mayoria de los
medicamentos, lo cual suele suceder en los Paises de la subregion por
variadas circunstancias, entre ellas, principalmente porque existen
sectores vulnerables de la poblacion que no tienen facil acceso al
servicio profesional de la salud y, por lo tanto, pueden verse avocados
ante un quebranto o alteracion de la misma, a confiarse solamente de
la recomendacion que le ofrezcan las farmacias o droguerias, cuyos
establecimientos no siempre estan atendidos portécnicos farmaceutas.

En los productos farmaceéuticos de libre venta al publico, légicamente
se puede incrementar el riesgo de confusion y, tampoco en estos las
fallas en la seleccion del producto que habra de ingerirse o de
conservarse en el hogar, esta exenta de causar dafos irreparables a la
salud humana.

Si bien en todos los conflictos de marcas, desde la perspectiva del
riesgo de confusiéon, este Tribunal advierte que el examen de
registrabilidad, tratandose del rubro de marcas farmacéuticas, debe ser
mas exhaustivo, y ser de aplicacion las reglas generales para el cotejo
de marcas, teniendo en cuenta las particularidades y especificidades
del caso concreto.

Al efectuar la comparacion, es importante colocarse en el lugar del
consumidor medio, quien si bien, por regla general, se preocupa
normalmente de su salud y puede tener una informacion referencial y
genérica sobre la posible cualidad de un producto farmacéutico, para
aliviar determinada afeccion; no obstante carece de conocimientos
especializados en temas quimicos o farmacéuticos y, por lo tanto,
puede encontrarse mas expuesto a un eventual riesgo de confusion al
momento de adquirir productos farmacéuticos o al auto-administrarlos
en el ambito de su hogar sin ninguna asistencia.

De conformidad con lo anterior, se debe determinar la registrabilidad de
la marca DULOXA (denominativa), solicitada por Lafrancol, examinando
cuidadosamente la posibilidad de generar un riesgo de confusion en el
publico consumidor mediante el registro solicitado, en aras de evitar
danos irreparables a la vida y la salud humana.

La marca notoriamente conocida y su prueba.

Glaxo alega que DOLEX (denominativa y mixta) es una marca
notoriamente conocida en Colombia, y que lo ha sido durante el periodo
que va desde el 2010 a junio de 2011, lapso dentro del cual se presento

14
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7.2.

7.3.

7.5.

7.4.

la solicitud de registro de la marca DULOXA (denominativa), por lo que
se debid denegar su registro como se hizo en la primera resolucion
expedida por la SIC. Por lo tanto, el Tribunal estima conveniente concluir
analizando el presente tema.

En virtud de que en el proceso intermo se alega que las marcas
opositoras DOLEX (denominativa y mixta), de titularidad de Glaxo, son
notoriamente conocidas, resulta pertinente tener en cuenta el Articulo
136 de la Decisidon 486 de la Comisiéon de la Comunidad Andina,
concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal h),
cuyo tenor es el siguiente:

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

{(...)

h) constituyan una reproduccion, 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 confusion o de asociacion con ese tercero o con
sus productos ¢ servicios; un aprovechamiento injusto del
prestigio del signo; o la dilucion de su fuerza distintiva o de
su valor comercial o publicitario.”

Como se advierte de la disposicion citada, no es registrable un signo que
reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo
notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que
sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su
uso pueda causar un riesgo de confusion o de asociacion,
aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilucion de su fuerza
distintiva o de su valor comercial.

El Articulo 224 de la Decision 486 entiende como signo distintivo
notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal por el
sector pertinente en cualquier Pais Miembro, independientemente de la
manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. El Articulo
228 de la misma Decision analiza algunos factores que se deberan
tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca.

Adicionalmente, cabe sefialar que la proteccion especial que se otorga
a la marca notoriamente conocida se extiende, en caso de haber riesgo
de confusién por similitud con un signo pendiente de registro, con
independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicios de
que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca
prevenir el aprovechamiento indebido de la reputacion de la marca

15
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7.7,

notoria, asi como impedir el perjuicio que el registro del signo similar
pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputacion de aquella?®.

La notoriedad de una marca no se presume, debe ser probada por quien
alega esa condicion®®. Ademas, El reconocimiento de la notoriedad le
corresponde a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo
establecido en el Articulo 228 de la Decision 486. En ese sentido, para
determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en
cuenta los criterios establecidos de forma no taxativa en el articulo
previamente citado3'.

Resulta esencial que la autoridad nacional competente determine el
momento a partir del cual la marca notoriamente conocida tiene tal
calidad, ya sea que se trate de una impugnacion sobre la base de la
marca notoria contra un registro o bien para hacer valer preferentemente
los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una
marca®2.

29

3

Véase, a modo referencial, la interpretacion prejudicial expedida dentro del Proceso 107-IP-2015,
p. 15.

Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso
08-1P-95, p.18; el Proceso 25-IP-2011, p. 15; y el Proceso 107-IP-2015, p. 15.

Decision 486 de Ja Comisién de ta Comunidad Andina. -

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

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

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

c) la duracién, amplitud y extensién geografica de su promocion, dentro o fuera de cualquier
Pals 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 inversién efectuada para promoverio, 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 litular en lo que respecta al signo cuya
notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pals Miembro en el
que se pretende la proteccién;

f el grado de distinlividad inherente o adquirida del signo;

a) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en oblener una franquicia o licencia del
signo en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativas de fabricacién, compras o almacenamiento por
el litular del signo en el Pals Miembro en que se busca proteccién;
i) los aspectos del comercio internacional; o,

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

Véase, a modo referencial, la interpretacion prejudicial emitida dentro del Proceso 66-1P-2015,
p. 17.

16
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En relacién con la proteccion de los signos notoriamente conocidos, la
Autoridad competente, al resolver la controversia, debe tomar en cuenta
los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar de conformidad con
los Articulos 136 literal h) y 226 literales a), b), y c) de la Decision 486.
Estos son: el riesgo de confusion, el de asociacion, el de dilucién y el de
uso parasitario33,

a)

b)

d)

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 (confusién indirecta).

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
econdmica.

El riesgo de dilucidon 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
ningin grado de conexidad con los que ampara el signo
notoriamente conocido.

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 acciéon se realice
sobre productos o servicios que no tengan ningin grado de
conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Para que una marca notoria sea protegida via oposicion (Articulo 136
literal h), se requiere, ademas de demostrar el caracter notorio, que se
demuestre la posibilidad de incurrir en alguno de los cuatro riesgos
indicados precedentemente.

7.10.De conformidad con los criterios anteriormente sefalados, debe
evaluarse el caracter notorio de las marcas opositoras DOLEX
(denominativa y mixta), alegado por Glaxo, teniendo en cuenta que la
notoriedad de un signo debe ser acreditada por quien la alega.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
deja consignada la presente interpretacion prejudicial para ser aplicada por el
Tribunal consultante al resolver el proceso interno 2013-00457, la que debera
adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en

Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales expedidas dentro del Proceso 35-
IP-2008, pp. 15-16, y el Proceso 386-1P-2015, pp. 20-21.

17
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el Articulo 35 del Tratado de Creacion del Tribunal de .Justicia de la
Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de su
Estatuto.

La presente interpretacion prejudicial se firma por los Magistrados que

participaron de su adopcién de acuerdo con lo dispuesto en el dltimo parrafo
del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal.

{

|

l) ,{
i

Cecilia Luisa yllérrtﬂ'uteros

Hugo Rajniro Gomez Aipac
MRAGISTRADO |

“n

De Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, ﬁrmatrig_ualme'rii'e— ?a

—

— —

Hernan Romero Zambrano

/RESIBENT

Notifiquese al Tribunal consultante y remitase copia de la presente
interpretacion prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para
su publicacion en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

18
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 18 de agosto de 2016

Proceso: 598-1P-2015
Asunto: Interpretacion Prejudicial
Consultante: Seccion Primera de la Sala de lo Contencioso

Administrativo del Consejo del Estado (Colombia)

Expediente interno

del Consultante: 2013-00104

Referencia: Marca ANDALUZ ACEITE DE OLIVA (mixta)
Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllon Quinteros

VISTOS

E! Oficio 3729, recibido el 10 de noviembre de 2015, mediante el cual la
Seccion Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del
Estado de la Republica de Colombia, solicita la interpretaciéon prejudicial de
los Articulos 135 literal i) de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina y 82 literal d) de la Decision 344, a fin de resolver el Proceso interno
2013-00104.

El Auto de 14 de julio de 2016, mediante el cual este Tribunal admiti6é a tramite
la presente interpretacion prejudicial.

A. ANTECEDENTES
1. Partes en el proceso interno

Demandante: C. . CONINEX S.A.S.
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2.1.

2.2.

2.3.

24

2.5.

2.6.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio
(SIC), Republica de Colombia.

Hechos relevantes

El 2 de mayo de 2011, la sociedad C. |. Coninex S.A.S., solicité! a la
Direccion de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y
Comercio (en adelante, la SIC), de la Republica de Colombia, el registro
de la marca ANDALUZ ACEITE DE OLIVA (mixta), para distinguir “carne,
pescado, aves y caza, exiractos de carne, frutas y legumbres en
conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos,
leche y productos lacteos, aceites y grasas comestibles " de la clase 29
de la "Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el
Registro de Marcas” instituida por el Arreglo de Niza (en lo sucesivo, la
Clasificacion Internacional de Niza).

El 20 de octubre de 2011, se publicd el extracto de la solicitud en la
Gaceta de Propiedad Industrial 633. No se presentaron oposiciones.

El 20 de marzo de 2012, la Direccion de Signos Distintivos de la SIC,
mediante Resolucion 14822, denego el registro de la marca ANDALUZ
ACEITE DE OLIVA (mixta) sobre la base de lo establecido en el literal i)
del Articulo 135 de la Decisioén 486.

El 29 de marzo de 2012, C. |. Conimex S.A.S., interpuso recurso de
apelacion contra la Resolucion No. 14822 de 20 de marzo de 2012,
pronunciada por la Direccion de Signos Distintivos de la SIC.

El 30 de noviembre de 2012, el Superintendente Delegado para la
Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, a
través de la Resolucion No. 75285, confirmé la Resolucion 14822 de 20
de marzo de 2012, emitida por la Direcciéon de Signos Distintivos de la
SIC.

El 8 de marzo de 2013, C. |. Conimex S.A.S., demandé ante la Seccién
Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, la nulidad de la Resolucion 14822 de 20 de marzo de 2012,
pronunciada por la Direccion de Signos Distintivos de la SIC, y de la
Resoluciéon 75285, dictada por el Superintendente Delegado para la
Propiedad Industrial de la SIC.

Expediente administrativo 11-053098.
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2.7.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

El 18 de febrero de 2015, la Seccidon Primera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo del Estado, de la Republica de
Colombia, determiné suspender el proceso a fin de solicitar
interpretacion prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Argumentos de la demanda

C. l. Conimex S.A.S. presenté demanda en la que expuso los siguientes
argumentos:

La SIC incurre en un error esencial de hecho porque la expresion
“Andaluz Aceite de Oliva” no tiene per se la idoneidad para remitir y
describir inmediatamente procedencia geografica alguna, menos
referente puntual y concretamente a Andalucia de Espana, incurriéndose
en una afirmacion y conclusion ligera, infundada y carente de respaldo
cientifico y probatorio, y con mayor razén si se tiene en cuenta que
Andalucia en Espana no es el unico lugar del planeta que ostenta ese
nombre o denominacion.

Si la expresion “Andaluz Aceite de Oliva" se considera y aprecia, no
individualmente, sino en conjunto con los restantes elementos de la
marca, se puede concluir que no tienen idoneidad para servir en el
comercio para describir la procedencia geografica concreta, puntual,
exclusiva y unica de Andalucia, Espana, si de Espafa como pais
productor y exportador, tal como se indica expresamente en la etiqueta,
porque éste es un hecho cierto, por lo tanto no se engafa al consumidor
quien al observar el signo, a lo maximo asocia a Espafia como pais o
lugar geografico de procedencia.

Andalucia no se asocia directa, inmediata y exclusivamente con la
produccién de aceite de oliva, pues esta actividad le es caracteristica
pero no exclusiva en toda Espafia y en paises europeos como ltalia,
Grecia, Portugal, etc. La Administracion confunde su peticion con casos
puntuales y en los que, de manera inequivoca, determinados productos
se asocian con una region determinada.

Los actos acusados son violatorios del Articulo 82 literal d)? de la
Decision 3443 de la Comision del Acuerdo de Cartagena.

Decision 344 de la Comisidon del Acuerdo de Cartagena. -

“Articulo 82.- No podran registrarse como marcas los signos que:

(...)

d) Consistan exclusivamente en un signo o indicacion que pueda servir en el comercio para
designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen,
la época de produccién u otros datos, caracteristicas o informaciones de los productos o de los
servicios para los cuales ha de usarse.

()

El Régimen Comun de Propiedad Industrial establecido con la Decision 344 fue sustituido por el
vigente desde 14 de sepliembre de 2000 (Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina).

3
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4.1.

4.2.

Argumentos de la contestacion a la demanda
La SIC presento contestacion a la demanda sosteniendo lo siguiente:

E! signo solicitado ANDALUZ ACEITE DE OLIVA (mixto) puede ser
enganoso, respecto a la procedencia geografica, modo de fabricacion,
caracteristicas, cualidades o aptitud para el empleo de los productos que
se pretende, toda vez que el signo solicitado emplea la expresion
“Andaluz”, creando en la mente del consumidor la idea de que bajo dicha
marca se comercializara aceite de oliva, entre otros, con la calidad y la
procedencia geografica de Andalucia, Espana.

El signo solicitado tiene un efecto desinformativo en la mente del
consumidor y, en consecuencia, la marca esta dentro de la causal de
irregistrabilidad que sefiala el literal i) del Articulo 135 de la Decision 486.
NORMAS A SER INTERPRETADAS

El Tribunal consultante solicita la interpretacion prejudicial de los
Articulos 135 literal i) de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina, y 82 literal d) de la Decision 344.

No procede la interpretacion del Articulo 82 literal d) de la Decision 344,
sustituida el 14 de septiembre de 2000, toda vez que, al momento de la
solicitud de registro de marca formulada el 2 de mayo de 2011, la
referida Decision ya no se encontraba vigente.

En consecuencia, solo procede la interpretacion del Articulo135 literal i)
de la Decision 4864

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

Los signos engarosos por el lugar de procedencia

ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina. -

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

i) puedan engaiiar a los medios comerciales o al piblico, en particuiar sobre la procedencia
geogrdfica, la naturaleza, el modo de fabricacion, las caracteristicas, cualidades o aptitud
para el empleo de los productos o servicios de que se trate.

) ¥
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Los signos engainosos por el lugar de procedencia

Se abordara el presente tema en virtud de que, en el proceso interno, la
SIC manifiesta que el signo solicitado ANDALUZ ACEITE DE OLIVA
(mixto) puede ser engarioso respecto a la procedencia geografica, modo
de fabricacion, caracteristicas, cualidades o aptitud para el empleo de los
productos que se pretende distinguir, toda vez que el signo solicitado
emplea la expresion “Andaluz”’. Por lo tanto, el Tribunal estima necesario
focalizar la presente providencia en el analisis del presente tema.

En virtud de que la causal de irregistrabilidad absoluta cuya configuracién
se debate en el proceso interno comporta una especie de la prohibicién
general de registrar "signos enganosos”, contemplada en el literal i) del
Articulo 135, el Tribunal considera conveniente analizar la norma objeto de
la presente interpretacion prejudicial, cuyo tenor es el siguiente:

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

(...)

)  puedan engafar a los medios comerciales o al publico, en
particular sobre la procedencia geogréfica, la naturaleza, el
modo de fabricacion, las caracteristicas, cualidades o aptitud
para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

(s

Subrayado por fuera del texto.

El literal i) del Articulo 135 de la Decisidon 486 de la Comision de la
Comunidad Andina establece la irregistrabilidad de signos que puedan
inducir a engano a los medios comerciales o al publico consumidor en
general®.

En relacion a esta prohibicion general, este Tribunal considera que: “Se
trata de una prohibicion de caracter general que se configura con la
posibilidad de que el signo induzca a engafrio, sin necesidad de que éste
se produzca efectivamente. La citada prohibicién se desarrolla a través
de una enumeracion no exhaustiva de supuestos que tiene en comun el
motivo que impide su registro, cual es que el signo engafnoso no cumple
las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de
indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su
nivel de calidad, induce a engario en torno a estas circunstancias a los
medios comerciales o al publico consumidor o usuario, y, de este modo
enturbia el mercado"®.

En ese sentido, la interpretacion expedida expedida dentro del Proceso 51-IP-2013 de 19 de
junio de 2013, p. 18.

Interpretacion prejudicial pronunciada dentro del Proceso 82-1P-2002 de 4 de diciembre de 2002,
p. 5; citada, entre otros, dentro del Proceso 51-IP-2013 de 19 de junio de 2013, p. 19; y del
Proceso 150-1P-2013 27 de noviembre 2013, p. 14.

3
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Adicionalmente, es preciso tener en cuenta que el engafo se produce
cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsion de la
realidad y, en consecuencia, lo induce a error acerca de la naturaleza del
producto o servicio, sus cualidades, su procedencia, su modo de
fabricacion, la aptitud para su empleo o cualquier otra caracteristica’.

En ese sentido, la prohibicién de registrar signos enganosos se dirige a
precautelar el interés general, es decir, del publico consumidor. En
consecuencia, el caracter engaiioso de un signo debe ser analizado
segln el producto o servicio que se pretenda distinguir, por cuanto no
existen signos engaiiosos por si mismos8.

El Tribunal advierte que el engaio en cuanto al lugar de procedencia
podria generar error respecto a las caracteristicas y calidad del producto
o servicio respectivo. Un consumidor al pensar que determinados
productos o servicios provienen de un lugar determinado, podria asumir
que estos relnen las mismas caracteristicas o que tienen la misma
calidad reconocida de los realmente originarios de dicho territorio®.

De conformidad con lo anterior, se debe evaluar si el signo ANDALUZ
ACEITE DE OLIVA (mixto), solicitado a registro por Coninex S.A.S.,
podria generar engafio y, en consecuencia, inducir a error al publico
consumidor pertinente respecto de la procedencia de los productos en
la clase 29 que pretende distinguir y, como efecto, en relacién a su
calidad, a efectos de determinar su registrabilidad.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
deja consignada la presente interpretacion prejudicial para ser aplicada por el
Tribunal consultante al resolver el proceso interno 2013-00104, la que debera
adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en
el Articulo 35 del Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de la

Véase, a modo referencial, la interpretacion prejudicial emitida dentro del Proceso 35-IP-98 de
30 de octubre de 1998, pp. 16-17; siguiendo a las interpretaciones prejudiciales pronunciadas
dentro de los Procesos 12-IP-96 y 30-1P-96, Gacetas Oficiales 265 y 299, de 16 de mayo de 1997
y 17 de octubre de 1997, respectivamente; citado en el Proceso 38-IP-99 de 26 de enero de
2000; el cual, a su vez, es citado, entre otros, dentro de los Procesos 51-1P-2013 de 19 de junio
de 2013, p. 19, y 150-IP-2013 27 de noviembre 2013, p. 15.

Ibid. Al respecto, Otamendi explica lo siguiente: "Se ha dicho que el caracter engafioso es
relativo. Esto quiere decir que no hay signos engaiiosos en si mismos. Podran serlo segtin sean
los productos o servicios que vayan a distinguir. El Pnincipio es el correcto aun cuando haya
palabras que tengan un significado de una aplicacién mas universal tales como ETERNA,
INMEJORABLE O IRROMPIBLE'. OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”, Abeledo Perrot,
Buenos Aires, 1989, p. 86; citado en el Proceso 35-iP-98 de 30 de octubre de 1998, p. 16.

Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales expedidas dentro del Proceso 51-
IP-2013 de 19 de junio de 2013, p. 19; y del Proceso 150-IP-2013 27 de noviembre 2013, p. 15.
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Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de su
Estatuto.

La presente interpretacién prejudicial se firma por los Magistrados que
participaron de su adopcion de acuerdo con lo dispuesto en el tltimo parrafo
del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal.

J

Cecilia tlisa Avllon Quinteros
MAGISTRADA

- f \
Hernan ano Hugo Ragiro Gomez Apac
GISTRADO |

De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la
presente-interpretacion prejudicial el Presidente y el Secretario.

Notifiquese al Tribunal consultante y remitase copia de la presente
interpretacion prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para
su publicacion en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.





