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PROCESO 162-1P-2005

Interpretacion prejudicial de los articulos 56 y 58, literal f), de la Decision 85
de la Comisién del Acuerdo de Cartagena, y de la Disposicién Transitoria
Primera de la Decisiéon 486 de la Comisiéon de la Comunidad Andina, con

fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la Republica
de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Primera.
Expediente Interno N° 2002-00225. Actor: CONFECCIONES
ANTONELLA S.A. Marca: “MICHEL” (Mixta).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-
DAD ANDINA, en Quito, a los diecinueve dias
del mes de octubre del afio dos mil cinco, pro-
cede a resolver la solicitud de Interpretacion
Prejudicial formulada por el Consejo de Estado
de la Republica de Colombia, Sala de lo Conten-
cioso Administrativo, Seccion Primera.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretacion prejudicial
y de sus anexos se desprende que los elemen-
tos exigidos por el articulo 33 del Tratado de
Creacion del Tribunal y 125 de su Estatuto fue-
ron cumplidos, por lo que su admisién a tramite
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fue considerada procedente en el auto emitido
el 30 de septiembre de 2005.

I. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documenta-
cion allegada estima procedente destacar como
antecedentes del proceso interno que dio lugar
a la presente solicitud, lo siguiente:

A.LAS PARTES:

CONFECCIONES AN-
TONELLA S.A.

Demandante:

NACION COLOMBIANA
— SUPERINTENDENCIA
DE INDUSTRIA Y CO-
MERCIO.

Demandada:

Tercero interesado: FABRICA DE CALZADO
MICHEL Y CIA. LTDA.
EN LIQUIDACION

B. DATOS RELEVANTES.
1. Los hechos.

Entre los principales hechos, algunos recogidos
de los narrados en la demanda y otros de la
solicitud de interpretacion prejudicial y de los
antecedentes administrativos de los actos acu-
sados, se encuentran los siguientes:

a. La sociedad FABRICA DE CALZADO MICHEL
Y CIA. LTDA. por intermedio de apoderado
judicial, solicité el 6 de diciembre de 1991
ante la Divisién de Signos Distintivos de la
Superintendencia de Industria y Comercio, el
registro como marca del signo mixto “MlI-
CHEL” para amparar productos comprendi-
dos en la clase 25 de la Clasificacion Interna-
cional de Niza; solicitud a la cual le corres-
pondi6 el Expediente Administrativo N° 92-
351894. El signo solicitado es el siguiente:

, ®

60607 corompm /]

b. En la debida oportunidad legal, después de
haberse publicado el extracto en la Gaceta

de Propiedad Industrial, la sociedad MARKS
& SPENCER PLC. presento observaciones al
registro del signo mixto “MICHEL”, con base
en las siguientes marcas mixtas:

e Marca “ST. MICHAEL”, para amparar pro-
ductos comprendidos en la clase 24 de la
Clasificacion Internacional de Niza.

e Marca “ST. MICHAEL”, para amparar pro-
ductos de la Clase 18 de la Clasificacion
Internacional de Niza.

e Marca “ST. MICHAEL”, para amparar pro-
ductos de la Clase 18 de la Clasificacion
Internacional de Niza.

e Marca “ST. MICHAEL”, para amparar pro-
ductos de la Clase 31 de la Clasificacion
Internacional de Niza.

. La sociedad COMPANIA COLOMBIANA DE

TEJIDOS S.A. COLTEJER, presento observa-
ciones al registro del signo mixto “MICHEL”,
con base en la marca denominativa “MICHEL-
ANGELO” para amparar productos compren-
didos en la clase 25 de la Clasificacion Inter-
nacional de Niza.

. La Divisién de Signos Distintivos de la Super-

intendencia de Industria y Comercio, median-
te la Resolucién N° 1158 de 23 de enero de
1997, declaré fundadas las observaciones pre-
sentadas y nego el registro del signo mixto
“MICHEL”.

. Contra ese acto administrativo la sociedad FA-

BRICA DE CALZADO MICHEL Y CIA. LTDA.
interpuso recurso de reposicién y en subsidio
de apelacion.

. La Divisién de Signos Distintivos, mediante la

Resolucion N° 01536 de 30 de enero de 1998,
confirmé la Resolucion impugnada y conce-
di6 el recurso de apelacion.

. El Superintendente Delegado para la Propie-

dad Industrial, mediante la Resolucién N° 33498
de 19 de octubre de 2001 revocé la Resolu-
cion N° 1158 de 23 de enero de 1997 y conce-
dio el registro de la marca “MICHEL” (mixta).

. La sociedad CONFECCIONES ANTONELLA

S.A. es prioritaria solicitante del registro como
marca del signo denominativo “MISHELLA”,
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para amparar productos comprendidos en la
clase 25 de la Clasificacion Internacional de
Niza, ya que la solicité el 17 de octubre de
1990.

i. Lasociedad CONFECCIONES ANTONELLA
S.A. es titular del registro de la marca deno-
minativa “MISHELLA”, para distinguir produc-
tos de la clase 24 de la Clasificacion Interna-
cional de Niza.

2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENI-
DOS EN LA DEMANDA.

La sociedad CONFECCIONES ANTONELLA S.A.
en ejercicio de la accion de nulidad, solicité que
se declarara la nulidad de la Resolucién N°
33498 de 19 de octubre de 2001, con base en
los siguientes planteamientos:

a. La Resolucién demandada viold, por falta de
aplicacion, el articulo 134 de la Decision 486
de la Comision de la Comunidad Andina, ya
que el signo mixto “MICHEL” no es suficien-
temente distintivo para distinguir productos
de la clase 25 porque es confundible con el
signo denominativo “MISHELLA”.

b. Viola también el articulo 136, literal a), de la
Decision 486 de la Comision de la Comuni-
dad Andina, ya que el signo mixto “MICHEL”
reproduce en su totalidad el signo mixto
“MISHELLA”, que previamente fue solicitado
que se registrara como marca.

c. Para el signo “MISHELLA”, clase 24, se
presento la solicitud de registro como marca
el 17 de octubre de 1990, mientras que para
el signo mixto “MICHEL” el 6 de diciembre
de 1991. Por lo tanto, se violan los derechos
de la sociedad CONFECCIONES ANTONE-
LLA S.A., solicitante prioritario, sobre todo,
si se tiene en cuenta que el registro del signo
“MISHELLA”, clase 24, errébneamente se ne-
g6 por la existencia, aunque con fecha de
solicitud posterior, de la solicitud de registro
del signo mixto “MICHEL”.

d. Los dos signos corresponden a nombres en
idioma italiano que significan lo mismo, por lo
gue se presenta evidente confusion en el cam-
po conceptual. Ademas, segun la Jurispru-
dencia del Tribunal de Justicia de la Comuni-
dad Andina la similitud conceptual prima so-
bre la comparacién fonética.

e. Viola también el articulo 278 de la Decisién
486 de la Comision de la Comunidad Andina
y el articulo 5 del Tratado de Creacién del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
ya que la Superintendencia no interpreté ni
aplico correctamente las disposiciones con-
tenidas en la Decision 486 sobre registro de
marcas.

3. LACONTESTACION A LA DEMANDA.

a. La Superintendencia de Industria y Comercio
se opuso a las pretensiones de la demanda,
con los siguientes argumentos:

¢ Eltramite administrativo correspondiente a
la solicitud del registro del signo mixto
“MICHEL” se adelanté de conformidad con
la normativa sobre la materia, y sujetando-
se estrictamente a lo establecido en las
normas comunitarias.

» Lasociedad CONFECCIONES ANTONELLA
S.A. no presento observaciones dentro del
término legal oportuno contra la solicitud
de registro del signo “MICHEL”, ni pre-
sentd los recursos procedentes dentro del
tramite administrativo.

« Al hacer el examen respectivo no se en-
contré que el signo “MICHEL” estuviera
incurso en alguna de las causales de irre-
gistrabilidad.

¢ En cuanto a la prioridad de la solicitud de
la marca denominativa “MISHELLA”, ale-
gada por la demandante, es conveniente
sefialar que si bien ésta solicitdé ante la
Superintendencia de Industria y Comercio
el registro de la marca “MISHELLA” den-
tro del expediente N° 92330614, el mismo
fue negado mediante actos administrativos
que gozan de presuncién de legalidad has-
ta tanto no sean suspendidas o anuladas
por el Consejo de Estado.

« Como consecuencia de lo anterior, la parte
demandante no tiene derechos exclusivos
sobre el registro de la marca “MISHELLA”,
ya que el derecho exclusivo sobre una
marca se adquiere con el registro.

b. La sociedad FABRICA DE CALZADO MICHEL
Y CIA. LTDA. que segun el informe del juez
consultante es la Unica tercera interesada en
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las resultas del proceso, no contesto la de-
manda.

I1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
es competente para interpretar por la via prejudi-
cial las normas que conforman el Ordenamiento
Juridico de la Comunidad Andina, con el fin de
asegurar su aplicacién uniforme en el territorio
de los Paises Miembros.

IIl. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDI-
CO COMUNITARIO A SER INTERPRETA-
DAS.

Las normas cuya interpretacién se solicita son
las siguientes: articulos 134, 136, literal a), y 278
de la Decision 486. No obstante lo anterior, la
interpretacion prejudicial versara sobre los articu-
los 56 y 58, literal f), de la Decision 85 de la
Comision del Acuerdo de Cartagena, ya que la
solicitud de registro de la marca mixta “MICHEL”
fue presentada el 6 de diciembre de 1991, fecha
en la cual dicha disposicién se encontraba vi-
gente. Lo anterior sin perjuicio de que la Resolu-
cion objeto de la controversia se hubiera expedi-
do en vigencia de la Decision 486.

Se interpretara igualmente la Disposicion Pri-
mera Transitoria de la Decisién 486 de la Comi-
sion de la Comunidad Andina.

A continuacion se inserta el texto de las normas
a ser interpretadas:

Decision 85
Articulo 56

“Podra registrarse como marcas de fabrica o
de servicios, los signos que sean novedosos,
visibles y suficientemente distintivos.”

(...)

Articulo 58

“No podran ser objeto de registro como mar-
cas:

“f) Las que sean confundibles con otras ya
registradas o solicitadas con anterioridad
por un tercero o solicitadas posteriormen-
te con reivindicacion valida de una priori-

dad para productos o servicios compren-
didos en una misma clase;”

Decision 486
Disposicion Transitoria Primera

“Todo derecho de propiedad industrial valida-
mente concedido de conformidad con la le-
gislacion comunitaria anterior a la presente
Decisién, se regira por las disposiciones apli-
cables en la fecha de su otorgamiento salvo
en lo que se refiere a los plazos de vigencia,
en cuyo caso los derechos de propiedad in-
dustrial preexistentes se adecuaran a lo pre-
visto en esta Decision.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, li-
cencias, renovaciones y prorrogas se aplica-
ran las normas contenidas en esta Decision.

Para el caso de procedimientos en tramite, la
presente Decision regira en las etapas que
aun no se hubiesen cumplido a la fecha de
Su entrada en vigencia”.

IV. CONSIDERACIONES.

Procede el Tribunal a realizar la interpretacion
prejudicial solicitada, para lo cual se analizaran
los siguientes aspectos: aplicacion de la norma
comunitaria en el tiempo, requisitos para el re-
gistro de marcas, irregistrabilidad de signos por
identidad o similitud, reglas para el cotejo mar-
cario, comparaciéon entre marcas denominativas
y mixtas y prioridad de la solicitud de registro
de marca.

A.APLICACION DE LA NORMA COMUNITA-
RIA EN EL TIEMPO.

Acerca del transito legislativo y la definicién de
la ley aplicable es pertinente senalar que, por lo
general, una nueva norma al ser expedida regu-
lara los hechos que se produzcan a partir de su
vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero
segun lo establece el principio de irretroacti-
vidad. Pero es claro que no constituye aplica-
cion retroactiva de la ley, el hecho de que una
norma posterior se utilice para regular los efec-
tos futuros de una situacion planteada bajo el
imperio de la norma anterior.

Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el
fin de garantizar el respeto a las exigencias de
seguridad juridica, en los casos de transito le-
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gislativo ha diferenciado los aspectos de carac-
ter sustancial de aquellos de naturaleza proce-
dimental contenidos en las normas, para sefa-
lar de manera reiterada que la norma comunita-
ria de caracter sustancial no es retroactiva, pues
el principio de irretroactividad establece que al
expedirse una nueva norma, ésta regulara, por
lo general, los hechos que se produzcan a partir
de su vigencia, por lo que no afectara derechos
consolidados en época anterior a su entrada en
vigor. La norma sustantiva no tiene efecto retro-
activo, a menos que por excepcion se le haya
conferido tal calidad; este principio constituye
una garantia de estabilidad de los derechos
adquiridos.

Acorde con lo expuesto, la doctrina expresa
sobre este particular que:

“Seria contrario a toda idea de justicia que
una regla juridica nueva, modificara las con-
secuencias de los hechos ya realizados, o
privara a una persona de las ventajas conse-
guidas bajo el régimen anterior”. (MOUCHET,
Carlos. “INTRODUCCION AL DERECHO’ Edi-
tado por Perrot. Buenos Aires, 1978. Pag.
278.)

Y con el mismo sentido y finalidad, este Tribu-
nal ha manifestado:

“Un derecho de propiedad industrial valida-
mente concedido es un derecho adquirido y
en razoén de la seguridad juridica, una norma
posterior no debe modificar una situacion
juridica anterior.”"

Por ello, en el ambito de la propiedad industrial
y de conformidad con la Disposicion Transitoria
Primera de la Decision 486, y en razén de la
ultra actividad de la ley, la norma anterior, aun-
que derogada, continta regulando los hechos
ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que
quiere decir que la eficacia de la ley derogada
continua hacia el futuro para regular situaciones
juridicas anteriores que tuvieron lugar bajo su
imperio, aunque los efectos de tal situacion
como lo relacionado con el uso, renovacién o
cancelacién y plazo de vigencia se rigen por la
nueva ley.

" TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDI-
NA. Sentencia de 19 de noviembre del 2003. Proceso
N° 114-IP 2003. Marca: “EBEL”. Publicada en Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de
enero del 2004.

Contrariamente, las normas de caracter adjetivo
o procedimental se caracterizan por tener efec-
to general inmediato, es decir, que su aplica-
ciéon procede exclusivamente sobre los hechos
producidos posteriormente a su entrada en vi-
gencia, rigiendo las etapas de procedimiento
que se inicien a partir de ese momento.

En efecto, el conjunto de criterios que se expo-
nen respecto del tema conocido como “transito
legislativo” o también como “aplicacion de la ley
comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de
profundo y copioso analisis por el Tribunal, es-
pecialmente por razon de las frecuentes modifi-
caciones y actualizaciones legislativas que han
operado en el campo de la Propiedad Industrial.
Tales criterios han sido reiterados en numero-
sas sentencias, entre otras las dictadas dentro
de los procesos 78-1P-2003, 106-1P-2003 y 115-
IP-2003. Para el caso, se reitera que:

“...toda circunstancia juridica en que deba
ser aplicada una norma comunitaria, sera re-
gulada por la que se encuentre vigente al mo-
mento de haber sido planteada dicha circuns-
tancia, bajo los parametros por aquélla disci-
plinados. Sin embargo, y salvo prevision ex-
presa, no constituye aplicacion retroactiva
cuando la norma sustancial posterior debe
ser aplicada inmediatamente para regular los
efectos futuros de una situacién nacida bajo
el imperio de una norma anterior. En ese ca-
S0, la norma comunitaria posterior viene a re-
conocer todo derecho de propiedad industrial
validamente otorgado de conformidad con una
normativa anterior, sefialando que el mismo
subsistira por el tiempo que fue concedido”.

“..la norma sustancial que se encontrare vi-
gente al momento de presentarse la solicitud
de registro de un signo como marca, sera la
aplicable para resolver sobre la concesion o
denegatoria del mismo; y, en caso de impug-
naciéon —tanto en sede administrativa como
Judicial— de la resolucién interna que expre-
se la voluntad de la Oficina Nacional Compe-
tente sobre la registrabilidad del signo, sera
aplicable para juzgar sobre su legalidad, la
misma norma sustancial del ordenamiento
comunitario que se encontraba vigente al
momento de haber sido solicitado el registro
marcario. Lo anterior se confirma con lo que
el Tribunal ha manifestado a efectos de de-
terminar la normativa vigente al momento de
la emision del acto administrativo, para lo
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cual se debera observar, “...tanto a la conce-
sién del registro como a sus correspondien-
tes declaratorias de... anulacion, la normati-
va comunitaria vigente para el momento en
que fueron introducidas las respectivas soli-
citudes de concesion del registro, o... de
nulidad del mismo, a través de los recursos y
acciones pertinentes”. (Proceso N° 28-1P-95,
caso “CANALI", publicado enla G.O.A.C. N°
332, del 30 de marzo de 1998). 2

A manera de conclusién, y de acuerdo con lo
anteriormente anotado, si la norma sustancial
vigente para la fecha de la solicitud de registro
de marca ha sido derogada y reemplazada por
otra en el curso del procedimiento correspon-
diente, aquella norma sera la aplicable para
determinar si se encuentran cumplidos o no los
requisitos que se exigen para el registro de la
marca.

Por otro lado, las etapas procesales que hayan
sido cumplidas ya y agotadas a la fecha de
entrada en vigencia de la nueva norma no se
afectaran por las nuevas regulaciones de tal
caracter. Contrario sensu, las nuevas regulacio-
nes de caracter procesal tendran aplicacion in-
mediata respecto de las etapas del tramite ad-
ministrativo pendientes de realizar.

En conclusién, de la solicitud de interpretacion
prejudicial remitida por el Consultante y de los
documentos anexos se desprende que la solici-
tud de registro del signo “MICHEL” se realiz6
en vigencia de la Decisidn 85 de la Comisién del
Acuerdo de Cartagena. Esta disposiciéon comu-
nitaria contenia las normas que fijaban lo con-
cerniente a los requisitos para el registro de las
marcas, asi como las causales de irregistrabili-
dad de los signos y, por lo tanto, es la que debe
ser aplicada al asunto bajo examen.

B. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS
MARCAS EN EL REGIMEN DE LA DECI-
SION 85.

Antes de establecer los requisitos para el regis-
tro de las marcas, es pertinente referirse al
concepto de marca y sus funciones.

2 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDI-
NA, Sentencia de 9 de julio del 2003. Proceso N° 39-
IP-2003. Marca: “& MIXTA”. Publicada en Gaceta Ofi-
cial del Acuerdo de Cartagena N° 965 de 8 agosto
2003.

La Normativa Comunitaria Andina protege el in-
terés del titular marcario, otorgandole un dere-
cho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y
a la vez precautela el derecho de los consumi-
dores evitando que sean enganados o que incu-
rran en confusion.

La marca se define como el medio que puede
ser percibido por los sentidos y que permite
identificar o distinguir a los diversos productos y
servicios que se ofertan en el mercado. Marco
Matias Aleman expresa que las marcas son:

“..signos utilizados por los empresarios en
la identificaciéon de sus productos o servi-
cios, a través de los cuales busca su diferen-
ciacién e individualizacién de los restantes
empresarios que se dediquen a actividades
afines.”

Las funciones de la marca han sido elaboradas
en la doctrina de la siguiente manera:

“La primera funcion de las marcas y la mas
importante es la funcién indicadora de Ila
procedencia empresarial de los productos
que la incorporan...

(..

La segunda funcién que cumplen las marcas
es la funcion indicadora de la calidad...

(..)

La tercera funcién de las marcas es la fun-
cién condensadora del goodwill...

(..

La cuarta y mas controvertida funcién de las
marcas es la funcién publicitaria, la cual
presenta dos vertientes: informacién de los
consumidores y persuasion. En relaciéon con
la primera de ellas, los empresarios utilizan
las marcas con el fin de que los consumido-
res las asocien con una informacion lo mas
completa y precisa posible sobre los precios,
el origen, la calidad y las caracteristicas de
sus respectivos productos. Por esta via los

3  ALEMAN Marco Matias. “NORMATIVIDAD SUBRE-
GIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVI-
CIOS”. Editado por Top Management International. Co-
lombia. Pag. 73.
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empresarios consiguen atraer a los consumi-
dores a través de una publicidad informativa
y sugestiva...”.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
ha tratado el tema de las funciones de la marca
en varias de sus providencias, asi:

Las marcas como medio de proteccién al
consumidor, cumplen varias funciones (dis-
tintiva, de identificacion de origen de los bie-
nes y servicios, de garantia de calidad, fun-
cion publicitaria, competitiva, etc.). De ellas
y, para el tema a que se refiere este punto, la
destacable es la funcién distintiva, que per-
mite al consumidor identificar los productos o
servicios de una empresa de los de otras.
Las restantes funciones, se ha dicho, se
encuentran subordinadas a la capacidad dis-
tintiva del signo, pues sin ésta no existiria el
signo marcario. (Proceso 04-1P-95. Interpre-
tacion Prejudicial del 7 de marzo de 1997).

Respecto de la funcion publicitaria ha dicho lo
siguiente:

“Estas precisiones permiten determinar que
la marca cumple un papel esencial como es
el de ser informativa, respecto a la proceden-
cia del producto o del servicio al que repre-
senta, funcién publicitaria que es percibida
por el publico y los medios comerciales, pu-
diéndose no obstante causar engafio o con-
fusiéon por falsas apreciaciones respecto de
los productos o servicios protegidos.” (Proce-
so 63-1P-2004. Interpretacion Prejudicial del
28 de julio de 2004)

Los conceptos anteriores han sido integrados
por el Tribunal de la siguiente forma:

“...funcioén de identificacioén: ...la verdadera y
unica funcién esencial de la marca es distin-
guir un producto o servicio, de otros. Si bien
el saber quién es el fabricante del producto
sera para muchos un factor esencial para
efectuar su eleccion, este dato lo encontrara
fuera de la marca que distingue el producto.
La marca permite la distincién entre produc-
tos o servicios de una misma especie. Si el

4 LLOBREGAT HURTADO, Maria Luisa, “TEMAS DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Ediciones La Ley. Pags. 48,
49 y 50. Madrid, Espafa, 2002.

signo en cuestion no es apto para distinguir
un producto o un servicio de otros, entonces
no podréa ser marca en los términos sefiala-
dos”. (OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MAR-
CAS”. Cuarta Edicion. Ed LexisNexis. Abelar-
do- Perrot. Buenos Aires 2002).

“A la marca se le atribuye también la funcién
de indicar el origen de las mercancias, y una
funcién de garantia; a través de la primera, la
marca permite al consumidor atribuirle un
mismo origen empresarial al producto, y por
medio de la segunda, la marca le “garantiza”
al consumidor que todos los productos que él
adquiere con la marca tienen calidad unifor-
me, esto significa que quien vuelve a adquirir
un producto o a solicitar la prestacion de un
servicio lo hace porque desea encontrar la
misma o mejor calidad, que el producto o el
servicio tenian cuando los adquirié con ante-
rioridad”.

“Por ultimo la marca cumple una funcién de
publicidad, a través de la cual el titular de la
marca promociona el producto que la identifi-
ca”. (Proceso N° 15-IP-2003 Sentencia de 12
de marzo de 2003. Publicada en Gaceta Ofi-
cial del Acuerdo de Cartagena N° 916 de 2 de
abril de 2003).

Luego de los antecedentes anotados, cumple
sefialar que el articulo 56 de la Decision 85 de la
Comision del Acuerdo de Cartagena establece
que los requisitos para el registro de marcas
son: la novedad, la visibilidad y la distintividad.

1. La novedad.

El concepto de novedad se debe precisar con
claridad. La novedad no se refiere a que el signo
que se solicita no haya existido con anterioridad
0 que sea una creacion sin precedentes.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
en este punto ha dicho lo siguiente:

“En primer lugar, la novedad configura un
requisito que pretende impedir que el signo
se limite a describir las caracteristicas de los
productos o servicios que constituyen su ob-
jeto, asi como que sea confundible con otro
signo que se encuentre ya registrado, o que
haya sido solicitado con anterioridad para
registro, o que haya sido solicitado posterior-
mente con reivindicacién valida de prioridad.
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La novedad del signo no presupone pues su
inexistencia previa, pero si la exigencia de no
encontrarse en uso, por parte de un tercero,
para identificar y distinguir productos o servi-
cios comprendidos en la misma clase”. (Pro-
ceso 156-1P-2004. Sentencia del 19 de enero
de 2005.)

2. La visibilidad.

Como ya se dijo el articulo 56 de la Decision 85
de la Comisién del Acuerdo de Cartagena esta-
blece la visibilidad como otro de los requisitos
para el registro de las marcas.

Bajo esta normativa resulta necesario para que
un signo cumpla con el requisito de visibilidad
que sea aprehensible por medio del sentido de
la vista, es decir, que tome apariencia material
para ser captado por el publico consumidor a
través de los ojos, con lo que se descarta la per-
cepcion por los otros sentidos.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
al respecto se ha pronunciado de la siguiente
manera:

“La visibilidad, busca que la marca sea apre-
hensible por medio del sentido de la vista,
por lo que se consideran signos visibles aque-
llos referidos a una denominacién, a un con-
junto de palabras, a una figura, a un nimero,
a un dibujo o a un conjunto de dibujos y esta
dirigida a que el signo pueda ser identificado
por los consumidores. Igualmente este requi-
sito ya no se contempla a partir de la Deci-
sién 311, toda vez que constituia una limita-
cién que descartaba la existencia de otros
signos, como los auditivos, olfativos y gus-
tativos”. (Proceso N° 148-IP-2004. Sentencia
del 19 de enero de 2005).

3. La distintividad.

La distintividad o fuerza diferenciadora es la
capacidad intrinseca que debe tener el signo
para que sea capaz de distinguir unos produc-
tos o servicios de otros. Es el requisito principal
que debe reunir todo signo para ser registrado
como marca y hace posible identificar unos
productos o servicios de otros que se encuen-
tran en el mercado; el caracter distintivo de la
marca le permite al consumidor realizar la elec-
cién de los bienes que desea adquirir, pues el
signo marcario le da a la mercaderia su indivi-

dualidad y posibilita que un producto sea reco-
nocido de entre otros similares que se ofertan
en el mercado por sus competidores.

Es en este sentido se afirma:

“...viene impuesto por la propia naturaleza y
funcién esencial de la marca. Asi, sila marca
es un signo que tiene como funcién distinguir
los propios productos y servicios de los de la
competencia, un signo que no fuera capaz de
cumplir esta mision, nunca podria constituir-
se en marca, al no ser apto para cumplir la
funcién esencial que el ordenamiento juridico
prevé para las marcas.”®

La marca sirve como medio de diferenciacién de
los productos o servicios para los que se ha re-
gistrado, haciendo viable que el consumidor los
diferencie e individualice; esto le ayuda a reali-
zar una adecuada e informada eleccién de los
bienes y servicios que desea adquirir, y tal elec-
cion depende de ciertas caracteristicas que se
encuentran en productos o servicios identifica-
dos con determinadas marcas, lo que motiva a
que el consumidor prefiera cierta marca y reitere
la eleccion de los bienes identificados con ella.

C. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDEN-
TIDAD O SIMILITUD EN EL REGIMEN DE
LA DECISION 85.

El articulo 58, literal f) de la Decision 85 de la
Comision del Acuerdo de Cartagena establece
las hipotesis de irregistrabilidad como marca de
todo signo, en tres aspectos:

a. A que el signo no puede limitarse a describir
los productos o servicios que constituyen su
objeto.

b. A que el signo no sea confundible con otro
signo ya registrado, o que su registro se haya
solicitado con anterioridad por un tercero,
para productos o servicios comprendidos en
una misma clase.

c. A que el signo no sea confundible con otro
solicitado posteriormente con reivindicacién
valida de una prioridad para productos o servi-
cios comprendidos en una misma clase.

5 BARRERO CHECA, José Luis y otros, “COMENTA-
RIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS".
Thomson Civitas. Pag. 136. Madrid, Espafia. 2003.
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El Tribunal de Justicia, al interpretar el articulo
58, literal f), ha manifestado lo siguiente:

“En efecto, el literal f) del articulo 58 de la
Decisién 85, protege del riesgo de confusién
a las marcas registradas o validamente soli-
citadas, en general, pero tal proteccion se
otorga Unicamente dentro de la regla de la
especialidad, o sea, como dice la norma, en
relacién con “productos o servicios compren-
didos en una misma clase”. El literal g) del
mismo articulo, en cambio, protege ademas
a la “marca notoriamente conocida y registra-
da en el pais o en el exterior, en relacion con
“productos o servicios idénticos o similares”,
no necesariamente de la misma “clase”, o
sea mas alla de los limites que establece la
“regla de la especialidad”. (Proceso 1-IP-87.
Interpretacién Prejudicial del 3 de diciembre
de 1987.)

Segun la Normativa Comunitaria Andina no es
registrable un signo confundible, ya que no po-
see fuerza distintiva y de permitirse su registro
se atentaria contra el interés del titular de la
marca anteriormente registrada o solicitado para
registro, y el de los consumidores. La prohibi-
cién de registro de signos confundibles contri-
buye a que el mercado de productos y servicios
se desarrolle con transparencia, para que el
consumidor no sea objeto de engafios que le
lleven a incurrir en error al realizar la eleccion de
los productos que desea adquirir.

Como ya se anoto, la ausencia de distintividad
de un signo, en relacién con una marca ya exis-
tente con anterioridad en el mercado, o con un
signo previamente solicitado, puede provocar
error entre los consumidores o con una marca
solicitada posteriormente con reivindicacion va-
lida de prioridad para productos o servicios com-
prendidos en una misma clase; por tal circuns-
tancia la norma comunitaria ha determinado que
con la sola posibilidad de confusion basta para
negar el registro.

Es importante advertir que es de competencia
del examinador observar y establecer de acuer-
do a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si
entre los signos que se confrontan existe identi-
dad o semejanza, para determinar si las identi-
dades o0 semejanzas encontradas por sus ca-
racteristicas son capaces de generar confusion
entre los consumidores. De la conclusion a que

se arribe dependera la calificacion de distintivo
o de no distintivo que merezca el signo exami-
nado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud
para el registro.

Marcas idénticas o similares no deben subsistir
en el mercado en cabeza de dos 0 mas perso-
nas para identificar productos o servicios que
pertenezcan a la misma clase, ya que ello ge-
neraria un verdadero riesgo de confusion entre
los consumidores, y el publico quedaria en inca-
pacidad de distinguir el origen empresarial de
los productos o servicios, y de escoger entre
ellos con entera libertad.

La similitud entre dos marcas puede ser: orto-
grafica, fonética o ideoldgica.

La similitud ortografica, existe por la seme-
janza de las letras entre los signos a comparar-
se, en los que la sucesioén de vocales, la longi-
tud de la palabra o palabras, el numero de
silabas, las raices o las terminaciones iguales,
pueden incrementar la confusion. La semejanza
entre los signos puede existir si las vocales
idénticas se hallan situadas en el mismo orden.

La similitud fonética, se da por la coinciden-
cia en las raices o terminaciones, y cuando la
silaba ténica en las denominaciones compara-
das es idéntica o muy dificil de distinguir. Cabe
afiadir que a fin de determinar la existencia de
una posible confusion, deben tomarse en cuen-
ta las particularidades de cada caso.

La similitud ideoloégica, se configura entre
signos que evocan una idea idéntica o seme-
jante.

La confusién marcaria puede ser de dos clases:
directa o indirecta; la primera se presenta cuan-
do el consumidor adquiere un producto asu-
miendo que esta comprando otro, y es indirecta
cuando de manera errada el consumidor le otor-
ga al producto o servicio que adquiere un origen
empresarial distinto al que tiene en realidad.

Ya que la funcién principal de una marca es la
de distinguir o identificar un producto o servicio
en el mercado, se procura que las marcas que
aspiran registrarse no sean similares o idénti-
cas a otras registradas o previamente solicita-
das, con el fin de evitar la confusion entre los
consumidores y de precautelar el derecho de
uso exclusivo de los titulares marcarios.
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D. REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO.

En caso de presentarse conflicto entre una mar-
ca ya registrada o previamente solicitada, y un
signo que se pretende registrar, corresponde a
la Autoridad Nacional Competente proceder al
cotejo, para luego determinar si existe o no ries-
go de confusion, considerando para ello las re-
glas doctrinarias establecidas a ese propésito.

En reiteradas sentencias este Tribunal ha mani-
festado que al momento de realizar la compara-
Ccion entre dos signos el examinador debe tomar
en cuenta los criterios que, elaborados por la
doctrina®, han sido acogidos por la jurispruden-
cia de este Tribunal, y que son del siguiente
tenor:

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

2. Las marcas deben ser examinadas en
forma sucesiva y no simultanea.

3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas
y no las diferencias que existan entre las
marcas.

4. Quien aprecie la semejanza debera colo-
carse en el lugar del comprador presunto,
tomando en cuenta la naturaleza de los
productos o servicios identificados por los
signos en disputa.”

Las reglas recomendadas por la doctrina para el
cotejo de todo tipo de marcas sugieren que la
comparacion debe efectuarse sin descomponer
los elementos que conforman el conjunto marcario,
es decir, que se debe hacer una visién de con-
junto de los signos en conflicto con la finalidad
de no destruir su unidad ortografica, auditiva e
ideoldgica.

En la comparacion marcaria debe emplearse el
meétodo del cotejo sucesivo, ya que no es proce-
dente realizar un analisis simultaneo dado que
el consumidor no observa al mismo tiempo las
marcas sino que lo hace en una forma indivi-
dualizada. A efectos de determinar la similitud
general entre dos marcas no se observan los
elementos diferentes existentes en ellas, sino
que se debe enfatizar en sefialar cuales son sus

5 BREUER MORENO, Pedro. “TRATADO DE MARCAS
DE FABRICA Y DE COMERCIO”. Buenos Aires. Editorial
Robis. pp. 351 y ss.

semejanzas pues es alli donde mayormente se
percibe el riesgo de que se genere confusion.

E. COMPARACION ENTRE MARCAS DENOMI-
NATIVAS Y MIXTAS.

Las marcas denominativas se conforman por
una o mas palabras que forman un todo pro-
nunciable, dotado o no de significado concep-
tual; las palabras pueden provenir del idioma
espafol o extranjero, como de la inventiva de su
creador, es decir, de la fantasia; cabe indicar
que la denominacion permite al consumidor so-
licitar el producto o servicio a través de la pala-
bra, que impacta y permanece en la mente del
consumidor.

Las marcas mixtas, por su parte, son aquellas
que se encuentran formadas por un elemento
denominativo y uno grafico, que no se registran
ni se aprecian por separado, sino que forman un
solo signo.

La marca mixta es una unidad, en la cual se ha
solicitado el registro tanto del elemento nomina-
tivo como del grafico en uno solo. Cuando se
otorga el registro de la marca mixta se la prote-
ge en su integridad y no en sus elementos por
separado.

Al comparar una marca mixta y una denomina-
tiva se debe distinguir el elemento caracteristi-
co o determinante de la primera, que por lo ge-
neral es la parte denominativa, aunque en mu-
chas ocasiones el elemento grafico es el predo-
minante.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
sobre este punto ha sostenido lo siguiente:

“Al comparar una marca mixta y una denomi-
nativa, se debe tomar en cuenta que el ele-
mento denominativo de la marca mixta suele,
por lo general, ser el mas caracteristico o
determinante, teniendo en cuenta la fuerza
expresiva que tienen las palabras, las que
por definiciébn son pronunciables; ademas,
porque el elemento denominativo impacta y
permanece en la mente del consumidor, ya
que es a través de la denominacion como por
lo general se solicita al producto o servicio
distinguido por la marca; no obstante, en al-
gunos casos, se le reconoce prioridad al ele-
mento grafico de la marca mixta, por sus
especiales caracteristicas, tamafio, color y
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colocacioén de la gréfica, que pueden ser de-
terminantes.” Proceso N° 18-1P-2005. Inter-
pretacion Prejudicial de 30 de marzo de 2005).

Si el elemento predominante en la marca mixta
es el denominativo, el cotejo entre los signos
debera hacerse siguiendo las reglas de compa-
racién entre marcas denominativas. Si, por el
contrario, el elemento predominante en la mar-
ca mixta es el grafico, en principio, no habria
riesgo de confusion en la marca denominativa.

En este orden de ideas, la Oficina de Registro
Marcario o el Juez Nacional competente deben
establecer el riesgo de confusiéon que pudiera
existir entre las marcas enfrentadas, aplicando
el criterio anotado y analizando si existen se-
mejanzas suficientes capaces de inducir al pu-
blico a error, o si son tan disimiles que pueden
coexistir en el mercado sin generar perjuicio a
los consumidores y al titular de la marca.

F. PRIORIDAD DE LA SOLICITUD DE REGIS-
TRO DE LA MARCA EN EL REGIMEN DE LA
DECISION 85.

El procedimiento del registro de un signo como
marca se inicia con la solicitud respectiva ante
la oficina de registro marcario. Dicha solicitud,
una vez cumplidos los requisitos formales es
admitida a tramite, el cual puede concluir de
dos formas:

e Con el otorgamiento del registro.
» Con la denegacién del registro.

Desde la radicacion de la solicitud hasta la re-
solucion que agota la via gubernativa puede pa-
sar un tiempo indeterminado, meses o incluso
afos, lo que lleva a preguntarse qué derechos
adquiere el solicitante con la respectiva solici-
tud presentada.

Contestando la pregunta, el solicitante adquiere
el “derecho de prioridad marcaria interna o terri-
torial”, regulado en los articulos 58, literal f), y
63 de la Decision 85 de la Comision del Acuerdo
de Cartagena.

1. Nocion.

El “derecho de prioridad marcaria interna o terri-
torial” es la proteccidn que se otorga a la solici-

tud de registro marcario presentada ante la Ofi-
cina Nacional Competente, consistente en que
dicha oficina debe tramitar la solicitud con pre-
lacion a las demas presentadas posteriormente
en el mismo pais en relaciéon con signos idénti-
cos o similares para productos o servicios de
una misma clase, y otorga al solicitante la po-
testad de presentar oposiciones a la solicitud
presentada con posterioridad o de demandar la
nulidad del acto administrativo que concede una
marca con base en una solicitud presentada
con posterioridad.

En este sentido el Tribunal de Justicia de la Co-
munidad Andina se ha manifestado de la siguien-
te manera:

“En estricto sentido podriamos decir que el
derecho que se adquiere con la presentacién
de la primera solicitud va intimamente ligado
no a la forzosa concesion del signo, ya que
ésta dependera de un sinnumero de factores
de orden legal, sino a que el 6rgano compe-
tente evacue las solicitudes cronolégicamen-
te, es decir, segun el orden en que fueron
introducidas.

De consiguiente, si ante la correspondiente
Oficina Nacional Competente se solicita el
registro de una marca, y posteriormente so-
bre ese mismo signo se presenta una nueva
solicitud, asi contenga ésta una reivindica-
cion valida que atafia a ese signo, el adminis-
trador debera poner fin prioritariamente al tra-
mite relativo a la solicitud inicial, antes de
pronunciarse en este otro tramite indepen-
diente pero que versa sobre la reivindicacion
formulada posteriormente, dado que existen
-en salvaguarda del derecho exclusivo sobre
las marcas- mecanismos especiales consa-
grados para proteger de una eventual usurpa-
cién a quien ostente el mejor derecho de
prioridad.

Planteamiento contrario conduciria al absur-
do de dejar sin efecto la figura de la oposi-
cion u observacion, toda vez que bastaria
con presentar posteriormente a ésta una soli-
citud de concesion de marca sobre idéntico o
similar signo, para que la primera ya en trami-
te, quede paralizada, garantizandose de esta
manera el nuevo solicitante un posible mejor
derecho con menoscabo del examen y pro-
nunciamiento previo sobre la expectativa in-
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mersa en una primera solicitud, que por ser
precursora en el reconocimiento de un dere-
cho real, imposibilita al ente administrativo
para efectuar pronunciamientos frente a sig-
nos idénticos cuyo amparo haya sido solici-
tado con posterioridad, hasta tanto no quede
definitivamente concluida la respectiva ac-
tuacién previa, con lo cual ab initio se deja a
buen cubierto el correlativo derecho de defen-
sa.” (Proceso N° 26-1P-95. Interpretacion pre-
judicial del 20 de marzo de 1998).

Esta prioridad de la solicitud, tiene su razén de
ser en el principio comunmente aceptado: “pri-
mero en el tiempo, mejor en el derecho”, lo que
se traduce en que quien presenta primero una
solicitud de registro de un signo como marca,
tiene mejor derecho en relacién con el que la pre-
senta posteriormente. Sobre este punto el Tribu-
nal se ha manifestado de la siguiente manera:

“Sin la presencia de norma especial, el crite-
rio doctrinal y la logica juridica nos llevan a
precisar que en un conflicto entre dos mar-
cas para el ingreso al registro, prevalece la
primeramente presentada, aplicando el prin-
cipio “primero en el tiempo, primero mejor en
el derecho”.

“Es institucién de derecho universal, que la
prevalencia o prioridad, se halla establecida
o fijada en la primera solicitud o acto admi-
nistrativo que se presente o se ejecute, el
que cobra validez frente a los demas, (priori-
dad en el registro de bienes inmuebles, dere-
cho de hipoteca, derechos prendarios, etc.)”.
(Interpretacion prejudicial dentro del proceso
N° 2-1P-95, ya citada).

Se advierte que el derecho de prioridad marcaria
interna o territorial no concede el derecho exclu-
sivo sobre la marca, ni el derecho a que inexora-
blemente la marca sea concedida al solicitante.
Simplemente, como se afirmd, en caso de con-
flicto entre dos o mas solicitudes en relacién
con signos idénticos o similares para productos
0 servicios de una misma clase, se dara preva-
lencia en cuanto al tramite de registro a la
solicitud presentada en primer lugar, todo esto
bajo el entendido de que las solicitudes se ha-
yan presentado en el mismo Pais Miembro.

Si se llegara a conceder registros de marcas a
solicitudes presentadas con posterioridad, se

caeria en un desorden tal que conduciria a la
administracion a actuar por conveniencia y en
contravia a derechos de terceros de buena fe.

2. Regulacion.

El derecho de prioridad marcaria interna o terri-
torial se encuentra regulado en los articulos 58,
literal f), y 63 de la Decisién 85 de la Comisién
del Acuerdo de Cartagena.

Por un lado, el articulo 58, literal f), al estable-
cer la irregistrabilidad de signos que, en rela-
cién con derechos de terceros, sean confundi-
bles con un signo anteriormente solicitado para
registro en relacién con productos o servicios
comprendidos en una misma clase, consagra el
derecho de prioridad territorial.

Por otro lado, el articulo 63 de la Decision 85
regula el “derecho de prioridad”, estableciendo
que dicho derecho no se altera en el evento de
que la oficina de registro marcario solicite al
interesado subsanar dentro de 60 dias habiles
su solicitud de registro marcario, por no cumplir
con los requisitos establecidos para el efecto.
Es decir, si el interesado subsana los defectos
sefialados dentro del plazo establecido, la prio-
ridad prevista se empezara a contar desde el dia
de presentacion de la solicitud, y no desde que
la misma fue subsanada.

3. Facultades que comprende.

El derecho de prioridad marcaria interna o terri-
torial comprende tres facultades o derechos de-
rivados, a saber:

1. Establece la facultad de oponerse a una soli-
citud posterior sobre igual 0 semejante signo
marcario para productos o servicios compren-
didos en una misma clase.

. De conformidad con el articulo 76 de la Deci-
sion 85, establece la facultad de demandar la
cancelacion del registro de una marcaigual o
similar al signo solicitado, en relaciéon con
productos o servicios de una misma clase, si
la solicitud de dicho registro fue posterior.

. Establece la facultad de solicitar a la oficina
de registro marcario el tramite preferente de
la solicitud presentada, en relacién con las
que se presenten con posterioridad.
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En relacion con estas facultades del derecho de
prioridad en el régimen de la Decision 85, el
Tribunal se ha manifestado de la siguiente ma-
nera:

“La cuestion por resolverse soélo se refiere a
las meras expectativas que la solicitud de
una marca genera y a los derechos eventua-
les que la solicitud confiere: el derecho a
oponerse a una solicitud posterior sobre igual
0 semejante signo marcario para servicios o
productos comprendidos en una misma clase
(art. 58, literal f) y a solicitar la cancelacion
del registro en puntualizacion del articulo 76”.
(Proceso N° 2-IP-95. Sentencia del 19 de
septiembre de 1995).

4. Excepcién al derecho de prioridad inter-
na o territorial. Derecho de prioridad Andina
o internacional.

El articulo 73 de la Decision 85 de la Comision
del Acuerdo de Cartagena consagra una excep-
cién al “derecho de prioridad interna o territo-
rial”: el “derecho de prioridad andina o interna-
cional”’. Este derecho de prioridad consiste en
que la solicitud del registro marcario admitida
en alguno de los paises miembros, otorga al
solicitante la potestad, durante un plazo de seis
meses contados desde la fecha de la solicitud,
para que pueda solicitar el mismo registro en
los otros Paises Miembros gozando de prioridad
en relacion con las solicitudes presentadas den-
tro de ese lapso.

Lo anterior quiere decir que el solicitante del
registro de una marca tiene prioridad respecto
de las solicitudes presentadas posteriormente
para signos idénticos o similares en relacion
con productos o servicios de una misma clase,
salvo que se trate de una solicitud que hubiese
sido admitida en algun otro Pais Miembro den-
tro de los seis (6) meses anteriores a la fecha
de su solicitud.

Sobre el derecho de prioridad andina o interna-
cional, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“Es asi como en el literal f) del articulo 58 se
otorga un rango preferencial a la resolucién
de las solicitudes que al ser formuladas no
concurren en ese momento con ninguna otra,
salvo tnicamente el caso de una similar andi-
na, que hubiere sido admitida en otro pais

miembro dentro de los seis meses anterio-
res, en los términos del articulo 73 de la mis-
ma Decisién 85, eventualidad que en el subju-
dice no ocurre”. (Proceso 26-1P-95. Interpre-
tacion prejudicial del 20 de marzo de 1998)

En el caso bajo estudio, el juez consultante de-
be establecer si la solicitud del signo “MISHE-
LLA” fue anterior a la solicitud del signo “MI-
CHEL”, para asi establecer cual solicitud debié
resolver prioritariamente la Oficina Nacional
Competente y, en consecuencia, determinar si
el acto administrativo demandado se expidi6 de
conformidad con la normativa comunitaria sobre
la materia. Ilgualmente, los efectos en relacién
con la ‘prioridad’ del signo previamente solicita-
do como marca en el evento de que dicha solici-
tud fuese finalmente denegada.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-
DAD ANDINA

CONCLUYE:

PRIMERO: Sila norma sustancial vigente para
la fecha de la solicitud de registro
de marca ha sido derogada y re-
emplazada por otra en el curso
del procedimiento correspondien-
te, aquella norma, la derogada,
sera la aplicable para determinar
si se encuentran cumplidos 0 no
los requisitos que se exigen para
el registro de la marca. Cosa dis-
tinta ocurre con la norma proce-
sal, cuya aplicacion es de carac-
ter inmediato, es decir, procede
exclusivamente sobre los hechos
producidos posteriormente a su en-
trada en vigencia, rigiendo las eta-
pas de procedimiento que se ini-
cien a partir de ese momento.

SEGUNDO: Un signo puede registrarse como
marca si reune los requisitos de
novedad, visibilidad y distintividad,
establecidos por el articulo 56 de
la Decision 85 y, ademas, si el
signo no esta incurso en ninguna
de las causales de irregistrabilidad
sefaladas en el articulo 58 de la
norma comunitaria citada.
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TERCERO:

CUARTO:

QUINTO:

SEXTO:

No son registrables como marcas
los signos que en relacion con el
derecho de terceros, sean confun-
dibles con una marca registrada,
0 con un signo anteriormente soli-
citado para registro, o solicitada
posteriormente con reivindicacion
valida de prioridad para productos
o servicios comprendidos en una
misma clase, teniendo en cuenta
que no es necesario que el signo
solicitado para el registro efecti-
vamente induzca a error o confu-
sién a los consumidores, sino que
es suficiente la existencia del ries-
go de confusién para que se confi-
gure la prohibicion de irregistrabi-
lidad.

El examinador debera al momen-
to de evaluar la solicitud del regis-
tro de una marca, seguir las re-
glas establecidas para el cotejo
de los signos que la doctrina y la
jurisprudencia han establecido vy,
de esta manera, evitar cualquier
riesgo de confusion.

La autoridad nacional habra de de-
terminar si existe o no riesgo de
confusién, teniendo en cuenta las
orientaciones referidas en esta in-
terpretacion para el cotejo de las
marcas, de acuerdo a la naturale-
za de las que en el caso se con-
frontan.

En la comparacién entre un signo
mixto y otro denominativo, debera
tomarse en cuenta que, en princi-
pio, el elemento predominante del
primero sera el denominativo, vis-
ta su relevancia para que el publi-
co consumidor identifique la mar-
ca y distinga el producto, lo que
no obsta para que, por su tamafo,
color y ubicacién, el elemento gra-
fico pueda ser el decisivo.

En caso de que el elemento pre-
dominante sea el grafico, en prin-
cipio, no existira posibilidad de
confusion entre la marca denomi-
nativa y la mixta.

SEPTIMO: La prioridad establecida en el lite-
ral f) del articulo 58 de la Decisién
85 en caso de concurrencia de so-
licitudes locales, implica una se-
cuencia cronoldgica en cuanto al
pronunciamiento definitivo de la
Oficina Nacional Competente, bien
sea de aceptacion o de rechazo,
salvo las solicitudes andinas am-
paradas por una prelacién, de con-
formidad con el articulo 73 de la
Decisiéon 85 de la Comisién del
Acuerdo de Cartagena.

De conformidad con el articulo 35 del Tratado de
Creacion del Tribunal de Justicia de la Comuni-
dad Andina, el Juez Nacional consultante, al
emitir el fallo en el proceso interno N° 2002-
00225, debera adoptar la presente interpreta-
cién. Asi mismo debera dar cumplimiento a las
prescripciones contenidas en el parrafo tercero
del articulo 128 del Estatuto vigente.

Notifiquese al Juez consultante mediante copia
certificada y remitase copia a la Secretaria Ge-
neral de la Comunidad Andina, para su publica-
cion en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Carta-
gena.

Moisés Troconis Villarreal
PRESIDENTE

Walter Kaune Arteaga
MAGISTRADO

Oswaldo Salgado Espinoza
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Olga Inés Navarrete Barrero
MAGISTRADA

Monica Rosell Medina
SECRETARIA

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA.- L a sentencia que antecede es fiel co-
pia del original que reposa en el expediente de
esta Secretaria. CERTIFICO.-

Mobnica Rosell
SECRETARIA
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PROCESO 120-IP-2005

Interpretacion prejudicial de oficio de los articulos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de
la Decision 344 de la Comision del Acuerdo de Cartagena y de la Disposiciéon
Transitoria Primera de la Decisidén 486 de la Comision de la Comunidad Andina,
con base a la solicitud presentada por el Consejo de Estado de la Republica de
Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Primera. Marca:
BELLOTIN (mixta). Actor: Sociedad BELLOTA HERRAMIENTAS S.A.
Proceso interno N° 2003-00461.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-
DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los
veintiséis dias del mes de octubre del afio dos
mil cinco.

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, a través de su
Consejera de Estado Doctora Maria Claudia Ro-
jas Lasso, relativa a los articulos 134, 135 litera-
les a) y b) y 136 literal a) de la Decision 486 de
la Comision de la Comunidad Andina dentro del
proceso interno N° 2003-00461;

El auto de 30 de septiembre de 2005, mediante
el cual este Tribunal decidié admitir a tramite la
referida solicitud de interpretacion prejudicial por
cumplir con los requisitos contenidos en los
articulos 32 y 33 del Tratado de Creacién del
Tribunal y 125 del Estatuto; v,

Los hechos relevantes sefalados por el consul-
tante en la solicitud que se acompanfa al oficio
N° 1196 de 11 de julio de 2005, complementa-
dos con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: SOCIEDAD BELLOTA HERRA-
MIENTAS S.Ay demandada: Superintendencia
de Industria y Comercio de la Republica de Co-
lombia. Tercero interesado: Jorge Enrique Florez
Torres.

b) Hechos

El 12 de octubre de 2000, Jorge Enrique Florez
Torres, solicité ante la Divisidon de Signos Dis-
tintivos de la Superintendencia de Industria y
Comercio, el registro como marca del signo

BELLOTIN (mixto) para amparar productos com-
prendidos en la Clase 6 de la Clasificacion Inter-
nacional de Niza. (Clasificacion Internacional de
Niza. Clase 6: metales comunes y sus aleacio-
nes, materiales de construccion metalicos, cons-
trucciones transportables metalicas; materiales
metalicos para vias férreas; cables e hilos meta-
licos no eléctricos, cerrajeria y ferreteria metali-
ca, tubos metalicos; cajas de caudales, produc-
tos metalicos no comprendidos en otras clases;
minerales). El extracto de la solicitud fue publi-
cado en la Gaceta Oficial de Propiedad Indus-
trial N° 505 de 27 de junio de 2001.

El 20 de noviembre de 2001, la sociedad BE-
LLOTA HERRAMIENTAS S.A., presenté escrito
solicitando el rechazo del registro del signo
BELLOTIN (mixto) solicitado, con base en la
similitud con la marca BELLOTA (mixta) que se
encuentra registrada bajo el N° 24871, en la Cla-
se 8. (Clasificacion Internacional de Niza. Clase
8: herramientas e instrumentos de mano impul-
sados manualmente, cuchilleria, tenedores y
cucharas, armas blancas; maquinillas de afei-
tar) con vigencia hasta el 4 de diciembre de
2003.

Por Resolucién N° 21819 de 17 de julio de 2002
dictada por la Jefe de Divisién de Signos Distin-
tivos de la Superintendencia de Industria y Co-
mercio, se niega el registro de la marca BELLOTIN
(mixta) a favor de Jorge Enrique Florez Torres y
de conformidad con esta misma Resolucion la
Divisién de Signos Distintivos no consideré el
escrito de solicitud de rechazo como una oposi-
cién por no cumplir con los requisitos formales.
Sin embargo la Superintendencia nego el regis-
tro porque “... encontré que la marca BELLOTA
(MIXTA), para distinguir toda la clase 08, esta
concedida segun consta en el certificado 24871
... cuyo titular es BELLOTA COLOMBIA S.A. ...
que al ser comparada con la marca solicitada
es confundiblemente semejante ...".
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El apoderado del sefor Jorge Enrique Florez
Torres presento recurso de reposicion y en sub-
sidio de apelacion contra la Resolucion N° 21819
de 17 de julio de 2002. Mediante Resolucion N°
30051 de 20 de septiembre de 2002, la Jefe de
la Division de Signos Distintivos de la Superinten-
dencia de Industria y Comercio resolvio el recur-
so de reposicién, confirmando en su integridad
la Resolucion N° 21819 de 17 de julio de 2002.

Por Resolucion N° 37258 de 25 de noviembre de
2002, el Superintendente Delegado para la Pro-
piedad Industrial de la Superintendencia de In-
dustria y Comercio, al atender el recurso de
apelacién resolvié “revocar la decisién conteni-
da en la Resolucion N° 21819 de 2002 ... Con-
ceder el registro de la marca BELLOTIN (mixta),
para distinguir: Clavos y herraduras de herrar
equinos, bovinos, asnales y mulares, productos
comprendidos en la clase 6 de la séptima edi-
cion de la Clasificacién Internacional de Niza
...”afavor de Jorge Enrique Florez Torres.

c) Fundamentos juridicos de la demanda

La parte actora aduce, en sustento de sus pre-
tensiones, que se violaron los articulos 134, 135
literales a) y b) y 136 literal a) de la Decision
486 de la Comision de la Comunidad Andina.
Sobre la supuesta violacion del articulo 134 y
135 literales a) y b), dice que el signo BELLOTIN
(mixto) es susceptible de representacién grafi-
ca, pero que no cumple el requisito de distintivi-
dad, ya que “... se confunde con otra marca pre-
viamente registrada por un tercero, y especifi-
camente con la marca BELLOTA (MIXTA) de
propiedad de mi representada”. Dice igualmente
que: “...el acto acusado viola el Articulo 134 ...
por cuanto considera como distintivo el signo
BELLOTIN (MIXTA) (sic), cuando en realidad no
lo es, por existir una marca similar y practica-
mente idéntica ... cual es BELLOTA”.

En vista de que las marcas en conflicto son mix-
tas, la actora dice: “...que en las marcas enfren-
tadas, predomina la parte denominativa, ya que
en las marcas del tamafio y colocaciéon del
elemento nominativo dentro de la etiqueta des-
plaza el elemento grafico ubicandolo en un se-
gundo plano de importancia. Igualmente ... la
parte nominativa de las marcas mixtas predomi-
na teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia
de las palabras...”.

Sobre el articulo 136 literal a), el demandante
considera que con el registro de la marca BE-

LLOTIN (MIXTA) existe el riesgo de confusion
grafica, fonética e ideoldgica. En cuanto al cote-
jo visual de las marcas dice que la confusion es
provocada por “... la existencia de una casi
identidad ortogréfica, ya que las dos expresio-
nes comparten la misma estructura ortogréafica,
reproduciéndose la marca previamente registra-
da en la marca posteriormente registrada”. So-
bre el cotejo desde el punto de vista fonético
dice que entre las marcas en conflicto “
existe una casi identidad en su estructura gra-
matical y comparten la misma silaba ténica,
secuencia de vocales y consonantes, lo que
produce una pronunciacién casi idéntica entre
las marcas en conflicto”. Sobre el cotejo ideol6-
gico, la parte actora dice que: “... la marca ...
BELLOTA tiene un significado que figura en el
Diccionario de la Lengua Espafiola”y que “... la
marca registrada posteriormente BELLOTIN se
constituye en el diminutivo de la marca registra-
da previamente BELLOTA, lo que genera una
evidente asociacion del publico al encontrarse
frente a estas dos marcas”.

Sobre la vinculacidon competitiva, dice que: “...
ambas marcas se encuentran estrechamente
relacionadas en el comercio ... a pesar de que
los productos se encuentran ubicados en distin-
tas clases del nomenclator, desde el punto de
vista de la especialidad de las marcas, encon-
tramos que los productos se encuentran rela-
cionados ...”. Basandose en jurisprudencia del
Tribunal dice que los productos comparten los
mismos canales de comercializacion, utilizan
los mismos medios de publicidad, existe vincu-
lacidn entre los productos, ademas, que éstos
son complementarios y del mismo género, tie-
nen la misma finalidad y se da la intercambiabi-
lidad de los productos.

d) Fundamentos juridicos de la contestacion
a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comer-
cio, manifiesta que con la emisién de la Resolu-
cion N° 42477 “... no se ha incurrido en violacién
de normas legales o comunitarias especialmen-
te las contenidas en la Decision 486 de la Comi-
sion de la Comunidad Andina”. Igualmente dice
que esta Resolucién se expidio: “... legal y vali-
damente ... concediendo el registro de la marca
‘BELLOTA’ para distinguir ‘CLAVOS Y HERRA-
DURAS PARA EQUINOS, BOVINOS, ASNALES
Y MULARES’ productos comprendidos en la cla-
se 6 ...”. En la contestacién a la demanda, la
Superintendencia de Industria y Comercio co-
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mete un error al no hacer referencia a la marca
BELLOTIN (mixta) objeto de la controversia sino
ala marca BELLOTA (mixta) ya registrada. Dice
que: “... la revocatoria hecha por el Superinten-
dente Delegado para la Propiedad Industrial, en
cuanto concede el registro de la marca solicita-
da, estuvo fundamentada en que el acto del in-
ferior tuvo una apreciacion errénea en cuanto la
marca solicitada no era susceptible de regis-

”

tro”.

La Superintendencia manifiesta que “... el punto
de conflicto alegado por el demandante es que
la marca concedida afecta el derecho de un
tercero porque éste es titular de un registro
marcario, que en su criterio es confundible con
la marca solicitada. Sin embargo, este argu-
mento se desvirtua porque los signos en con-
flicto pertenecen a dos clases completamente
diferentes que no tienen relacién de conexidad
competitiva entre las mismas”. Y que: “... los
signos confrontados pretenden amparar produc-
tos de distinta clase que no tienen la misma
finalidad y satisfacen necesidades diferentes,
ademas de no compartir los mismos canales de
comercializacion y/o publicidad, razén por la
cual el consumidor final sera diferente”.

Sostiene la demandada que: “... la confundibili-
dad de las marcas en conflicto se descarta de
plano por no estar en la misma clase de nomen-
clator, ni presentar los mismos canales de co-
mercializacion, ni utilizar la misma clase de no-
menclator, ni utilizar los mismos medios de pu-
blicidad, lo cual, sin lugar a dudas descarta una
conexion competitiva entre los productos que
se pretenden proteger con los signos enfrenta-
dos”.

Finalmente dice que: “... la marca BELLOTA
(sic) resulta a todas luces registrable en la
clase 6 de la Clasificacion Internacional”.

El tercero interesado, no contestd la demanda.
CONSIDERANDO:

Que, las normas contenidas en los articulos
134, 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina cuya interpretacion ha sido solicitada,
forman parte del ordenamiento juridico de la
Comunidad Andina, conforme lo dispone el lite-
ral c) del articulo 1 del Tratado de Creacidn del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpre-
tar por via prejudicial las normas que conforman
el ordenamiento juridico comunitario, con el fin
de asegurar su aplicacion uniforme en el territo-
rio de los Paises Miembros, siempre que la so-
licitud provenga de un Juez Nacional también
con competencia para actuar como Juez Comu-
nitario, como lo es, en este caso, el Tribunal
Consultante, en tanto resulten pertinentes para
la resolucion del proceso, conforme a lo esta-
blecido por el articulo 32 del Tratado de Crea-
cion del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina (codificado mediante la Decisién 472),
en concordancia con lo previsto en los articulos
2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado
mediante la Decisién 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud como
marca del signo BELLOTIN (mixto), se presento
el 12 de octubre de 2000, es decir en vigencia
de la Decision 344, los hechos controvertidos y
las normas aplicables al caso concreto se en-
cuentran dentro de la citada normativa, por lo
que, conforme a lo facultado por el articulo 34
del Tratado del Tribunal y 126 de su Estatuto, de
oficio se interpretaran los articulos 81, 82 literal
a) y 83 literal a) de la mencionada Decision 344
y la Disposicién Transitoria Primera de la Deci-
sion 486 de la Comision de la Comunidad Andina
y no asi los articulos solicitados 134, 135 literal
a) y b), 136 literal a) de la Decisién 486 de la
Comision de la Comunidad Andina por no ser
aplicables al caso concreto.

Las normas objeto de la presente interpretacion
prejudicial se transcriben a continuacion:

Decision 486 de la Comisiéon de la Comu-
nidad Andina

Disposiciones Transitorias

“Primera.- Todo derecho de propiedad indus-
trial validamente concedido de conformidad
con la legislacibn comunitaria anterior a la
presente Decision, se regira por las disposi-
ciones aplicables en la fecha de su otorga-
miento salvo en lo que se refiere a los plazos
de vigencia, en cuyo caso los derechos de
propiedad industrial preexistentes se adecua-
ran a lo previsto en esta Decision.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, li-
cencias, renovaciones y prérrogas se aplica-
ran las normas contenidas en esta Decision.
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Para el caso de procedimientos en tramite, la
presente Decision regira en las etapas que
aun no se hubiesen cumplido a la fecha de
Su entrada en vigencia”.

Decision 344 de la Comisién del Acuerdo
de Cartagena

“Articulo 81.- Podran registrarse como mar-
cas los signos que sean perceptibles, sufi-
cientemente distintivos y susceptibles de re-
presentacion grafica.

Se entendera por marca todo signo percepti-
ble capaz de distinguir en el mercado, los
productos o servicios producidos o comercia-
lizados por una persona de los productos o
servicios idénticos o similares de otra perso-

”

na-.

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

a) No puedan constituir marca conforme al
articulo anterior;

(..)

“Articulo 83.- Asimismo, no podran registrar-
se como marcas aquellos signos que, en
relacion con derechos de terceros, presenten
algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma
que puedan inducir al publico a error, 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 cua-
les el uso de la marca pueda inducir al
publico a error;

(..)

I. Aplicacion del ordenamiento juridico co-
munitario en el tiempo

Como ha sido expuesto en la parte considerativa
en torno al ambito de aplicacion de las normas
del ordenamiento juridico comunitario a ser inter-
pretadas, este Tribunal ha considerado que no
procede la interpretacion solicitada de los articu-
los 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la
Decision 486 por haberse determinado que la
solicitud de registro del signo BELLOTIN (mixto)

ha sido presentada en vigencia de la Decision
344, por lo que corresponde referirse al tema del
transito de la normativa comunitaria, correspon-
diendo a la autoridad nacional competente apli-
car dicha norma.

Al respecto, con el fin de garantizar la seguridad
juridica y la confianza legitima, la norma comu-
nitaria sustantiva no surte efectos retroactivos.
En consecuencia, las situaciones juridicas con-
cretas se encuentran sometidas a la norma vi-
gente en el tiempo de su constitucién. Y si bien
la norma comunitaria nueva no es aplicable a
las situaciones juridicas originadas con anterio-
ridad a su entrada en vigencia, de conformidad
con la Disposicién Transitoria Primera de la
Decision 486, procede su aplicacion inmediata
tanto en algunos de los efectos futuros de la
situacion juridica nacida bajo el imperio de la
norma anterior y en los plazos de vigencia como
en materia procedimental.

La norma sustancial que se encontrare vigente
al momento de presentarse la solicitud de regis-
tro de un signo como marca, sera la aplicable
para resolver si se han cumplido los requisitos
para la concesion o denegatoria del mismo; v,
en caso de impugnacion —tanto en sede admi-
nistrativa como judicial— de la resolucién inter-
na que exprese la determinacion de la Oficina
Nacional Competente sobre la registrabilidad
del signo, sera aplicable para juzgar sobre su
legalidad, la misma norma sustancial del orde-
namiento comunitario que se encontraba vigen-
te al momento de haber sido solicitado el regis-
tro marcario.

La nueva normativa, en lo que concierne a la
parte procesal, se aplicara a partir de su entra-
da en vigencia, tanto a los procedimientos por
iniciarse como a los que estan en curso. En es-
te ultimo caso, la nueva norma se aplicara inme-
diatamente a la actividad procesal pendiente y
no, salvo previsién expresa, a la ya cumplida.

Al respecto el Tribunal ha sefalado que: “si la
norma sustancial, vigente para la fecha de la
solicitud de registro de un signo como marca,
ha sido derogada y reemplazada por otra en el
curso del procedimiento correspondiente a tal
solicitud, aquella norma sera la aplicable para
determinar si se encuentran cumplidos o no los
requisitos que se exigen para el otorgamiento
del derecho, mientras que la norma procesal
posterior sera la aplicable al procedimiento en
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curso”. (Proceso 38-1P-2002, publicado en la
G.0.A.C. N° 845 de 1 de octubre de 2002, mar-
ca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC).

Asimismo el Tribunal, fundamentado en la doc-
trina, ha manifestado que “La prohibicién de
retroactividad de las leyes representa una mani-
festacién basica y especifica de la seguridad
juridica” (Pérez Lufio, Antonio-Enrique: “Seguri-
dad Juridica”. En “El derecho y la justicia”. Edi-
torial Trotta S.A. Madrid. 2000. pp. 204 y 206).
Por ello, “En general y siempre que no operen
otros principios especiales relativos a la aplica-
cion de las normas juridicas, el efecto que pro-
duce un acto derogatorio es que la norma dero-
gada debera ser aplicada en aquellos casos aun
no resueltos que surgieron con anterioridad a la
derogacion, pero no a la resolucién de nuevos
casos ... el efecto normal de la derogaciéon con-
siste en la limitacién temporal de la aplicabili-
dad de las normas juridicas, de forma que las
normas derogadas seguiran siendo aplicables a
las relaciones juridicas que surgieron cuando la
norma estaba en vigor... (Aguilé Regla, Josep:
“Derogacién”. ob.cit., p. 486)”. (Proceso 74-IP-
2003, publicado en la G.O.A.C. N° 995 del 9 de
octubre de 2003, marca: A+GRAFICA).

Il. La marcay los requisitos para su registro

Con base al concepto de marca que contiene el
articulo 81 de la Decision 344 el Tribunal, en rei-
terada jurisprudencia, ha definido la marca como
un bien inmaterial constituido por un signo con-
formado por una o mas letras, niumeros, pala-
bras, dibujos, colores u otros elementos de so-
porte, individual o conjuntamente estructurados
que, perceptible a través de medios sensoriales
y susceptible de representacién grafica, sirve
para identificar y distinguir en el mercado los
productos o servicios producidos o comerciali-
zados por una persona de otros idénticos o si-
milares, a fin de que el consumidor o usuario me-
dio los identifique, valore, diferencie, seleccione
y adquiera sin riesgo de confusién o error acer-
ca del origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su
titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el
signo distintivo de sus productos o servicios,
como el interés general de los consumidores o
usuarios de dichos productos o servicios, ga-
rantizandoles el origen empresarial y la calidad
de éstos, evitando el riesgo de confusion o error,
tornando asi transparente el mercado.

De la anterior definicion, se desprenden los si-
guientes requisitos para el registro de un signo
como marca:

La perceptibilidad, es |la cualidad que tiene un
signo de poder ser aprehendido por los consu-
midores o usuarios a través de los sentidos.

Siendo la marca un bien inmaterial, para que
pueda ser captada y apreciada, es necesario
que lo abstracto pase a ser una impresion mate-
rial identificable, soportada en una o mas letras,
numeros, palabras, dibujos u otros elementos
individual o conjuntamente estructurados a fin
de que, al ser aprehendida por medios sensoria-
les y asimilada por la inteligencia, penetre en la
mente de los consumidores o usuarios del pro-
ducto o servicio que pretende amparar y, de
esta manera, pueda ser seleccionada con facili-
dad.

En atencidn a que la percepcion se realiza ge-
neralmente por el sentido de la vista, se consi-
deran signos perceptibles aquéllos referidos a
una o varias palabras, 0 a uno o varios dibujos o
imagenes, individual o conjuntamente estructu-
rados.

La distintividad, es la capacidad que tiene un
signo para individualizar, identificar y diferenciar
en el mercado unos productos o servicios de
otros, haciendo posible que el consumidor o
usuario los seleccione. Es considerada como
caracteristica esencial que debe reunir todo sig-
no para ser registrado como marca y constituye
el presupuesto indispensable para que cumpla
su funcién principal de identificar e indicar el
origen empresarial y la calidad del producto o
servicio, sin riesgo de confusion.

Sobre el caracter distintivo de la marca, el trata-
dista Jorge Otamendi sostiene que: “E/ poder o
caracter distintivo es la capacidad intrinseca
que tiene para poder ser marca. La marca, tiene
que poder identificar un producto de otro. Por lo
tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo
que se confunde con lo que se va a identificar,
sea un producto, un servicio o cualesquiera de
sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. “Derecho
de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta
Edicion, Buenos Aires, 2001, p. 27).

Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado,
en reiteradas ocasiones, que: “El signo distinti-
vo es aquel individual y singular frente a los
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demas y que no es confundible con otros de la
misma especie en el mercado de servicios y de
productos. El signo que no tenga estas caracte-
risticas, careceria del objeto o funcién esencial
de la marca, cual es el de distinguir unos pro-
ductos de otros”. (Proceso 19-IP-2000, publica-
doenla G.O.A.C. N° 585 de 20 de julio de 2000,
marca: LOS ALPES).

La susceptibilidad de representacion graéfica,
es la aptitud que tiene un signo de ser descrito
en palabras, imagenes, férmulas u otros sopor-
tes, es decir, en algo perceptible para ser cap-
tado por el publico consumidor. Este requisito
guarda correspondencia con lo dispuesto en el
articulo 88 literal d) de la Decisién 344, en el
cual se exige que la solicitud de registro sea
acompafiada por la reproduccién de la marca
cuando ésta contenga elementos graficos.

Sobre el tema, Marco Matias Aleman sostiene:
“La representacion grafica del signo es una des-
cripcion que permite formarse la idea del signo
objeto de la marca, valiéndose para ello de pa-
labras, figuras o signos, o cualquier otro mecanis-
mo idéneo, siempre que tenga la facultad expre-
siva de los anteriormente sefialados”. (Aleman,
Marco Matias, “Normatividad Subregional sobre
Marcas de Productos y Servicios”, Top Manan-
gement, Bogota, p. 77).

En consecuencia, el Juez Consultante debe ana-
lizar en el presente caso, si el signo BELLOTIN
(mixto) cumple con los requisitos del articulo
81, y sino se encuentra incurso en las causales
de irregistrabilidad previstas en los articulos 82
y 83 de la referida Decision 344 de la Comision
del Acuerdo de Cartagena.

IIl. Marcas mixtas

El Tribunal considera necesario examinar lo con-
cerniente a las marcas mixtas, ya que tienen
relacion directa con el caso concreto.

Las marcas mixtas se componen de un elemen-
to denominativo (una o varias palabras) y un
elemento grafico (una o varias imagenes). La
combinacién de estos elementos al ser aprecia-
dos en su conjunto produce en el consumidor
una idea sobre la marca que le permite diferen-
ciarla de las demas existentes en el mercado.
Sin embargo al efectuar el cotejo de estas mar-
cas se debe identificar cual de estos elementos
prevalece y tiene mayor influencia en la mente

del consumidor, si el denominativo o el grafico.
A fin de llegar a tal determinacién, “en el anali-
sis ... hay que fijar cual es la dimensién mas ca-
racteristica que determina la impresion general
que ... suscita en el consumidor... debiendo el
examinador esforzarse por encontrar esa dimen-
sién, la que con mayor fuerza y profundidad pe-
netra en la mente del consumidor y que, por lo
mismo, determina la impresion general que el
signo mixto va a suscitar en los consumidores
...”. Con relacién a la prevalencia de estos ele-
mentos, la doctrina también dice que se debe
determinar la “situacién y el relieve del compo-
nente grafico en el conjunto de la marca mixta; y
sobre todo, la notoriedad del componente grafi-
co comun a las marcas comparadas. En cam-
bio, si el elemento grafico no evoca concepto
alguno, el denominativo desplazaria en principio
al gréfico, siendo en ese caso, y en definitiva,
aquel elemento el predominante, y en el cual
debe centrarse el analisis comparativo”. (Fer-
nandez-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Dere-
cho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Ma-
drid 1984, p. 237 a 240).

La jurisprudencia del Tribunal dice: “La marca
mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado
el registro del elemento nominativo como del
grafico, como uno solo. Cuando se otorga el
registro de la marca mixta se la protege en su
integridad y no a sus elementos por separado”.
(Proceso 55-1P-2002, publicado en la G.O.A.C.
N° 821 del 1 de agosto de 2002, disefio indus-
trial: BURBUJA VIDEO 2000). Sin embargo para
el cotejo de estas marcas, el Tribunal ha reitera-
do que: “La doctrina se ha inclinado a conside-
rar que, en general, el elemento denominativo
de la marca mixta suele ser el mas caracteristi-
co 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 cuen-
ta su tamafio, color y colocacién, que en un mo-
mento dado pueden ser definitivos. El elemento
grafico suele ser de mayor importancia cuando
es figurativo o evocador de conceptos, que cuan-
do consiste simplemente en un dibujo abstrac-
to.” (Proceso 26-1P-98, publicado en la G.O.A.C.
N° 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A.
mixta). lgualmente, el Tribunal dice: “Identifica-
da la dimension caracteristica de cada una de
las marcas mixtas que se comparan, puede
resultar que en una predomine el factor grafico y
en otra el denominativo o viceversa y en tales
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casos la conclusion l6gica ...” en principio “...se-
ra la de que no existe confusién. Si por el con-
trario, el elemento predominante en ambas mar-
cas es del mismo tipo denominativo o grafico
correspondera el respectivo cotejo entre las pa-
labras o los dibujos.” (Proceso 86-1P-2000, pu-
blicado en la G.O.A.C. N°633 de 17 de enero de
2001, marca: SIXLETS). Con base a estos crite-
rios el Juez Consultante debera identificar cual
de estos elementos prevalece y tiene mayor
influencia en la mente del consumidor, si el
denominativo o el grafico y proceder a su cotejo
a fin de determinar el riesgo de confusion, con-
forme a los criterios contenidos en la presente
interpretacion. 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 confusién.

Estos criterios deberan ser tomados en consi-
deracion a tiempo de proceder al cotejo, en el
presente caso, entre el signo BELLOTIN (mixto)
y la marca BELLOTA (mixta) registrada.

IV. Irregistrabilidad por identidad o simili-
tud de signos, riesgo de confusién y re-
glas para efectuar el cotejo marcario

Las prohibiciones contenidas en el articulo 83
de la Decision 344 buscan, fundamentalmente,
precautelar el interés de terceros. El literal a) de
dicho articulo prohibe que se registren como
marcas los signos que, en relacion con dere-
chos de terceros, sean idénticos o se asemejen
a una marca anteriormente solicitada para re-
gistro o registrada por un tercero, para los mis-
mos productos o servicios, o para productos o
servicios respecto de los cuales el uso de la
marca pueda inducir al publico a error. En con-
secuencia, no es necesario que el signo solici-
tado para registro induzca a error a los consumi-
dores, sino que es suficiente la existencia del
riesgo de confusién para que se configure la
irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusién en
materia marcaria, se refiere a la falta de clari-
dad 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”. (Proceso 85-1P-2004, publicado
enla G.O.A.C. N° 1124 de 4 de octubre de 2004,
marca: DIUSED JEANS).

Para establecer la existencia del riesgo de con-
fusion sera necesario determinar si existe iden-

tidad o semejanza entre los signos en disputa,
tanto entre si como en relacién con los produc-
tos o servicios distinguidos por ellos y conside-
rar 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 confusioén: la directa, caracterizada por-
que el vinculo de identidad o semejanza induce
al comprador a adquirir un producto o a 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, caracteri-
zada porque el citado vinculo hace que el con-
sumidor atribuya, en contra de la realidad de los
hechos, a dos productos o dos servicios que se
le ofrecen, un origen empresarial comun. (Proce-
so 109-IP-2002, publicado enla G.O.A.C. N° 914
de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y disefio).

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo
de confusién entre varios signos y entre los
productos o servicios que cada uno 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 seme-
janza entre los productos o servicios; (iii) o
semejanza entre los signos e identidad entre
los productos y servicios; (iv) o semejanza entre
aquellos y también semejanza entre éstos. (Pro-
ceso 82-1P-2002, publicado en la G.O.A.C. N°
891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S).

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejan-
za’y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza
presupone que entre los objetos que se compa-
ran existen elementos comunes pero coexis-
tiendo con otros aparentemente diferenciado-
res, produciéndose por tanto la confundibilidad.
En cambio, entre marcas o signos idénticos, se
supone que nos encontramos ante lo mismo,
sin diferencia alguna entre los signos”. (Proce-
so 82-1P-2002, ya citado).

La comparacion entre los signos, debera reali-
zarse en base al conjunto de elementos que los
integran, donde el todo prevalezca sobre las
partes y no descomponiendo la unidad de cada
uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La
regla esencial para determinar la confusion es
el examen mediante una visién en conjunto del
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signo, para desprender cual es la impresion
general que el mismo deja en el consumidor en
base a un analisis ligero y simple de éstos,
pues ésta es la forma comun a la que recurre el
consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que
en ningun caso se detiene a establecer en for-
ma detallada las diferencias entre un signo y
otro...”. (Proceso 48-1P-2004, publicado en la
G.0.A.C. N° 1089 del 5 de julio de 2004, marca:
EAU DE SOLEIL DE EBEL citando a los proce-
sos 18-1P-98, publicado en la G.O.A.C. N° 340
de 13 de mayo de 1998, marca: US TOP).

En este contexto el Tribunal ha enfatizado acer-
ca del cuidado que se debe tener al realizar el
cotejo entre dos signos para determinar si entre
ellos se presenta riesgo de confusion, toda vez
que entre los signos en proceso de compara-
cién puede existir identidad o similitud asi como
también entre los productos o servicios a los
que cada uno de esos signos pretenda distin-
guir. En los casos en los que las marcas no
solo sean idénticas sino que tengan por objeto
los 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 deter-
minaciones en este contexto, con la mayor pre-
cision posible.

Asimismo, el Tribunal observa que la determina-
cioén del riesgo de confusidn corresponde a una
decision del funcionario administrativo o, en su
caso, del juzgador, quien alejado de toda arbi-
trariedad, la determinara con base a principios y
reglas que la doctrina y la jurisprudencia han
sugerido a los efectos de precisar el grado de
confundibilidad, la que va del extremo de identi-
dad al de la semejanza.

En lo que respecta a los ambitos de la confu-
sién el Tribunal ha sentado los siguientes crite-
rios: “El primero, la confusion visual, la cual ra-
dica en poner de manifiesto los aspectos orto-
graficos, los meramente graficos y los de for-
ma. El sequndo, la confusién auditiva, en donde
Jjuega un papel determinante, la percepcion so-
nora que pueda tener el consumidor respecto de
la denominacién aunque en algunos casos Vis-
tas desde una perspectiva grafica sean diferen-
tes, auditivamente la idea es de la misma deno-
minacién o marca. El tercer y ultimo criterio, es
la confusion ideoldgica, que conlleva a la perso-
na 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 aspec-
tos materiales o auditivos, sino que se atiende a
la comprensién, o al significado que contiene la
expresion, ya sea denominativa o grafica”. (Pro-
ceso 48-1P-2004, ya mencionado, citando al Pro-
ceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. N° 329
de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX).

En consecuencia el Tribunal, con base en la doc-
trina, ha sefalado que para valorar la similitud
marcaria y el riesgo de confusién es necesario
considerar, los siguientes tipos de similitud:

La similitud ortografica emerge de la coinci-
dencia de letras entre los segmentos a compa-
rarse, donde la secuencia de vocales, la longi-
tud de la o las palabras, el numero de silabas,
las raices, o las terminaciones comunes, pue-
den inducir en mayor grado a que la confusién
sea mas palpable u obvia.

La similitud fonética se da 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 termi-
naciones. Sin embargo, deben tomarse 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 ideoldgica se produce entre sig-
nos que evocan la misma o similar idea, que
deriva del mismo contenido o parecido concep-
tual de los signos. Por tanto, cuando los signos
representan o evocan una misma cosa, caracte-
ristica o idea, se estaria impidiendo al consumi-
dor distinguir una de otra.

Reglas para efectuar el cotejo marcario

A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional
Competente el estudio sobre la supuesta confu-
sién entre los signos en conflicto, es necesario
tomar en cuenta los criterios elaborados por los
tratadistas Carlos Fernandez-Novoa y Pedro
Breuer Moreno que han sido recogidos de ma-
nera reiterada por la jurisprudencia de este Tri-
bunal y que, son los siguientes:

1. La confusion resulta de la impresion de con-
junto despertada por los signos, es decir que
debe examinarse la totalidad de los elemen-
tos que integran a cada uno de ellos, sin des-
componer, y menos aun alterar, su unidad
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fonética y grafica, ya que “debe evitarse por
todos los medios la diseccion de las denomi-
naciones comparadas, en sus diversos ele-
mentos integrantes” (Fernandez-Novoa, Car-
los, Ob. Cit. p. 215).

2. En el examen de registrabilidad las marcas
deben ser examinadas en forma sucesiva y
no simultanea, de tal manera que en la com-
paracion de los signos confrontados debe
predominar el método de cotejo sucesivo,
excluyendo el analisis simultaneo, en aten-
cién a que éste ultimo no lo realiza el consu-
midor o usuario comun.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas
y no las diferencias que existan entre los
signos, ya que la similitud generada entre
ellos se desprende de los elementos seme-
jantes o de la semejante disposicion de los
mismos, y no de los elementos distintos que
aparezcan en el conjunto marcario.

4. Quien aprecie la semejanza debera colocar-
se en el lugar del consumidor presunto, to-
mando en cuenta la naturaleza de los produc-
tos o servicios identificados por los signos en
disputa (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de
Marcas de Fabrica y de Comercio”, Editorial
Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).

En el cotejo que haga el Juez consultante, es
necesario determinar los diferentes modos en
que pueden asemejarse los signos en disputa e
identificar la existencia o no de similitud entre el
signo BELLOTIN (mixto) y la marca registrada
BELLOTA (mixta), asi como relacionarlos con
los productos o servicios que amparan.

V. Conexion competitiva

Ademas de los criterios referidos a la compara-
cién entre signos, es necesario tener en cuenta
los productos y servicios que distinguen dichos
signos a efecto de establecer la posible cone-
xion competitiva y en su caso aplicar los cri-
terios relacionados con la misma. En el presen-
te caso, al referirse los signos en cuestion a
productos ubicados en diferente clase, el con-
sultante debera analizar si se trata en efecto de
un caso de conexion competitiva.

Con relacion a las consideraciones relativas a la
conexion competitiva entre productos o servi-
cios, la orientacion jurisprudencial de este Tri-
bunal, con base en la doctrina, sefala que se

han elaborado algunas pautas o criterios que
pueden conducir a establecer o fijar la similitud
o la conexion competitiva entre los productos o
servicios que se sintetizan: (i) La inclusién de
los productos o servicios en una misma clase
del nomenclator; (ii) Canales de comercializa-
cién; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Re-
lacion o vinculacion entre los productos o servi-
cios; (v) Uso conjunto o complementario de pro-
ductos o servicios; (vi) Partes y accesorios; (vii)
Mismo género de los productos o servicios; (viii)
Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los
productos o servicios.

El Tribunal ha sostenido que: “en este supues-
to, y a fin de verificar la semejanza entre los
productos en comparacion, el consultante ha-
bra de tomar en cuenta, en razén de la regla de
la especialidad, la identificacién de dichos pro-
ductos en las solicitudes correspondientes y su
ubicacion en el nomenclator; ademas podra ha-
cer uso de los criterios elaborados por la doctri-
na para establecer si existe o no conexion com-
petitiva entre el producto identificado en la soli-
citud de registro del signo como marca y el
amparado por la marca ya registrada o ya solici-
tada para registro. A objeto de precisar que se
trata de productos semejantes, respecto de los
cuales el uso del signo pueda inducir al publico
a error, sera necesario que los criterios de co-
nexion, de ser aplicables al caso, concurran en
forma clara y en grado suficiente, toda vez que
ninguno de ellos bastara, por si solo, para la
consecucion del citado propésito”. (Proceso 67-
IP-2002, marca: “GOODNITES”, publicado en la
G.0.A.C. N° 871 del 11 de diciembre de 2002).

La Autoridad Nacional Competente debe consi-
derar que, si bien el derecho que se constituye
con el registro de un signo como marca, por
virtud de la regla de la especialidad, en principio
cubre Unicamente los productos o servicios iden-
tificados en la solicitud y ubicados en una de
las clases de la Clasificacién Internacional de
Niza, la pertenencia de dos productos o servi-
cios a una misma clase no prueba que sean
semejantes, asi como su pertenencia a distin-
tas clases tampoco prueba que sean diferentes.

También considerar la intercambiabilidad, en el
sentido de que los consumidores estimen que
los productos o servicios son sustituibles entre
si para las mismas finalidades, y la comple-
mentariedad, relativa al hecho de que los consu-
midores juzguen que los productos o servicios
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deben utilizarse en conjunto, o que el uso de
uno de ellos presupone el del otro, o que uno no
puede utilizarse sin el otro.

Asimismo analizar si la conexion competitiva
podria surgir en el ambito de los canales de
comercializacion o distribucion de los produc-
tos o servicios, provenientes de la identidad o
similitud en la utilizacion de medios de difusion
o publicidad. En tal sentido, si ambos productos
o servicios se difunden a través de los medios
generales de publicidad (radio, televisioén o pren-
sa), cabe presumir que la conexidén entre ellos
sera mayor, mientras que si la difusién se reali-
za a través de revistas especializadas, comuni-
cacion directa, boletines o mensajes telefoni-
cos, es de presumir que la conexién sera menor.

Finalmente, debera tomarse en cuenta la clase
de consumidor o usuario y su grado de atencién
al momento de identificar, diferenciar y selec-
cionar el producto o servicio. A juicio del Tribu-
nal, “el consumidor al que debe tenerse en
cuenta para establecer el posible riesgo de con-
fusién entre dos marcas, es el llamado ‘consu-
midor medio’ o sea el consumidor comun y co-
rriente de determinada clase de productos, en
quien debe suponerse un conocimiento y una
capacidad de percepcion corrientes...” (Proce-
s0 09-1P-94, publicado en a G.O.A.C. N° 180 de
10 de mayo de 1995, marca: DIDA).

En consecuencia el consultante debera tener en
cuenta en el presente caso que, de acuerdo alo
previsto en el articulo 83 literal a) de la Decision
344, también se encuentra prohibido el registro
del signo cuyo uso pueda inducir al publico a
error si, ademas de ser idéntico o semejante a
una marca anteriormente solicitada para regis-
tro o registrada por un tercero, tiene por objeto
un producto o servicio semejante al amparado
por la marca en referencia, sea que dichos pro-
ductos o servicios pertenezcan a la misma cla-
se del nomenclator o a clases distintas que
lleven a que se asocie el producto o servicio a
un origen empresarial comun. Asimismo debe
considerar que, cuando se dan los criterios de
conexion competitiva, los mismos deberan apli-
carse cuando concurran en forma clara y en
grado suficiente y no en forma aislada.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

PRIMERO: Con el fin de garantizar la seguridad
juridica y la confianza legitima, la norma comu-
nitaria sustantiva no surte efectos retroactivos;
en consecuencia la norma sustancial que se
encontrare vigente al momento de presentarse
la solicitud de registro de un signo como marca,
sera la aplicable para determinar si se cumplie-
ron o no los requisitos de registrabilidad y resol-
ver sobre la concesién o denegatoria del mismo.

La norma comunitaria en materia procesal se
aplicara a partir de su entrada en vigencia, a los
tramites en curso o por iniciarse. De hallarse en
curso un procedimiento, la nueva norma se apli-
cara inmediatamente a los tramites procesales
pendientes.

SEGUNDO: Un signo para que sea registrable
como marca debe cumplir con los requisitos de
distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de
representacion grafica, de conformidad con los
criterios sentados en la presente interpretacion
prejudicial, ademas no debe estar incurso en
las causales de irregistrabilidad establecidas en
los articulos 82 y 83 de la Decision 344 de la
Comision del Acuerdo de Cartagena.

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 signos mixtos, es necesario conservar la
unidad grafica y fonética de los mismos, sin ser
posible descomponerlos para efectos de com-
parar los elementos que lo conforman de mane-
ra aislada. Sin embargo al efectuar la compara-
cion de las marcas mixtas, se debe identificar
cual de sus elementos prevalece y tiene mayor
influencia en la mente del consumidor, si el de-
nominativo o el grafico. En un signo mixto el ele-
mento denominativo suele ser el mas caracte-
ristico o determinante, teniendo en cuenta la
fuerza expresiva propia de las palabras, las que
por definicion son pronunciables, lo que no obs-
ta para que en algunos casos se le reconozca
prioridad al elemento grafico, teniendo en cuen-
ta su tamainio, color y colocacion, que en un mo-
mento dado pueden ser determinantes. En con-
secuencia, corresponde a la autoridad compe-
tente proceder a su cotejo a fin de determinar el
riesgo de confusidon, conforme a los criterios
contenidos en la presente interpretacion.

CUARTO: No son registrables como marcas los
signos que, en relacién con derechos de terce-
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ros, sean idénticos o se asemejen a una marca
ya registrada o a un signo anteriormente solici-
tado para registro, para los mismos servicios o
productos, o para productos o servicios respec-
to de los cuales el uso de la marca pueda
inducir al publico a error, de donde resulta que
no es necesario que el signo solicitado para
registro induzca a error o confusion a los consu-
midores sino que es suficiente la existencia del
riesgo de confusién para que se configure la
prohibicién de irregistrabilidad.

QUINTO: Corresponde a la Administracion y, en
su caso, al Juzgador, con cierta discrecionali-
dad pero alejado de toda arbitrariedad, la potes-
tad de determinar el riesgo de confusién con
base a reglas y principios elaborados por la
doctrina y la jurisprudencia recogidos en la pre-
sente interpretacion prejudicial y que se refieren
basicamente a la identidad o a la semejanza
grafica, fonética o ideoldgica que pudieran exis-
tir entre los signos, donde debe apreciarse de
manera especial sus semejanzas antes que sus
diferencias.

SEXTO: Ademas de los criterios referidos a la
comparacién entre signos, es necesario tener
en cuenta los criterios relacionados con la co-
nexion competitiva entre los productos o servi-
cios. En el presente caso, al referirse los signos
en cuestion a productos que pertenecen a dis-
tinta clase, el consultante debera analizar si se
trata en efecto de un caso de conexiéon competi-
tiva, con base en los criterios expuestos en la
presente interpretacion prejudicial.

El Consejo de Estado de la Republica de Co-
lombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Seccién Primera debera adoptar la presente in-
terpretacion prejudicial cuando dicte sentencia
dentro del proceso interno N° 2003-00461 de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 35
del Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina, asi como dar cumpli-
miento 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 Co-
munidad Andina para su publicacién en la Gace-
ta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Moisés Troconis Villarreal
PRESIDENTE

Walter Kaune Arteaga
MAGISTRADO

Oswaldo Salgado Espinoza
MAGISTRADO

Monica Rosell
SECRETARIA

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co-
pia del original que reposa en el expediente de
esta Secretaria. CERTIFICO.-

Mobnica Rosell
SECRETARIA

PROCESO 132-IP-2005

Interpretacion prejudicial de los articulos 134 y 136 literal a) de la Decision 486 de
la Comisién de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la
Republica de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Seccion Primera.
Marca: LEGAL. Actor: Sociedad Productora Tabacalera de Colombia S.A.
Protabanco S.A. Proceso interno N° 2003-00158 (8942).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-
DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los
veintiséis dias del mes de octubre del ano dos
mil cinco.

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, por intermedio
de su Consejera Ponente Doctora Maria Claudia
Rojas Lasso, relativa a los articulos 134 y 136
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literal a) de la Decision 486 de la Comisién de la
Comunidad Andina, dentro del proceso interno
N°2003-00158 (8942).

El auto de 30 de septiembre de 2005, mediante
el cual este Tribunal decidié admitir a tramite la
referida solicitud de interpretacion prejudicial,
por cumplir con los requisitos contenidos en los
articulos 32 y 33 del Tratado de Creacién del
Tribunal y 125 del Estatuto; v,

Los hechos relevantes sefalados por el consul-
tante en la solicitud que se acompanfa al oficio
N° 1127 de 30 de junio de 2005, complementada
con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: Sociedad PRODUCTORA TABA-
CALERA DE COLOMBIA S.A. PROTABACO S.A.
Demandada: Superintendencia de Industria y
Comercio de la Republica de Colombia. Tercero
interesado: Sefor Alfonso Castillo Pico

b) Hechos

El 14 de febrero de 2002, el sefor Alfonso Cas-
tillo Pico solicitd el registro como marca del
signo LEGAL para identificar productos de la
clase 34. (Clasificacion Internacional de Niza.
Clase 34: Tabaco, articulos para fumadores;
cerillas). El extracto de la solicitud se publicé
en la Gaceta para la Propiedad Industrial N° 514
de 27 de marzo de 2002. La sociedad PRODUC-
TORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A.
PROTABACO S.A., presentd oposiciéon contra
la solicitud referida, con fundamento en el regis-
tro N° 236.527 de la marca REGAL vigente has-
ta el 04 de abril de 2001, para distinguir los
mismos productos.

Mediante Resolucién N° 24642 de 31 de julio de
2002, la Jefa de la Divisiéon de Signos Distintivos
de la Superintendencia de Industria y Comercio
declaré infundada la oposicién presentada por
PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA
S.A. PROTABACO S.A. y concedio el registro
de la marca LEGAL (nominativa) en la clase 34
a favor del sefior Alfonso Castillo Pico.

La sociedad actora presento recurso de reposi-
cién y en subsidio de apelacién contra la Reso-
lucion N° 24642; el primero fue resuelto por la
Jefa de la Divisién de Signos Distintivos median-
te Resolucién N° 31632 de 27 de septiembre de

2002 que confirmo la Resolucion N° 24642, el
recurso de apelacion fue atendido por la Super-
intendente Delegada para la Propiedad Indus-
trial (E), mediante Resolucion N° 36304 de 19
de noviembre de 2002, resolviendo que no exis-
te similitud capaz de generar error en el consu-
midor por lo que confirmoé la Resolucion impug-
nada, quedando de esta manera agotada la via
gubernativa.

c) Fundamentos juridicos de la demanda

La parte actora aduce, en sustento de sus pre-
tensiones, la violacion de los articulos 134 y
136 literal a) de la Decision 486 de la Comision
de la Comunidad Andina. Sefala que la Super-
intendencia de Industria y Comercio al otorgar el
registro de la marca esta vulnerando el articulo
134 puesto que “..Las resoluciones por medio
de las cuales la Superintendencia de Industria y
Comercio concedié el registro de la marca LE-
GAL no obstante encontrarse registrada la mar-
ca REGAL para distinguir los mismos produc-
tos viola la norma antes transcrita en tanto que
esta concediendo el registro de una marca que
no es distintiva, es decir, QUE NO ES APTA
para identificar los productos marcados como
LEGAL frente a los productos con la marca
REGAL producidos por Protabaco, en tanto que
es tal la semejanza que el publico tome el
producto por el otro, y asuma que los productos
con ambas marcas provienen del mismo fabri-
cante: Protabaco”. Sobre la supuesta violacién
en la que incurre la Superintendencia dice que
de acuerdo con ésta “... para el consumidor es
obvio que LEGAL es lo que se refiere a la ley
mientras que REGAL significa regio (definicion
ésta que, de paso, no se sabe de dbénde sali6 ya
que REGIO no es el significado de REGAL en
ningun idioma), no hay riesgo de confusién para
el consumidor, atribuyéndole por tanto un ca-
racter distintivo a la marca LEGAL ...”, distintivi-
dad que para la actora “... definitivamente no lo
tiene”.

En relacién al articulo 136 literal a) de la Deci-
sién 486, dice que la Superintendencia vulnero
dicha norma para lo cual realiza una explicacién
de los hechos de la demanda como de las Re-
soluciones emitidas por la Superintendencia, y
dice: “... es evidente que las marcas compara-
das presentan una impresion de conjunto de
clara semejanza, por no decir que de virtual
identidad; examinadas sucesiva y no simulta-
neamente muestran que es mas probable que
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un consumidor comun ... confundiria la denomi-
nacién LEGAL con la denominacion REGAL; y
por ultimo si se tiene en cuenta las semejanzas
y no las diferencias de las marcas, tendria que
concluirse que siendo asi que se trata de mar-
cas conformadas ambas por 5 letras, de las
cuales 4 son idénticas y estan ubicadas en el
mismo lugar ... el grado de semejanza ... es
EXTREMADAMENTE ALTO para un producto
de consumo masivo, que se vende a toda clase
de personas y que no requiere de ningn conoci-
miento para comprarlo”.

La actora cita jurisprudencia del Tribunal y argu-
menta que la Superintendencia “... ha determi-
nado que ya que las marcas tienen un significa-
do diferente, por esa razén las marcas no son
confundibles a pesar de que el estudio compa-
rativo de ambas arroja una incuestionable se-
mejanza que solo es posible dejar de ver cuan-
do se ha tomado la firme decision de dejar de
verla”. Dice que: “... es falso e insostenible que
las marcas LEGAL y REGAL no sean confundi-
bles en razdn de su etimologia, y con el argu-
mento de la semantica expuesto en este caso la
Superintendencia ... no es consistente con sus
decisiones y produce una gran inseguridad juri-
dica al decir unas veces una cosa, y ofras
veces ofra”.

d) Fundamentos juridicos de la contestacion
a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio,
manifiesta que con la emision de las Resolucio-
nes impugnadas: “... no se ha incurrido en viola-
cion de las normas contenidas en la Decision
486...”. Igualmente dice que estas Resolucio-
nes se expidieron: “... legal y validamente ...
declarando infundada la observacion presenta-
da por la Sociedad PRODUCTORA TABACA-
LERA DE COLOMBIA S.A. PROTABACO S.A.
y concediendo el registro de la marca LEGAL
para ... la clase 34”.

Sobre el articulo 134 de la Decisién 486, dice:
“...es preciso sefalar que la marca LEGAL,
cumple con los requisitos dispuestos en esta
norma y que, como se demostrara mas delante,
en la medida que no resulta confundible con la
marca REGAL, la marca LEGAL no se ve afec-
tada en su capacidad distintiva.”

En relacién al articulo 136 literal a), sefiala que:
“... efectuado el examen de conjunto de las

marcas enfrentadas, LEGAL y REGAL, no arro-
ja confusién, no obstante exista semejanza or-
tografica y fonética entre los signos, como quie-
ra que su significacion o contenido conceptual
es un elemento determinante que permita dife-
renciarlos.” Y en base a lo anteriormente sefia-
lado por la Superintendencia, dice: “ ... si bien
es cierto que la denominacion LEGAL tiene un
concepto propio en nuestro idioma espafriol con-
trario a lo que sucede con la marca REGAL,
también es cierto que esta ultima puede ser
considerada por lo mismo, como una expresion
de fantasia entre el publico consumidor, lo cual
no imposibilita su coexistencia en el mercado.”

La Superintendencia argumenta que: “... si bien
existe semejanza ortografica y fonética entre
los signos LEGAL y REGAL, se descarta el ries-
go de confusién en virtud de su interpretacion
por parte del publico consumidor, el que, con-
trario a lo afirmado por la demandante, no nece-
sita de un diccionario al momento de hacer su
eleccién para distinguir entre un producto identi-
ficado con la marca LEGAL de otro producto
igual o similar identificado con la marca REGAL,
de modo que no se vea inducido a error por el
signo utilizado. ”

Finalmente dice: “De este modo se evidencia
que el registro de la marca LEGAL, no confundi-
ble con la marca REGAL, no contraviene per se
las normas de caracter supranacional y no afec-
ta indebidamente un derecho de tercero”.

El tercero interesado, Alfonso Castillo Pico,
no contesto la demanda.

CONSIDERANDO:

Que, las normas contenidas en los articulos
134 y 136 literal a) de la Decision 486 de la
Comision de la Comunidad Andina, cuya inter-
pretacién ha sido solicitada, 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 interpre-
tar por via prejudicial las normas que conforman
el ordenamiento juridico comunitario, con el fin
de asegurar su aplicacion uniforme en el territo-
rio de los Paises Miembros, siempre que la
solicitud provenga de un Juez Nacional también
con competencia para actuar como Juez Comu-
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nitario, como lo es, en este caso, el Tribunal
Consultante, en tanto resulten pertinentes para
la resolucion del proceso, conforme a lo esta-
blecido por el articulo 32 del Tratado de Crea-
cion 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, teniendo en cuenta que la solicitud como
marca del signo LEGAL (nominativa), se pre-
sentd el 14 de febrero de 2002, en vigencia de la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, los hechos controvertidos y las normas
aplicables al caso concreto se encuentran den-
tro de la citada normativa por lo que, conforme a
lo expresamente solicitado por el consultante,
se interpretaran los articulos 134 y 136 literal a)
de la Decision 486.

Las normas objeto de la interpretacién prejudicial
se transcriben a continuacion:

Decisiéon 486

“Articulo 134.- A efectos de este régimen
constituiré marca cualquier signo que 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 ningun
caso sera obstaculo para su registro.

Podran constituir marcas, entre otros, los
siguientes signos:

a) las palabras o combinacién de palabras;

b) las iméagenes, figuras, simbolos, graficos,
logotipos, monogramas, retratos, etique-
tas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los numeros;

e) un color delimitado por una forma, o una
combinacion de colores;

f) la forma de los productos, sus envases o
envolturas;

g) cualquier combinacién de los signos o me-
dios indicados en los apartados anterio-

”

res-.

“Articulo 136.- No podran registrarse como
marcas aquellos signos cuyo uso en el co-

mercio afectara indebidamente un derecho
de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una mar-
ca 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 confu-
sion o de asociacion;

(...)"
I. Lamarcay los requisitos para su registro

El articulo 134 de la Decision 486 al referirse a
la marca dice: “...constituira marca cualquier
signo que sea apto para distinguir productos o
servicios en el mercado. Podran registrarse como
marcas los signos susceptibles de representa-
cion gréfica. La naturaleza del producto o servi-
cio al cual se ha de aplicar una marca en ningun
caso sera obstaculo para su registro ...”. Este
articulo tiene un triple contenido, da un concep-
to de marca, indica los requisitos de un signo
para ser registrado como tal y hace una enume-
racion ejemplificativa de los signos registrables.

Con base al concepto del articulo 134 de la De-
cision 486 se define la marca como un bien in-
material constituido por un signo conformado
por palabras o combinacién de palabras, image-
nes, figuras, simbolos, graficos, logotipos, mo-
nogramas, retratos, etiquetas, emblemas, es-
cudos, sonidos, olores, letras, numeros, color
delimitado por la forma o combinacién de colo-
res, forma de los productos, sus envases o en-
volturas y otros elementos de soporte, individual
o conjuntamente estructurados que, suscepti-
bles de representacion grafica, sirvan para dis-
tinguir en el mercado productos o servicios, a fin
de que el consumidor o usuario medio los identi-
fique, valore, diferencie, seleccione y adquiera
sin riesgo de confusion o error acerca del origen
o la calidad del producto o servicio. Este articu-
lo hace una enumeracién enunciativa de los
signos que pueden constituir marcas, por lo que
el Tribunal dice que “Esta enumeracién cubre
los signos denominativos, graficos y mixtos, pe-
ro también los tridimensionales, asi como los
sonoros y olfativos, lo que revela el propdsito 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).
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El requisito de perceptibilidad, que estaba ex-
presamente establecido en la Decision 344, se
encuentra implicitamente contenido en esta de-
finicidn toda vez que, un signo para que pueda
ser captado y apreciado es necesario que pase
a ser una impresién material identificable a fin
de que, al ser aprehendido por medios sensoria-
les y asimilado por la inteligencia, penetre en la
mente de los consumidores o usuarios. Sobre la
perceptibilidad José Manuel Otero Lastres dice:
“... es un acierto del articulo 134 no exigir ex-
presamente 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 Mar-
cas en la Decision 486 del Acuerdo de Cartagena
(sic). Revista Juridica del Peru. Junio, 2001, p.
132).

En consecuencia, la representacion grafica jun-
tamente con la distintividad constituyen los re-
quisitos expresamente exigidos.

La susceptibilidad de representacion graéfica,
es la aptitud que tiene un signo de ser descrito
o reproducido en palabras, imagenes, férmulas
u otros soportes escritos, es decir, en algo
perceptible para ser captado por el publico con-
sumidor. Sobre el tema, Marco Matias Aleman
sostiene: “La representacion grafica del signo
es una descripcion que permite formarse la idea
del signo objeto de la marca, valiéndose para
ello de palabras, figuras o signos, o cualquier
otro mecanismo idéneo, siempre que tenga la
facultad expresiva de los anteriormente sefala-
dos”. (Aleman, Marco Matias, “Normatividad
Subregional sobre Marcas de Productos y Servi-
cios”, Top Management, Bogota, p. 77).

Sobre esta caracteristica, en lo que es pertinen-
te a la Decision 486, el Tribunal ha indicado que
“tiene que ver directamente con la necesidad de
que el signo cuyo registro se solicita pueda ser
dado a conocer a través de la publicacion ...”.
(Proceso 2-1P-2003, publicado en G.0O.A.C. N°
912 del 25 de marzo de 2003, marca: MISS
SUCRE).

La distintividad, es la capacidad que tiene un
signo para individualizar, identificar y diferenciar
en el mercado los productos o servicios, hacien-
do posible que el consumidor o usuario los
seleccione. Es considerada como caracteristi-
ca esencial que debe reunir todo signo para ser

registrado como marca y constituye el presu-
puesto indispensable para que ésta cumpla su
funcidén principal de identificar e indicar el origen
empresarial y en su caso incluso, la calidad del
producto o servicio, sin riesgo de confusién o
asociacion.

En cuanto al requisito de la distintividad, si bien
este articulo con relacion a lo que disponia el
articulo 81 de la Decision 344 no hace expresa
mencion a la “suficiente” distintividad, sin em-
bargo exige que el signo sea apto para distinguir
productos o servicios en el mercado, con rela-
cién a productos o servicios producidos o co-
mercializados por otra persona. Prevé, asimis-
mo, que la inexistencia de distintividad es cau-
sal de irregistrabilidad conforme dispone el lite-
ral b) del articulo 135 de la misma Decisién 486.

Se reconoce tanto una capacidad distintiva “in-
trinseca” como una capacidad distintiva “extrin-
seca”, la primera se refiere a la aptitud indivi-
dualizadora 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 ori-
gen y la calidad de los productos o servicios,
evitando el riesgo de confusién o error, tornando
asi transparente el mercado.

En consecuencia, el Juez Consultante debe ana-
lizar en el presente caso, si la marca LEGAL
cumple con los requisitos del articulo 134 y si
no se encuentra dentro de las causales de
irregistrabilidad previstas en los articulos 135y
136, de la referida Decision 486 de la Comisién
de la Comunidad Andina.

Il. De la comparacion de los signos. Irregis-
trabilidad por identidad o similitud de
signos: riesgo de confusion o de asocia-
cion, similitud grafica e ideoldgica, re-
glas para efectuar el cotejo marcario

Las prohibiciones contenidas en el articulo 136
de la Decision 486 buscan, fundamentalmente,
precautelar el interés de terceros al prohibir que
se registren como marcas los signos que sean
idénticos o semejantes a otro ya registrado o ya
solicitado para registro, perteneciente a diferen-
te persona.
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Conforme a lo previsto en el literal a) del referido
articulo 136 de la Decision 486, no son registra-
bles como marcas los signos que, en el uso
comercial, afecten indebidamente los derechos
de terceros, especialmente cuando sean idénti-
COS O Se asemejen a una marca anteriormente
solicitada para registro o registrada para los
mismos servicios o productos, o para productos
0 servicios respecto de los cuales el uso de la
marca pueda causar un riesgo de confusiéon o de
asociacion. Es de hacer notar que esta prohibi-
cién es mas amplia que la contemplada en el
literal a) del articulo 83 la Decisién 344, toda vez
que incluye el riesgo de asociacién como una
causal de irregistrabilidad.

En consecuencia, no es necesario que el signo
solicitado para registro induzca a error a los con-
sumidores, sino que es suficiente la existencia
del riesgo de confusiéon o de asociacion, tanto
con relacién al signo como respecto a los pro-
ductos que amparan, para que se configure la
irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho
de que los signos en cuestién amparen produc-
tos que pertenezcan a diferentes clases, no
garantiza por si la ausencia de riesgo de confu-
sién o asociacion, toda vez que dentro de los
productos contemplados en diferentes clases
pueden darse semejanzas que al producir ries-
go de confusion o de asociacion se constituyan
en causal de irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusiéon en
materia marcaria, se refiere a la falta de clari-
dad 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”. (Proceso 85-1P-2004, publicado
enla G.0.A.C. N° 1124 de 4 de octubre de 2004,
marca: DIUSED JEANS).

Hay riesgo de confusiéon cuando el consumidor
0 usuario medio no distinga en el mercado el
origen empresarial del producto o servicio iden-
tificado por un signo de modo que pudiera atri-
buir, por la falsa apreciacion de la realidad, a
dos productos o servicios que se le ofrecen un
origen empresarial comun al extremo que, si
existe identidad o semejanza entre el signo
pendiente de registro y la marca registrada o un
signo previamente solicitado para registro, sur-
giria el riesgo de que el consumidor o usuario
relacione y confunda aquel signo con esta mar-
ca o con el signo previamente solicitado.

Para determinar la existencia del riesgo de con-
fusion sera necesario verificar si existe identi-
dad o semejanza entre los signos en disputa,
tanto entre si como en relacién con los produc-
tos o servicios distinguidos por ellos, y conside-
rar la situacién de los consumidores o usuarios,
la cual variara en funcién de los productos o
servicios de que se trate, independientemente
de la clase a la que pertenezcan dichos produc-
tos o servicios.

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo
de confusion entre varios signos y entre los pro-
ductos o servicios que cada una de ellos ampa-
ra, 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 vy
servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y tam-
bién semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP-
2002, publicado en la G.O.A.C. N° 891 de 29 de
enero de 2003, marca: CHIP’S ).

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejan-
za’y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza
presupone que entre los objetos que se compa-
ran existen elementos comunes pero coexis-
tiendo con otros aparentemente diferenciadores,
produciéndose por tanto la confundibilidad. En
cambio, entre marcas o signos idénticos, se
supone que nos encontramos ante lo mismo,
sin diferencia alguna entre los signos”. (Proce-
so 82-1P-2002, ya citado).

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 in-
duce al comprador a adquirir un producto deter-
minado en la creencia de que estad comprando
otro, lo que implica la existencia de un cierto
nexo también entre los productos; y la indirecta,
caracterizada porque el citado vinculo hace que
el consumidor atribuya, en contra de la realidad
de los hechos, a dos productos que se le ofre-
cen, un origen empresarial comun”. (Proceso
109-1P-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 914
de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y disefio).

Es importante sefialar que la comparacion de
los signos debera realizarse en base al conjunto
de elementos que los integran, donde el todo
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prevalezca sobre las partes y no descomponien-
do la unidad de cada uno.

Asimismo, el Tribunal observa que la determina-
cioén del riesgo de confusidn corresponde a una
decision unilateral del funcionario administrativo
0, en su caso, del juzgador, quien con cierta
discrecionalidad pero alejandose de toda arbi-
trariedad ha de determinarla, con base a princi-
pios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia
han sugerido a los efectos de precisar el grado
de confundibilidad, la que va del extremo de
identidad al de semejanza.

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,
“ahora se ve ampliado con la vigencia de la
Decisién 486, en la que se incluye el denomina-
do «riesgo de asociacion», en particular, los ar-
ticulos 136 literales a), b), ¢), d) y h); y 155
literal d)”. Dicho riesgo debe ser entendido en el
sentido de que el derecho emanado de una
marca debidamente registrada, que da protec-
cioén al producto o servicio amparado por la mis-
ma, debe estar encaminado a indicar, por una
parte, quién es su titular a efectos de distinguir-
lo de otros fabricantes o comerciantes de pro-
ductos o servicios idénticos o similares; y por
otra parte, a que los sujetos destinatarios de
dichos bienes o prestaciones los identifiquen,
adquieran o requieran sobre la base de su pro-
cedencia. (Sentencia dictada en el Proceso N°
84-IP-2000, de 21 de marzo de 2001, publicada
enla G.O.A.C. N°. 677 del 13 de junio de 2001,
marca: KRISTAL). Al respecto el Tribunal dice:
“En cuanto al riesgo de asociacioén, la doc-trina
ha precisado que se trata de ‘una modalidad del
riesgo de confusion, y (que) puede considerarse
como un riesgo de confusion indirecta ... dado
que se trata de productos o servicios similares
se suscita en el publico el riesgo de que asocie
la marca posterior a la anterior, considerando que
esos productos o servicios, aunque distingui-
bles en el mercado, son producidos o comercia-
lizados por la misma empresa titular de la mar-
ca anterior y otra empresa del mismo grupo
(BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mer-
cantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra-Espafia
2003, p. 478)”. (Proceso 165-1P-2005, aprobada
el 19 de octubre de 2005, marca: VIC MATIE).

En ese sentido, se busca evitar que el consumi-
dor asocie el origen de un producto o servicio a

otro de origen empresarial distinto, ya que con
la sola posibilidad del surgimiento de dicho ries-
go, los empresarios se beneficiarian sobre la
base de la actividad y honestidad ajenas.

Respecto a los ambitos de la confusion el Tribu-
nal ha sentado los siguientes criterios: “El pri-
mero, la confusion visual, la cual radica en po-
ner de manifiesto los aspectos ortograficos, los
meramente graficos y los de forma. El segundo,
la confusién auditiva, en donde juega un papel
determinante, la percepcidon sonora que pueda
tener el consumidor respecto de la denomina-
cion aunque en algunos casos vistas desde una
perspectiva grafica sean diferentes, auditivamen-
te la idea es de la misma denominacién o mar-
ca. El tercer y ultimo criterio, es la confusién
ideoldgica, que conlleva a la persona a relacio-
nar el signo o denominacién con el contenido o
significado real del mismo, o mejor, en este
punto no se tiene en cuenta los aspectos mate-
riales o auditivos, sino que se atiende a la com-
prension, o al significado que contiene la expre-
sién, ya sea denominativa o grafica”. (Proceso
76-1P-2004, ya citado, haciendo referencia al
Proceso 13-IP-97, publicado en la G.0.A.C. N°
329 de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX).

La jurisprudencia de este Organo Jurisdiccional
Comunitario, basandose en la doctrina, ha se-
fialado que para valorar la similitud marcaria y el
riesgo de confusion o de asociacion es necesa-
rio considerar los siguientes tipos de similitud.

La similitud ortografica emerge de la coinci-
dencia de letras entre los segmentos a compa-
rarse, en los cuales la secuencia de vocales, la
longitud de la o las palabras, el numero de
silabas, las raices, o las terminaciones comu-
nes, pueden inducir en mayor grado a que la
confusidn sea mas palpable u obvia.

La similitud fonética depende, entre otros ele-
mentos, de la identidad en la silaba tonica o de
la coincidencia en las raices o terminaciones.
Sin embargo, deben tomarse también en cuenta
las particularidades de cada caso, con el fin de
determinar si existe la posibilidad real de confu-
sién entre los signos confrontados.

La similitud ideoldgica se produce entre sig-
nos que evocan la misma o similar idea, por tan-
to, cuando los signos representan o evocan una
misma cosa, caracteristica o idea, se estaria
impidiendo al consumidor distinguir una de otra.
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Reglas para efectuar el cotejo marcario

A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Com-
petente el estudio sobre la supuesta confusion
entre los signos en conflicto, es necesario to-
mar en cuenta los criterios, elaborados por los
tratadistas Carlos Fernandez-Novoa y Pedro
Breuer Moreno, que han sido recogidos de ma-
nera reiterada por la jurisprudencia de este Tri-
bunal y que son:

1. La confusioén resulta de la impresion de con-
junto despertada por los signos, es decir que
debe examinarse la totalidad de los elemen-
tos que integran a cada uno de ellos, sin
descomponer, y menos aun alterar, su uni-
dad fonética y grafica, ya que “debe evitarse
por todos los medios la diseccién de las de-
nominaciones comparadas, en sus diversos
elementos integrantes” (Fernandez-Novoa,
Carlos, Ob. Cit. p. 215).

2. El examen de fondo sobre la registrabilidad
debe, asi mismo, ser realizado en forma su-
cesiva y no simultédnea, de tal manera que en
la comparacién de las denominaciones con-
frontadas debe predominar el método de co-
tejo sucesivo, excluyendo el analisis simulta-
neo, en atencién a que éste ultimo no lo
realiza el consumidor o usuario comun.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas
y no las diferencias que existan entre los
signos, ya que la similitud entre ellos se
desprende de los elementos semejantes o de
la semejante disposicion de ellos, y no de los
elementos distintos que en las mismas apa-
rezcan.

4. Quien aprecie la semejanza debera colocar-
se en el lugar del consumidor presunto, to-
mando en cuenta la naturaleza de los produc-
tos o servicios identificados por los signos en
disputa (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de
Marcas de Fabrica y de Comercio”, Editorial
Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).

Para el cotejo que haga el Juez consultante, es
necesario determinar los diferentes grados en
que pueden asemejarse la marca LEGAL y la
marca REGAL e identificar la existencia de si-
militud, entre ambas.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIADE LA
COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo para que sea registrable
como marca debe ser apto para distinguir pro-
ductos o servicios en el mercado y ser suscepti-
ble de representacion grafica de conformidad
con los criterios sentados en la presente inter-
pretacion prejudicial, ademas de no estar incur-
so en las causales de irregistrabilidad estable-
cidas en los articulos 135 y 136 de la Decision
486 de la Comisién de la Comunidad Andina. La
distintividad del signo presupone su perceptibili-
dad por cualesquiera de los sentidos.

SEGUNDO: En el analisis de registrabilidad de
un signo, se debe tener en cuenta la totalidad
de los elementos que lo integran siendo nece-
sario conservar su unidad ortografica y fonética
del mismo, sin ser posible descomponerlo.

TERCERO: No son registrables como marcas
los signos que, en relacidon con derechos de
terceros, sean idénticos o se asemejen a una
marca ya registrada o a un signo anteriormente
solicitado para registro, para los mismos pro-
ductos o servicios, o para productos o servicios
respecto de los cuales el uso de la marca pueda
inducir al publico a error, de donde resulta que
no es necesario que el signo solicitado para
registro induzca a confusién o riesgo de asocia-
cién a los consumidores sino que es suficiente
la existencia del riesgo de confusiéon o de aso-
ciacion para que se configure la prohibicion de
irregistrabilidad.

CUARTO: Corresponde a la Administracion vy,
en su caso, al Juzgador, con cierta discrecionali-
dad pero alejados de toda arbitrariedad, la po-
testad de determinar el riesgo de confusién con
base a reglas y principios elaborados por la
doctrina y la jurisprudencia recogidos en la pre-
sente interpretacion prejudicial y que se refieren
basicamente a la identidad o a la semejanza
grafica, fonética o ideoldgica que pudieran exis-
tir entre los signos, donde debe apreciarse de
manera especial sus semejanzas antes que sus
diferencias.

El Consejo de Estado de la Republica de Co-
lombia debera adoptar la presente interpreta-
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cion prejudicial cuando dicte sentencia dentro
del proceso interno N° 2003-00158 (8942) de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 35
del Tratado de Creacién del Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina y articulo 127 de su
Estatuto, asi como dar cumplimiento a lo pre-
visto en el articulo 128, parrafo tercero, del mis-
mo.

NOTIFIQUESE y remitase copia de la presente
interpretacion a la Secretaria General de la Co-
munidad Andina para su publicacion en la Gace-
ta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Moisés Troconis Villarreal
PRESIDENTE

Walter Kaune Arteaga
MAGISTRADO

Oswaldo Salgado Espinoza
MAGISTRADO

Monica Rosell
SECRETARIA

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co-
pia del original que reposa en el expediente de
esta Secretaria. CERTIFICO.-

Mobnica Rosell
SECRETARIA
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