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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 19 de mayo de 2016

Proceso: 334-1P-2015

Asunto: Interpretacion prejudicial

Consultante: Seccion Primera de la Sala de lo Contenciosc
Administrativo del Consejo de Estado de la Republica
de Colombia

Expediente interno: 2011-00410-00
Referencia: Cancelacion de la marca RIE

Magistrado Ponente: Dr. Hernan Romero Zambrano

VISTOS

El Oficio 2169 recibido el 8 de julio de 2015, mediante el cual la Seccion Primera
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la
Republica de Colombia solicita a este Tribunal la interpretacién prejudicial de los
Articulos 166, 167 y 170 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina, a fin de resolver el Proceso Interno N° 2011-00410-00; v,

El auto de 7 de diciembre del 2015, mediante el cual este Tribunal admitid a
tramite la presente interpretacion prejudicial.
A. ANTECEDENTES
1. Partes en el Proceso Interno:
Demandante: JAIRO CATANO GOMEZ

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (en
adelante, la SIC) DE COLOMBIA
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2.2.

2.3.

24,

Hechos relevantes:

.1. Jairo Catafio Gémez es titular de la marca RIE (denominativa) para distinguir

productos de la Clase 29' de la Clasificacion Internacional de Niza, la cual se
inscribié bajo el Certificado 128101, con fecha de vigencia hasta el 24 de
noviembre de 2014.

El 23 de noviembre de 2009, la sociedad CASA LUKER S.A, formuld accion
de cancelacion de registro de la marca RIE (denominativa)?, alegando que
esta marca no ha sido utilizada en al menos uno de los Paises Miembros
durante los tres afios consecutivos precedentes a la fecha en que se inicio la
accion de cancelacion.

Con fecha 4 de marzo de 2010, Jairo Catafio Gomez contesto la accion de
cancelacion por falta de uso, aportando las pruebas que, segin él,
acreditarian el uso de la marca RIE en la Clase 29 de la Clasificacion
Internacional de Niza.

El 21 de abril de 2010, mediante Resoluciéon 20395, la Divisidn de Signos
Distintivos de la SIC ordené la cancelacion total por no uso del registro de la
marca RIE (denominativa) para distinguir productos de la Clase 29 de la
Clasificacion Internacional de Niza, porque considerd que:

“..no se demostré el uso de la marca RIE (denominativa), objeto de
cancelacion, pues las pruebas presentadas refieren el uso en el comercio
respecto de unos signos diferentes al registrado (...) LA VACA QUE RIE y
LA AREPA QUE RIE, los cuales difieren sustancialmente de la marca
registrada’.

. Jairo Catafio Gémez interpuso recurso de reposicion y, en subsidio, el de

apelacion, los cuales fueron resueltos por las Resoluciones 36178 de 15 de
julio de 2010 y 27625 de 27 de mayo de 2011, respectivamente; ambas
confirmando la decision impugnada.

El 4 de junio del 2012, Jairo Catafic Gémez presenté demanda de accién
nulidad y restablecimiento de derecho contra las resoluciones 20395, 36178
y 27625.

.7. Mediante Auto de 21 de julio de 2014, la Seccion Primera de la Sala de lo

Contencioso Administrativo del Consejo de Estado decidid suspender el
proceso y solicitdé interpretacion prejudicial al Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina.

“Came, pescado, came de ave y came de caza; exlraclos de came; frufas y verduras, horfalizas y
legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compolas; huevos, leche y
productos lacteos; aceites y grasas comestibles”.

Expediente N* 92 264403.
- 2
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2.8.

3.1.

3.2

3.3.

3.4.

Mediante el Oficio 2169 de 7 de julio del 2015, recibido el 8 de julio de 2015
via correo electrénico, la Seccion Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado de la Republica de Colombia solicito a
este Tribunal la interpretacion prejudicial de los Articulos 166, 167 y 170 de
la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, a fin de resolver el
Proceso Interno N° 2011-00410-00.

Argumentos contenidos en la demanda de nulidad:

Jairo Catafio Gomez sefiala, en su escrito de demanda, principalmente lo
siguiente:

De conformidad con los Articulos 167, 170 y 187 de la Decision 486 se
concluye: “(...) I. No existe una tarifa probatoria para los medios de prueba
que pueda hacer valer la parte titular de la marca demandada, sino que, por
el contrario, rige el principio de la libertad de medios de prueba. (...) Por lo
consiguiente, la Administracion no podra, sin violar la ley, negarse a tener en
cuenta todas y cada una de las pruebas oportunamente aportadas por la
parte titular de la marca, con miras a demostrar el uso de la marca RIE, a
través de la marca comercial QUE RIE”.

“(...) Si en una marca registrada, como en el presente caso el signo distintivo
RIE (DENOMINATIVA), esta compuesta (nica y exclusivamente por un
elemento denominativo, y es usada con una modificacién que no altera
significativamente la marca en proporcion a la cantidad de elementos que se
le adicionan, se entiende que existe uso real y efectivo de la marca en la
forma en que fue registrada”.

“(...) La marca RIE (NOMINATIVA), contra la cual se formulé la cancelacion
por no uso, es ofertada y puesta en el comercio, es decir, es explotada
comercialmente a través de la marca comercial QUE RIE, correspondiente a
las denominaciones LA AREPA QUE RIE y LA VACA QUE RIE, con la
aclaracion y salvedad, que las marcas comercialmente usadas que incluyen
las expresiones descriptivas y genéricas LA VACA y LA AREPA, deben ser
necesariamente excluidas, por no ser elementos distintivos intrinsecamente”.

“(...) Las resoluciones acusadas violaron esta norma®, pues no tuvieron en
cuenta este especifico y particular caso sub judice, la naturaleza de los
productos y las modalidades bajo las cuales se efecttia su comercializacion
en el mercado, por tratarse de productos que se producen y se
comercializan dentro de restaurantes, como son los establecimientos de
comercio de propiedad del sefior JAIRO CATANO GOMEZ".

Argumentos de la contestacion a la demanda de nulidad:

La SIC manifiesta, en su escrito de contestacion a la demanda, basicamente
lo siguiente:

3 En alusién a la supuesta violacion del primer inciso del articulo 166 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina (Conforme consta en el encabezado del CAPITULO 1V de la demanda, foja 58 del expediente).

3
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4.1. “(...) a expresién “Arepa” y la expresion “Vaca" en relacién con los productos
comprendidos en las clases 30 y 29 respectivamente, no corresponden a
denominaciones respecto de las cuales puedan recaer derechos de
exclusividad, en consideracién a su cardcter descriptivo y genérico, siendo
en consecuencia expresiones de dominio ptiblico, que no otorgan al conjunto
como tal variaciones inadmisibles, ya que no alteran el caréacter distintivo de
la marca en la forma como esta registrada’.

4.2. “(...) es claro que el sefior JAIRO CATANO GOMEZ, utiliza la marca en
estudio de manera diferente a como se encuentra registrada, ya que se
incluyen expresiones no comprendidas por el registro concedido (LA AREPA
QUE RIE y LA VACA QUE RIE); que generan contrario a las afirmaciones
del recurrente conforman un conjunto marcario tofalmente diferente al
protegido por el certificado de registro”.

4.3. “(...) si bien es cierto la marca registrada RIE, fue concedida con el caracter
denominativo, (...) las variaciones encontradas resultan (totaimente
sustanciales respecto de la marca concedida, ya que se incluyen
expresiones totalmente disimiles que generan un primer impacto fonético,
visual y conceptual absolutamente diferente al de la marca de la referencia’.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Corte Consultante solicita la interpretacion prejudicial de los Articulos 166, 167
y 170 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina.

Sin embargo, este Tribunal considera que sélo procede la interpretacion de los
articulos 166 (primer y tercer inciso) y 167 de la antes aludida Decision 486, en
atencion a que solo estos aspectos son materia de controversia en el presente
caso.

C. TEMA OBJETO DE INTERPRETACION

1. La cancelacion de la marca por falta de uso. La prueba.
2. Uso en el mercado de un signo modificado con elementos adicionales.

D. ANALISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACION:
1. La cancelacién de la marca por faita de uso. La prueba.

1.1 En el proceso interno la Division de Signos Distintivos de la SIC ordeno la
cancelacién total por no uso del registro de la marca RIE (denominativa)
para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificacion Internacional de
Niza, porque considerd que ‘(...) no se demostré el uso de la marca RIE
(denominativa), objeto de cancelacion, pues las pruebas presentadas
refieren el uso en el comercio respecto de unos signos diferentes al
registrado {...) LA VACA QUE RIE y LA AREPA QUE RIE, los cuales difieren
sustancialmente de la marca registrada”. Al respecto resulta pertinente

4
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1.2

1.3

referiros a lo dispuesto en el primer inciso del Articulo 166 de la Decision
486 de la Comision de la Comunidad Andina en concordancia con el articulo
167 de la misma Decision.

“Articulo 166.- Se entendera que una marca se encuentra en uso
cuando los productos o servicios que ella distingue han sido
puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el
mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que
normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de
los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se
efectiia su comercializacion en el mercado.

()

Articulo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca
correspondera al titular del registro.

El uso de la marca podra demostrarse mediante facturas
comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria
que demuestren la regularidad y la cantidad de Ia
comercializacion de las mercancias identificadas con la marca,
entre otros”,

En reiterada jurisprudencia el Tribunal’ se ha manifestado en el sentido de
que la oficina nacional competente cancelara el registro de una marca a
solicitud de persona interesada cuando, sin motivo justificado, la marca no
se hubiera utilizado en al menos uno de los Paises Miembros de la
Comunidad Andina, por su titular, por un licenciatario o por otra persona
autorizada para ello durante los tres afios consecutivos precedentes a la
fecha en que se inicie la accién de cancelacién. Cualquier persona
interesada puede adelantar el trdmite de cancelacion respectivo. Lo anterior
quiere decir que para poder adelantar el tramite, el solicitante debera
demostrar un interés en la cancelacion de la marca respectiva. Este interés
debera ser evaluado por la Oficina Nacional competente.

La carga de la prueba en el tramite de cancelacion de la marca por no uso
corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 167 de la Decision 486. Es decir, corresponde al
titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo pena de que se cancele
dicha marca.

El mismo articulo enuncia algunos de los medios de prueba para demostrar el
uso de la marca, v.gr., facturas comerciales, documentos contables ©
certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la
comercializacion de las mercancias identificadas con la marca, entre otros.

4

Deniro de la linea jurisprudencial adoptada por éste Tribunal se pueden citar, entre olras, las siguientes

interpretaciones prejudiciales 104-1P-2014, 86-1P-2013, 28-1P-2013, 53-IP-2013 y 22-IP-2012.

5
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T

1.4

Como es un listado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca RIE
(denominativa) se debi6 y se debe probar de ser pertinente con todos los
medios de prueba permitidos en la legislacion nacional. La Oficina Nacional
Competente o el Juez Nacional, en su caso, debera evaluar todas las
pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable.

2. Uso en el mercado de un signo modificado con elementos adicionales.

21.

2.2

2.3.

2.4,

El tema materia de discusion en el presente caso es si califica como uso de
la marca registrada "RIE" (denominativa) el hecho de que el titular de esta
marca haya usado en el mercado las marcas registradas "LA AREPA QUE
RIE" y "LA VACA QUE RIE". El demandante alegé que la marca “RIE”
(denominativa) es explotada comercialmente a través del signo “QUE RIE”
(denominativo), correspondiente a las marcas registradas “LA AREPA QUE
RIE” y “LA VACA QUE RIE".

Marca registrada Marcas registradas Signo utilizado en el
objeto de la accion utilizadas en el mercado alegado
de cancelacién mercado por el por el demandante
demandante
LA VACA QUE RIE
(denominativa) QUE RIE
RIE (denominativa) (denominativo)
LA AREPA QUE RIE
(denominativa)

Para la oficina nacional competente de la Rep(blica de Colombia (la SIC),
utilizar "LA AREPA QUE RIE" o "LA VACA QUE RIE" es una variacion
sustancial (modificacion significativa) de la marca registrada "RIE",
especialmente por el hecho de que ésta ultima es solo denominativa, por lo
que ordend la cancelacion de la marca "RIE" por falta de uso.

Este Tribunal observa que el demandante ha registrado ante la SIC diversas
marcas que son diferentes entre si, a saber: RIE (Certificado 128101), LA
VACA QUE RIE (Certificado N° 193661), LA AREPA QUE RIE (Certificado
N° 297592) y LA AREPA QUE RIE (Certificado N° 297628).

Para la presente interpretacion lo unico relevante sera determinar los
alcances del tercer parrafo del Articulo 166 de la Decision 486, que dice lo
siguiente:

M('.-)

El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que
fue registrada sélo en cuanto a detalles o elementos que no
alteren su carécter distintivo, no motivara la cancelacion del
registro por falta de uso, ni disminuiré la proteccion que
corresponda a la marca”.
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2.5.

2.6.

2.7.

En este sentido, es importante advertir que si el signo utilizado de manera
real y efectiva en el mercade ha sido modificado por adicién o supresion de
elementos insignificantes o no sustanciales, de modo que no se pierde la
capacidad distintiva o diferenciadora de la marca inscrita, estaremos frente
a un uso que debe ser protegido. Por el contrario, si ha habido una
modificaciéon sustancial o significativa, ya sea por adicion ¢ supresion de
elementos, de modo que se pierde esa capacidad distintiva o diferenciadora
de la marca inscrita, no se habra acreditado el uso de dicha marca®.

Por otra parte, si lo que se pretende es acreditar el uso de una determinada
marca registrada mediante el uso de otra marca registrada, el analisis
consistira en determinar si esta «ltima marca configura ¢ no, con relacion a
la marca anterior, una modificacion sustancial o significativa, ya sea por
adicion o supresion de elementos.

Dicho, en otros términos, si lo que se pretende es acreditar el uso de la
marca registrada A mediante el uso de la marca registrada B, el analisis
consistira en determinar si la marca B implica o no una meadificacion
sustancial o significativa de la marca A, ya sea por adicion o supresion de
elementos. Si para el consumidor la marca B es distinta a la marca A, no se
acreditard el uso de la marca A mediante el uso real y efectivo en el
mercado de la marca B.

Con estos antecedentes, este Tribunal considera que la Corte consuitante
debera evaluar si al haberse utilizado en el mercado las marcas registradas
“LA AREPA QUE RIE" y “LA VACA QUE RIE” se ha acreditado, al mismo
tiempo, el uso de la marca registrada “RIE". Para tal efecto, la Corte
consultante debera tener en consideracion, al momento de aplicar el tercer
parrafo del Articulo 166 de la Decision 486, lo siguiente:

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creacién del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Corte consultante debera aplicar
la presente interpretacion prejudicial al emitir el fallo en el proceso interno.
Asimismo, debera dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el tercer
parrafo del Articulo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina.

De conformidad con el Gltimo parrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina, firman la presente Interpretacion Prejudicial los

Magistrados que participaron en su aijcic’m.
tx__

_ Wbmno Cecilia Luisa AyllérrQuinteros
ADO MAGISTRADA

) é{dﬁ{f«)ré ‘ [/ / / b

* Dentro de Ia linea jurisprudencial adoptada por éste Tribunal se pueden citar la interpretacién prejudicial emitida dentro
del Proceso 79-1P-2012.

5
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Martha Rueda Merchan Hugo Ramiro Gomez Apac
GISTRADA MAGISTRADO

De acuerdo con lo estipulado en el Articulo 80 del Estatuto del Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina, firman igualmente la presente Interpretacion Prejudicial

el Presidente y el Secretario. > —
- - S

Dr. Hernan o Remero Zambrano Dr. aUsfa-a Garciat
PR NTE SECRETARIO

Notifiquese a la Corte Consultante mediante copia certificada y remitase copia de
la presente Interpretacién Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad
Andina para su publicacion en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 334-IP-2015
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 15 de mayo de 2016

Proceso: 351-IP-2015

Asunto: Interpretacion Prejudicial

Consultante: La Seccion Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado de la Republica de
Colombia.

Expediente interno
del Consultante: 2009-00532

Referencia: Marcas involucradas CONEXIA y CONEXION

Magistrado Ponente: Dr. Hernan Romero Zambrano

VISTOS

El Oficio 2291, recibido el 16 de Julio de 2015, mediante el cual la Seccion
Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de
la Republica de Colombia, solicita Interpretacion Prejudicial de los Articulos 135
literal b) y 136 literal a) de la Decisiéon 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2009-00532; y,

El Auto de 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitid a
tramite la presente interpretacion prejudicial.
A. ANTECEDENTES

1. Partes en el Proceso Interno:

Demandante: AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S. A.
’\ (AIRES S. A}

|:|I'
[ |III
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2.2.

23.

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

Tercero Interesado: SOCIEDAD CONEXIA S. A.

Hechos Relevantes

. El 19 de noviembre de 2007 la sociedad CONEXIA S.A., presentd la

solicitud de registro de la marca CONEXIA SABEMOS QUE, SABEMOS
COMO (mixta)' para distinguir: papel, carton y articulos de estas materias,
no comprendidos en otras Clases, productos de imprenta, articulos de
encuadernacion, fotografias, papeleria, adhesivos (pegamentos) para la
papeleria o la casa, material para artistas, pinceles, maquinas de escribir
y articulos de oficina (excepto muebles), material de instruccion o de
enseianza (excepto aparatos), materas plasticas para embalaje (no
comprendidas en otras Clases), caracteres de imprenta y clichés de la
Clase 16 de la Clasificacion Internacional de Niza.

Signo cuyo registro se solicitd

conexia

Sabemos qué, Sabemos cémo.

Una vez publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A., presento
oposicidon fundamentada en la similitud y confundibilidad del signo
solicitado con la marca previamente registrada CONEXION (mixta) para
distigguir productos de la clase 16 de la Clasificacion Internacional de
Niza“.

Marca Tltular Expediente | Clase | Certificado | Vigencia
oposltora

INTEGRACION | 05124016 16 358055 28/03/2018
REGIONAL S.A.

|6N “AIRES S.A"

C O Aeroviasoe
NEX

El 30 de enero de 2009, mediante Resolucion 4701, la Jefe de la Division
de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio
(SIC), declaré infundada la oposicion y concedié el registro de la marca
CONEXIA SABEMOS QUE, SABEMOS COMO (mixta).

Expediente Administrativo 07 121873,

Material de instruccion o ensefianza (excepto aparatos), especialmente una publicacion.
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24,

2.5.

2.6.

2.7.

3.1.

3.2,

3.3.

Contra la anterior Resolucion, AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL
S. A. interpuso recurso de reposicion y, en subsidio, de apelacion, los
cuales fueron resueltos mediante Resoluciones 15279 de 30 de marzo de
2009 y 30460 de 23 de junio de 2009, respectivamente, ambas
confirmando la Resolucion 4701.

El 14 de septiembre de 2009, AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL
S.A. planteé demanda de accién de nulidad contra las Resoluciones 4701,
15279 y 30460, dictadas las dos primeras por la Jefe de la Division de
Signos Distintivos y la ultima por el Superintendente Delegado para la
Propiedad Industrial, ambos de la Superintendencia de Industria y
Comercio.

El 25 de enero de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio,
contesté la demanda.

El 19 de junio de 2014, mediante auto el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Seccidon Primera, de la Republica de
Colombia, decidié suspender el proceso y solicitar Interpretacion
Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Argumentos de la Accién de Nulidad

AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S. A., en su escrito de
demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

Que el acto administrativo® “(...) desconoce y vulnera lo previsto en las
siguientes normas conslitucionales y legales: i) articulo 209 de la
Constitucion Nacional; ii) articulos 135 literal b) y 136 literal a) de la
Decision 486 de la Comunidad Andina de Naciones; iii) articulo 3° del
Cédigo Contencioso Administrativo; iv) articulos 1° y 3° de la Ley 489 de
1998 y; v) articulo 15 de la Ley 962 de 2005 y demas normas
concordantes y pertinentes”.

“(...) es claro y evidente que entre la marca previamente registrada
CONEXION y la marca recientemente concedida CONEXIA SABEMOS
QUE, SABEMOS COMO existe enorme similitud orfogréfica, fonética y
visual, La marca solicitada reproduce parte esencial de la marca
CONEXION previamente registrada”.

“(...) a pesar de tratarse de marcas mixtas que naturalmente contienen
elementos graficos, es de anotar que sin lugar a dudas, el elemenio
predominante es el nominativo, principalmente porque el caracter de mixto
unicamente se lo da el tipo de letra mas no la inclusién de figuras y
gréficas con relevancia dentro del conjunto”,

2 Cuya declaracion de nulidad es objeto de la demanda.
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34.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

4,

“(...) el consumidor confundiré la marca registrada con la ahora solicitada
mas atn cuando los signos_en conflictc_estan llamados a distinquir la
misma clase de productos”.

“(...) es evidente que la similitud conceptual es de gran importancia, pues
las dos marcas evocan el mismo conceplo de algo que conecta’.

“..) dos marcas que evocan exactamente el mismo conceplo
“CONEXION” insistimos que las expresiones “sabemos qué sabemos
cémo” no son suficientes para que la marca recienfemente concebida
adquiera la distintividad suficiente en relacion con la ya registrada’.

“(...) los productos que distingue mi representada con su marcas
CONEXION y CONEXIONES estén contenidos dentro de la cobertura de
productos de la marca recientemente concedida CONEXIA SABEMOS
QUE, SABEMOS COMO",

Que AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S. A. es ftitular de la
marca CONEXION (mixta) para distinguir material de instruccién o
ensefianza (excepto aparatos), especialmente una publicacién, de la
Clase 16 de la Clasificacion Internacional de Niza.

Argumentos de la Contestacién a la demanda

La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), en su
contestacion a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

4.1.

4.4,

“(...) el signo solicitado CONEXIA SABEMOS QUE, SABEMOS COMO
(MIXTO) y las marcas CONEXION (MIXTA), apreciados en conjunto de
manera sucesiva y no simultanea, no presentan similitudes susceptibles
de generar confusion o inducir a error al publico consumidor, pues si bien
esfos no coinciden en la expresion CONEXIA y CONEXION, se puede
observar que el signo solicitado estd acompafiado de la expresion
SABEMOS QUE, SABEMOS COMO, la cual otorga suficiente distintividad
e indica el origen empresarial de los productos que amparara’.

. (...) el aspeclo fonético es diferente, ya que existiendo las diferencias

mencionadas, la pronunciacion de cada uno de los signos resulta lo
suficientemente distintivo en cada caso para evitar el riesgo de confusion”.

3. “(...) el impacto visual que se genera al confrontar los signos es diferente,

creando una imagen diferente en la mente del consumidor’.

“(...) aunque coinciden en varias de sus letras, sus terminaciones son
diferentes (IA — ON), lo que causa que la silaba ténica de cada una ocupe
un lugar diferente (conExia — conexién), haciéndolas fonéticamente
disimiles”.
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4.5. “...) la expresién CONEXIA no tiene un significado conocido en el idioma,

1.1.

mientras que CONEXION si, tratdndose de un significado comunmente
conocido por el consumidor, por lo que conceptualmente difieren”.

De la revision del expediente no consta que la SOCIEDAD CONEXIA
S.A.S haya dado contestacion a la demanda.

NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Corte Consultante ha solicitado la interpretacion prejudicial de los
Articulos 135 literal b) y 136 literal a)* de la Decision 486 de la Comision
de la Comunidad Andina, de los cuales se interpretaran tnicamente el
Articulo 136 literal a) de la antes referida Decision por ser aplicable al
caso.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

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

Comparacion entre marcas mixtas con parte denominativa simple y
compuesta.

ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

La irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Similitud
ortografica, fonética e ideoldgica. Riesgo de confusion y de
asociaciéon. Reglas para realizar el cotejo de signos.

En el proceso interno, mediante Resolucion 4701, la Jefe de la Division de
Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declard
infundada la oposicién por considerar que ‘(...) las similitudes existentes
no son suficientes para genera riesgo de confusion o asociacion en el
consumidor, por lo que las diferencias gramaticales, fonéticas y
conceptuales, sumadas a los elementos gréaficos que son accesorios en la
marca registrada, permiten al consumidor identificar cada una de ellas”.
En consecuencia, resulta pertinente referirnos a lo dispuesto en el Articulo
136 literal a) de la Comision de la Comunidad Andina:

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

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

a) sean idénlicos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero,
para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca
pueda causar un riesgo de confusion o de asociacion.
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1.2

1.3.

1.4.

1.5.

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

Como se desprende de esta disposicion, no es registrable un signo
confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los
signos no son distintivos extrinsecamente cuando pueden generar riesgo
de confusién (directa o indirecta) y/o riesgo de asociacion en el publico
consumidor’.

En cuanto al riesgo de confusion, el Tribunal ha sostenido que este
puede ser:

1.3.1. Directo: Frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir
un producto crea que esta adquiriendo otro.

1.3.2. Indirecto: Cuando el consumidor cree que dicho producto tiene
un origen empresarial diferente al que realmente posee.

En cuanto al riesgo de asociacién, este acontece cuando el consumidor,
aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del
producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra
empresa tienen una relacién o vinculacién econdémica.

La Corte Consultante al examinar los signos en conflicto debe tener en
cuenta que la semejanza entre ellos puede ser:

1.5.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos
en conflicto. Puede darse en la estructura sildbica, vocal,
consonante o tonica de las palabras, por lo que para determinar
un posible riesgo de confusién se debe tener en cuenta las
particularidades de cada caso concreto.

1.5.2. Ortografica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos
en conflicto desde el punto de vista de su configuracion, esto es,
tomando en cuenta la impresion visual de los signos en conflicto.

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

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

5 Entre ellas: Interpretacién Prejudicial de 24 de mayo de 2006, expedida en el marco del procese 58-1P-2006.

Interpretacion Prejudicial de 31 de mayo de 2006 expedida en el marco del proceso 62-1P-2006.
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1.6. Igualmente, el Juez Consultante, observara las siguientes reglas para el

1.7.

1.8.

2.1.

cotejo entre signos distintivos:

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

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

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

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

La Corte Consultante al resolver la controversia deberad examinar si entre
los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego
determinar, si esto es capaz de generar riesgo de confusién (directa o
indirecta) en el publico consumidor, teniendo en cuenta en esta valoracion
que la semejanza entre dos signos puede ser fonética, ortografica,
figurativa o conceptual.

Sin embargo, no resulta suficiente que base el examen de confundibilidad
anicamente en la semejanza en cualquiera de sus formas, pues el analisis
debe abarcar un examen integral y completo para determinar el posible
riesgo de confusion y/o asociacion en el publico consumidor, incluido el
examen de los productos que amparan las marcas mixtas “CONEXIA" y
“CONEXION",

Comparacién entre marcas mixtas con parte denominativa simple y
compuesta

Como la controversia radica en la confusion de signos mixtos (CONEXIA
SABEMOS QUE, SABEMOS COMO / CONEXION), es necesario que la
Corte Consultante proceda a compararlos teniendo en cuenta que los
signos de dicha naturaleza estdn conformados por un elemento
denominativo y uno grafico. El primero, representado por una o mas
palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual. El
segundo, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los
cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, iconos,
etc.
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2.2. Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el
preponderante, dado que las palabras impactan mas en la mente del
consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este
sino el elemento grafico, ya sea que, por su tamano, color, disefio y otras
caracteristicas puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de
acuerdo con las particularidades de cada caso.

2.3. En consecuencia, una vez que la Corte Consultante haya determinado
cual es el elemento caracteristico del signo mixto, debera tener en cuenta
las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos:

2.3.1. Si el elemento grafico es el preponderante en un signo y en
el otro no, en principio no habria riesgo de confusion.

2.3.2. Si el elemento grafico es preponderante en los dos signos en
conflicto, debe tener en cuenta para la comparacion de los
signos figurativos, que en estos se pueden distinguir dos
elementos:

- El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo.

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

El cotejo de dos signos figurativos debera atender a la distincion
de los elementos mencionados, pues la confusion bien puede
presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan,
teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o
ideoldgica suele prevalecer.

2.3.3. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos
signos distintivos. El cotejo debera realizarse de conformidad
con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:

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

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

2.3.3.3. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez
gue esto indica la sonoridad de la denominacion.
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2.3.3.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una
manera mas fuerte en la mente del consumidor, pues
esto mostraria ¢como es captada la marca en el
mercado.

2.4. Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente

2.5.

esta integrado por dos o mas palabras, para realizar un adecuado cotejo
se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen
y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en
cuya direccién son aplicables los siguientes parametros:

2.4.1. Ubicacion de las palabras en el signo denominativo
compuesto. La primera palabra genera mas poder de recordacion
en el publico consumidor.

2.4.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la
extension de la palabra. Las palabras mas cortas por lo general
tienen mayor impacto en la mente del consumidor.

2.4.3. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la
sonoridad de la palabra. Entre mas fuerte sea la sonoridad de la
palabra podria tener mayor impacto en la mente del consumidor.

2.44. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con
los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor
sea la proximidad del signo evocativo con los productos o
servicios que ampara, tendra un mayor grado de debilidad. En
este caso, la palabra débil no tendria relevancia en el conjunto.

2.45. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso
comtin. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso comun se
deben excluir del cotejo de marcas.

2.4.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en
cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone
un signo es una marca notoriamente conccida, tendra mayor
relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento
estable en una marca derivada, 0 es el elemento que conforma
una familia de marcas, tendra mayor relevancia. Se debe analizar
cualquier otra situacion que le otorgue mayor distintividad, para de
esta manera determinar la relevancia en el conjunto.

En congruencia con el desarrollo de esta interpretacion prejudicial, la
Corte Consultante debera proceder a realizar el cotejo de conformidad con
las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusién y/o
de asociacion que pudiera existir entre los signos mixtos “CONEXIA
SABEMOS QUE, SABEMOS COMOQO" y “CONEXION". Para su analisis, la
Corte Consultante debera tomar en cuenta las palabras que poseen una
funcién diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudara a entender cémo
el signo es percibido en el mercado. Asimismo, se debera establecer cual

9
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es la palabra que genera mas poder de recordacion en el puiblico
consumidor.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja
consignada la presente interpretacion prejudicial para ser aplicada por la Corte
Consultante al resolver el proceso interno 2011-00458, la que debera adoptarla
al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo
35 del Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretacion prejudicial es firmada por los Magistrados que

participaron de su adopcion de acuerdo con lo dispuesto en el dltimo parrafo
del Articulo 90 del Est? to del Tribunal.

Hugo RLiro Gomez Apa§
M

2| Estatuto del Tribunal, firm.
pres@lnterpretacién Prejudicial/el Presidente y el/&ecré' rio.

Cecilia Lmsla Ayl on Qumteros
MAGISTRADA

Imente la

éééro Zambrano Brito™

RESIDENTE " SECRETARIO

Notifijuese a la Entidad Consultante y remitase copia de la presente
Interpretacion Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para
su publicacion en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 437-1P-2015

10
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 19 de mayo de 2016

Proceso: 367-1P-2015
Asunto: Interpretacion Prejudicial
Consultante: Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales del

Grupo de Competencia Desleal y Propiedad
Industrial de la Superintendencia de Industria y
Comercio - SIC de Colombia

Expediente interno
del consultante: 2014-092021

Referencia: Marca involucrada BANCO DE LAS

MICROFINANZAS

Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gémez Apac

VISTOS

El Oficio 1003-184, recibido el 2 de julio de 2015, mediante el cual la
Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales del Grupo de Competencia Desleal
y Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio (en
adelante, la SIC) de la Replblica de Colombia solicita a este Tribunal
interpretacion prejudicial de los Articulos 155 literal a) y 238 de la Decision
486 de la Comisién de la Comunidad Andina?, a fin de resolver el Proceso
Interno 2014-092021; vy,

1

Declsion 486 de la Comisidén de la Comunidad Andina.-

“Articulo 155.- £/ regisiro de una marca conffere a su litular ef derecho de impedir a cualquier

tercero reajizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: z

a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre produclos para
los cuales se ha registrado la marca; sobre produclos vinculados a fos servicios para los
cvales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolluras embalajes o
acondicionamientos de tafes productos; '

L

“Articulo 238.- El litular de un derecho protegido en virtud de esta Decisién podrd entablar
accion ante Ia autoridad nacional compelente contra cualquier persona que infrirya su derecho.

1
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El auto de 9 de septiembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitié a
tramite la presente interpretacion prejudicial.

A,
1.

2.2.
2.3.

ANTECEDENTES

Partes en el Proceso Interno:

Demandante: BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S.A.
Demandado:  ALFA INMOBILIARIA E INVERSIONES LTDA.

Hechos Relevantes

. El 11 de agosto de 2014, el BANCO DE LAS MICROFINANZAS

BANCAMIA S.A. (en adelante, BANCAMIA)?, interpuso accion por
infraccion a derechos de propiedad industrial contra ALFA
INMOBILIARIA E INVERSIONES LTDA. (en adelante, ALFA), por la
utlizacion de la denominacién “Banco de las Microfinanzas”
(denominativa) en actividades relacionadas con las clases 35, 36 y 38
de la Clasificacion Internacional de Niza (Expediente 14-09202).

El 5 de mayo de 2015, ALFA contesto la accion por infraccion,

Por Auto 43997 del 19 de junio de 2015, la SIC solicito a este Tribunal
interpretacion prejudicial de los Articulos 155 literal a) y 238 de la
Decision 486 de la Comisidn de la Comunidad Andina.

Argumentos de la Demanda

La demandante BANCAMIA alego lo siguiente:

También podrd acluar confra quien ejecute aclos que manifieslen la inminencia de una
infraccion. Si la legislacion interna del Pals Miembro lo permite, la autoridad nacional
competente podrd iniciar de oficio, las acciones por infraccién pravislas en dicha legistacion. En
caso de colitularidad de un derecho, cualquiera de fos colitulares podré entablar fa accién
conlra una infraccion sin, que sea necesario el consentimiento de los demés, salvo acuerdo en
contrario entre los colifulares.”

En su condicidn de titular de las siguientes marcas:

a) Bancamia Banco de las Microfinanzas Bancamia S.A. {(mixta) de la Clase 38.

b) Banco de las Microfinanzas de Colombia Bancamia S.A. {denominativa) de la Clase
36.

¢) Banco de las Microfinanzas Bancamia S.A. {denominativa) de la Clase 36.

d} Banco de las Microfinanzas Bancamia S.A. (denominativa) de la Clase 35.

e} Banco de las Microfinanzas de Colombia Bancamia S.A. (denominativa) de la Clase 36
de la Clasificacién Internacional de Niza.

2
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3.1.

3.2.

3.3.

3.4,

3.5.

La sociedad demandante presta los servicios financieros de
microcredito y es titular con derecho de uso exclusivo en Colombia de
las marcas sefialadas en el numeral 2.1 precedente?.

La sociedad demandada ha incurrido en infraccion de la marca
“BANCO DE LAS MICROFINANZAS" (denominativa) al utilizarla en
actividades relacionadas con las clases 35, 36 y 38 de la Clasificacién
Internacional de Niza, toda vez que BANCAMIA no ha autorizado el uso
del signo materia de la controversia.

ALFA no tiene por objeto social la prestacion de servicios financieros ni
crediticios y/o de banca. Asimismo, no cuenta con autorizacién para
prestarlos, afectando el nombre comercial, ensefia comercial, marcas
registradas y el buen nombre de BANCAMIA.

El hecho de que la sociedad demandada use el signo distintivo
‘BANCO DE LAS MICROFINANZAS" (denominativo) perteneciente a
BANCAMIA la perjudica, considerando no solo la infraccion de la marca
en si misma, sino también que se trata de una empresa que ha sido
objeto de alerta por parte de las autoridades.

BANCAMIA, de conformidad con el literal b} del Articulo 243 de la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, estima la
indemnizacién de dafios y perjuicios a su favor en cien millones de
pesos colombianos debido al dafio emergente y el lucro cesante por la
infraccién incurrida en su contra.

Argumentos de la contestacion

ALFA contest6 la demanda sefialando que la demandante pruebe los
hechos alegados en la demanda, y que se atiene a lo que resulte
probado y al fallo del proceso.

NORMAS A SER INTERPRETADAS

Por Auto 43997 del 19 de junic de 2015 y Oficio 1003-184 de 2015 del
2 de julio del 2015, la SIC solicité a este Tribunal interpretacion
prejudicial de los Articulos 155 literal a) y 238 de la Decisién 486 de la

Comision de la Comunidad Andina, en el sentido de que se explique
lo sigquiente:;

a) “¢Se puede configurar la infraccion del literal a) del Articulo 155
de la Decision 486 respecto de una marca para servicios?”

Ver nola a pie de pagina 2.
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b)  ";Qué se entiende por inminencia de una infraccién contra signos
distintivos, especialmente cuando se relacionan con la aplicacion
o colocacién de la ‘marca o un signo distintivo idéntico o
semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la
marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales
esla se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes
o0 acondicionamientos de tales productos'?"

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

En el presente caso, en el que todavia no se ha pronunciado la SIC
respecto de la demanda por infraccion de marca presentada por
BANCAMIA, y teniendo en consideracién que la sociedad demandada,
ALFA, se ha limitado a contestar en su demanda que se atiene a lo que
resulte probado y al fallo del proceso, de modo que no se aprecia
discusion de alegatos por ambas partes en torno a la controversia, ni
fundamentos esgrimidos por la autoridad competente con anterioridad
a la solicitud de interpretacion judicial, este Tribunal considera que, en
el estadio en que se encuentra el referido proceso, la presente
interpretacién prejudicial debe centrarse en responder las preguntas
formuladas por la SIC, en los siguientes términos:

a) La causal de infraccioén contenida en el literal a) del Articulo 155
de la Decision 486, en relacion con las marcas de servicios.

b) La inminencia de la infraccién en relacién con los supuestos del
literal a) del Articulo 155 de la Decisién 486.

ANALISIS DE LOS TEMAS MATERIA DE INTERPRETACION

Los Articulos 155 literal a) y 238 de la Decision 486 de la Comunidad
Andina establecen lo siguiente:

“Articulo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho
de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los
siguientes actos:

a) aplicar o colocar la marca 0 un signo distintivo idéntico o
semejante sobre produclos para los cuales se ha registrado la
marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales
ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes
0 acondicionamientos de tales productos;

{..)"

“Articulo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esla
Decisién podré entablar accién ante la autoridad nacional compelente
contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podré actuar

4
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confra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una
infraccién. Si ia legislacion interna del Pafs Miembro lo permite, la
autoridad nacional compelente podré iniciar de oficio, las acciones por
infraccion previstas en dicha legisiacion. En caso de cotitularidad de un
derecho, cualquiera de los cotitulares podré entablar la accién conira
una infraccion sin, que sea necesario el consentimiento de los dema4s,
salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.”

¢Se puede configurar la infraccién del Literal a) del Articulo 155 de
la Decision 486 respecto de una marca para servicios?

Previamente a absolver la pregunta formulada por la Corte consultante,
resulta pertinente sefialar que la accién por infraccion de derechos de
propiedad industrial se encuentra regulada en el Titulo XV de la
Decision 486, y cuenta con las siguientes caracteristicas:4

a) Sujetos activos. Dicha condicién recae en:

(i)  El titular del derecho protegido. El titular puede ser una
persona natural o juridica.

(i) E! Estado. Si la legislacion interna lo permite, las
autoridades competentes de los Paises Miembros pueden
iniciar de oficio la accién por infraccion de derechos de
propiedad industrial.

b) Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la accion:

()  Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial,

(if) Cualquier persona que con sus actos pueda de manera
inminente infringir los derechos.

El literal a) del Articulo 155 de la Decision 486, previamente citado,
plantea tres supuestos de aplicacion que a continuacion se sefalan:

1. Supuesto I Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo
idéntico o0 semejante sobre productos para los cuales se ha
registrado la marca.

2. Supuesto II: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo
ideéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios
para los cuales esta se ha registrado.

De modo referencial, ver Proceso 346-IP-2015, pp. 8-9,
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3. Supuesto lll: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo
idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes o

acondicionamientos de tales productos.

] Sujeto activo Sujeto pasivo Resumendel
supuesto
Es titular de una | Usa la marca Marca protegida para
Supuesto | njaltca que directamente sobre | productos aplicada
distingue productos. sobre productos.
productos.
Es titular de una | Usa la marca sobre | Marca protegida para
marca que productos servicios aplicada
distingue vinculados a los sobre productos.
Supuesto i i "
servicios. servicios que
distingue la marca
protegida.
Es titular de una | Usa la marca sobre | Marca protegida para
marca que envases, envolturas, | productos o servicios
distingue embalajes o aplicada sobre
Supuesto lll | productos o acondicionamientos | envases, envolturas,
servicios. de productos. embalajes o
acondicionamientos
de productos.

¢Qué se entiende por inminencia de una infraccién contra signos
distintivos, especialmente cuando se relacionan con la aplicacién
o colocacion de la “marca o un signo distintivo idéntico o
semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la
marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales
esta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes
0 acondicionamientos de tales productos”?

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 238 de la Decisién 486,
el titular de un derecho protegido (sujeto activo) puede iniciar accién
ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona (sujeto
pasivo) que incurra en la infraccién de aquel derecho (infraccién del
derecho de marca propiamente dicha) o que ejecute actos que la
hagan inminente.5

En lo que concierne a la precisién sobre sujetos activos y pasivos, ver de modo referencial el
Proceso 346-1P-2015, pp. 8-9.
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Previamente, resulta necesario precisar en relacion con los dos
supuestos en virtud de los cuales es posible entablar accion ante la
autoridad nacional competente, que tanto la infraccion del derecho de
marca propiamente dicha, que supone la existencia de un dafio o
perjuicio, como los actos a partir de los cuales se determina que existe
inminencia de infraccion, son considerados por la normativa
comunitaria como infracciones a los derechos de los titulares.

Como consecuencia de lo anterior, se debe tomar en cuenta que lo
establecido en el Articulo 243 de la Decision 4868, en relacion con los
parametros para el calculo de la indemnizacion de dafios y perjuicios,
solo resulta aplicable para los casos en los que se ha producido un
dafio o perjuicio en el sujeto activo. A decir de lo expuesto, la norma
citada solo resulta aplicable en el escenario de una infraccién del
derecho de marca propiamente dicha (o propiamente ejecutada) y no
para los casos de inminencia de infraccién, puesto que en los casos de
inminencia de infraccién no se generan dafios ni perjuicios.

Para mayor claridad de lo que se viene exponiendo, se entiende por
inminencia de infraccion a aquellos actos previos o preparatorios que
significan una amenaza al derecho de propiedad industrial, una
amenaza de dafio a dicho derecho, en el sentido de que, si no se ha
producido la infraccién propiamente dicha, la inminencia supone que
existe el temor racional y fundado de gue va a producirse de forma
inmediata.”

Asi, mientras que el dafio y los perjuicios generados a partir del uso no
autorizado de una marca registrada —infraccién del derecho de marca
propiamente dicha— se da en los términos sefalados en el punto

5 Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina.-

“Articulo 243.- Para efeclos de cafcular la indemnizacién de dafos y perjuicios se tomard en
cuenta, entre olros, los criterios siguienies:

a} el daffo emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecusncia
de Ia infraccion;

b) ol monlo de los beneficios oblenidos por el infractor como resulfado de los aclos de
infraccion; o,

¢) el precio que ef infractor habrla pagado por conceplo de una licencia contraclual, teniendo
en cuenla el valor comercial del derecho infringido v las licencias contraclusles que ya se
hubieran concedido.”

VEGA VEGA, José Antonio. "“CONTRATOS ELECTRONICOS Y PROTECCION DE LOS
CONSUMIDORES'. Reus - Madrid, 2005. Pag. 429.
Vease:<hitps://books.qoogle.com.ec/books 7id= ewJNisri C&

#v=onepage&g=inminencia%20de%20infracci%C3%B3naf=false> visitado el 13 de mayo de
2016.

7
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precedente bajo los supuestos I18 y |I19, la inminencia de infraccion se
da con los actes que suponen un temor racional y fundado de que el
uso no autorizado de una marca registrada va a producirse.

Asi, por ejemplo, mientras que el dafo a una marca registrada del
sujeto activo se da con la efectiva comercializacion de productos
(identificados con la marca del sujeto activo, pero sin la autorizacién de
este) en el mercado por parte del sujeto pasivo, la inminencia de
infraccion se da con los actos previos o preparatorios a dicha
comercializacion realizados por el sujeto pasivo, como es el acuerdo de
un 6rgano societario respecto de la futura comercializacion del
producto, la descarga de dichos productos en el puerto, su
almacenamiento previo a la nacionalizacién, la confeccién de etiquetas
que luego se colocaran a los productos, etc.

En los ejemplos citados, no se ha producido /a infraccién del derecho
de marca propiamente dicha; sin embargo, se trata de actos en los
cuales se advierte inminencia de una infraccion, debido a que existe el
temor racional y fundado de que los productos (identificados con la
marca del sujeto activo, pero sin la autorizacién de este) ingresaran y
seran comercializados en el mercado.

En los terminos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
deja consignada la presente interpretacion prejudicial para ser aplicada por la
Delegatura consultante al resolver el proceso interno 2014-092021, la que
debera adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo
dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero
de su Estatuto.

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

f
!

Cecilia LEisa Aylléh Quinteros artha Rueda‘Merchan

MAGISTRADA MAGISTRADA

8 Aplicar o colocar la marea (registrada para distinguir servjcios) o un signo disfintivo idéntico o
semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado.

9 Aplicar o colocar la marca (registrada para distinguir productoes o servicios) o un signo distintivo
idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales
productos.
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~jn{11ero Zambrano Hugo Ramiro Gomez Apac
VGISTRADO MAGISTRADO

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

; !
y /i
ero Z&8mbrano GustaveSarcia Ffi
| E SECRETARIN
Notifiquese a la Entidad Consultante y remitase copia de la presente

Interpretaciéon Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina
para su publicacion en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.





