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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 23 de octubre de 2023

Proceso: 75-1P-2023
Asunto: Interpretacion prejudicial
Consultante: Seccion Primera de la Sala de lo Contencioso

Administrativo del Consejo de Estado de Ila
Republica de Colombia

Expediente de origen: 13 156161

Expediente interno 11001032400020180012500
del consultante:

Normas objeto de la Articulos 135 (literales b y ¢) y 150 de la Decision
consulta prejudicial: 486 —«Régimen Comun sobre  Propiedad
Industrial»

Temas objeto de la

consulta prejudicial: 1. La marca tridimensional. Reglas para realizar el
examen de registrabilidad de marcas
tridimensionales

2. Formas usuales de los productos o de sus
envases, formas o caracteristicas impuestas
por la naturaleza o la funcién del producto o del
servicio en la conformacién de signos

3. Formas u otros elementos que den una ventaja
funcional o técnica

‘ 4. Sobre el posible riesgo de confusiéon entre un
disefo industrial y una marca tridimensional

5. Sobre la existencia de infraccién a una marca
tridimensional en un escenario en el que los
productos materia de la presunta infraccién han
venido siendo comercializados por afios con J5¢
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anterioridad al otorgamiento del registro
marcario

6. Particularidades relacionadas con la marca
tridimensional prevista en la Decision 486

Magistrado ponente: Gustavo Garcia Brito
VISTO:

El Oficio 0534 del 2 de marzo de 2023 recibido via correo electronico en la misma
fecha mediante el cual la Seccion Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado de la Republica de Colombia solicitd al
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal o el
TJCA) la interpretacién prejudicial de los articulos 135 (literales b y c) y 150 de
la Decision 486 — «Régimen Comun sobre Propiedad Industrial» emitida por la
Comision de la Comunidad Andina (en adelante, la Decision 486)", a fin de
resolver el proceso interno 11001032400020180012500.

CONSIDERANDO:

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante: Colplast S.A.S.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio
—SIC— de la Republica de Colombia

B. EL CRITERIO JURIDICO INTERPRETATIVO DEL ACTO ACLARADO
ES APLICABLE AL MECANISMO PROCESAL DE LA
INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL ORDENAMIENTO JURIDICO
COMUNITARIO ANDINO

1.  Las sentencias de interpretacion prejudicial emitidas en los procesos 145-
IP-2022, 261-1P-2022, 350-1P-20222 y 391-IP-20223, todas de fecha 13 de
marzo de 2023, a través de las cuales el TJCA reconocié que «la doctrina
interpretativa del acto aclarado» es plenamente compatible con lo

1 Del 14 de septiembre del 2000, publicada en |la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 600 del
19 de septiembre del 2000.

2 Publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023.
Disponible en:
https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205146.pdf

Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5147 del 13 de marzo de 2023.
Disponible . en:
O\ https:iwww.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205147.pdf m
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establecido en el segundo parrafo del articulo 33 del Tratado de Creacion
del Tribunal y en el articulo 123 de su Estatuto.

2. En ese sentido, el Tribunal decidid, entre otras cosas, lo siguiente:

«PRIMERO: Interpretar que el criterio juridico interpretativo
del acto aclarado es plenamente compatible con
lo establecido en el segundo parrafo del articulo
33 del Tratado de Creacién del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina y en el articulo
123 de su Estatuto.

SEGUNDO: Interpretar que, conforme al criterio juridico
interpretativo del acto aclarado que resulta
aplicable en el ambito de la Comunidad Andina,
en aquellos casos en los que el juez nacional de
tinica o Ultima instancia tiene que resolver una
controversia en la que deba aplicar o se discuta
una norma del ordenamiento juridico
comunitario andino, no estara obligado a
solicitar interpretacion prejudicial al Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina si es que esta
corte internacional ya ha interpretado dicha
norma con anterioridad en una interpretacion
prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena.

TERCERO: Interpretar que la obligatoriedad prevista en el
segundo parrafo del articulo 33 del Tratado de
Creacion del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina y en el articulo 123 de su
Estatuto se mantiene y se aplica en los
siguientes casos:

a) Cuando el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina no ha emitido
interpretacion prejudicial respecto de la
norma del ordenamiento  juridico
comunitario andino que el juez nacional de
Unica o ultima instancia debe aplicar (o es
materia de discusién) para resolver la
controversia del proceso jurisdiccional que
tramita en sede nacional,

b) Cuando el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina si ha emitido
interpretacion prejudicial publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
respecto de alguna de las normas del
ordenamiento juridico comunitario andino
que el juez nacional de Unica o ultima
instancia debe aplicar (o son materia de }$g_
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discusidn) para resolver la controversia del
proceso jurisdiccional que tramita en sede
nacional, pero no respecto de otras
normas del mismo ordenamiento,
aplicables a la misma controversia. En
este caso, el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina emitira la
interpretacion  prejudicial respecto de
aquellas normas que no hubiere
interpretado en el pasado, y ratificara el
criterio juridico interpretativo respecto de
las cuales si lo hubiera hecho, de ser el
caso.

c¢) Cuando el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina si  ha emitido
interpretacion prejudicial publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
respecto de la norma del ordenamiento
juridico comunitario andino que el juez
nacional de Unica o ultima instancia debe
aplicar (o es materia de discusion) para
resolver la controversia del proceso
jurisdiccional que tramita en sede
nacional, pero dicho juez considera
imperativo que el TJCA precise, amplie o
modifique el criterio juridico interpretativo
contenido en la mencionada interpretacién
prejudicial; y,

d) Cuando el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina si ha emitido
interpretaciéon prejudicial publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
respecto de la norma del ordenamiento
juridico comunitario andino que el juez
nacional de Unica o Ultima instancia debe
aplicar (o es materia de discusion) para
resolver la controversia del proceso
jurisdiccional que tramita en sede
nacional, pero dicho juez tiene preguntas
insoslayables sobre situaciones
hipotéticas que, en abstracto, se
desprenden o estan vinculadas con la
referida norma andina, y que deben ser
aclaradas por el TJCA para que el
mencionado juzgador pueda resolver con
mayor  precision e idoneidad la
controversia del proceso jurisdiccional que
tramita en sede nacional.

"7:.\\ CUARTO: Declarar que persiste y se mantiene firme la  »
4 posibilidad de que, tanto los Paises Miembros /’S’L,
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como la Secretaria General de la Comunidad
Andina y los particulares, ejerzan el derecho
previsto en el articulo 128 del Estatuto del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de
acudir ante este Tribunal en ejercicio de la
accion de incumplimiento, cuando el juez
nacional obligado a realizar la consulta se
abstenga de hacerlo, en aquellos casos en los
que esta obligacion se mantiene de conformidad
con los criterios establecidos en la presente
sentencia de interpretacion prejudicial; o cuando
un juez nacional aplique una interpretacion
diferente a la establecida por el Tribunal en el
caso concreto o en una o mas interpretaciones
prejudiciales aprobadas y publicadas
previamente en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena, y que constituyen un acto aclarado
en los términos expuestos en la presente
providencia.

QUINTO: El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
implementara medidas con el objeto de informar
a los jueces nacionales respecto de los criterios
juridicos interpretativos que califican como actos
aclarados.

(...)»
NORMAS OBJETO DE LA CONSULTA PREJUDICIAL

La autoridad consultante solicité la interpretacién prejudicial de los
articulos 135 (literales b y ¢) y 150 de la Decision 486%.

Con relacion a los articulos 135 (literal b) y 150 de la Decision 486,
corresponde sefalar que dichas normas constituyen acto aclarado de
conformidad con el criterio jurisprudencial citado en el acapite anterior y
en los términos de la sentencia de interpretacién prejudicial emitida en el
proceso 344-1P-2022 de fecha 11 de abril de 2023.

TARIA” )

Decision 486.-

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

()

b) carezcan de distintividad,;

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

(...)»

«Articulo 150.- Vencido el plazo establecido en el articulo 148, o si no se hubiesen presentado
oposiciones, la oficina nacional competente procedera a realizar el examen de registrabilidad. En
caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciara gobre
éstas y sobre la concesion o denegatoria del registro de la marca mediante resolucion.» m
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En consecuencia, corresponde que la autoridad consultante se remita a
los criterios juridicos interpretativos contenidos en los parrafos 2.1 a 2.10
y 5.1 a 5.6 de las paginas 10 a 11 y 14 a 16 de la Interpretacion
Prejudicial 344-1P-2022, que constan en las paginas 26 a 27 y 30 a 32
de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5154 del 12 de abril de
2023, la cual se encuentra disponible en el siguiente enlace:

https:/fiwww.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205154. pdf

3. En cuanto al articulo 135 (literal c) de la Decisiéon 486 que tambien fue
objeto de la consulta prejudicial obligatoria planteada en el presente
proceso, corresponde sefialar que dicha norma regula aspectos
relacionados con la irregistrabilidad de signos distintivos que estan
vinculados directamente con los siguientes temas especificos:

- La marca tridimensional. Reglas para realizar el examen de
registrabilidad de marcas tridimensionales.

- Formas usuales de los productos o de sus envases, formas o
caracteristicas impuestas por la naturaleza o la funcion del
producto o del servicio en la conformacion de signos.

- Formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica.

- Sobre el posible riesgo de confusién entre un disefio industrial y
una marca tridimensional.

- Sobre la existencia de infraccién a una marca tridimensional en un
escenario en el que los productos materia de la presunta infraccion
han venido siendo comercializados por afios con anterioridad al
otorgamiento del registro marcario.

- Particularidades relacionadas con la marca tridimensional prevista
en la Decision 486.

Al respecto, resulta pertinente sefialar que la norma citada, asi como los

temas identificados anteriormente, ya han sido objeto de interpretacion

por parte del Tribunal existiendo, a la fecha, un criterio juridico

| interpretativo uniforme, estable y coherente sobre su objeto, contenido y
alcance en los siguientes términos:

\

[1] La marca tridimensional. Reglas para realizar el examen de
registrabilidad de marcas tridimensionales

[1.1] Entendiendo que la marca es un medio para distinguir
productos y/o servicios en el mercado, esta puede estar
conformada, entre otros, por los siguientes elementos: *
palabras o combinacion de estas, formas, imagenes, figuras, /5¢,
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simbolos, gréficos, emblemas, envases o envolturas, nimeros,
letras, colores delimitados por una forma o una combinacion de
colores.®

[1.2] En consecuencia, pueden ser registrables cualquiera de los
elementos antes mencionados, los mismos que pueden estar
compuestos de fondo, ancho y altura; esto es, por tres
dimensiones, lo que constituye un signo tridimensional. ¥

.31 Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones
del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen. Dentro
de esta clase se ubican las formas de los productos, asi como
sus envases, envoltorios y relieves. El signo tridimensional
constituye una clase de signos con caracteristicas tan
pecuhares que ameritan su clasificacion como mdependfente
de los signos denominativos, figurativos y mixtos.”

[1.4] Los signos tridimensionales pueden diferenciar claramente los
productos que se desean adquirir y pueden generar gran
recordacién en el publico consumidor dentro del mercado,
siempre que la forma arbitraria no guarde relacion respecto del
producto o servicio que se pretende distinguir. Ademas, el
objeto de estas marcas es influir en la conciencia def
consumidor para que se decida a adquirir el producto ofertado.®

Reglas para realizar el examen de registrabilidad de
marcas tridimensionales

[1.5] El examen de registrabilidad de las marcas tridimensionales
deberé hacerse tomando en consideracion los siguientes
parametros:

[1.5.1] Se deben identificar y excluir del anélisis las formas de
uso comun, entendiendo por formas de uso comun la
forma de los productos o de sus envases que son
utilizados por algunos de los competidores existentes.
No es necesario que sean de uso comun de todos los
competidores, sino basta que lo sean de un grupo o
porcentaje de estos.

Asi, por ejemplo, si un grupo de competidores
fabricantes de cerveza utiliza una forma de botella
para envasar el producto, dicha forma no puede ser

5 Ver Interpretacion Prejudicial 330-IP-2015 del 23 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena 2790 del 31 de agosto de 2016.

g Ibidem.

Ver Interpretacion Prejudicial 133-IP-2015 del 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena 2604 del 14 de octubre de 2015.

Ver Interpretacion Prejudicial 330-IP-2015 del 23 de junio de 201 6, publicada en la Gaceta Offcial
del Acuerdo de Carfagena 2790 del 31 de agosto de 2016. }’5’(.
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considerada una marca tridimensional, pues ya
existen competidores que la utilizan en el mercado, lo
que la convierte en una forma de uso comun.

[1.5.2] También se deben identificar y excluir aquellas formas
que son indispensables o necesarias con relacion a
los productos o sus envases. Se ftrata de aquellas
formas que tienen una funcionalidad con relacién al
producto o su envase. Asi, por ejemplo, tratandose de
botellas de cerveza, estas necesariamente deben
tener una tapa o chapa que asegure el contenido.

[1.5.3] No obstante lo anterior, si la exclusién de dichos
elementos llegara a reducir el signo de tal manera que
hace inoperante el anélisis, deberéd realizarse sin
descomponer el conjunto marcario.

[1.5.4] El examen debera hacerse partiendo de los elementos
que aportan distintividad en cada caso, como las
formas, lineas, perspectivas, relieves, angulos; es
decir, la inclusion de elementos arbitrarios o
especiales que provoquen una impresion diferente a
la que se obtiene al observar otros signos distintivos o
disefios industriales, para distinguirlo de otros que se
comercialicen en el mercado y asi evitar error en el
plblico consumidor y el riesgo de asociacion y/o
confusion.

[1.5.5] Adicionalmente, no se deben tener en cuenta
elementos accesorios como el etiquetado.

Para registrar una forma tridimensional como marca, dicha
forma, por si misma, debe permitir a los consumidores asociar
el signo con un determinado origen empresarial. Si ello no
ocurre, la distintividad podria provenir de elementos
denominativos o figurativos (palabras, numeros, dibujos,
colores, gréficos, etc.), caso en el cual estariamos ante una
marca mixta, siendo que lo tridimensional es uno de sus
componentes.

Una marca mixta, en el caso mencionado en el parrafo
precedente, podria ser un elemento denominativo mas el
componente tridimensional; un elemento figurativo mas el
componente tridimensional; los elementos denominativo y
figurativo mas el componente tridimensional. En cualquier
caso, la distintividad provendria de la percepcion del conjunto
marcario en su integridad.

Formas usuales de los productos o de sus envases,
formas o caracteristicas impuestas por la naturaleza o la
funcién del producto o del servicio en la conformacién de

signos }’%
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[2.1] El literal c) del articulo 135 de la Decisién 486 establece lo
siguiente:

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

(54}

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

(...)»

(Subrayado agregado)

[2.2] La norma trascrita prohibe el registro de signos que consistan
exclusivamente en formas usuales o de uso comun de los
productos o de sus envases, o en formas impuestas por la
naturaleza o la funcién del producto o servicio del que se trate,
de sus envases o envoltorios. Advierte el Tribunal que en
relacién con estas dltimas, aunque la norma no lo consagro
expresamente, también debe aplicarse a los envases o
envolturas de los productos.’

[2.3] Las formas usuales o de uso comin son aquellas que de
manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en
relacion con determinado grupo de productos o sus envases o
envoltorios. En este caso, el publico consumidor no relaciona
dichas formas con los productos o envases de un competidor
especifico, ya que en su mente se relacionan con el género de
productos y no con una especie determinada.™

[2.4] Existen ofro tipo de formas que la normativa andina ha
clasificado en:™

a) Las formas o -caracteristicas impuestas por la
naturaleza: son aquellas que se desprenden de los
elementos esenciales del producto o servicio. Son
formas que obligatoriamente, por su configuracion y su
esencia, estan ligadas a los productos o servicios; v.g. el
disefio de gafas.

b) Las formas o caracteristicas impuestas por la
funcién del producto o servicio: son aquellas que
estan determinadas por la finalidad del producto o

g Ver Interpretacién Prejudicial 133-1P-2015 del 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena 2604 del 14 de octubre de 2015.

Ver Interpretacion Prejudicial 141-IP-2016 del 13 de octubre de 2016, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena 2868 del 10 de noviembre de 2016.

lbidem. y ST
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servicio. Habria que preguntarse ¢;para qué sirve el
producto?, y de esta manera identificar su forma
funcional; v.g. un sacacorchos.

[2.5] Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular
de la marca, descarta que las formas usuales o de uso comin
de los productos o de sus envases, y las formas impuestas por
la naturaleza o la funcién del producto o servicio del que se
trate, de sus envases o envoltorios, puedan ser utilizadas
tnicamente por un titular, ya que al ser estos elementos de
dominio ptiblico no pueden vetarse para que los competidores
en el mercado los sigan utilizando. Sin embargo, si dichas
formas se encuentran acompafiadas por elementos
adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrian
registrarse pero sus titulares no podrian oponerse al uso de los
elementos comunes o necesarios por parte de otros titulares."

[2.6] El Tribunal advierte que las formas de uso comtin o necesarias
deben apreciarse en relacion con los productos, sus envases o
envoltorios, y/o servicios que ampare el signo a registrar. Es
decir, lo que es de uso comin o necesario para determinados
productos y/o servicios, puede no serlo para otros.™

[2.7] Si la mencionada marca estuviese compuesta por formas de
uso comin o necesarias en relacion con los productos o
servicios de la correspondiente clase de la Clasificacion
Internacional de Niza, quiere decir que su titular tendria que
soportar que otros empresarios en el mercado las utilicen.

‘ [2.8] Considerando lo sefialado, es posible concluir lo siguiente:

\ (i)  Sila forma que conforma el signo solicitado a registro
| consiste en una forma usual o comun de los productos
| que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios y

ademas cuenta con elementos adicionales que no logran
| dotar de distintividad a dicha forma, esta se encontraria
| incursa en la prohibicién de registro estipulada en el
| literal b) del articulo 135 de la Decision 486.

‘ (i) Si la forma que conforma el signo solicitado a registro
| consiste exclusivamente en una forma usual o de uso
comun de los productos o de sus envases, 0 en una
forma impuesta por la naturaleza o la funcion del
producto o servicio que pretenda distinguir, dicha forma
se encontraria incursa en la prohibicion de registro
| estipulada en el literal c) del articulo 135 de la Decision
‘ 486.

L 12 Ver Interpretaciones Prejudiciales niimeros 209-1P-2015 del 21 de octubre de 2015, publicada en
la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2615 del 26 de octubre de 2015, y 509-1P-2015 del 24
de abril de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3047 del 26 de junio de
2017.

AN »
oN
\Ibidem. p S

10
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(iii)  Si la forma que conforma el signo solicitado a registro
consiste en una forma usual o de uso comun de los
productos o de sus envases, o0 en una forma impuesta
por la naturaleza o la funcién del producto o servicio que
pretenda distinguir, pero cuenta con elementos
adicionales que permitiran que el publico consumidor les
asigne  un  origen  empresarial  determinado,
correspondera acceder a su registro; sin embargo, el
titular de la forma que conforma el signo no podra
impedir que terceros utilicen la misma.

[3] Formas u otros elementos que den una ventaja funcional o
técnica

[3.1] El literal d) del articulo 135 de la Decision 486 dispone lo
siguiente:

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

d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos
que den una ventaja funcional o técnica al producto o al
servicio al cual se aplican. »

[3.2] La norma transcrita prohibe el registro de signos que consistan
exclusivamente en formas u otros elementos que den una
ventaja técnica o funcional al producto o servicio que
amparan™.

| [3.3] Las ventajas técnicas o funcionales que se insertan a los
productos se encuentran requladas por la figura del modelo de

| utilidad. En este sentido, que un comerciante a titulo de marca

| se apropie de formas o elementos que ofrezcan una ventaja
técnica o funcional de un producto, no es coherente con la

| proteccion que de los mismos objetos ofrece la mencionada
figura™.

[3.4] Cuando la norma habla de ventaja técnica o funcional del
producto, no esta haciendo referencia a elementos meramente
estéticos, sino a un perfeccionamiento técnico, que se traduce

b en una mejora de tipo practico o un efecto beneficioso, en
i \ cuanto a la aptitud del objeto para satisfacer una necesidad
| humana.

i [3.5] La razén de esta prohibicién consiste en delimitar las formas
que son susceptibles de ser protegidas como marcas frente a
| las que pueden ser protegidas como modelos de utilidad o a

Ver Interpretacién Prejudicial 7-IP-2012 del 4 de julio de 2012, publicada en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena 2108 del 22 de octubre de 2012.

Ver Interpretacion Prejudicial 623-1P-2016 del 26 de junio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena 3089 del 7 de septiembre de 2017. /‘%
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través de una patente de invencion.

La ratio legis de la norma es impedir que por medio del registro
de una marca se logre una proteccion temporalmente ilimitada
o indefinida para una forma a la que segtn su naturaleza y
caracteristicas sélo le corresponde una proteccion limitada o
temporal que otorga el Derecho de Patentes o el modelo de

Como ya se ha dicho las formas que cumplan estrictamente
una ventaja funcional o técnica del producto o al servicio al cual
se aplica no podrén ser registradas como marca; sin embargo,
se podra acudir a otro tipo de figura juridica como son los
modelos de utilidad, y si se trata de formas que posean una
finalidad estética se estaria frente a la figura del disefio

En consecuencia, se deberd analizar si el signo forma
tridimensional de un envase se encuentra o no dentro de la
causal de irregistrabilidad prevista en el articulo 135 literal d)
de la referida Decision.

Sobre el posible riesgo de confusién entre un disefo
industrial y una marca tridimensional

Es claro que el disefio industrial y la marca tridimensional son
figuras juridicas distintas. La Secretaria del Comite
Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos
Industriales e Indicaciones Geogréficas de la OMPI, en el
documento denominado «Los disefios industriales y su relacion
con las obras de arte aplicadas y las marcas ftridimensionales»
de fecha 1 de octubre de 2002 (SCT/9/6), menciona que la
finalidad de los disefios industriales es hacer que los productos
utilitarios, los productos industriales y los productos de
consumo sean mas atractivos a la vista, es decir, mas estéticos
para los compradores potenciales, mientras que las marcas,
incluyendo las  tridimensionales, son identificadores
comerciales, esto es, sirven para identificar y distinguir
empresas, actividades, bienes y servicios que circulan en el
comercio’. En el referido documento, la OMPI menciona las
siguientes diferencias entre los disefios industriales y las
marcas tridimensionales™:

Disefios industriales Marcas tridimensionales

1. Finalidad: Promover Ia
1. Finalidad: Fomentar la creatividad | transparencia y el espintu de

en tomo a los disefios de productos e | competicion _en el mercado y

GACETA OFICIAL
[3.6]
utilidad’®.
[3.7]
industrial.
[3.8]
4
[4.1]
16 Ibidem.

Secretarfa del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e
Indicaciones Geogréficas de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual — OMPI, Op. Cit.

Ibidem, p. 19. m
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inversiones para producir bienes de | encauzar la demanda de los
consumo innovadores que incorporen | consumidores.
dichos disefios.

2. Funcion: Hacer que los productos | 2. Funcién: Permitir que los
ofrezcan un interés estético a la vez | consumidores  distingan  los
que funcional a los consumidores con | productos que llevan la marca de
miras a incrementar el valor comercial | otros productos equivalentes de la
de los mismos. competencia.

3. Superposicién: Posibilidad de | 3. Superposicion: Posibilidad de
proteccién acumulativa (en virtud de | proteccion acumulativa (en virtud
determinadas leyes), a saber, como | de determinadas leyes) como
obras de arte y (en caso de que sean | obras de arte y (en determinados
suficientemente  distintivos) como | casos) como disefios industriales,
marcas, exclusivamente en lo que | exclusivamente en lo que se
respecta a las caracteristicas no | refiere a las caracteristicas no
funcionales. funcionales.

4. Alcance: El titular de derechos | 4. Alcance: El titular de derechos
sobre disefios puede impedir la | sobre marcas solo puede impedir
fabricacion y distribucion de todo | el uso no autorizado de la marca
producto en el que esté incorporado el | en relacion con los productos en
diserio (efecto de «monopolio»). cuestién, pero no puede impedir la
fabricacion y distribucién de esos
productos si la marca no se utiliza.

5. Plazo: Los derechos exclusivos
sobre las marcas pueden gozar de
un plazo ilimitado si el registro se
renueva periédicamente y/o la
marca se utiliza debidamente en el
comercio.

5. Plazo: Los derechos exclusivos
sobre los disefios tiene un plazo
limitado, que oscila entre 10 [que es el
plazo previsto en el articulo 128 de la
Decision 486] y 25 afios contados a
partir del registro o depdsito.

| [4.2] Respecto de la probable proteccién acumulativa entre el disefio

| industrial y la marca registrada, el mencionado documento de
la OMPI sefiala que «en teoria es posible que la forma de un
producto se beneficie de doble proteccion, como disefio
industrial y marca (tridimensional). Ahora bien, para ello, la
forma debe poder funcionar como una marca, es decir, debe
permitir que los consumidores distingan los bienes en el
mercado»™.

[4.3] Ricardo Antequera Parilli, en la misma linea, sostiene que nada

'%\ impide que una misma expresién en tres dimensiones cumpla

\ las dos condiciones («novedad» y «distintividad») y pueda, por

tanto, optarse por el goce de la doble proteccion (como «disefio

industrialy y como «marca tridimensional»), siempre que se

| cumplan los respectivos requisitos legales y los tramites para
la obtencion de los correspondientes registros®. También es el

Ibidem.
Ricardo Antequera Parilli, La Proteccion Legal de las Marcas Tridimensionales (con especial

referencia a las marcas constituidas por envases), en Revista de la Facultad de Ciencias Juridicas ~ °
y  Politcas de Ia Universidad  Montedvila, Caracas,  pp. 25 y 26
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caso de Maria Auxiliadora Vega Bardn, quien sostiene que una
creacion puede ser objeto de dos vias de proteccion (como
disefio industrial y como marca), siempre y cuando el disefio
industrial, ademas de ser una creacién formal nueva y original,
cumpla con los requisitos necesarios, contemplados en la
Decision 486, para constituirse como marca, eslto es, que sea
distintivo y que haya sido registrado®'.#

hito:/fwww.ulpiano.org.ve/revistas/bases/artic/texto/DERYSO/7/deryso 2008 7_17-56.pdf
(Consulta 3 de octubre de 2023)

2 Maria Auxiliadora Vega Barén, Proteccion de los Disefios Industriales, en Revista Propiedad
Intelectual de la Universidad de los Andes, Mérida, Afio IV, N° 6 y 7, 2014, p. 184.
hitp://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/28716/articulo6.pdf?sequence=2&isAllowed
=y (Consulta 3 de octubre de 2023)

22

Esta posibilidad, de que un producto sea protegido tanto por un disefio industrial como por una
marca tridimensional, ha sido objeto de estudio por parte de varios investigadores. Asi, por
ejemplo, Teresa Grace Chiriboga Erazo, al mencionar los inconvenientes de esta proteccion
acumulada, sostiene lo siguiente:

«Una primera dificultad se podria encontrar en que diversos derechos de propiedad
intelectual sobre una misma creacion tridimensional perteneciesen a diferentes fitulares.
Piénsese, por ejemplo, en un disefio protegido a un mismo tiempo como marca
tridimensional y como disefio industrial. Si un tercero comercializa un producto en el
mercado, ginfringe dicho tercero los derechos del titular marcario o del titular del disefio
industrial?

Otro inconveniente podria resultar del distinto 4&mbito de proteccion que cada derecho de
propiedad intelectual confiere a su titular. Asi, por ejemplo, en caso de un disefio protegido
como marca tridimensional, su titular puede prohibir solamente ciertos usos por parte de
terceros, esto es, aquellos que produzcan riesgo de confusion o de asociacion. En otras
palabras, el titular marcario no podria prohibir usos que no generen dichos riesgos —como
cuando se trata de productos no relacionados con los cubiertos por el registro de la marca.
En cambio, la proteccién como disefio industrial u obra de arte aplicado no impone esta
limitacion al titular.» (Teresa Grace Chiriboga Erazo, Acumulacién de las formas de
proteccion de las creaciones tridimensionales en el Cédigo Orgénico de la Economia Social
de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion (COESC), tesis para optar el titulo de
Magister en Derecho de la Empresa, Universidad Andina Simén Bolivar, Quito, 2020, p.
79.) https:/frepositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/7790 (Consulta 3 de octubre de 2023)

Otra investigacion es la efectuada por M® Paola Laifinen Cuevas, quien, en lo atinente a la
posibilidad de que un producto sea protegido al mismo tiempo como disefio industrial y como marca
tridimensional, menciona lo siguiente:

«f...)

...En primer lugar, es importante saber que ambas opciones de proteccién son compatibles,
lo que significa que si se dan los correspondientes requisitos que vamos a mencionar para
cada modalidad se puede proteger un mismo objeto como marca tridimensional y como
diserio.

()

En conclusion, una marca no necesita ser nueva a efectos de ser registrada, por lo que el
responsable de la creacion e introduccién en el mercado de una marca podria utilizarla
durante afios para después registrarla siendo ésta perfectamente vélida, todo ello si nadie
la ha registrado previamente. Sin embargo, con un disefio no ocurre lo mismo, ya que, si el
creador del disefio lo divulga durante afios, ya no podré después registrarfo, debido a que
carecera del requisito de novedad. Pero puede darse el caso de que una forma registrada
como disefio por ser nueva en su dia, a raiz del uso que se haga en el comercio, se acabe
identificando por los consumidores como una marca que identifica claramente su origen
empresarial. En este caso, es posible solicitar y llegar a obtener una marca tridimensional
por distintividad sobrevenida o adquirida...» (M? Paola Laitinen Cuevas, Régimen juridico

14
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[4.4] Si es posible que una creacion tridimensional pueda ser
protegida tanto por un disefio industrial (novedoso) como por
una marca tridimensional (distintiva), es posible también que
ambos derechos de propiedad industrial pertenezcan a titulares
diferentes. También en teoria, y con independencia de la
diligencia o falta de esta de las oficinas de propiedad industrial,
podria darse el caso de que una persona sea fitular de un
disefio industrial y otra de una marca tridimensional, siendo que
ambos derechos de propiedad industrial recaen sobre un
objeto o producto similar o parecido.

[4.5] Si el disefio industrial se registré primero y en el mercado se
han comercializado productos amparados en dicho disefio,
podria resultar extrafio que luego se registre una marca
tridimensional idéntica o similar al mencionado disefio, pues la
existencia de los referidos productos introduciria dudas sobre
la necesaria «distintividad» de la marca. En caso de que el
registro de la marca tridimensional fuera primero, seria también
extrafio que con posterioridad se registre un disefio industrial
idéntico o similar a dicha marca, pues la existencia de esta
marca y de los productos distinguidos por ella en el mercado
imposibilitarian el cumplimiento del requisito de «novedad» del
diserio industrial.

[4.6] Si bien resultaria extrafia la convivencia de un disefio industrial
con una marca tridimensional de propietarios distintos, que
recaen sobre productos u objetos idénticos o similares, la
realidad puede superar la teoria, de modo que no puede
descartarse un escenario en el que exista un conflicto entre un
disefio industrial y una marca tridimensional, ambos
registrados, independientemente de la diligencia o falta de
diligencia de la oficina de propiedad industrial.

[4.7] El riesgo de confusién entre ambos derechos de propiedad
industrial podria aparecer, por ejemplo, si es que el
consumidor, al adquirir un producto protegido por el disefio
industrial de titularidad de la empresa «A», considera que este
producto ha sido fabricado por la misma empresa que
comercializa productos similares, pero que estan protegidos
por una marca tridimensional registrada a favor de la empresa

b «By. Es decir, la eleccién del consumidor en el mercado podria
verse afectada en razon de la confusion respecto del origen
' empresarial de un determinado producto.

[4.8] En caso de presentarse un conflicto entre un disefio industrial
y una marca tridimensional, en el sentido de que los
consumidores podrian estar siendo inducidos a riesgo de
confusion con relacién al origen empresarial de los productos

Financieros, Madrid, 2018, pp. 43 y 45.)
hitps:/biblioteca.cunef.edu/files/documentos/TFM_MUAPA_2018-18.pdf (Consulta 3 de
octubre de 2023) *

IS ®
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que se comercializan en el mercado y que se encuentran
protegidos por ambos derechos de propiedad industrial, pero
en cabeza de titulares diferentes, habrd que privilegiar el
registro mas antiguo, en aplicacion del principio «primero en el
tiempo, primero en el derechox (prior in tempore, potior in iure).

[5] Sobre la existencia de infraccion a wuna marca
tridimensional en un escenario en el que los productos
materia de la presunta infraccion han venido siendo
comercializados por afos con anterioridad al
otorgamiento del registro marcario

[5.1] A diferencia de lo que ocurre con las marcas denominativas y
figurativas, algunas marcas no tradicionales, como es el caso
de las marcas de color y la tridimensional, tienen una mayor
potencialidad de generar en su titular la capacidad de restringir
la competencia. De alli la necesidad de que las oficinas de
propiedad industrial sean muy cuidadosas y rigurosas al
momento de otorgar el registro a este tipo de marcas. Si, por
ejemplo, una autoridad, por falta de diligencia, otorgara el
registro como marca tridimensional a la forma como un
producto es comercializado en el mercado por diferentes
titulares, es decir, una forma genérica o usual, esta
circunstancia generaria que tales titulares no podrian usar en
el mercado la forma que ya venian usando, lo que
evidentemente significaria una afectacion a la competencia, lo
que a su vez conllevaria un perjuicio a los consumidores.
Asumamos, hipotéticamente, que por error se otorgara como
marca tridimensional la forma de una botella de cerveza que es
parecida a la usada por la mayoria de los competidores
fabricantes de cerveza. Sin perjuicio de cuestionar la posible
falta de distintividad de la referida marca tridimensional —
fundamento para argumentar la nulidad absoluta del registro
marcario—, lo cierto es que el registro otorgado puede ser
utilizado por su titular para iniciar acciones de infraccion de
derechos de propiedad industrial contra sus competidores, lo
que evidenciaria que un registro mal otorgado tiene la
potencialidad de lesionar gravemente la competencia en el
mercado.

5.2] En un escenario en el que la accion por infraccion de una marca
tridimensional se dirige contra personas que ya venian
comercializando por afios productos idénticos o similares al de
la referida marca, la autoridad competente debera verificar si
ha habido o no una coexistencia pacifica entre los signos (y
productos) en conflicto que, sobre la base del analisis
retrospectivo (mirar el pasado), genere la conviccion de que el
puiblico consumidor no incurrié ni incurrird en riesgo de
confusién. La coexistencia debe estar complementada con
otros elementos que generen total conviccion acerca de la
inexistencia de riesgo de confusién o asociacion en el publico
consumidor. Esos otros elementos pueden ser los signos *
denominativos o graficos que acompafian a los productos /fc.
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materia de controversia.

[5.3] En efecto, el referido andlisis retrospectivo podria evidenciar
que el producto amparado por la marca tridimensional y los
productos materia de infraccion han coexistido pacificamente
en el mercado por afios con anterioridad al otorgamiento del
registro marcario, sin generar riesgo de confusion o de
asociacion en los consumidores, gracias a los elementos
distintivos adicionales, como es el caso de los elementos
denominativos y gréficos que distinguen a los productos
materia de controversia. La inexistencia de riesgo de confusion
o de asociacion, como lo ha sefialado este Tribunal en su
é{érisprudencia”, descarta la existencia de infraccion marcaria®®

[5.4] En la medida en que el uso en el comercio de un determinado
producto se encuentre amparado en el registro de un derecho
de propiedad industrial, como por ejemplo, el registro de un
disefio industrial, estariamos frente a un uso licito y, en
consecuencia, no cabria referirse a una posible infraccion de
derechos.

[5.5] Por dltimo, tal y como se ha explicado precedentemente, si se
han comercializado productos idénticos o similares al producto
protegido por una marca tridimensional, con anterioridad al
registro marcario, la autoridad competente debera evaluar si se
han presentado o no las condiciones para hablar de
coexistencia pacifica de signos distintivos.

[6] Particularidades relacionadas con la marca tridimensional
prevista en la Decision 486

Los siguientes criterios han sido desarrollados por el Tribunal

\

|

[

|

|

23 En la Interpretacion Prejudicial 619-1P-2019 del 7 de octubre de 2020, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena 4087 del 13 de octubre de 2020, este Tribunal sefiald lo siguiente:

«4.5. Un factoresencial en el anélisis sobre una presunta infraccion de derechos marcarios
es la existencia de riesgo de confusién o de asociacion entre los signos en conflicto,
o de los demds riesgos vinculados con una marca notoria®. La institucién de la
accion por infraccion busca evitar la presencia de dichos riesgos en el mercado. Por

tanto, ante la inexistencia de los riesqgos aludidos, no cabe la posibilidad de

| imputar una presunta infraccién marcaria.
62 En efecto, tratdndose de signos notoriamente conocidos, corresponde incluir el
. riesgo de dilucion de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la
marca notoria, o el riesgo de aprovechamiento injusto del prestigio de la marca
notoria o de su titular.»
(Resaltado agregado)
2 Salvo que estemos ante la presencia de una marca notoria o renombrada, que rompe el principio

J de especialidad: (i) de manera relativa, en caso de la marca notora; y, (i) de manera absoluta,
O@> traténdose de la marca renombrada.
2\

2
25 C \Todo lo anterior, por cierto, sin pefjuicio de que la oficina de propiedad industrial evaltie la

b2 IJ posibilidad de anular de oficio el registro marcario tridimensional por falta de distintividad. VS’L

R4 17
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al responder las preguntas formuladas por las autoridades
consultantes de los Paises Miembros.

[6.1] Sobre si una marca tridimensional puede contar con
elementos genéricos *°

Si abstraemos el concepto de marca tridimensional, resulta
dificil concebir la presencia de elementos tridimensionales
genéricos, dado que no existe una tnica forma de graficar un
determinado bien, partes de él, su envase o envoltura.

Es asi que en el caso de la marca tridimensional se puede estar
ante la presencia de formas usuales? o formas necesarias®.
No obstante, para acceder al registro deberé contener algtn
elemento adicional que le otorgue distintividad al conjunto del
signo. Cabe precisar que el titular de una marca tridimensional
no podria oponerse al uso o registro de los elementos que son
comunes 0 necesarios.

Por otro lado, una marca tridimensional puede contar con

elementos denominativos genéricos; por ejemplo, una

envoltura de chocolates que contenga la denominacion
| «chocolate» para distinguir productos de la Clase 30 de la
| Clasificacion Internacional de Niza.

[6.2] De existir un conflicto entre un disefio industrial y una
marca tridimensional ;cuél derecho es el preferente?

La jurisprudencia del Tribunal ha reconocido las diferencias
entre las marcas tridimensionales y los disefios industriales, en
los siguientes términos:

«La frontera entre los disefios industriales y las marcas

| tridimensionales se encuentra dada por el objetivo que
persigue una y otra figura. Una forma tridimensional se puede

registrar como marca si persigue diferenciar claramente un

producto de otros similares en el mercado, teniendo en cuenta

su origen empresarial, es decir, ser distintivo. El disefio

industrial persigue que el titular del disefio de manera exclusiva

pueda incorporarlo en determinados productos, impidiendo

que terceros lo exploten comercialmente, pero en esencia no

26 La presente seccion ha sido extraida del parrafo 6.2. de la Interpretacion Prejudicial 25-1P-2017
\ del 13 de junio del 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3074 del 4 de
agosto de 2017.

2 Las formas usuales o de uso comuin son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan
en el mercado en relacion con determinado grupo de productos o sus envases o envoltorios.

28 Las formas necesarias son aquellas impuestas porla naturaleza del producto o que dada la funcién
del producto no permite que tenga otra forma.

La presente seccion ha sido extraida del parrafo 4.1. de la Interpretacion Prejudicial 487-1P-2018
del 28 de febrero del 2020, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3946 del 6

de mayo de 2020, P5¢
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persigue la identificacion del producto por parte del
consumidor. Ademés de lo anterior, el registro del disefio
industrial se encuentra limitado en el tiempo (articulo 128 de la
Decisién 486), mientras que el de la marca puede ser
prorrogado indefinidamente. En consecuencia, un signo
tridimensional se puede registrar simultaneamente como
marca o como disefio industrial si cumple los requisitos para
cada figura.»3°

En principio una marca tridimensional y un disefio industrial son
figuras juridicas diferentes. Sin embargo, en atencion a que el
derecho de propiedad industrial se rige por el principio de
primacia de la realidad, debe reconocerse que puede existir
riesgo de confusién si el producto que traduce el disefio
industrial es idéntico o similar al producto que incorpora la
marca tridimensional. Dicho riesgo de confusion debe evitarse.

En caso de conflicto entre una marca tridimensional registrada
y un disefio industrial registrado no cabe referirse a infraccion
de derechos si es que ambos elementos de propiedad
industrial sustentan su validez en el registro correspondiente.
En dicho caso, lo que corresponderia es el analisis de la
nulidad de uno u otro registro, por la causal que corresponda.

[6.3] ¢ Tiene competencia el juez que conoce de la infraccion
marcaria, para verificar si la marca ftridimensional
concedida por la autoridad competente tiene capacidad o
no distintiva?*'

[6.4] ¢;Cabe la prejudicialidad dentro de los procesos por
| infraccion de derechos de propiedad industrial cuando la
| autoridad que debe resolver finalmente sobre la legalidad
| de la concesién de la marca atin no se ha pronunciado? *

Las dos preguntas antes mencionadas aluden a una marca
tradicional concedida, lo que supone la existencia de un
registro marcario concedido a favor del titular de la marca
| tridimensional. Si es un juez el que conoce la presunta
infraccion ~marcaria en perjuicio del signo distintivo
tridimensional, lo que tiene que determinarse en el proceso
judicial es si el tercero denunciado (o demandado) ha infringido
o no los derechos de propiedad industrial derivados del registro

%0 Ver las Interpretaciones Prejudiciales nimeros 99-IP-2012 del 12 de septiembre de 2012,
\ publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2138 del 18 de enero de 2013; 240-IP-
2013 del 20 de febrero de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2323 del
8 de abril de 2014; y 85-IP-2015 del 27 de mayo de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena 2542 del 5 de agosto de 2015.

41 La presente seccién ha sido extraida del parrafo 7.1. de la Interpretacion Prejudicial 476-IP-2019

del 10 de septiembre del 2021, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4336 del
10 de septiembre de 2021.

Ibidem, parrafo 7.2. [%
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de la mencionada marca tridimensional.

En ese contexto, averiguar si la marca tridimensional es o no
distintiva es cuestionar el registro marcario en si mismo, lo que
no corresponde a una accion por infraccion de derecho
marcario, sino al de la accién de nulidad del registro marcario,
que es una accion diferente.

Ahora bien, este Tribunal, en jurisprudencia previa®, ha
sefialado que es posible que un procedimiento administrativo
de accion por infraccion se suspenda si previamente se ha
iniciado una accién de nulidad contra el correspondiente
registro marcario, en el supuesto de que el desenlace de la
accion de nulidad tenga relevancia sobre la existencia de la
infraccion marcaria. En efecto, si el registro de la marca fuera
anulado, desapareceria el titulo que sustentaba la accion por
infraccion.

[6.5] ¢ Debe existir homogeneidad entre los paises miembros de
la Comunidad Andina respecto de la concesion de marcas
tridimensionales reclamadas por un mismo titular sobre el
mismo producto?*

a8 En la Interpretacion Prejudicial 473-1P-2018 del 28 de junio de 2019, publicada en la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena 3726 del 9 de agosto de 2019, el Tribunal ha sefialado lo siguiente:

«A diferencia de la accién de cancelacién, la accién de nulidad tiene una connotacion
distinta, pues podria afectar la titularidad misma del registro marcario durante el momento
o periodo en el que presuntamente se cometié la infraccion marcaria. Para entender esta
afirmacion, resulta pertinente apreciar el siguiente ejemplo:

A obtiene el registro marcario del signo X. Luego de ello B solicita la nulidad del registro de
la marca X alegando que este signo es idéntico o similar a su nombre comercial Y que ha
sido usado con anterioridad y que es conocido en casi todo el territorio del pals miembro.
Con posterioridad a dicha accién de nulidad, A denuncia a B por infraccion marcaria. En
este caso, si cabe que B se defienda en el procedimiento de infraccién marcaria gue con
anterioridad solicité la nulidad de la marca X. Y es que puede ocurrir que si la accién de
nulidad de B le fuera favorable, B no habria cometido infraccién alguna. Conforme a este
ejemplo, si en un procedimiento de infraccién marcara el denunciado prueba que con
anterioridad al inicio de dicho procedimiento él habia iniciado una accion de nulidad con
relacion al registro marcario que sustenta la denuncia, corresponde que la autoridad
nacional competente suspenda el procedimiento de infraccion marcaria, conforme a lo
regulado en la normativa nacional, y espere el resultado de la accién de nulidad.

En consecuencia, dependiendo del caso de que se trate, la autoridad nacional competente
que esté tramitando un procedimiento o proceso de infraccidn marcaria debera suspenderio
si es que el denunciado (o demandado) acredita: (i) la existencia de una accién de nulidad
planteada por él contra el registro que sustenta la accién por infraccion; y, (i) que el
resultado de la accion de nulidad afectara la titularidad misma del registro marcario durante
el momento o periodo en el que presuntamente se cometid la infraccién marcaria. Si se
cumplen estas dos condiciones, la autoridad nacional competente debe suspender la accion
por infraccion segtin el procedimiento regulado en la norma nacional, hasta conocer del
desenlace de la accién de nulidad. »

\ La presente seccion ha sido extraida del parrafo 7.8. de la Interpretacion Prejudicial 476-IP-2019
~."del 10 de septiembre del 202;1, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4336 del

‘ ;.,1,'5) de septiembre de 2021. 5
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Para dar respuesta a esta pregunta, este Tribunal hace
referencia a criterios juridicos interpretativos desarrollados en
jurisprudencia previa referidos a la autonomia de las oficinas
nacionales de propiedad industrial.

Respecto de la autonomia (o independencia) que debe tener la
oficina nacional competente al emitir sus resoluciones, el
Tribunal ha manifestado que el sistema de registro de marcas
que se adopté en la Comunidad Andina se encuentra
soportado en la actividad auténoma e independiente de las
oficinas nacionales competentes en cada Pais Miembro. Dicha
actividad, que aunque de manera general se encuentra
regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la
mencionada independencia, y es asi como el Capitulo Il, del
Titulo VI de la Decisién 486 regula el procedimiento de registro
de marcas, e instaura en cabeza de las oficinas nacionales
competentes el procedimiento y el respectivo examen de
registrabilidad.

Es preciso destacar que, la referida autonomia se manifiesta,
tanto en relacién con decisiones emanadas de otras oficinas de
registro de marcas (principio de independencia), como en
relacién con sus propias decisiones®.

Si bien las oficinas competentes y sus pronunciamientos son
independientes, algunas figuras del derecho comunitario
permiten que las oficinas nacionales se relacionen y sus
decisiones se vinculen, como seria el caso del derecho de

| prioridad o de la oposiciéon de caracter andino, sin que lo
| anterior suponga uniformizar dichos pronunciamientos.

| En este sentido, el principio de autonomia de las oficinas de

| registro de marcas significa que juzgaran la registrabilidad o
irregistrabilidad de los signos como marcas sin tener en cuenta
el anélisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra
u otras oficinas nacionales competentes. En consecuencia, Si
se ha obtenido un registro de marca en determinado pais, ello
no supone que indefectiblemente se debera conceder dicho
registro en cualquiera de los Paises Miembros™®.

De igual manera, si el registro de marca ha sido denegado en
un determinado pais, ello tampoco significa que deba ser

\ denegado en los Paises Miembros de la Comunidad Andina,
aun en el caso de presentarse sobre la base del derecho de
prioridad por haberse solicitado en el mismo pais que denego
el registro®.

L Ver Interpretacion Prejudicial 69-IP-2015 del 21 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena 2609 del 14 de octubre de 2915,

Ver Interpretacién Prejudicial 71-IP-2007 del 15 de agosto de 2007, publicada en la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena 1553 del 15 de octubre de 2007.

Ibidem. )16/(/
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Un aspecto de especial importancia en relacién a este tema
constituye el hecho que el principio de independencia supone
dejar en libertad a la oficina nacional competente para que, de
acuerdo con su criterio de interpretacion de los hechos y de las
normas, adopte la decision que considere mas adecuada en
relacion al caso puesto en su conocimiento. En cualquier
evento, es menester que se justifique de manera suficiente y
razonable el criterio adelantado®.

Como se aadvirtié, la norma comunitaria coloco en cabeza de
las oficinas nacionales de registro de marcas la obligacion de
realizar el examen de registrabilidad, el cual es obligatorio y
debe llevarse a cabo aun en caso no hubiesen sido
presentadas observaciones u oposiciones. En consecuencia,
la autoridad nacional competente en ningtin caso queda
eximida de realizar el examen de fondo para conceder o
denegar el registro. En caso sean presentadas oposiciones, la
oficina nacional competente se pronunciara acerca de cada
una de ellas, asi como acerca de la concesion o de la
denegacion del registro solicitado®.

registrabilidad, que es de oficio, integral y motivado, debe ser
auténomo tanto en relacién con las decisiones proferidas por
otras oficinas de registro de marcas, como en relacion con
anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el
sentido de que esta debe realizar el examen de registrabilidad
analizando cada caso concreto; es decir, estudiando el sigho
solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la
informacién ~ recaudada  para  dicho  procedimiento,
independiente de andlisis anteriores respecto de signos
idénticos o similares®.

L Asimismo, es pertinente agregar, que el examen de
|

No se esta afirmando que la oficina de registro de marcas no
tenga limites a su actuacién y que no pueda utilizar como
precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de
registro de marcas tiene la obligacion, en cada caso, de hacer
un andlisis de registrabilidad con las caracteristicas
mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que
obran en cada tramite. Adicionalmente, los limites a la
actuaciéon administrativa de dichas oficinas se encuentran

\ establecidos por la propia normativa comunitaria y las acciones
judiciales para defender la legalidad de los actos
administrativos emitidos®".

3 Ver Interpretacion Prejudicial 69-1P-2015 del 21 de agosto de 2015, publicado en la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena 2609 de 14 de octubre de 2015.

Ibidem.

Ibidem. "

ibidem. YU
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En tal virtud, la autoridad nacional competente no esta obligada
a registrar como marca un signo por el hecho de que dicho
signo cuente con registro de marca en otros Paises Miembros
de la Comunidad Andina o coexista registralmente con las
marcas con las que se confronta en otros Paises Miembros.
Estas circunstancias no obligan a proceder al registro del signo
solicitado, pero si pueden ser valoradas al momento de realizar
el anélisis de registrabilidad que corresponda.

Conforme se ha mencionado previamente, la autoridad
nacional competente en materia de propiedad intelectual goza
de autonomia, y tendré que evaluar integramente cada caso
que se presente ante su competencia, a fin de determinar si el
signo es registrable o no, si hay o no riesgo de confusion, etc.,
dependiendo de las circunstancias del caso concreto y de las
valoraciones que se realicen.

[(6.6] ¢ El riesgo de confusion a que alude el literal d) del articulo
155 de la Decisién 486 deriva del registro de un competidor
a pesar del uso que de é| se haga con precedencia al
registro de la marca?

| En la medida en que el uso en el comercio de un determinado

| producto se encuentre amparado en el registro de un derecho

de propiedad industrial, como por ejemplo, el registro de un

‘ disefio industrial, estariamos frente a un uso licito y, en

| consecuencia, no cabria referirse a una posible infraccion de
derechos.

| Si se ha comercializado productos idénticos o similares al
producto protegido por una marca tridimensional, con
anterioridad al registro marcario, la autoridad competente
deberé evaluar si se han presentado o no las condiciones para
hablar de coexistencia pacifica de signos distintivos.

[6.7] ;Qué  elementos debe contener una  marca
tridimensional ?*

Tal como se explicé una marca tridimensional consiste en un
cuerpo provisto de volumen, entendido como «la forma» de los
productos, sus envases, envoltorios y relieves, entre otros, que

% ocupa las tres dimensiones del espacio (alto, ancho y
profundidad).
2 La presente seccién ha sido extraida del parrafo 7.9. de la Interpretacion Prejudicial 476-1P-2019

del 10 de septiembre del 2021, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4336 del
10 de septiembre de 2021.

La presente seccion ha sido extraida del parrafo 4.1. de la Interpretacion Prejudicial 81-IP-2020
del 6 de mayo del 2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4467 del 13 de

mayo de 2022. ):'50
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No existe propiamente una lista taxativa de elementos que
deba contener una marca tridimensional; sin embargo, lo cierto
es que para que un signo tridimensional pueda ser registrado,
es necesario que dicha forma tenga un carécter distintivo para
que los consumidores puedan asociarlo a un determinado
origen empresarial.

Para facilitar la explicacion, la Practica comun de la «European
Union Intellectual Property Network (EUIPN)» sobre el caracter
distintivo de las marcas tridimensionales, plantea la siguiente
clasificacién de las marcas de forma:

«Las marcas de forma suelen clasificarse en tres
categorias:

&) formas no relacionadas con los productos y
servicios propiamente dichos;

° las formas que consisten en la forma del propio
producto o partes de las mismas;

e formas de embalajes o de envases.»*

En general la Practica comin citada expone que las formas no
relacionadas con los productos y servicios propiamente dichos
suelen por lo general tener cardcter distintivo. No sucede asi
con las formas que consisten en la forma del propio producto o
con partes de dichas formas, y con las formas de embalajes o
de envases.

«Por Ultimo, aunque el Tribunal de Justicia [de la Union
Europea] ha afirmado, en varias ocasiones, que no
procede aplicar criterios més estrictos al apreciar el
caracter distintivo de las marcas tridimensionales
constituidas por la forma del propio producto (...), sus
caracteristicas particulares, es decir, su capacidad de
adoptar la forma del propio producto o de su envase, dan
lugar a problemas de carécter distintivo que no afectan a
ofros tipos de marcas, de modo que el publico
destinatario no percibira tales marcas de la misma forma
que un signo denominativo o figurativo (....) El publico
destinatario no tiene la costumbre de presumir el origen
de los productos basandose en su forma o en la de su
envase. Por lo tanto, a falta de un elemento gréfico
(incluso de colores) o verbal, la forma pertinente debe
apartarse, sustancialmente, de la norma o de los usos del
sector, o, por el contrario, estos elementos graficos o

a European Union Intellectual Property Network (EUIPN), Practica comun. Caracter distintivo de las
marcas tridimensionales (marcas de forma) que contienen elementos denominativos o figurativos
cuando la forma en si misma no es distintiva, abril 2020, p. 5.

Disponible en:
https:/iwww.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/varios_todas modalida
des/CP9 es_Abril2020.pdf v
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denominativos resultan esenciales para conferir caracter
distintivo a una marca tridimensional (marca de forma)
que, de otro modo, podria no ser registrada.»*

Del texto citado se observa que un signo tridimensional en si
mismo (la «forma» en si misma) puede ser distintivo y en
consecuencia registrable. Sin embargo, un signo conformado
por una «formay puede tener caracter distintivo si es que, a
pesar de que dicha forma carece de distintividad, los demas
elementos que la acompafian dotan de distintividad al conjunto
marcario. En este sentido, el signo podria llegar a ser
registrable si es que la forma se aprecia conjuntamente con
otros elementos que dotan de distintividad al signo visto o
apreciado en conjunto, como, por ejemplo, elementos
denominativos o figurativos, los colores o sus combinaciones,
o la combinacién de estos elementos. En este supuesto, la
autoridad nacional competente debe llevar adelante un
examen de registrabilidad que le permita apreciar el caracter
distintivo de los signos que contienen formas, realizando un
andlisis en conjunto de la forma y de aquellos elementos
adicionales que la acomparian.

Si el signo goza de distintividad gracias a los elementos
adicionales (v.g., los elementos denominativos o graficos, los
colores, o la combinacién de estos elementos), y no por la
forma en si misma, no estamos en rigor ante una marca
tridimensional, sino ante un signo mixto.

4. Los criterios juridicos interpretativos descritos anteriormente fueron
desarrollados por el TICA, entre otras, en las sentencias de interpretacion
prejudicial emitidas dentro de los siguientes procesos:

- 159-1P-2021 del 15 de diciembre de 2022

e La marca tridimensional. Reglas para realizar el examen de
registrabilidad de marcas tridimensionales

e  Formas usuales de los productos o de sus envases, formas o
caracteristicas impuestas por la naturaleza o la funcion del
producto o del servicio en la conformacion de signos

o Formas u otros elementos que den una ventaja funcional o
técnica

(Ver pérrafos 1.2. a 1.7.; 2.2. a 2.8. y 3.2. a 3.9. de las paginas 4 a 9
de la Interpretacion Prejudicial 159-IP-2021, que constan en las
péginas 57 a 62 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5112
del 27 de enero de 2023). sz
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Disponible en:
https://iwww.comunidadandina.orqg/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205112.p
df

- 151-IP-2020 del 7 de diciembre de 2021

e  Sobre el posible riesgo de confusién entre un disefio industrial
y una marca tridimensional

e Sobre la existencia de infracciéon a una marca tridimensional
en un escenario en el que los productos materia de la presunta
infraccién han venido siendo comercializados por afos con
anterioridad al otorgamiento del registro marcario

(Ver pérrafos 5.1. a 5.8. y 6.1. a 6.4. de las paginas 26 a 32 de la
Interpretacién Prejudicial 151-IP-2020, que consta en las paginas
64 a 70 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4385 del 14 de
diciembre de 2021).

Disponible en:
hitps:/Awww.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204385.pdf

- 81-1P-2020 del 6 de mayo de 2022

(Ver parrafo 4.1. de las paginas 10 a 11 de la Interpretacion
Prejudicial 81-IP-2020, que consta en las paginas 37 a 38 de la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4467 del 13 de mayo de
2022).

Disponible en:
https://iwww.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204467.pdf

- 476-1P-2019 del 10 de septiembre de 2021

(Ver parrafos 7.1. a 7.2. y 7.8. a 7.9. de las péginas 33 a 37 de la
Interpretacién Prejudicial 476-1P-2019, que consta en las paginas
34 a 38 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4336 del 10 de
septiembre de 2021).

Disponible en:
https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204336_.pd
f

- 487-1P-2018 del 28 de febrero de 2020

(Ver parrafo 4.1. de la pagina 21 de la Interpretacién Prejudicial 487-
IP-2018, que consta en la pagina 66 de la Gaceta Oficial del Acuerdo
de Cartagena 3946 del 6 de mayo de 2020).

Disponible en: -
https:/iwww.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203946.pdf }'SZ
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- 25-1P-2017 del 13 de junio de 2017

(Ver parrafo 6.2. de la pagina 24 de la Interpretacion Prejudicial 25-
IP-2017, que consta en la pagina 42 de la Gaceta Oficial del Acuerdo
de Cartagena 3074 del 4 de agosto de 2017).

Disponible en:
httos://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3074.pdf

5. En virtud de lo sefialado, no corresponde que este Tribunal emita una
nueva interpretacion prejudicial de las normas andinas que fueron objeto
de la consulta prejudicial obligatoria planteada en el presente proceso, las
cuales constituyen un acto aclarado, de conformidad con el criterio juridico
interpretativo citado en el acépite anterior y en los términos expuestos en
los parrafos precedentes.

De conformidad con lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:
DECIDE:

PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretacion
prejudicial en los términos solicitados en el presente
proceso, toda vez que las normas andinas que fueron
objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por
la Seccion Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado de la Republica de
Colombia, dentro del proceso interno
11001032400020180012500, constituyen un acto
aclarado en los términos expuestos en la presente
providencia judicial.

SEGUNDO: Con relaciéon a los articulos 135 (literal b) y 150 de la
Decision 486, la autoridad consultante debera remitirse a
los criterios juridicos interpretativos contenidos en la
sentencia emitida en el proceso 344-1P-2022 de fecha 11
de abril de 2023, la cual se encuentra publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5154 del 12 de
abril de 2023, en los términos expuestos en la parte
considerativa de la presente providencia judicial.

Con relacion al articulo 135 (literal ¢) de la Decision 486,
la autoridad consultante debera remitirse a los criterios
juridicos interpretativos contenidos en la presente
providencia.

Declarar que a través de la presente providencia judicial

se cumple el mandato de garantizar la aplicacion uniforme ¢
y coherente del ordenamiento juridico comunitario andino. kac_
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CUARTO: Publicar esta sentencia de interpretacion prejudicial en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
consigna la presente sentencia de interpretacion prejudicial para que, en
adelante, sea aplicada en la Comunidad Andina.

Esta sentencia de interpretacion prejudicial se firma por los magistrados que
participaron de su adopcion de acuerdo con lo dispuesto en el tltimo parrafo
del articulo 90 del Estatuto del Tribunal.

Sandra Catalina Charris Rebellén
Magistrada

s |
Hugo R. Gomez Apac Ifiigo Salvador Crespo
Magistrado Magistrado

De acuerdo con el ultimo parrafo del articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman
igualmente la presente sentencia de interpretacion prejudicial la magistrada
presidenta y la secretaria general.

W

Sandra Catalina Charris Rebellon
Magistrada presidenta

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

Khkkkk

/
|

SECRETARIA |
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