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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 25 de agosto de 2021

Proceso:
95-1P-2020

Asunto: Interpretacion Prejudicial

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

Expediente de origen: 06-106361

Expediente interno

del consultante: 11001032400020080014900

Referencia: Riesgo de confusion y/o asociacion entre los

signos SANY (mixto) / FIGURATIVO' y
ESTRELLA DE TRES PICOS (figurativo)?

Normas a ser Literales a) y h) del Articulo 136 y Articulos 224,
interpretadas: 228 y 230 de la Decision 486

Temas objeto de 1.  Irregistrabilidad de signos por identidad o
interpretacion: similitud. Riesgo de confusion directo,

indirecto y de asociacion. Similitud
ortografica, fonética, conceptual o
ideolégica y grafica o figurativa. Reglas
para realizar el cotejo de signos distintivos

2. Comparaciéon entre signos mixtos y
figurativos
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3. La marca notoriamente conocida. Su
proteccion y su prueba. La notoriedad del
signo solicitado a registro

Magistrado ponente: Gustavo Garcia Brito
VISTOS:

El Oficio N° 0896 de fecha 13 de marzo de 2020, recibido via correo electrénico
el dia 16 del mismo mes y afio, mediante el cual la Seccion Primera de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Republica de
Colombia, solicité al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante,
el Tribunal o TJCA) la Interpretacion Prejudicial del Articulo 134 y de los
Literales a) y h) del Articulo 136 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina (en adelante, Decision 486), a fin de resolver el proceso
interno N° 11001032400020080014900.

El Auto de fecha 5 de julio de 2021, mediante el cual este Tribunal admitié a
tramite la presente Interpretacion Prejudicial.

A. ANTECEDENTES
Partes en el proceso interno
Demandante: Daimler AG

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

Tercero interesado: Sany Group Co. Ltd.
B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

De la revision de los documentos remitidos por la Sala consultante
respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas
controvertidos son los siguientes:

1. Si el signo SANY (mixto)?, solicitado a registro por Sany Group Co.
Ltd., resultaria confundible con las marcas FIGURATIVA* cuyo
titular es la sociedad Daimler-Benz Aktiengesellsschaft vy
ESTRELLA DE TRES PICOS®, cuyo titular es Daimler Chrysler AG.

2. La presunta notoriedad de la marca FIGURATIVA, cuya titularidad

3 Para distinguir productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificacion Internacional de Niza.

= Para distinguir productos comprendidos en la Clase 12 de 13 Clasificacion Internacional de Niza.
v DE ;5\ o o .
( "U‘E\\\_ Para distinguir productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificacion Internacional de Niza.
0 )\\\\'\
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pertenece a la sociedad Daimler AG.
C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Sala consultante solicit6 la Interpretacion Prejudicial del Articulo 134
y de los Literales a) y h) del Articulo 136 de la Decisién 486°. Procede la
interpretacion de los Literales a) y h) del Articulo 136 de la Decision 486,
por ser pertinente.

2. No procede la interpretacion del Articulo 134 de la Decision 486, por no
estar controvertido el concepto de marca ni los requisitos para su registro.

3. De oficio se llevara a cabo la Interpretacion Prejudicial de los Articulos
224,228y 230 de la Decisién 4867, para desarrollar el tema de los signos

6 Decision 486.

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

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

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

(...).»
7 Decision 486.
«Articulo 224.- Se entiende por signo distintiva notoriamente conocido el que fuese reconocido
como tal en cualquier Pais Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o

el medio por el cual se hubiese hecho conocido.»

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

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

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

c) la duracion, amplitud y extension geografica de* su promocion, dentro o fuera de cualquier

Pais Miembro, incluyendo la publicidad y la presentacion en ferias, exposiciones u otros
eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se

aplique;

d) el valor de toda inversion efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento,
actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa fitular en lo que respecta al signo cuya

notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pais Miembro en el que
se pretende la proteccion;

el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

el valor contable del signo como activo empresarial;

el volumen de pedidos de personas interesadas en obiener una franquicia o licencia del
signo en determinado territorio;
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notoriamente conocidos.
D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusion
directo, indirecto y de asociacion. Similitud ortografica, fonética,
conceptual o ideoldgica y grafica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo
de signos distintivos.

Comparacion entre signos mixtos y figurativos.

La marca notoriamente conocida. Su proteccion y su prueba. La
notoriedad del signo solicitado a registro.

@

E. ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de
confusion directo, indirecto y de asociaciéon. Similitud ortografica,
fonética, conceptual o ideoldgica y grafica o figurativa. Reglas para
realizar el cotejo de signos distintivos

1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado a
registro SANY (mixto) resultaria ser confundible con las marcas
FIGURATIVA y ESTRELLA DE TRES PICOS (figurativa), es pertinente
analizar el Literal a) del Articulo 136 de la Decision 486, concretamente
en lo referente a las causales de irregistrabilidad, cuyo tenor es el
siguiente:

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

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

i) la existencia de actividades significativas de fabricacion, compras o almacenamiento por el
titular del signo en el Pais Miembro en que se busca proteccion;

1) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigiiledad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en

el Pais Miembro o en el extranjero.»

«Articulo 230.- Se consideraran como sectores pertinentes de referencia para determinar la
notoriedad de un signo distintivo, entre ofros, los siguientes:

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

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

c) los circulos empresariales que actuan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad,

productos o servicios a los que se aplique.

o7 Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastara que sea conocido dentro de
(/@ cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores. »

Q> X
o\
SECRETARIA *
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Chc)

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

a)

b)

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

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

1.3. Se debera examinar si entre los signos confrontados existe identidad o
semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de
confusion (directo o indirecto) o de asociacion en el publico consumidor,
teniendo en cuenta en esta valoraciéon que la similitud entre dos signos
puede ser:®

a)

b)

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 secuencia de vocales, la longitud de la o las
palabras, el numero de silabas, las raices, o las terminaciones
comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en
mayor grado a que el riesgo de confusiéon sea mas palpable u obvio.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en
conflicto. La determinacion de tal similitud depende, entre otros
elementos, de la identidad en la silaba ténica o de la coincidencia en
las raices o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en
cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si

8 Ver Interpretaciones Prejudiciales nimeros 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada
en la Gacela Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2747 del 8 de junio de 2016; 466-IP-2015 de
fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2754 del
11 de julio de 2016; y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial

del Acuerdo de Carfagena N® 2755 del 11 de julio de 2016.

Ibidem.
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existe la posibilidad real de confusion entre los signos confrontados.

c) Conceptual o ideoldgica: Se configura entre sighos que evocan
una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

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

1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se debera
observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:'°

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

b) 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.

c) 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 confusién o asociacién.

d) Al realizar la comparacién es importante colocarse en el lugar del
consumidor y su grado de percepcion, de conformidad con el tipo de
productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios':

(i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos
y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor
medio podria ser el soporte del andlisis de confundibilidad. De
acuerdo con las maximas de la experiencia, al consumidor
medio se le presume normalmente informado vy
razonablemente atento, cuyo nivel de percepcidén es variable
en relacion con la categoria de bienes o productos, lo que debe
ser analizado y ponderado por la autoridad nacional
competente.

El grado de atencion del consumidor medio es un parametro
importante para el analisis de confundibilidad de signos que

er Interpretacion Prejudicial N® 42-1P-2017 de fecha 7 de julio de 2017, publicada en la Gaceta
icial del Acuerdo de Cartagena N” 3063 del 21 de julio de 2017.

@\)
=
SECRETARIA
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diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el
entendido de que puede variar o graduarse segun el tipo de
producto del cual se trate, pues por via de ejemplo no se presta
el mismo nivel de atencién al adquirir productos cosmetlc:os que
al comprar pasabocas para fiestas.

(i) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor
mas informado y atento que el consumidor medio, ya que elige
los bienes y servicios bajo ciertos parametros especificos de
calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se
ha instruido claramente de las caracteristicas y cualidades de
los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles
estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la
poblacién no sabria. Por ejemplo, el consumidor de servicios
de restaurantes gourmet es consciente del servicio que
prestan, pues sabe datos de su atencién al cliente, costo de los
platos, manejo publicitario, promociones, etc.

(i) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un
consumidor absolutamente informado y atento sobre las
caracteristicas técnicas, funcionales o practicas de los
productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su
alto grado de instruccion técnica o profesional. Dicho
consumidor hace una evaluaciébn mas prolija del bien o
servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta
por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo
analisis de confundibilidad.

1.5. Una vez sefialadas las reglas y pautas expuestas, es importante que al
analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en
conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse,
para de esta manera establecer si el consumidor podria incurrir en riesgo
de confusion y/o de asociacion.

1.6. Sin embargo, no seria suficiente basar la posible confundibilidad
Unicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas,
pues el analisis debe comprender todos los aspectos que sean
necesarios, incluidos aquellos relacionados con los productos y/o
servicios amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se debera
verificar si existe o no confusion respecto del signo solicitado a registro,
de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

2. Comparacion entre signos mixtos y figurativos

En el proceso interno, el signo solicitado a registro es SANY (mixto) y
contra dicho registro se presentd oposicion sobre la base de las marcas
FIGURATIVA y ESTRELLA DE TRES PICOS (figurativa), por lo que el
ribunal considera necesario abordar el tema de la comparacion entre
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signos figurativos y mixtos.

Los signos figurativos son aquellos que se encuentran formados por
trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden
adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, iconos, etc., pudiendo
evocar 0 no un concepto.'?

Los signos mixtos se componen, por un lado, de un elemento
denominativo representado por una o mas palabras pronunciables,
dotadas o no de un significado o concepto y, por otro, de uno figurativo o
grafico. La combinacién de estos elementos al ser apreciados en su
conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le
permite diferenciarlo de los demas existentes en el mercado.’?

Al comparar una marca mixta con una figurativa, este Tribunal ha
senalado que, es importante determinar cual es el elemento dominante en
la marca mixta, si el denominativo o el gréafico; si la denominacion causa
mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza
distintiva y no podra generarse confusién con una marca figurativa, ya que
el distintivo de la primera estara en el conjunto pronunciable y el de la otra
en la imagen y el concepto que expresa la marca figurativa', salvo que
puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrian incurrir
en riesgo de confusion.

Ahora bien, si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el
grafico, se deben utilizar las reglas de comparacién para los signos
figurativos:

(i) Eltrazado: son los trazos del dibujo que forman el signo.

(i) Elconcepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente
de quien la observa.

(i) Los colores: si el signo solicitado reivindica colores especificos
como parte del componente grafico, al efectuar el respectivo analisis
de registrabilidad debera tenerse en cuenta la combinacién de
colores y el grafico que la contiene, puesto que este elemento podria
generar capacidad de diferenciacion del signo solicitado a registro?®.

12

13

14

pLDE X

Ver Interpretacion Prejudicial N° 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta
Oficial N® 2755 del 11 de julio de 2016.

Ver Interpretacion Prejudicial N° 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2747 del 8 de junio de 2016.

Ver Interpretacion Prejudicial N 320-1P-2014 de fecha 3 de junio de 2015, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2575 de 2 de septiembre de 2015.

AR dﬂgx er Interpretacion Prejudicial en el Proceso 161-1P-2015 de fecha 27 de octubre de 2015,

P -~
DAD T

" 7

blicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2656 del 25 de enero de 2016.

f‘id ; E‘_ |
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(iv) Sedebe realizar una comparacion grafica y conceptual, toda vez que
la posibilidad de confusién puede generarse no solamente en la
identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también
en la idea o concepto que el signo figurativo suscite en la mente de
quien la observe.

(v) Entre los elementos del signo, la parte conceptual o ideolégica suele
prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en
los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o
concepto e incurrir en el riesgo de confusion.

(vi) Si el signo solicitado reivindica colores especificos como parte del
componente grafico, al efectuar el respectivo andlisis de
registrabilidad debera tenerse en cuenta la combinacion de colores
y el grafico que la contiene, puesto que este elemento podria generar
capacidad de diferenciacion del signo solicitado a registro.'®

Sobre la base de los criterios expuestos, se debera determinar el elemento
caracteristico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de
dichos signos con el signo figurativo, de conformidad con los criterios
sefialados anteriormente.

La marca notoriamente conocida. Su proteccion y su prueba. La
notoriedad del signo solicitado a registro

Como en el proceso interno se argumenté que el signo solicitado a registro
SANY (mixto) reproduce la presunta marca notoria FIGURATIVA, se
abordara el tema propuesto de conformidad con la linea jurisprudencial
que el Tribunal ha trazado sobre la materia.

Definicion

La Decision 486 le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos
un acapite especial distinguido en el Titulo XII, bajo el cual los Articulos
224 a 236 establecen la regulacion de los signos notoriamente conocidos.

En efecto, el Articulo 224 de la Decision 486 determina el entendimiento
que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes
términos:

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

a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por
el sector pertinente'”.

b) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Paises
Miembros.

c) Lanotoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.

La marca notoria y su relacion con los principios de especialidad,
territorialidad, registral y uso real y efectivo, asi como su
diferenciacion con la marca renombrada

3.5. De conformidad con lo establecido en el Articulo 224 de la Decision 486,
la marca notoria es conocida por el sector pertinente; esto es, por los
consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los
que se aplique; las personas que participan en los canales de distribucion
o comercializacion del tipo de productos o servicios a los que se aplique;
o, los circulos empresariales que actian en giros relativos al tipo de
establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique®.
Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente,
pudieran no tener una gran presencia en otros sectores.

3.6. Cabe distinguir entre la marca notoria regulada en la Decision 486 de la
marca renombrada. La primera es conocida en el sector pertinente, la
segunda es conocida mas alla del sector pertinente'®.

La marca notoria regulada en la Decision 486, a la que podemos llamar
marca notoria andina, es aquella que es notoria en cualquier pais miembro
de la Comunidad Andina, e independientemente de si su titular es nacional
o extranjero. Basta que sea notoria en un pais miembro para que reciba
una proteccion especial en los ofros tres paises miembros. La marca
renombrada, por su parte, no se encuentra regulada por la Decision 486,
pero por su naturaleza recibe proteccion especial en los cuatro paises

L El Articulo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber:
a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se
aplique.
b) Las personas que participan en los canales de distribucién o comercializacion del tipo de

productos o servicios a los que se aplique.

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

18 Articulo 230 de la Decision 486.

19 La marca renombrada (por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, etc.) es conocida
practicamente por casi todo el publico en general, por diferentes tipos de segmentos de
consumidores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan
el producto o servicio identificado por la marca renombrada.

10



GACETA OFICIAL @ 09/09/2021 12 de 32

TR T e S o — ot A

Proceso 95-1P-2020

miembros.

3.7. La marca notoria regulada en la Decision 486 y la marca renombrada
rompen los principios de territorialidad, principio registral y uso real y
efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen proteccion en un pais
miembro de la Comunidad Andina asi no estén registradas ni sean usadas
en ese pais miembro®. Ambas también rompen el principio de
especialidad, pero no con el mismo alcance.

3.8. La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo
absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos o
Servicios.

3.9. La marca notoria regulada en la Decision 486 rompe el principio de
especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de:

a) productos o servicios idénticos, similares y aquellos con los que existe
conexion competitiva;

b) aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del
sector pertinente; y,

c) cualquier tipo de producto o servicio cuyo uso fuese susceptible de
causar un riesgo de confusién o asociacion con el titular de la marca
notoria o sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del
prestigio del signo notorio; o la dilucion de su fuerza distintiva o de su
valor comercial o publicitario.

3.10.Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decision
486 y la marca renombrada es lo referido a su prueba. La notoriedad debe
probarse por quien la alegue de conformidad con lo establecido en el
Articulo 228 de la Decisién 486. La marca renombrada, en cambio, no
necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoria general del proceso
denomina un «hecho notorio». Y es que los «hechos notorios» se conocen
de oficio y no requieren actividad probatoria (notoria non egent
probatione), no son objeto de prueba?!.

3.11.La marca notoria extracomunitaria?? no rompe los principios de

2 Para recibir la proteccion, basta que la marca sea notoria en otro pais miembro de la Comunidad
Andina o que la autoridad de propiedad industrial considere que la marca es renombrada.

21 En la medida que una marca renombrada es conocida por casi por todos, también es conocida por
la autoridad de propiedad industrial.

Si la autoridad de propiedad industrial considera que la marca no es renombrada, debera permitir
que su titular pruebe su notoriedad —en algun pais de la Comunidad Andina— en los términos de
lo establecido en el Articulo 228 de la Decision 486.
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especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo?.

3.12. Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse presente que en ningun caso
se otorgara el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actua
de mala fe, si el propésito de dicho registro es restringir la libre
competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal,
situaciones que deberan estar debidamente probadas.

En relacion con los diferentes riesgos en el mercado

3.13. Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre
la ocurrencia de alguno de los cuatro riesgos mencionados de
conformidad con lo siguiente:

3.13.1. En relacion con el riesgo de confusion: el publico consumidor
puede incurrir en riesgo de confusién por la reproduccion,
imitacion, traduccién, transliteracion o transcripcion, total o
parcial, de un signo notoriamente conocido.

3.13.2. Enrelacién con el riesgo de asociacién: el riesgo de asociaciéon
se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque
diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del
producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho
producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido,
tienen una relacién o vinculacién econémica.

3.13.3. En relacion con el riesgo de dilucién: el riesgo de dilucién es la
posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares,
cause el debilitamiento de la altisima capacidad distintiva que el
signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto
de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que
generen la posibilidad de causar riesgo de confusion o de
asociacion.

3.13.4. En relacion con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso
parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche
injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos.
El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un
signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la
atencion del publico consumidor, o indicar que los productos y
servicios que ofrece estan, de alguna manera, relacionados con

22 La marca notoria extracomunitaria, al encontrarse fuera de la Comunidad Andina, esta supeditada
a los principios de territorialidad, especialidad, principio registral y de uso real y efectivo.

Ahora bien, no por el hecho de considerarse notoria una marca en su pais de origen puede impedir
el registro de una marca =-milar o idéntica en un pais miembro de la Comunidad Andina, ya que el
examinador andino, en aplicacion de los principios de territorialidad y especialidad debera analizar
el caso en concreto y, a menos que exista un eventual acto de competencia desleal o animo de
apropiarse de un signo que era conocido por el solicitante, no podra impedir el registro de un signo
sobre la base, Unicamente, de que la marca es notoria fuera del territorio comunitario andino.
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la calidad y caracteristicas de los productos o servicios que
ampara un signo notoriamente conocido.

Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la accion
de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo
que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistematico de la
posicién empresarial.

3.14.Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno
de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado
se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el
Literal h) del Articulo 136 de la Decisién 486.

Prueba de la notoriedad

3.15.La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a
través de prueba habil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente,
segun sea el caso.

3.16.El Articulo 228 de la Decision 486 establece una lista no taxativa de
parametros para probar la notoriedad, a saber:

«a)

b)

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

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

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

el valor de toda inversion efectuada para promoverlo, o para
promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los
que se aplique;

las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que
respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano
internacional como en el del Pais Miembro en el que se pretende la
proteccion;

el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

el valor contable del signo como activo empresarial;

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

la existencia de actividades significativas de fabricacion, compras o

13
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almacenamiento por el titular del signo en el Pais Miembro en que se
busca proteccion;

)] los aspectos del comercio internacional; o,

k) laexistencia y antigliedad de cualquier registro o solicitud de registro
del signo distintivo en el Pais Miembro o en el extranjero.»

3.17.En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo,
deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como asi lo
dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier
medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de
conformidad con el principio de complemento indispensable.

3.18. El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que
hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su
titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusion,
volumen de ventas, publicidad, entro otros. En este orden de ideas, para
probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial
donde se haya reconocido dicha condicion, sino que se deben presentar
todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el caracter de
notorio caso a caso. Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la
autoridad administrativa o judicial es valida para dicho caso particular?.

La notoriedad del signo solicitado a registro?®

3.19. De conformidad con lo establecido en el Literal a) del Articulo 229 de la
Decision 486, no se negara la calidad de notorio y su proteccion por el
solo hecho de que no se encuentre registrado o en tramite de registro en
el Pais Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser
protegido como notorio asi no se encuentre registrado en el respectivo
Pais Miembro y, en consecuencia, se brinda proteccion a los signos que
alcancen el caracter de notorios, aungue no se encuentren registrados en
el territorio determinado.

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

24 Ver Interpretacion Prejudicial N° 460-1P-2015 de fecha 7 de julio de 2016, publicada en la Gaceta
Oficial N” 2781 del 19 de agosto de 2016.
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3.21.Lo que se esta afirmando es que dicho andlisis debe ser diferencial y
complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca
notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el analisis de confundibilidad debe
ser, por un lado, mas distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que
ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy
riguroso a fin de evitar la confusién en el publico consumidor, teniendo en
cuenta las caracteristicas de la marca opositora, es decir, teniendo en
cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de
productos que se pretende registrar, etc.

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

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

La cancelacion por falta de uso y la prueba del uso tratandose de
marcas renombradas y notorias

3.24.En acapites anteriores se ha mencionado que tanto la marca
renombrada?® como la marca notoria regulada en la Decisién 486 rompen
el principio de uso real y efectivo, por lo que la figura de la cancelacién por
falta de uso, asi como la prueba del uso, requieren una modulacién
importante en lo que respecta a dicha clase de marcas.

3.25.Si la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decision 486
son protegidas en un pais miembro asi no estén registradas ni sean
usadas en dicho pais, con mayor razén deben ser protegidas si han sido
registradas pero no son usadas en el referido pais. La diferencia esta en
que tratandose de la marca renombrada, la proteccion opera respecto de
todos los productos o servicios. En cambio, tratandose de la marca notoria
regulada en la Decision 486, la proteccion opera respecto de los productos
o0 servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos
productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector

pertinente.
:-‘——;):5:\3\,\26.m anterior evidencia que la figura de la cancelacion por falta de uso
ep‘\' {: \J'f‘ \'\_
/ Q?O \72)3 25@)}"‘Que expresamente no se encuenira regulada en la Decision 486.
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aplicada a las marcas ordinarias, no puede operar de la misma manera
tratandose de la marca renombrada y la marca notoria regulada en la
Decision 486. Dado que en ambos casos no se aplica el principio de uso
real y efectivo, corresponde desestimar una solicitud de cancelacién por
el solo hecho de que la marca renombrada (o la marca notoria regulada
en la Decision 486) no esta siendo usada en el pais miembro de la
Comunidad Andina donde se pide su cancelacion?’.

3.27. Sibien la marca notoria regulada en la Decision 486 no necesita ser usada
en el pais miembro donde, estando registrada, se pide su cancelacién, su
titular si debe acreditar la existencia de notoriedad (vigente) en al menos
uno de los otros paises miembros de la Comunidad Andina.

3.28.En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se debera
determinar si la marca FIGURATIVA, cuyo titular es la sociedad Daimler-
Benz Aktiengesellsschaft, era notoriamente conocidas en la Comunidad
Andina, al momento de la solicitud del signo SANY (mixto), de
conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente
determinar si el signo solicitado a registro configura alguno de los riesgos
determinados en la presente providencia.

2 Como afirma Gustavo Leén y Leédn: «Aunque la normativa comunitaria andina no trae alguna
disposicion especifica que regule el asunto, de una interpretacion sistematica y teleologica de la
norma se puede concluir con meridiana claridad que la marca notoria esta exceptuada de la carga
de uso impuesta para el resto de los signos distintivos.» (LEON Y LEON DURAN, Gustavo Arturo.
Derecho de Marcas en la Comunidad Andina. Analisis y Comentarios. ECB Ediciones S.A.C. —
Thomson Reuters, Lima, 2015, p. 468.) El referido autor cita (Op. Cit., p. 469) a su vez a los
siguientes dos autores, en la misma linea de pensamiento.

«...Por otra parte, la calidad de notoria de la Marca no depende de su uso en el pais, sino
de su conocimiento por parte de los sectores pertinentes. Lo anterior daria pie para afirmar
que su proteccion, que deriva de la calidad de notoria, estaria exenta de la carga de su uso
en el pais (...) En este orden de ideas, puede considerarse que la marca notoria registrada
no es objeto de cancelacion por falta de uso, en virtud de la proteccion excepcional que le
confiere la Decision 486540 »

«540 Metke Mendez, Ricardo. "El uso obligatorio de la marca bajo la Decisidn 486 de la
Comision de la Comunidad Andina”, en Revista de Estudios Sociojuridicos, Bogota,
Colombia, 9 (2): 82-110, Julio a diciembre de 2007, pp. 106 y 107.»

«Si bien es suficiente para legitimar la intervencion dentro de esta accion el presentar una
solicitud de registro de una marca similar de la cual se pretende su cancelacion, esta es
una figura juridica aplicable a las marcas comunes, mas no para las marcas notorias, pues
de permitifo la norma facultaria a que cualquier tercer interesado se aproveche
indebidamente del prestigio y difusion que una marca ha ganado dentro de determinado
mercado. Siendo mas especificos, quien se veria afectado con dicha conducta es el publico
consumidor, pues este esta acostumbrado a obtener cierta aptitud y calidad del producto
que adquiere y que esta identificado con la marca de su preferencia® »

«541 Torres Salinas, Carlos. “; Cabe la cancelacion de registro por falta de uso respecto
de una marca notoria? MANICHO, una historia digna de ser contada”, en Law
Review, Revista de la Universidad San Francisco de Quito, Ecuador, publicacion
Semestral, enero de 2013, p.8.»
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En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja
consignada la presente Interpretacion Prejudicial para ser aplicada por la Sala
consultante al resolver el proceso interno N° 11001032400020080014900, de
conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creacién del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo
128 parrafo tercero de su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en
ejercicio de la competencia prevista en el Literal ¢) del Articulo 19 del Estatuto
del Tribunal y en el Literal e) del Articulo Segundo del Acuerdo 02/2021 del 5
de marzo de 2021, certifica que la presente Interpretacion Prejudicial ha sido
aprobada por los Magistrados Gustavo Garcia Brito, Luis Rafael Vergara
Quintero , Hernan Rodrigo Romero Zambrano y Hugo R. Gémez Apac en la
sesion judicial de fecha 25 de agosto de 2021, conforme consta en el Acta 19-
J-TJCA-2021.
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Luis Felipe Aguilar Feijo
SECRETARIO

Notifiquese a la Sala 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.
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