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EL REGISTRO DE LA MARCA DE COLOR

DELIMITADO POR UNA FORMA
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3.6. No debe perderse de vista que esta clase de signos distintivos
deben ser vistos en conjunto, tanto en la oportunidad de realizar el
analisis de registrabilidad como en el momento de evaluar si existe o
no una infraccion marcaria. Asi, la forma bajo la cual esta delimitado el
color es un componente esencial y de vital importancia, toda vez que
la marca de color delimitado por una forma no es otra cosa que un
signo distintivo en el que el color tiene una «posicion» determinada,
que es precisamente la forma especifica que contiene o aloja un color
determinado.[8]»

«[7] Ledn y Ledn, Gustavo. “Derecho de Marcas en la Comunidad Andina”,
lera Edicion, Thomson Reuters, ECB Ediciones S.A.C,, Lima, Peru, 2015, p. 173.

[8] Ver tercera parte del parrafo 4.6 de la Interpretaciéon Prejudicial N°
619-1P-2019 de fecha 7 de octubre de 2020, publicada en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena N° 4087 del 13 de octubre de 2020.»
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En la citada Interpretacion Prejudicial
120-1P-2021, tambien ha aprobado
criterios jurisprudenciales respecto de la
marca de color delimitado por una forma
y su relacion con la defensa de la libre
competencia:

«k, La marca de color delimitado
por una forma vy la libre
competencia

()

42. Como se menciond en la cita
consignada en el parrafo 3.3 de la
presente interpretacion prejudicial,
“.si a través de una marca, una
empresa pudiese apropiarse de un
color fundamental o puro, obtendria
una ventaja competitiva
desmesurada y, al mismo tiempo,
los competidores tropezarian con
un grave obstaculo que podria
llegar a bloquear el libre acceso al
mercado”.[9]

43. En ese sentido, debe evitarse
que el titular del registro de una
marca de color delimitado por una
forma pretenda acaparar o
monopolizar el mercado, situacion
qgque afectaria no solo a los
competidores reales o potenciales
sino, principalmente, a los
consumidores, quienes se verian
privados de una mayor oferta en la
provision de bienes o servicios.[10]
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4.4 A efecto de evitar que el registro de una marca de color delimitado por una
forma sirva como herramienta para restringir la competencia en el mercado, la
oficina nacional de propiedad industrial debera tener en consideracion, como
contexto real del mercado y en aplicacién del principio de primacia de la
realidad, que los colores (registrados o no como marca) no se presentan aislados
en el comercio, sino que estdn acompafados de elementos denominativos y/o
figurativos, de las formas y colores de los productos o sus empaques, envases,
envolturas, embalajes, etc.,, o de otros elementos diferenciadores que, de
manera integral, son apreciados por los consumidores en el momento de
identificar y escoger un producto o servicio.[11]

45. 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[12].»

«[9] Ver Interpretacién Prejudicial N° 111-IP-2009 de fecha 2 de diciembre de 2009,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1809 del 22 de marzo de
2010.

[10] Ver parrafo 4.3 de la Interpretacion Prejudicial N° 619-1P-2019 de fecha 7 de octubre
de 2020, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 4087 del 13 de
octubre de 2020.

[11] Ver parrafo 4.4 de la Interpretacion Prejudicial N° 619-1P-2019 de fecha 7 de octubre
de 2020, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 4087 del 13 de
octubre de 2020.

[12] Ver parrafo 6.1 de la Interpretacién Prejudicial N° 476-1P-2019 de fecha 10 de
setiembre de 2021, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 4336 de
la misma fecha.»
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REGLAS PARA REALIZAR EL EXAMEN DE
REGISTRABILIDAD DE MARCAS

TRIDIMENSIONALES

Por Interpretacion Prejudicial 160-1P-2020 de fecha 21 de febrero de 2022,
publicada el dia siguiente en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena num.
4420[2], la corte andina ha aprobado los siguientes criterios juridicos con relacion a
las reglas para realizar el examen de registrabilidad de marcas tridimensionales:

«2. La marca tridimensional. Reglas para realizar el analisis de
registrabilidad de marcas tridimensionales

()

2.6. El examen de registrabilidad de las marcas tridimensionales debera
hacerse tomando en consideracion los siguientes parametros:

2.6.1. Se deben identificar y excluir del analisis 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
considerada una marca tridimensional, pues ya existen competidores que la
utilizan en el mercado, lo que la convierte en una forma de uso comun.

2.6.2. También se deben identificar y excluir aquellas formas que son
indispensables o necesarias con relacion a los productos o sus envases. Se
trata de aquellas formas que tienen una funcionalidad con relacion 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.

2.6.3. No obstante, lo anterior, si la exclusion de dichos elementos llegara a
reducir el signo de tal manera que hace inoperante el analisis, debera
realizarse sin descomponer el conjunto marcario.

2.6.4. 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
provogquen una impresion diferente a la que se obtiene al observar otros
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