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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 18 de abril de 2018

Proceso: 299-1P-2016

Asunto: Interpretacion Prejudicial

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

Expediente interno

del Consultante: 2013-00367-00

Referencia: Signos involucrados NATURITOS (mixto) / NATURA

{(mixto y denominalivo)

Magistrado Ponente:  Hemén Romero Zambrano

VISTOS

El Oficio 2525 del 3 de junio del 2016, recibido via correo electrénico el 8 del
mismo mes y afo, mediante el cual, la Seccién Primera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Repdblica de Colombia,
solicité Interpretacién Prejudicial de los Articulos 134 y 136 literal a) de la
Decisién 486 de la Comunidad Andina, a fin de resolver e! Proceso Intermo 2013-
00367-00; y,

El Auto del 11 de mayo del 201 7, mediante el cual este Tribunal admitié a tréamite
la presente Interpretacion Prejudicial.

A. ANTECEDENTES
Partes en el Proceso Interno
Demandante: LLOREDA S.A,
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO (SIC) DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA
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B. SINTESIS DE HECHOS RELEVANTES

LLOREDA S.A. interpuso Demanda de Accién de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho ante la Seccién Primera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Republica de
Colombia, pretendiendo que se declare la nulidad de las Resoluciones
53816, 14986 y 8052, emitidas por la SIC, las cuales concedieron a favor
de C.I. TECNACOL S.A. el registro como marca del signo NATURITOS
(mixto)?, para distinguir productos de la Clase 292 de la Clasificacidn
Intemacional de Niza, y rechazé la oposicién presentada por LLOREDA
S.A. con base a sus marcas registradas: NATURA (denominativa) que
protege productos de la Clase 28 NATURA (mixta)* que protege productos
de la Clase 30° de la Clasificacion Intemacional de Niza, y la marca
NATURA (denominativa), que protegen productos de la Clase 31° de la
Clasificacion Intemacional de Niza.

LLOREDA S.A. sefial6 que el signo NATURITOS (mixto) no cumpliria con
los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de
representacion gréfica, requisitos exigidos por las normas comunitarias:
ademas, sostuvo que las marcas en conflicto evocarian el mismo concepto
de "NATURAL", lo que provoca que aumente el riesgo de confusién entre
las mismas y que existe similitud entre los productos identificados por las
marcas en conflicto.

La SIC sefalé que la marca NATURITOS (mixta) tiene suficiente
distintividad y desvirta la existencia de riesgo de confusién, pues indicé
que el consumidor promedio no tendria dudas acerca del origen
empresarial de los productos que identifican los signos en conflicto, ademés
anadié que, aungue ambos compartan la particula “NATUR" no puede ser
el Gnico motivo para negar el registro debido a que es de uso comun y
evocativo de “NATURAL",

QTG
LI Expedienie 11/009215.
Clase 29: Frutas y verduras liofiizadas,

Centificado: 86822. Clase 29: Aceito y grasas comesidies.

-
natuga
Caniicado 261150,

Clase 30: Calé, 19, cm.aakacmmuw.smuafd:mrhny
preparaciones hechas de cereales, pan, pasteieria, y conliterfa, helados comestiblas; meel, jarabe
do melaza; levaduras, polvos para espongar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimenics); especias,
hielo.

Certificado 279278.

aaun.'mawkom.mmmmymmmwﬁm_momwm:
animales vvos frulas y legumbres froscas; somilas plantas y flores natwales, alimenios para los
animales, malta.
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NN LW

NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante ha solicitado la Interpretacién Prejudicial de los
Articulos 134 y 136 literal a) de la Decision 4867 de la Comisién de la
Comunidad Andina, los cuales se interpretaran por ser procedente.

De oficio se interpreta el Articulo 135 literal g) de la Decision 486° de la
Comisién de la Comunidad Andina por ser parte de la controversia la
supuesta utilizacién de una palabra de uso comun.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

Concepto de marca. Raquisitos para el registro de las marcas.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusién
directa, indirecta y de asociacién. Similitud ortografica, fonética, conceptual
o ideolégica y grafica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos
distintivos,

Comparacién entre signos mixtos y denominativos,

Comparacién entre signos mixtos.

Palabras de uso com(n en la conformacién de marcas.

Marcas evocalivas.

Conexién competitiva entre productos de la Clasificacion Intemacional de
Niza.

mmaummwumnm

a;mmommam;
:)mm&m’ﬁmmmmmommm

o) las lotras y ios nimeros;
c)mcobrdoﬁrwndopawkwm.owwmdam:
oummmm.mmom

Articulo 135.- No podrdn registrarse como marcas los signos que:
(...}

o) Mommuoumm@mmmwmmomw
m»om«muhnmdlawmomhmdﬂm
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1.1.

1.2,

1.3.

1.4,

1.5.

1.6.

ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION
Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas

Teniendo en consideracién que se solicité el registro del signo
NATURITOS (mixto) como marca y que entre los alegatos de la demanda
se alude que el registro de dicha marca vulnera lo contemplado en el
Articulo 134 de la Decision 486, es pertinente referirse al concepto de
marca y los requisitos para su registro,

Concepto de marca

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

El Articulo 134 de la Decision 486 ofrece una definicién general de marca:
'(...) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en
el mercado”.

De conformidad con la anterior definicion normativa, se podria decir que la
marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos
productos y servicios que se ofertan en el mercado.

La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:

a) Diferencia los productos o servicios que se ofertan,

b) Esindicadora de la procedencia empresarial.

¢) Indica la calidad del producto o servicio que identifica.

d) Concentra el goodwill de! titular de la marca.

e) Sirve de medio para publicitar los productos o servicios.

Las marcas como medio de proteccion al consumidor cumplen varias
funciones (distintiva, de identificacién de origen de los bienes y servicios, de
garantia de calidad, funcién publicitaria, compelitiva, elc.). De ellas y, para
el tema a que se refiere este punto, la destacable es la funcién distintiva,
que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una
empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se

encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin esta
no existiria el signo marcario.

. Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel

esencial como es el de ser informativa, respeclo a la procedencia del
producto o del servicio al que representa, funcién publicitaria que es
percibida por el publico y los medios comerciales, pudiéndose no obstante
causar engano o confusién por falsas apreciaciones respecto de los
productos o servicios protegidos.
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1.8. El Articulo 134 de la Decisién 486, en siete literales consagra una
enumeracion no taxativa de los signos que son aptos para obtener el
registro marcario; establece que pueden constituir marcas, entre otros: las
palabras o combinacion de palabras; las imégenes, figuras, simbolos,
graficos, logotipos, monogramas, retratos, efiquetas, emblemas y escudos;
los sonidos y olores; las letras y nimeros; un color que se encuentre
delimitado por una forma, o una combinacién de varios colores; la forma de
productos, envases o envolturas; o cualquier combinacién de los signos o
medios indicados anteriormente.

Requisitos para el registro de marcas

1.9. Segun el Régimen Comun de Propiedad Industrial contenido en la citada
Decisidn, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y
susceptibilidad de representacién grafica.

1.10.A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la
perceptibilidad, es importante destacar que este es un elemento que forma
parte de la esencia de la marca.

1.11.La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o
indicacion que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de
estos, la marca penelre en la mente del publico, el cual ta asimila con facilidad.
Por cuanto para la percepcion sensorial o extema de los signos se utiliza en
forma mas general el sentido de la vista, han venido caracterizédndose
preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una
denomhacién.aunoonpntodepahbras.amaﬁgum.aundb@o.oam
conjunto de dibujos.

1.12.En relacion con los dos requisitos previstos en la norma, se tiene:

a) La distintividad es la capacidad intrinseca que debe tener el signo
para distinguir unos productos o servicios de otros. El caracter
distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la eleccién de
los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de
la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que
se ofertan en el mercado.

b) La susceptibilidad de representacion grafica es la posibilidad de que
el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras,
gréficos, signos, colores, figuras elc., de tal manera que sus

f componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta
Caracleristica es impontante para la publicacién de las solicitudes de
registro en los medios oficiales.

1.13. En conclusidn, para que un signo sea registrado como marca debe ser

distintivo y susceptible de representacion grafica, de conformidad con el

’. ' Articulo 134 de ia Decisién 486, asimismo, debe ser perceptible, ya que,

"1“\ b como se menciond, dicho requisito se encuentra implicito en la nocién de
: marca.,

¢ ;
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1.14. Es importante advertir que el Literal a) del Articulo 135 de la Decisién 488,

eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los
requisitos que se desprenden del Articulo 134 de la misma normativa: es
decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad,
de susceptibilidad de representacion grafica o de perceptibilidad.

1.15. Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad esta

consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en
el Literal b) del Articulo 135. La distintividad tiene un doble aspecto: i)
distintividad intrinseca, mediante la cual se determina la capacidad que
debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado y i)
distintividad extrinseca, por la cual se determina la capacidad del signo para
diferenciarse de otros signos en el mercado.

1.16.El registro de un signo como marca se encuentra expresamente

condicionado al hecho de que este sea distintivo y susceptible de
representacion grafica. De conformidad con el Literal b) del Articulo 135 de
la Decision 488, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos,
como requisito esencial para su registro, segin el cual no podrdn ser
registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad.

1.17. Se deberd analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los

2.1.

2.2.

requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no esta inmerso
en alguna de las causales de irregistrabilidad sefaladas en los Articulos
135 y 136 de la Decisién 486.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de
confusion directa, indirecta y de asociacién. Similitud ortogrifica,
fonética, conceptual o ideolégica y grifica o figurativa. Reglas para
realizar el cotejo de signos distintivos

En vista de que en el proceso interno se discute si los signos NATURITOS
(mixto) y NATURA (mixto y denominativo) son confundibles o no, es
pertinente analizar el Literal a) del Articulo 136 de la Decision 486 de la
Comision de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la
causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente:

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

a) sean idénlicos o se asemejen, a una marca anleriormente solicitada para
registro o registrada por un lercero, para los mismos productos o
servicios, o para productos © servicics respecio de los cuales el uso de
la marca pueda causar un riesgo de confusion o de asociacion; (...)'

Como se desprende de esta disposicién, no es registrable un signo que sea
idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un
lercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los
signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo

6



GACETA OFICIAL m 04/06/2018 29 de 41

Proceso 299-1P-2016

2.3.

de confusién (directa o indirecta) ylo riesgo de asociacién en el publico
consumidor.®

a) Elriesgo de confusién, puede ser directo e indirecto. El primero,
riesgo de confusién directo, esta caracterizado por la posibilidad de
que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea
que esta adquiriendo olro. 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.

b) El riesgo de asociacién, 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 lienen una relacién o vinculacién
econdmica,

Se debera examinar si entre los signos confrontados existe identidad o
semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de
confusién (directo o indirecto) o de asociacion en el publico consumidor,
teniendo en cuenta en esta valoracién que la similitud entre dos signos
puede ser;'?

8) Ortogrifica: 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
nimero 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 confusidn sea mds palpable u obvio.

b) 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 tonica 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
existe la posibilidad real de confusién entre los signos confrontados.

¢) Conceptual o ideoldgica: Se configura entre $ignos que evocan una
idea y/o valor idéntico y/o semejante.

d) Gréfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos
gréficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del
dibujo o el conceplo que evocan,

- lgualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberd

Ver Intorprotaciones Prejudiciaies expedidas en los Procesos 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo do
2016, 466-1P-2015 y 473-1P-2015 de focha 10 do jurio de 2016.

Ibidem.
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observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:'

a)

b)

c)

d)

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 visién de conjunto, teniendo en cuenta su
unidad fonética, ortogréfica, grafica o figurativa y conceptual o
ideoldgica.

En la comparacién se debe emplear el método del cotejo sucesivo;
esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente
realizar un andlisis simultineo, pues el consumidor dificiimente
observara los signos al mismo tiempo, sino que lo hard en momentos
diferentes.

El andlisis comparalivo 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,

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

()  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 y razonablemente atento, cuyo
nivel de percepcion es variable en relacidn 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 pardmelro
importante para el andlisis de confundibilidad de signos que
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 presla
el mismo nivel de atencion al adquirir productos cosmélicos que
al comprar pasabocas para fiestas.

(i) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor

mds 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 © 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

Q/‘T‘K\: " m‘
L

&

r

Ver interpretacion Prejudicial emibda en el Proceso 42-1P-2017, de 7 de juio de 2017,
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2.5.

2.8,

3.2

restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan,
pues sabe datos de su atencion al cliente, costo de los platos,
manejo publicitario, promociones, etc.

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

Una vez sefaladas 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 confusidn y/o de asociacion.

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 aspeclos que sean necesarios,
incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En ese
sentido, se debera verificar si existe o no confusion respecto del signo
solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

Comparacién entre signos mixtos y denominativos

. Como la controversia radica en la presunta confusién entre el signo

solicitado NATURITOS (mixto) y la marca NATURA (denominativa), es
necesario que se verifique la comparacion teniendo en cuenta que estdn
conformados por elementos denominativos, los cuales estan representados
por una o mas palabras pronunciables dotadas o no de un significado o
concepto.'d

Los signos denominativos, llamados también nominales 0 verbales, utilizan
expresiones acusticas o fonéticas, formadas por una o varias letras,
palabras o numeros, individual o conjuntamente estructurados, que
integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener
significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: i

que son los que tienen una connotacién conceptual que evoca ciertas
cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios,
que no manifiestan conexién alguna entre su significado y la naturaleza,
cualidades y funciones del producto Que va a identificar. Estos elementos,
al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre

:WWW 529.P-2015 ds 19 de mayo de 2016 y 466-1P-2015 da 10 de jurio
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3.3

34.

3.5.

el signo que le permite diferenciario de otros existentes en el mercado. ™

Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias
palabras) y un elemento grdfico (una o varias imagenes). Las
combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto
producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite
diferenciarlo de los demds existentes en el mercado.

Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos
mixtos, dado que las palabras impactan més en la mente del consumidor,
puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el grafico,
ya sea que, por su tamafio, color, disefio u otras caracteristicas, puedan
causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las
particularidades de cada caso.'®

En consecuencia, al realizar la comparacién entre marcas denominativas y
mixtas, se deberd identificar, cual de los elementos prevalece y tiene mayor
influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el grafico.

a) Sial realizar la comparacion se determina que en las marcas mixtas
predomina el elemento gréfico frente al denominativo, no habria lugar
a la confusién entre las marcas, pudiendo estas coexistir
pacificamente en el &mbito comercial,'® salvo que puedan suscitar
una misma idea o concepto en cuyo caso podrian incurrir en riesgo de
confusién.

b) Sien la marca mixta predomina el elemento denominativo, debera
realizarse el colejo de conformidad con las siguientes reglas para el
cotejo de signos denominativos:'?

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

(i) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un
mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas
y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no
cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de
las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se
encuentra en el diccionario'®. Como ejempio tenemos el

Ver interpretacidn Prejudicial 46-1P-2013 de 25 de abril de 2013.

Ver interpretacién Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016.
Ver intevpretacion Prejudical 129-1P-2015 do 20 de jubo de 2015.
Ver interpretacidn Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016,

REAL ACADEMIA ESPANOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definicion de “lexema” Unidad minima
con significado lexsco que no presenta maovfemas gramaticales, por ejempio sol; © Que posaydndolos

10
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lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-
dlogo.

Los segundos, son fragmentos minimos capaces de expresar un
significado y que unido a un lexema modifica su definicion. '

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raiz léxica, se
debe tener en cuenta lo siguiente:

*  Porlo general el lexema es el elemento que mas impacta
en la mente del consumidor, lo que sa debe verificar al
hacer un andlisis gramatical de los signos en conflicto.

¢  Porlo general en el lexema esté ubicada la silaba ténica.

B Si los signos en conflicto comparten un lexema, podria
generarse riesgo de confusién ideoldgica. Los lexemas
imprimen de significado a la palabra. Es muy importante
tener en cuenta que el criterio ideoldgico debe estar
complementado con otros criterios para determinar el
riesgo de confusién en los signos en conflicto.

(ii) Se debe tener en cuenta la silaba ténica de los signos a
comparar, pues si ocupa la misma posicién, es idéntica o muy
dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podria ser
evidente,

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se
encuentran en el mismo orden asumirdn una importancia
decisiva para fijar la sonoridad de la denominacién.

(v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera
més fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraria
como es captada la marca en el mercado.

3.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberd determinar ei elemento
caracleristico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de
los signos en conflicto de conformidad con los criterios sefalados en los
puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusion y/o
asociacion que pudiera existir entre el signo solicitado NATURITOS (mixto)
y la marca NATURA (denominativa).
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4.1,

4.2.

4.3.

Comparacién entre signos mixtos

Como la controversia radica en una supuesta confusién entre el signo
NATURITOS (mixto) y NATURA (mixto), es necesario que se verifique la
comparacién entre ambos teniendo en cuenta que estan conformadas por
un elemento denominativo y uno gréfico.

En el andlisis de signos mixtos se debera determinar queé elemento —sea
denominativo o gréfico— penetra con mayor profundidad en la mente del
consumidor. Asi, la autoridad competente deberd determinar en el caso
concrelo si el elemento denominativo del signo mixto es el mas
caracteristico, o si lo es el elemento grifico, o ambos, teniendo en cuenta,
la capacidad expresiva de las palabras y el tamafo, color y colocacion de
los elementos gréficos, y también si estos Gltimos son susceptibles de
evocar conceplos o si se trala de elementos abstractos.2?

Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo
siguiente?’:

a) Sien los signos mixtos predomina el elemento denominativo, debera
realizarse el cotejo de conformidad con las reglas contenidas en el
numeral 3.5. literal b) del Tema 3 Apartado E.

b) Siresultare que el elemento caracteristico de los signos mixtos es el
gréfico, se deben utilizar las reglas de comparacion para los signos
puramente graficos o figurativos, segun sea el caso®;

() Se debe realizar una comparacién gréfica y conceptual, ya 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 la marca figurativa suscite en
la mente de quien la cbserve.

(i) Entre los dos elementos de la marca gréfica figurativa, el trazado
y el concepto, la parte conceptual o ideoldgica suele prevalecer,
por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los
rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o

Ver interprotaciones Prejudiciales 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016 y 418-1P-2015 de 13 de junio
de 2016,

ibidem.
En la interpretacidn Prejudicial 524+1P-2016 de 12 de junio de 2017, el TICA recogid las siguientes
definiciones:

El trazado: son los trazos del dibujo Que forman el signo.
El conceplo: o5 la itea o concopio que ol dibufo suscila en la mente de qQuien la obseva.

Lumuammmmmmmwmnﬂm.
al electuar el rospectivo analisis de registrabilidad deberd lenerse en cuenta la combinackin de
colores y ol grdfico que la contiens, puesic que esie elemento podria generar capacidad de
derenciacidn del signo solicitado a regisiro.

12
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4.4,

4.5.

4.6.

concepto e incurrir en el riesgo de confusién.

(iii) Si el signo solicitado reivindica colores especificos como parte
del componente grafico, al efectuar el respectivo andlisis de
registrabilidad deberd tenerse en cuenta la combinacién de
colores y el grifico que la conliene, puesto que aeste elemento
podria generar capacidad de diferenciacién del signo solicitado
a registro,*®

c) Sial realizar la comparacién se determina que en los signos mixtos
predomina el elemento gréfico frente al denominativo, no habria lugar
a la confusion entre los signos, pudiendo estos coexistir pacificamente
en el ambito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o
conceplo en cuyo caso podrian incurrir en riesgo de confusion, ¢

Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad en la cual se ha
solicitado el registro del elemento nominativo y del gréfico como uno solo.
Cuando se otorga el registro de la marca mixta se le protege en su
integridad y no a sus elementos por separado,?®

Si bien la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento
denominativo de la marca mixta suele ser el mdas caracteristico o
determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las
palabras, las que por definicién son pronunciables, ello no impide que en
algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gréfico, teniendo en
cuenta su tamafio, color y colocacion, Que en un momento dado pueden
ser definitivos. El elemento gréfico por lo general suele ser de mayor
importancia cuando evoca conceplos que cuando consiste simplemente en
un dibujo abstracto.?®

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberd determinar el elemento
caracteristico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de
los signos en conficto de conformidad con los criterios sefalados en los
puntos precedentes.

Palabras de uso comtin en la conformacién de marcas

. En el presente caso la SIC indicé que el termino NATURAL es de uso

comun. Por lo tanto, es pertinente analizar el lema de las palabras de uso
comun en la conformacion de marcas y la marca débil.

. ElLiteral g) del Articulo 135 de la Decisién 486 dispone:

Ver Interprotacidn Projucicial 161-1P-2015 de 27 de octubre de 2015.

;NW Prejudiciales 472-1P.2015 de 10 de junio do 2016 y 418-1P-2015 do 13 de junio

Ver interpretacidn Prejudicial 108.1P-2015 de 20 de julio ds 2015,
Ibidem,
13
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

"Articulo 135.- No podrén registrarse como marcas los signos que:
&N

9) consistan exclusivamente o se hubleran convertide en una
designacion comun o usual del producto o servicio de que se trate en
el lenguaje corriente o en la usanza del pais;

(...)”

En el marco del Literal g) del Articulo 135 de la Decisién 486, se entiende
por signo comun o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente
por uno o més vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje
corriente o en el uso comercial del pais en que se ha solicitado el registro
del signo, para identificar los productos o servicios de que se trate.

En este caso, el signo no serd suficientemente distintivo y no podra
otorgarse a su titular el derecho al uso exclusivo de las indicaciones
comunes o usuales que lo integren.

La prohibicién aicanza tanto a los signos denominativos como a los
gréficos: en efecto, cuando la disposicion alude a la indicacién que se utiliza
en el lenguaje corriente, cabe interpretar que se refiere al signo
denominativo, y cuando trata de la indicacién comin en el uso comercial,
cabe considerar que la prohibicién se refiere también al signo grafico.?”

En la doctrina, Otamendi ha sefalado que las designaciones usuales son
las que "habituaimente se ulilizan para un producto, ademds de las
necesarias. Es aqui donde se incorporan las palabras extranjeras, el
lunfardo y olras palabras inventadas que adquieran una cierta popularidad
en su uso. Son las palabras que no encontraremos en los diccionarios con
las acepciones que éslos les atribuyen, pero si, en el lenguaje de todos los
dias, tal vez de mucha gente, lal vez de unos pocos cuando se lrata de
términos técnicos"?®

Si bien la norma transcrita prohibe el registro de signos conformados
exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o
particulas de uso com(n al estar combinadas con otras pueden generar
signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su
registro. En este Ultimo caso, el titular de dicha marca no puede impedir que
las expresiones de uso comun puedan ser utilizadas por los otros
empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza
limitada de oposicion, ya que las particulas genéricas o de uso comun se
deben excluir del cotejo de la marca.??

No obstante, si la exclusion de los componentes de esas caracteristicas (de

Ver Interpretacson Preyudicial recaida en el Proceso 378-1P-2016 del 9 de marzo dei 2017.

OTAMENDY, Jorge. Deracho de Marcas. Editonal LoxisNexs Abeledo-Perrol, Buenos Aies, 2002,
p. 71

Ver Interpretacion Prejudicial recalida en of Proceso 536-1P-2015 de fecha 23 de junio de 20186,
14
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5.9.

uso comun) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible
hacer una comparacion, puede hacerse el cotejo considerando de modo
excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los
contenga tendria un grado de distintividad débil, en Cuyo escenario se
deberd analizar los signos en su conjunto, la percepcién del publico
consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de
distintividad de los signos en conflicto, 3

La carga de la prueba de la veracidad de los hechos que se alegan,
corresponde a la parte que lo alega, en este sentido si una parte sefala que
nos encontramos ante un elemento comun, le correspondera acreditario.
Ello sin perjuicio del examen de registrabilidad que efectia la autoridad
administrativa.

5.10.En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos de uso

6.2.

6.3.

6.4.

comun en la correspondiente clase de la Clasificacién Intemacional de Niza,
para establecer su cardcter distintivo o no y. posteriormente, realizar el
cotejo excluyendo los elementos de uso comun, siendo que su presencia
no impedird el registro de la denominacién en caso que el conjunto del signo
se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficients.

Marcas evocativas

- Como en el proceso intemo, LLORENDA S.A. sefialé que las marcas en

conflicto evocarian exactamente el mismo concepto "NATURAL", resulta
pertinente analizar el presente tema.

Un signo posee capacidad evocaliva si tiene la aptitud de sugerir
indiractamente en el consumidor cierta relacién con el producto o servicio
Qque ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas
evocativas no se refieren de manera directa a una especial caracteristica o
cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga
uso de la imaginacién para llegar a relacionario con aquel a través de un
proceso deductivo®',

Los signos evocativos deben tener caracter distintivo para ser registrables.
No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el
producto o servicio que se pretende registrar, podré ser consideradoe como
un signo marcadamente débil Y, @n consecuencia, su litular tendria que

elementos genéricos, descriptivos o de uso comun, ya que su titular no
puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.®

Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del

>

De modo reterencial, vor Proceso 327-1P-2015 dal 19 do mayo de 2016.
De modo raferencial, mhmomtp-zorsamzsamaozow.
bidem,
15
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6.5.

7.1,

7.2

7.3.

7.4,

signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el
consumidor tendrd que hacer una deduccién no evidente y, por lo tanto, la
capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte. ®

En ese sentido, se deberda establecer el grado evocativo de la
denominacion NATURITOS y, posteriormente, realizar el respeclivo
andlisis de registrabilidad.

Conexién competitiva entre productos de la Clasificacion
Internacional de Niza

Se alegd que existe conexién compelitiva entre los productos que
distinguen los signos en conflicto, lo cual —sumado al presunto riesgo de
confusion entre elios— dificultaria o impediria que el consumidor distinga
los mismos; en ese sentido, corresponde analizar este tema.

Se debe tomar en cuenta que la inclusién de productos o servicios en una
misma clase no es determinante para efeclos de establecer si existe
similitud entre los productos o servicios objeto de andlisis, tal y como se
indica expresamente en el segundo parrafo del Articulo 151 de la Decisién
486.%

Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en
consecuencia, analizar el grado de vinculacién o relacion competitiva de los
productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta
forma se pueda establecer la posibilidad de error en el piblico consumidor;
es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados
por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma
clase no demuestra su semejanza, asi como la ubicacién de los productos
en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.*

Para apreciar la conexién compelitiva entre productos o servicios
corresponde tomar en consideracién, entre otros, los siguientes criterios:

a) El grado de sustitucién (intercambiabilidad) entre los productos
O servicios

Existe conexion competitiva cuando los productos (o servicios) en

{bidem.
Decisidn 486 de la Comisidn de Ia Comunidad Andina

“Articulo 151.- Para clasificar los productos y kos servicios a los cuales se aplican fas marcas, los
PMWthmmwMywmmdﬂegbw
de las Marcas, establocida por ef Arreglo do Niza del 15 de junio deo 1957, con sus modificaciones
vigenles.

Ver Intepretaciones Prejudiciales 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de 10 de jumio de 2016.
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b)

d)

cuestion resultan sustitutos razonables para el consumidor: es decir,
que este podria decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser
inlercambiables entre si. La sustitucién se presenia claramente
cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio)
origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad
entre productos o servicios se tiene en consideracidn el precio de
dichos bienes o servicios, sus caracteristicas, su finalidad, los canales
de aprovisionamiento o de distribucion o de comercializacién, etc.

La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde
la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor
de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede
optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, traténdose de las infusiones en la forma de bolsas
filtrantes, el anis, el cedrén, la manzanilla, etc., suelen ser productos
sustitutos entre si,

La complementariedad de los productos o servicios

Existe conexién competitiva cuando el consumo de un producto
genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario
del primero. Asi, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta
complementariedad se puede presentar también entre productos y
servicios.

Asi, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentifrico) se
complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad
entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el
material de ensefanza.

La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios
de la Clasificacién Internacional de Niza

La inclusion de productos o servicios en una misma clase no resulta
determinante para efectos de establecer la conexién compelitiva entre
los productos o servicios objeto de andlisis. En efecto, podria darse el
caso de que los signos comparados distingan productos o sarvicios
pertenecientes a categorias o subcategorias disimiles, aunque
pertenecientes a una misma clase de la Clasificacion Intemacional de
Niza. Portanto, para determinar la existencia de conexién competitiva,
este criterio debera complementarse con otros criterios.

Los canales de aprovisionamiento, distribucién o de
comercializacién; los medios de publicidad empleados; la
tecnologia empleada; la finalidad o funcién; el mismo género; o
la misma naturaleza de los productos o servicios

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia
de conexién compelitiva. Asi, por ejemplo, dos productos pueden

17
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lener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores
comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son
los preductores del otro, no habra conexién competitiva entre ellos.
De lo contrario, si habra conexion competitiva.

Dos productos completamente disimiles (v.g., candados e
insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercializacién (v.g.,
ferreterias) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel
publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexién
competitiva entre ambos. De alli que estos criterios deben analizarse
conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de
conexién competitiva.

Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios
diferentes, como regla general, no existira conexién competitiva.

7.5. Por tal razdn, para establecer la existencia de conexion competitiva entre
dos productos o servicios, sobre la base de estos criterios, se requeriré la
concurrencia de varios de ellos en funcién a que un consumidor razonable
podria considerar que el que produce uno también produce el otro.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja
consignada la presente Interpretacién Prejudicial para ser aplicada por la Sala
consultante al resolver el Proceso Interno 2013-00367-00, la que debera
adoptaria al emitir el correspondiente fallo 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.

La presente Interpretacién Prejudicial se firma por los Magistrados que
participaron de su adopcién de acuerdo con lo dispuesto en el Gitimo parrafo del
Articulo 90 del Estatuto del Tribunal.

prv “ﬁ"j N
Cecilia L Aw@s Luis Rafael Vergara Quintero
MAGISTRADA MAGISTRADO
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Hem omero Zamigrano Hugo Ramiro Z

A== - MAGISTRADO

De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la
presente interpretacién prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis Rafael Vergara Quintero
PRESIDENTE

Notifiquese a la Sala consultante y remitase copia de la presente Interpretacion
Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicacién
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
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