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El Oficio N° 4877 del 6 de diciembre de 2018, recibido via correo electronico del
7 del mismo mes y afio, mediante el cual la Seccién Primera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Republica de Colombia
solicito Interpretacion Prejudicial del Literal a) del Articulo 136 y los Articulos 147
y 168 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, a fin de
resolver el proceso interno 11001032400020160008200; v,

El Auto del 21 de enero de 2019, mediante el cual este Tribunal admitié a tramite
la presente Interpretacion Prejudicial.



Proceso 700-1P-2018

ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante . Global Investment & Trading Management, Inc.

Demandada :  Superintendencia de Industria y Comercio

—SIC— de la Republica de Colombia

Terceros interesados : Inverlunay Cia S. en C.A.

Biggins Investing Corp

ASUNTOS CONTROVERTIDOS

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

1.

Si el signo REDSERVI (denominativo) solicitado a registro para
distinguir servicios de la Clase 36 de la Clasificacion Internacional de
Niza, resultaria confundible con las marcas SERVIRED, RED SERVI
(denominativas), asi como la marca SER>I SERVI, SUS GIROS, SUS
PAGOS (mixta), registradas para distinguir servicios de la Clase 35,
36, 38, 39 y 45 de la Clasificacion Internacional de Niza.

Si el sigho REDSERVI (denominativo) seria una marca derivada de la
marca SERVIRED.

Si le asiste a Global Investment & Trading Management, Inc. derecho
preferente sobre la marca REDSERVI.

Si existe legitimo interés por parte de Inverluna y Cia. en C.A. y
Biggins Investing Corp. para presentar oposicion al registro de la
marca REDSERVI.

Si existe conexion entre los servicios solicitados por los signos
confrontados.

NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicitdé Interpretacion Prejudicial del Literal a) del
Articulo 136 y los Articulos 147 y 168 de la Decision 486 de la Comision de
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la Comunidad Andinal. Procede su interpretacion por ser pertinente.

De oficio se interpretaran los Articulos 146 y 151 de la Decisién 4862, para
analizar el tema referido a la oposicidon andina y la conexidn entre servicios
de la Clasificacion Internacional de Niza, por encontrarse relacionados con
los hechos controvertidos.

Decision 486 de la Comisiéon de la Comunidad Andina. -

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

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;

(...)

“Articulo 147.- A efectos de lo previsto en el articulo anterior, se entendera que también tienen
legitimo interés para presentar oposiciones en los demas Paises Miembros, tanto el titular de una
marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda
inducir al publico a error, como quien primero solicité el registro de esa marca en cualquiera de los
Paises Miembros. En ambos casos, el opositor debera acreditar su interés real en el mercado del
Pais Miembro donde interponga la oposicion, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca
al momento de interponerla.

La interposicién de una oposicién con base en una marca previamente registrada en cualquiera de
los Paises Miembros de conformidad con lo dispuesto en este articulo, facultara a la oficina nacional
competente a denegar el registro de la segunda marca.

La interposicion de una oposicion con base en una solicitud de registro de marca previamente
presentada en cualquiera de los Paises Miembros de conformidad con lo dispuesto en este articulo,
acarreara la suspension del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea
conferido. En tal evento sera de aplicacion lo dispuesto en el parrafo precedente.”

“Articulo 168.- La persona que obtenga una resolucién favorable tendra derecho preferente al
registro. Dicho derecho podra invocarse a partir de la presentacion de la solicitud de cancelacion, y
hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolucién de cancelacion quede
firme en la via administrativa.”

Decisién 486 de la Comisiéon de la Comunidad Andina. -

“Articulo 146.- Dentro del plazo de treinta dias siguientes a la fecha de la publicacion, quien tenga
legitimo interés, podra presentar, por una sola vez, oposicién fundamentada que pueda desvirtuar
el registro de la marca.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgara, por una sola vez un plazo adicional de
treinta dias para presentar las pruebas que sustenten la oposicion.

Las oposiciones temerarias podran ser sancionadas si asi lo disponen las normas nacionales.

No procederan oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al
vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el articulo 153, si tales oposiciones se basan en
marcas gue hubieren coexistido con la solicitada.”

“Articulo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los
Paises Miembros utilizaran la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el Registro
de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones
vigentes.

Las clases de la Clasificacion Internacional referida en el parrafo anterior no determinaran la similitud
ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.”
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TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

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

Comparacién entre signos mixtos y denominativos.

Marca derivada.

El derecho preferente originado en la cancelacidén por no uso de una marca
registrada.

La oposicién andina. El interés real en el mercado.

Conexion entre servicios de la Clasificacion Internacional de Niza.

ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

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

En vista de que en el proceso interno se discute si el sigho REDSERVI
(denominativo) y las marcas SERVIRED (denominativa), RED SERVI
(denominativa), SER>I SERVI, SUS GIROS, SUS PAGOS (mixta), son
confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Articulo 136 de la
Decisioén 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 podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo
uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en
particular cuando:

a) Sean idénticos o0 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;

(.)

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 confusién (directo o indirecto) y/o riesgo de asociacién en el publico
consumidors.

Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de
2016, 466-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.



1.3.

1.4.

b)

Proceso 700-1P-2018

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
gue 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 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 valoracion que la similitud entre dos signos
puede ser*:

a)

b)

d)

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

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

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

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

Ibidem.

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

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
observaré los signos al mismo tiempo, sino que lo hara en momentos
diferentes.

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

Al realizar la comparacion es importante colocarse en el lugar del
consumidor y su grado de percepcioén, 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 analisis de confundibilidad. De acuerdo
con las méaximas de la experiencia, al consumidor medio se le
presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo
nivel de percepcién es variable en relacidén 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
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 cosméticos 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,

6

Ver Interpretacion Prejudicial emitida en el Proceso 42-IP-2017, de 7 de julio de 2017.
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pues sabe datos de su atencion 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
0 servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado
de instruccion técnica o profesional. Dicho consumidor hace una
evaluacion mas prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo
gque debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional
competente al realizar el respectivo analisis 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 confusion y/o de asociacion.

Sin embargo, no seria suficiente basar la posible confundibilidad
Gnicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas,
pues el andlisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios,
incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En ese
sentido, se debera verificar si existe 0 no confusion respecto del signo
solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

Comparacioén entre signos mixtos y denominativos

Como la controversia radica en la presunta confusion entre el signo
solicitado REDSERVI (denominativo) y las marcas registradas SERVIRED
(denominativa), RED SERVI (denominativa) y SER>l SERVI, SUS GIROS,
SUS PAGOS (mixta), es necesario que se verifiqgue la comparacion
teniendo en cuenta que estan conformados por elementos denominativos,
los cuales estan representados por una o mas palabras pronunciables
dotadas o no de un significado o concepto’.

Los signos denominativos, llamados también nominales o 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 o0 no tener
significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos,
que son los que tienen una connotacion conceptual que evoca ciertas
cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios,
gue no manifiestan conexion alguna entre su significado y la naturaleza,
cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos,

Ver Interpretaciones Prejudiciales 529-1P-2015 de 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de 10 de junio
de 2016.
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al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre
el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado®.

Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias
palabras) y un elemento grafico (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 demés existentes en el mercado.

Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos
mixtos, dado que las palabras impactan mas en la mente del consumidor,
puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el grafico,
ya sea que, por su tamafo, 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 comparacion 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) Si al realizar la comparacion se determina que en las marcas mixtas
predomina el elemento gréfico frente al denominativo, no habria lugar
a la confusion entre las marcas, pudiendo estas coexistir
pacificamente en el ambito comercial'?, salvo que puedan suscitar
una misma idea 0 concepto en cuyo caso podrian incurrir en riesgo de
confusion.

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

() 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 |éxica de
las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se

10
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Ver Interpretacion Prejudicial 46-1P-2013 de 25 de abril de 2013.
Ver Interpretacion Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016.
Ver Interpretacion Prejudicial 129-1P-2015 de 20 de julio de 2015.

Ver Interpretacion Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016.
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encuentra en el diccionario?. Como ejemplo tenemos el
lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-
6logo.

Los segundos, son fragmentos minimos capaces de expresar un
significado y que unido a un lexema modifica su definicién?3,

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

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

Por lo general en el lexema esta ubicada la silaba tonica.

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

(i) Se debe tener en cuenta la silaba tonica de los signos a
comparar, pues si ocupa la misma posicién, es idéntica 0 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 asumiran una importancia
decisiva para fijar la sonoridad de la denominacion.

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

Sobre la base de los criterios expuestos, se debera determinar el elemento
caracteristico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de

12

13

REAL ACADEMIA ESPANOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definicion de lexema: “1. m. Ling.
Unidad minima con significado Iéxico que no presenta morfemas gramaticales; p. €j., sol, o que,
poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentacion; p. ej., terr, en enterrais.”
Disponible en: http://dle.rae.es/?id=NCul6TD (Consulta: 08 de noviembre de 2018).

REAL ACADEMIA ESPANOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definicién de morfema:

“1. m. Gram. Unidad minima aislable en el analisis morfologico. La palabra mujeres contiene dos
morfemas: mujer y -es.

2. m. Gram. Por oposicion a lexema, morfema gramatical; p. €j., de, no, yo, el, -ar, -s, -ero.

3. m. Gram. Unidad minima de significado. La terminacion verbal -mos contiene dos morfemas:
persona, primera, y numero, plural.” Disponible en: http://dle.rae.es/?id=Polt8j2 (Consulta: 08 de
noviembre de 2018).
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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 REDSERVI
(denominativo) y las marcas SERVIRED (denominativa), RED SERVI
(denominativa) y SER>I SERVI, SUS GIROS, SUS PAGOS (mixta).

Marca derivada

Dado que Global Investment & Trading Management, Inc alega que ya es
titular de la marca SERVIRED (denominativa) y que el signo solicitado
REDSERVI (denominativo) seria una marca derivada, corresponde abordar
este temal?.

La Decision 486 no consagra la figura de la marca derivada; sin embargo,
atendiendo al manejo que en la practica se da a dicho fenébmeno, el Tribunal
ha adoptado criterios doctrinarios sobre el tema y ha reconocido la figura
en nuestro régimen normativo?®.

En congruencia con lo sefalado en el parrafo precedente, las marcas
derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el
titular de una marca anteriormente registrada, en relacion con los mismos
productos o servicios, en el que el distintivo preponderante sea dicha marca
principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relacion con
los elementos accesorios que la acomparian®®.

Cabe sefialar que el hecho de que un titular de registro de marca solicite
para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho
indefectible a que se registre dicho signo, ya que la autoridad competente
deberd establecer si el nuevo signo solicitado cumple con todos los
requisitos de registrabilidad y, ademas, que no se encuadra en las causales
de irregistrabilidad sefialadas en la normativa comunitaria®’.

14

15

16

17

Resulta pertinente diferenciar a la familia de marcas de las marcas derivadas.

La familia de marcas admite que entre las marcas que conforman la familia existan variaciones
significativas, pero siempre deben conservar un elemento comuan, que es aquel que constituye dicha
familia. Las marcas que conforman la familia pueden ser registradas para distinguir productos o
servicios en distintas clases.

Las marcas derivadas solo admiten variaciones no sustanciales respecto de la marca registrada.
La marca derivada debe distinguir los mismos productos o servicios que la marca registrada
primigeniamente o, en todo caso, los productos o servicios que pretenda distinguir deben estar
incluidos en aquellos. No constituiria una marca derivada si es que se solicita para productos
distintos a los que protege la marca primigenia, aungue sean conexos.

De modo referencial, ver Procesos 439-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015 y 140-1P-2007 del 4 de
diciembre de 2007.

Al respecto, ver los procesos 59-1P-2012, 90-1P-2012, 198-1P-2013, 12-IP-2014, 156-1P-2015, 431-
IP-2015 y 439-IP-2015.

De modo referencial, ver Proceso 439-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015.

10



3.5.

3.6.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

Proceso 700-1P-2018

Las marcas derivadas se inscriben siguiendo los trdmites ordinarios, pero
entendiéndose que los obstaculos que se opongan al registro de ellas, solo
podran referirse a los elementos accidentales o complementarios afiadidos
y no al distintivo principal, al estar este ya previamente registrado y quedar
por tanto fuera de toda discusion?®.

Sobre la base de los criterios expuestos se establecerd si un signo
solicitado a registro constituye o no una variacion de las marcas
previamente inscritas, teniendo en cuenta que la nueva solicitud debe
comprender a la misma marca con variaciones no sustanciales, y que los
productos reivindicados en la solicitud correspondan a los productos
amparados por las marcas ya registradas. Asimismo, cabe recalcar que la
solicitud de registro de un signo derivado de una marca inscrita con
anterioridad no le otorga a su titular el derecho indefectible a que se le
conceda el registro solicitado, debido a que toda nueva solicitud de registro
de marca se encuentra sujeta al analisis de registrabilidad que corresponde
realizar a la autoridad competente.

Derecho preferente originado en la cancelacion por no uso de una
marca registrada

En el proceso interno Global Investment & Trading Management, Inc
argumento que goza del derecho preferente a registro con ocasion de la
solicitud de cancelacion del registro de la marca SERVIRED
(denominativa). Por lo tanto, resulta pertinente abordar el tema planteado.

El derecho preferente derivado de la accidén de cancelacion por no uso de
una marca se encuentra consagrado en el Articulo 168 de la Decision 486.

Cabanellas concibe por derecho preferente (ius preferendi) como aquel que
le asiste a una persona para ser preferida en sus derechos en concurrencia
con otras y, a veces, con total exclusion de ellas?®®.

El efecto principal de la cancelacion del registro de una marca es extinguir
para su titular el derecho sobre la misma, de manera que esta quede
disponible para que terceros interesados en ella puedan obtenerla.

De acuerdo con la Decision 486, el derecho preferente puede ser invocado
a partir de la presentacion de la solicitud de cancelacion y dentro de los tres
meses siguientes a la fecha en la que la resolucion de cancelacion quede
firme en la via administrativa.

18

19

Mascarefas, Carlos. Nueva Enciclopedia Juridica. Editor F. SEIX, Barcelona, 1982, p. 908, citado
en el Proceso 439-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015.

CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Editorial Heliasta, Décima
Sexta Edicion, Tomo 111, Buenos Aires, 1981, p. 125.

11



4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

5.1.

5.2.

5.3.

Proceso 700-1P-2018

A la luz de la disposicion comentada, el derecho preferente a solicitar el
registro de la marca que se cancel6 pertenece, en primer lugar, a la persona
gue ejercid la accion de cancelacion. Sin embargo, si el titular de este
derecho no lo ejerce en el tiempo y la forma establecidos, el signo
cancelado se convierte en res nullius, quedando entonces disponible para
quien primero solicite su registro.

Por otra parte, es importante destacar que el signo objeto del derecho
preferente tiene que ser idéntico o, en todo caso, contener modificaciones
de caracter secundario o0 accesorio a la marca que se cancelo. Es decir, los
elementos denominativos y los graficos deben coincidir en su esencia, toda
vez que la cancelacion recay0 sobre un signo especifico e individualizado
y es sobre ese signo que el derecho preferente debe ser ejercido.
Asimismo, debe distinguir los mismos productos o servicios que
correspondian a la marca cancelada.

La preferencia que se debe otorgar a la solicitud de registro efectuada sobre
la base del derecho preferente, proveniente de la cancelaciéon de un
registro, genera que dicha solicitud sea estudiada antes que las solicitudes
de terceros que fueron presentadas con posterioridad a la presentacion de
la accion de cancelacion.

Cabe destacar que este derecho preferente, para quien ejercio la accién de
cancelacion, no otorga al accionante el derecho al registro automatico del
signo, sino la prelacion, derivada del ejercicio del mismo, pues una vez
presentada la solicitud de registro —se entiende durante el plazo para el
ejercicio del derecho preferente—, esta debera ser examinada por la oficina
nacional competente. Es decir, se debe realizar el correspondiente examen
de registrabilidad, verificando que el signo no se encuentre incurso en
ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en la legislacion
vigente al momento de presentarse la solicitud de registro.

La oposicion andina. El interés real en el mercado

Teniendo en cuenta que en el presente proceso Inverlunay Cia. S en C.A
y Biggins Investing Corp plantearon oposicion andina en contra de Global
Investment & Trading Management, Inc, es necesario desarrollar el alcance
de este tema.

Conforme al Articulo 146 de la Decision 486, dentro del plazo de treinta
dias siguientes a la fecha de publicacién de la solicitud de registro de
marca, quien tenga legitimo interés, podra presentar, por una sola vez
oposicion fundamentada contra dicha solicitud.

En adicién a ello, el Articulo 147 de la misma norma amplia el interés
legitimo para presentar oposiciones, matizando el principio de territorialidad
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en el derecho de marcas. A partir de ello, se habilita la posibilidad de
presentar oposicion a la inscripcién de una marca en un Pais Miembro de
la Comunidad Andina sobre la base de solicitudes o registros de marcas
concedidos en los demés Paises Miembros. Esta figura se conoce con el
nombre de “oposicién andina”.

Del enunciado del Articulo 147 de la Decision 486 se desprende que, para
el ejercicio de la oposicidon andina, es necesario que el opositor: (i) haya
solicitado con anterioridad el registro del signo fundamento de su oposicion
en alguno de los Paises Miembros; o, (ii) sea titular de una marca
previamente registrada en alguno de los Paises Miembros.

En efecto, tienen legitimo interés para presentar oposiciones en los demas
Paises Miembros de la Comunidad Andina, tanto el solicitante como el
titular de una marca idéntica o similar para distinguir los mismos productos
y/o servicios, cuyo uso pueda inducir a error al publico consumidor.

En cualquiera de los casos referidos, el opositor deberé acreditar su interés
real en el mercado del Pais Miembro en el que formula la oposicién andina
a través de la presentacion de una solicitud de inscripcion de marca?®,
respecto de la cual sea titular o solicitante previo en otro Pais Miembro.

Para determinar los efectos de la oposicion formulada sobre la base del
registro de una marca o de solicitudes de registro en otros Paises
Miembros, se debe tener en cuenta dos situaciones??:

a) La oposicion formulada sobre la base de una marca que previamente
ha sido registrada en cualquiera de los Paises Miembros tiene como
efecto la posibilidad de impedir el registro del signo solicitado, en
virtud del tramite previsto en los Articulos 148 a 150 de la Decision
486.

b) La oposicién formulada sobre la base de una solicitud de registro
previamente presentada en cualquiera de los Paises Miembros,
ademas de tener la posibilidad de obstaculizar el registro del signo
solicitado, tiene como efecto la suspension del tramite de registro
hasta que la oficina nacional del Pais Miembro donde previamente se
solicito el registro haya resuelto tal solicitud.

En consecuencia, si se concede el registro del signo previamente solicitado
por el opositor en otro Pais Miembro, la oficina nacional competente donde
se formuld la oposicion puede, sobre la base de dicho registro, declarar
fundada la oposicion, de ser pertinente, y denegar el registro del signo
solicitado.

20

21

Ver Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 140-IP-2014 de 20 de noviembre de 2014, p. 6.

Ver Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 2-1P-2015 de 20 de julio de 2015, p. 7.
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Por el contrario, si se deniega el registro del signo previamente solicitado
por el opositor en otro Pais Miembro, la oficina nacional competente donde
se formulo la oposicion debe continuar el tramite y decidir la concesiéon o
denegacion del signo solicitado. Dicho examen ya no se regira por lo
dispuesto en el Articulo 147 de la Decision 486, sino que se fundamentara
en el cumplimiento de los requisitos de registrabilidad.

De lo anterior, se puede deducir lo siguiente:

a) El hecho de que se conceda el registro del signo previamente
solicitado en otro Pais Miembro, no quiere decir que se deba rechazar
el signo opuesto, ya que la oficina nacional competente debera
realizar el examen de registrabilidad siguiendo el tramite de los
Articulos 148 a 150 de la Decision 486.

b) El hecho de que se deniegue el registro del signo previamente
solicitado en otro Pais Miembro, no significa que se deba conceder el
registro del signo respecto del cual se presenté la oposicion, ya que
la oficina nacional competente debera analizar si cumple o no con
todos los requisitos de registrabilidad.

Por otra parte, segun lo enunciado en el primer parrafo del Articulo 147 de
la Decision 486, los sujetos legitimados para presentar una oposicion
andina son los siguientes??:

a) El titular de una marca registrada con anterioridad en cualquiera de
los otros Paises Miembros de la Comunidad Andina, idéntica o similar
al signo que se pretende registrar en el Pais Miembro donde se
formula la oposicion. Ello, siempre que este ultimo pueda inducir a
error al publico consumidor y se acredite el interés real en el mercado
del Pais Miembro donde se formula la oposicion (que se solicite el
registro de la marca al momento de formular dicha oposicion).

b) Quien haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros
Paises Miembros de la Comunidad Andina, el registro de un signo
idéntico o similar al que se pretende registrar en el Pais Miembro en
donde se plantea la oposicién. Ello, siempre que dicho signo pueda
inducir a error al publico consumidor y se acredite el interés real en el
mercado del Pais Miembro donde se formule la oposicion.

Cuando el Articulo 147 de la Decision 486 se refiere a “quien primero
solicitd el registro de esa marca”, el sujeto legitimado debe ser entendido
como aguel que haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros
Paises Miembros, el registro de una marca idéntica o similar a la que se
pretende registrar en el pais en donde formula la oposicion.

22

Ver Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 152-IP-2012 del 6 de marzo de 2013.
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En consecuencia, es posible afirmar que existen dos requisitos para
formular una oposicién andina:

a) Contar con un derecho previamente adquirido o un derecho
expectaticio en otro Pais Miembro de la Comunidad Andina. La
persona que formule oposicion debe ser titular de una marca
registrada o solicitada con anterioridad, que resulte idéntica o similar
para productos y/o servicios respecto de los cuales el uso del signo
solicitado pueda inducir a error al publico consumidor.

b)  Acreditar el interés real a través de la presentacion de la solicitud de
registro del signo previamente solicitado o registrado en otro Pais
Miembro de la Comunidad Andina. La persona que formule oposicion
andina debe acreditar su interés real de ingresar en el mercado del
Pais Miembro de la Comunidad Andina mediante la presentacion de
una solicitud de registro del signo?3.

Cabe indicar que uno de los cambios que introdujo el Articulo 147 de la
Decision 486 fue la exigencia de la acreditacion del interés real en el
mercado del Pais Miembro en donde se plantea la oposicién andina. Ello
se acredita a través de la presentacion de la solicitud del registro de la
marca opositora al momento de formular la oposicion andina. De no
cumplirse dicho requisito, se procederia al rechazo de la referida oposicion
andina por no haberse acreditado el interés real en el mercado.

La acreditacion del interés real precitada tiene el objetivo de evitar el abuso
del derecho de oposicion, asi como la indebida obstaculizacion del registro
de signos en el mercado nacional bajo la justificacion de la defensa de
signos que no tendrian penetracion clara en el mercado relevante. La
premisa es la siguiente: quien presente oposicién andina debe demostrar
que el mercado de dicho Pais Miembro realmente es de su interés.

Cabe precisar que para acreditar el interés real no necesariamente debe
solicitarse el registro de una marca “idéntica” a la anteriormente solicitada
o registrada en otro Pais Miembro, sino que bastaria con presentar la
solicitud de registro de la marca con modificaciones no sustanciales o
secundarias, respecto de la marca que sirve de base para la oposicion
andina.

En efecto, el requisito relativo a la presentacion de la solicitud para el
registro de marca en el Pais Miembro donde se formula oposicién no hace
referencia a que el signo solicitado sea necesariamente idéntico, sino que
basta con que conserve las caracteristicas esenciales y distintivas del signo
solicitado o registrado en otro Pais Miembro.

23

Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 107-1P-2015 del 20 de julio de 2015 y
202-1P-2014 del 20 de febrero de 2015.
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Los aspectos esenciales que debe preservar el signo con el cual se
pretende acreditar el interés real no solo se limitan a la descripcion de sus
elementos distintivos, sino que también debe existir identidad respecto de
los productos y/o servicios que se protegen; es decir, no solo deben
pertenecer a la misma clase de la Clasificacion Internacional de Niza.

En ese sentido, el hecho de que el signo con el cual se pretende acreditar
el interés real sea presentado en una clase y para productos distintos a
aguellos que distingue el signo solicitado o registrado base de la oposicion
andina constituye una modificacién que involucra el cambio de aspectos
sustantivos de los signos referidos.

Conforme a lo expuesto, se debe determinar si el signo solicitado para
registro difiere en los elementos prevalentes y distintivos del signo
previamente solicitado o registrado en otro Pais Miembro, asi como en
cuanto a los productos y/o servicios que pretende distinguir. Todo ello, con
la finalidad de establecer si efectivamente se cumple con el requisito de
acreditacion del interés real en el mercado del Pais Miembro donde se
interpone la oposicion, materializado a través de la solicitud de registro
presentada en el Pais Miembro al momento de interponer la oposicion.

Conexion entre servicios de la Clasificacion Internacional de Niza

Se aleg0 que existe conexion entre los servicios que distinguen los signos
en conflicto, por lo que corresponde analizar este tema.

Se debe tomar en cuenta que la inclusion de productos o servicios en una
misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe
similitud entre los productos o servicios objeto de andlisis, tal como se
indica expresamente en el segundo parrafo del Articulo 151 de la Decision
48624,

Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en
consecuencia, analizar el grado de vinculacion, conexién o relacién 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 publico 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

24

Decision 486 de la Comisiéon de la Comunidad Andina. -

“Articulo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los
Paises Miembros utilizaran la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el Registro
de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones
vigentes.

Las clases de la Clasificacién Internacional referida en el parrafo anterior no determinaran la similitud
ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.”

(Subrayado agregado)
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clase no demuestra su semejanza, asi como la ubicacion de los productos
en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes?.

Para determinar si existe vinculacion, conexion o relacion entre productos
y/o servicios corresponde tomar en consideracion el grado de similitud de
los signos objeto de analisis y cualquiera de los siguientes tres criterios
sustanciales:

a)

b)

El grado de sustitucion (intercambiabilidad) entre los productos
O servicios

Existe conexiébn cuando los productos (0 servicios) en cuestion
resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este
podria decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser
intercambiables entre si. En términos conceptuales, la sustitucion se
presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o
servicio) origina una mayor demanda en el otro. En términos
concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios)
la autoridad nacional competente tendrd en consideracion la finalidad
y caracteristicas de dichos productos (o servicios), el rango de precios
entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribuciéon o de
comercializacion, 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, tratandose de las infusiones en la forma de bolsas
filtrantes, el anis, el cedron, la manzanilla, etc., suelen ser productos
sustitutos entre si.

La complementariedad entre si de los productos o servicios

Existe conexion 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 y con el hilo dental. Un ejemplo de
complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el
servicio educativo con el material de ensefianza.

La posibilidad de considerar que los productos o servicios
provienen del mismo empresario (razonabilidad)

25

Ver Interpretaciones Prejudiciales 472-1P-2015 y 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016.
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Existe conexion cuando el consumidor, considerando la realidad del
mercado, podria asumir como razonable que los productos o servicios
en cuestion provienen del mismo empresario.

Asi, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza
también expende agua embotellada.

Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y
razonabilidad acreditan por si mismos la existencia de relacién, vinculacién
0 conexidn entre productos y/o servicios.

Los siguientes criterios, en cambio, por si mismos son insuficientes para
acreditar relacién, vinculacién o conexién entre productos y/o servicios,
pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera
de los tres criterios sustanciales antes referidos:

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

La inclusién de productos o servicios en una misma clase no resulta
determinante para efectos de establecer la conexién competitiva entre
los productos o servicios objeto de analisis. En efecto, podria darse el
caso de gue los signos comparados distingan productos o servicios
pertenecientes a categorias o subcategorias disimiles, aunque
pertenecientes a una misma clase de la Clasificacion Internacional de
Niza. Por tanto, este criterio solo podra ser utilizado de manera
complementaria para determinar la existencia de conexion
competitiva.

- Los canales de aprovisionamiento, distribucibn o de
comercializacion; 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 conexion competitiva. Asi, por ejemplo, dos productos pueden
tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores
comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son
los productores del otro, no habra conexion competitiva entre ellos.

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 los criterios intrinsecos para observar la existencia
de conexion competitiva.
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Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios
diferentes, como regla general, no existira conexion competitiva.

6.7. Por tal razon, para establecer la existencia de relacion, vinculacion o
conexion entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso
en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad
(intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de
provenir del mismo empresario.

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 11001032400020160008200, la que
deberad adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo
dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de su
Estatuto.

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

Cecilia Luisa Ayllon Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero
MAGISTRADA MAGISTRADO
Hernan Rodrigo Romero Zambrano Hugo Ramiro Gémez Apac
MAGISTRADO MAGISTRADO
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De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la
presente Interpretacion Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Hugo Ramiro GOmez Apac Luis Felipe Aguilar Feijoo
PRESIDENTE SECRETARIO

Notifiguese 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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