TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 26 de junio de 2017

Proceso: 594-1P-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: 2011-00199-00

Referencia: Signos involucrados: INDIO (mixto) vs. LA INDIA
{denominativa)

Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllon Quinteros

VISTOS:

El Oficio 5110, del 21 de noviembre de 2016, recibido via correo electronico
el 24 de noviembre de 2016, mediante el cual la Seccion Primera de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Republica de
Colombia, solicita Interpretacién Prejudicial de los Articulos 134, 135, 136 vy
154 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, a fin de
resolver el Proceso Interno 2011-00199-00; v,

El Auto del 5 de abril de 2017, mediante el cual este Tribunal admiti6 a tramite
la presente Interpretacion Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el proceso interno
Demandante: Sociedad CCM, IP. S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio,
Republica de Colombia



2.1.

2.2,

2.3.

2.4,

2.5.

Hechos relevar

Proceso 594-1P-2016

ites

El 8 de marzo

e 2010, la Sociedad CCM, IP. S.A. (en adelante, CCM)

solicité ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la Republica

de Colombia (
INDIO (mixto)!
del Arreglode N
y Servicios para
Internacional de

El extracto de I
Propiedad Indu
oposiciones en

adelante, la SIC) el registro como marca del signo
ara distinguir productos comprendidos en la Clase 322
za Relativo a la Clasificacién Internacional de Productos
el Registro de las Marcas (en adelante, “la Clasificacion
Niza").

solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la
trial 615, el 20 de abril de 2010, no se presentaron
su contra por parte de terceros.

El 30 de septie
de la Divisién d
INDIO (mixto)

(denominativa)
adelante, COL

Clase 32%dela |

Dentro del té
reposicion y en
53759.

la Division de

bre de 2010, mediante Resolucion No. 53759, la Jefe
Slgnos Distintivos de la SIC denegd el registro del signo
I considerarlo confundible con la marca LA INDIA3
egistrada a favor de SOCIEDAD COLOMBINA S.A. (en
)IMBINA) para distinguir productos comprendidos en la
lasificacion de Niza

ino legal® correspondiente, CCM presentd recurso de
subsidio de apelacion, en contra de la Resolucion No.

Signos Distintivos al resolver el recurso de reposicién,

E1 30 de novien{bre de 2010, mediante Resolucion No. 67322 la Jefe de

confirmo la deci

5ion contenida en la Resolucion No. 53756.

Expediente 10-27175.
Clase 32: Cerveza.
Certificado 349831.

Clase 32: Cervezas; aquas minerales y gaseosas, y ofras bebidas sin alcohol; bebidas a base de
frutas y zumos de frulaE; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.

De la revision del expefiente no se desprenden las fechas de los recursos.
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El 22 de diclembre de 2010, mediante Resolucion 71576, el
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, al
resolver el recurso de apelacion, confirmé la Resolucion 53756.

El 26 de abnl de 2011, CCM interpuso accion de nulidad y
restablecimienta del derecho en contra de las Resoluciones 53756,
67322 y 71576.

La SIC contestoél a la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
planteada por CCM.

Mediante providencia de 18 de octubre de 2016, la Seccion Primera de
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la
Republica de Colombia suspendié el proceso y solicitd al Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina emita la Interpretacion Prejudicial
correspondiente.

Argumentos la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho presentada por CCM

La SIC no apligd de manera adecuada la normativa de la Comunidad
Andina, especificamente el Articuio 134 de la Decision 486 ya que el
signo INDIO (mixto) reune todos los requisitos establecidos en la ley
vigente para el|registro de signos distintivos, es decir perceptibilidad,
susceptibilidad de representacion grafica y distintividad.

En cuanto a la distintividad intrinseca del signo solicitado, el mismo no
se relaciona exclusivamente con los productos de la Clase 32 de ia
Clasificacién Internacional de Niza, el signo solicitado tampoco es la
forma usual de los empaques o envases del producto.

El analisis efeqtuado por la SIC es contrario a las reglas de cotejo
marcario establecidos tante en la doctrina como en la jurisprudencia ya
que fragmenta |el signo solicitante en lugar de analizarlo de forma
conjunta, se desestima el registro del signo INDIO {mixto) por la
existencia de lajmarca LA INDIA (denominativa) los cuales comparten el
elemento denominativo, dejando de lado el elementeo grafico que posee
el signo solicitado.

La expresion INDI es uno de los componentes del signo, por lo que no
se debe fragmentar.

Se considera splamente la particula INDI como determinante para el
cotejo marcario| realizado por la SIC en lugar de tomar en cuenta los

-]

De Ia revision del expgdiente no se desprende la fecha de la conteslacion.
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signos en su conjunto, tal como [o establece la doctrina y la
jurisprudencia.

La marca LA INDIA {denominativa), produce un impacto distinto en la
mente del consumidor que el signo INDIO (mixto), ya que se compone
de un elemento grafico ademas del denominativo que posee suficientes
caracteristicas distintivas.

El signo solicitado se compone de un cuadro naranja, con rayas
horizontales acampariado de un personaje caracteristico creado para el
signo INDIO (mI_'F(to) ademas de otro recuadro negro donde se exhiben
las palabras cerveza e indio en color blanco y en un tipo de letra
particular; mientras que la marca LA INDIA (denominativa) simplemente
se limita al término.

Entre los signos en conflicto se encuentran mas diferencias (e! grafico
particular del solicitante y las expresiones CERVEZA INDIO y LA INDIA
respectivamenta) que semejanzas {la particula INDI), por lo tanto, el
cotejo marcario deberia resolver su distintividad absoluta.

Los signos en |conflicto presentan diferencias radicales tanto en su
composicion ortpgrafica y fonética como en los elementos graficos que
las componen. |Estas caracteristicas distintivas no fueron tenidas en
cuenta por la | SIC al momento de cotejar la marca LA INDIA
{denominativa) y et signo INDIO (mixto).

3.10.En el plano conceptual, existen también diferencias que requieren de

3.1

4.1.

4.2.

atencién: las marcas en conflicto transmiten conceptos e ideas diferentes
al consumidor. Por un lado, la marca LA INDIA (denominativa) puede
referirse al pais asiatico mientras que el signo INDIO (mixto) se entiende
como un indigena de América.

. Tomando en cuéenta la linea comercial de los signos en conflicto, las dos

protegen productos establecidos en la Clase 32 de la Clasificacion
Internacional de|Niza, sin embargo, no existe riesgo de confusién por las
notorias diferengias entre las mismas.

Argumentos de la contestacion a la demanda presentada por parte
de la SIC

No existe violacjdn de la Decision 486, por el contrario, la actuacion de
la SIC fue legal, cumpliendo con todos los requisitos establecidos en la
ley.

El signo solicitado INDIO {mixto) incorpora la mayoria de letras que
distinguen a la marca registrada LA INDIA, ambos comparten las letras
INDI, y que si bien gramaticalmente e! cambio de la O por la A no
representa varigcion sustancial.

4
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El consumidor podria confundir el origen empresarial de los productos
que pretenden amparar ambos signos, por lo que carece de fuerza
distintiva.

Los signos en ¢onflicto son similares desde una perspectiva fonética,
pues comparten una misma raiz; asi como también visual pues se
componen ortograficamente de las mismas letras y acentos.

El signo INDIO (mixto) y la marca LA INDIA (denominativa) comparten el
mismo canal gde comercializacién y consumidores, por lo fanto,
presentan relacion competitiva entre los productos que comercializan
aumentando el fiesgo de confusién o asociacion.

NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Corte consultante solicita la Interpretacion Prejudicial de los articulos
134, 135, 136 y 154 de la Decision 4867 de la Comision de la Comunidad

Decisién 486 de la éomfsfémm

“Articulo 134.- A efdcios de este régimen conslituird marca cualguier signo que sea aplo para
distinguir productos| o servicios en el mercado. Podrén registrarse como marcas los
signos susceptibles de representac:on grafica. La naluraleza del producto o servicio al cual se
ha de aplicar una niarca en ningln caso sera obslaculo para su ragisiro. Podran conslituir
marcas, entre otros, h:rs siguientes signos:

a) las palabras o comibinacion de palabras;

b) las imégenes, ﬁﬁ!uras. simbolos, graficos, logotipos, monogramas, relratos, eliquelas,
emblemas y escudos)}

¢) los sonidos y los ciores,

d) las lelras y los numeros;

) un color delimitadg por una forma, o una combinacién de colores;

1) la forma de los profiuctos, sus envases o envolluras;

g) cualquier combination de los signos o medios indicados en los apartados anleriores”,

“Articulo 135.- No ppdran registrarse como marcas los signos que:

a) no puedan const:!d:r marca conforme al primer parrafo del articulo anterior;

b) carezcan de distintividad;

¢) consistan excluswamenra an formas usuales de los productos o da sus envases, o en formas
o caracteristicas impliestas por la naturaleza o la funcion de dicho producto o del servicio de que
se trate;

d) consistan exclusivgmente en formas u ofros elementos que den una venlaja funcional o técnica
al producto o al servitio al cual se aphcan

e) consistan exclusfdamente en un signo o indicacion que pueda servir en el comercio para
describir la calidad, Ja cantidad, el destino, el valor, la procedencia geogréfica, Ia epoca de
produccion u ofros datos, caracteristicas o informaciones de los produclos 0 de los servicios para
los cuales ha de usafse dicho signo o indicacion, incluidas las expresiones laudatorias referidas
a esos productos o servicios;

) consistan exclusivimente en un signo o indicacion que sea el nombre genérico o técnico del
producto o servicio de que se frale;

g) consistan exclusivemente o se hubieran converlido en una designacion comun o usual del
producto o servicio dg que se lrate en el lenguaje corriente o en la usanza del pals;

h) consistan en un Golor aisladamente considerado, sin que se encuenire delimitado por una
forma especifica;

i) puedan engariar 4| los medios comerciales o al publico, en particular sobre la procedencia
geografica, la naturaleza, el modo de fabricacion, las caracteristicas, cualidades o aplitud para
el empleo da los productos o servicios de gue se irate;

J) reproduzcan, imitefy o contengan una denominacion de origen prolegida para los mismos
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producios o para pmcﬁucfas diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusion o
de asociacién con la denominacién; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad;
k) contengan una deribminacion de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas;

) consistan en una intficacidn geografica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusion
respecto a los produclos o servicios a los cuales se aplique;

m) reproduzcan o imifen, sin permiso de las autoridades compelentes, bien sea como marcas,
bien como elemenios de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas,
signos y punzones jales de conirol y de garantia de los Estados y toda imitacién desde el
punto de vista herdldico, asi como los escudos de armas, banderas y olros emblemas, siglas o
denominaciones de cf*!quier organizacion internacional;

n) reproduzcan o imifen signos de conformidad con normas {écnicas, a menos que su registro
sea solicitado por ef|organismo nacional competente en normas y calidades en los Paises
Miembros;

o) reproduzcan, imitef o inciuyan la denominacién de una variedad vegetal protegida en un Pals
Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara & productos o servicios relativos a esa
variedad o su uso fuefe susceptible de causar confusion o asociacion con la variedad; o

p) sean conlrarios a I3 ley, a la moral, al orden publico o a las buenas costumbres;

No obstante, lo prew‘#ro en los literales b), e), f, g} y h), un signo podra ser regisirado como
marca si quien solicita el regisiro o su causanle lo hubiese estado usando constantemente en el
Pals Miembro y, poriefecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los
productos o servicios s los cuales se aplica”.

“Articulo136.- No padran regisirarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio
afectara _
indebidamente un defecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o sd|asemejen, a una marca anlteriormente solicitada para regisiro o regisirada
por un lercero, para lgs mismos productos ¢ servicios, 0 para productos o servicios respecto de
los cuales el uso de Ig marca pueda causar un riesgo de confusion o de asociacion;

b) sean idénticos o sd asemejen a un nombre comercial prolegido, o, de ser el caso, a un roluio
o ensefia, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusién
o de asociacion;

¢} sean idénticos o sd asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas
las circunstancias, sujuso pudiera originar un riesgo de confusion o de asociacion;

d) sean idénticos o sg asemejen a un signo dislintivo de un lercero, siempre que dadas las
circunstancias su usp pudiera originar un riesgo de confusion o de asociacién, cuando el
solicitante

sea o haya sido un representante, un distribuidor 0 una persona expresamente aulorizada por el
{itular del signo proleg'ido en el Pais Miembro o en el extranjero;

e) consistan en un sfg;:no que afecte la identidad o presligio de personas juridicas con o sin fines
de lucro, o personag nalurales, en especial, lralandose del nombre, apellido, firma, lifulo,
hipocaristico, seutﬂriml_ , imagen, reifrato o caricalura de una persona dislinta del solicitante o
identificada por el segtor pertinente del publico como una persona distinta del solicitante, salvo
que se acredite el cansentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes
fueran declarados su.ﬁmzeredems;

f) consistan en un srgrm que infrinja el derecho de propiedad indusirial o el derecho de aufor de
un

tercero, salvo que mdglie el consenfimienio de éste;

g} consistan en ef| nombre de las comunidades indigenas, afroamericanas o locales,
o las denominaciones, las palabras, lelras, caracleres o signos ulifizados para distinguir sus
produclos, servicios ¢ la forma de procesarios, o que constituyan la expresién de su culfura o
praclica, salvo que la|solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimienio
expreso; y,
h) constituyan una r ;produccidn. imitacién, traduccion, transliteracion o transcripcion, total o
parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que
sean Jos productos o Servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de
causar un riesgo de gonfusion o de asociacion con ese tercero o con sus produclos o servicios;
un aprovechamiento njusio del prestigio del signo; o fa dilucion de su fuerza distintiva o de su

"

valor comercial o publicitario”.
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Andina. Procede|la interpretacién solicitada Gnicamente del Articulo 136
literal a), al tratar|el caso en concreto sobre la confusién entre dos signos.

No se interpretara el resto de normas al no ser aplicables al caso.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética,
ortografica, figurativa o gréafica, conceptual o ideolégica. Riesgo de
confusion directal indirecta y de asociacion. Reglas para realizar el cotejo
de signos.

Comparacion enfre signos mixtos y denominativos.
ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

Irregistrabilidad| de signos por identidad o similitud. Similitud
fonética, ortografica, figurativa o grafica, conceptual o ideologica.
Riesgo de confusion directa, indirecta y de asociacion. Reglas para
realizar el cotejo de signos

. Como en el progeso interno se discute si el signo INDIO (mixto) es
confundible con {a marca LA INDIA (denominativa) es pertinente revisar
el Articulo 136 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, el cual|concretamente en las causales de irregistrabilidad
previstas en su literal a), manifiesta que:

"Articulo 136|- No podréan registrarse como marcas aquelios
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;

(..)"

. Conforme se deﬁ!:rende de esta disposicién, no es registrable un signo
confundible porqlie en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.

Los signos no sci distintivos extrinsecamente cuando pueden generar
riesgo de confusion (directa o indirecta) y/o riesgo de asociacion en el

L\

“Articulo154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirira por el registro de la misma
anle la respectiva oficita nacional competente”.
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publico consumidor, como asi lo ha precisado el Tribunal en multiples
Interpretaciones| Prejudiciales®.

En cuanto al riesgo de confusién, el mismo puede ser directo e
indirecto. E| primero frente a la posibilidad de que el consumidor al
adquirir un producto crea que esta adquiriendo otro, y el segundo cuando
el consumidor crea que dicho producio tiene un origen empresarial
diferente al gque realmente posee®.

En cuanto al riesgo de asociacion, éste acontece cuando el
consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen
empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho
producto y otra empresa tienen una relacién o vinculacion econémicald,

Por lo tanto, pafa resolver la controversia se debera examinar si entre
los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego
determinar si e£ es capaz de generar riesgo de confusion (directa o
indirecta) y/fo de asociaciéon en el plublico consumidor, teniendo en
cuenta en esta yaloracién que la similitud entre dos signos puede ser:

1.5.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos
en conflicto. Puede darse en la estructura silabica, vocal,
consongnte o tonica de las palabras, por lo que para determinar
un posible riesgo de confusién se debe tener en cuenta las
particulgridades de cada caso concreto.

1.5.2. Ortografica: Se refiere a la semejanza de las letras de los
signos &n conflicto desde el punto de vista de su configuracion,
esto es,/tomando en cuenta la impresion visual de los signos en
conflicta.

1.5.3. Figurativa o grafica: Se refiere a la semejanza de elementos
graficos|de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos
del dibujo o el concepto que evocan.

1.5.4. Conceptual o ideolégica: Se configura entre signos que
evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante’!.

Se destacan las siguientes: Interpretacion Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el
marco del Proceso 34-1P-2006; Interpretacién Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en &l
marco del Proceso 60-IP-2007; e interpretacidn de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco
del Proceso 24-1P-2009.

Proceso 397-IP-2015|
Ibidem.

Ibidem.
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1.6. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben
observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos

1.7.

distintivos2:

1.6.1

1.6.2.

1.6.3.

. La comps

racion debe efectuarse sin descomponer los elementos
que confgrman el conjunto de los signos en conflicto; es decir,
cada uno|debe analizarse con una vision de conjunto, teniendo en
cuenta su unidad fonética, ortografica, figurativa y conceptual.

En la cgmparacion se debe emplear el método del cotejo
sucesivo;/esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No
es procedente realizar un analisis simultaneo, pues el consumidor
dificilmente observara los signos al mismo tiempo, sinc que lo
hara en momentos diferentes.

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

Al efectuar la comparacién en estos casos, es importante colocarse en
el lugar del con Limidor y su grado de percepcion, de conformidad con el
tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios:

Criterio del consumidor medio: si estamos en frente de
productos | y/o servicios de consumo masivo, el criterio del
medio debe ser el soporte del analisis de
i l:tiad. De acuerdo con las maximas de la experiencia, al
medio se le presume normalmente informado y
razonablernente atento, cuyo nivel de percepcion es variable en
relacion con la categoria de bienes o productos, lo que debe ser
analizado y ponderado por la autoridad nacional competente.

El grado de atencion del consumidor medio es un parametro
importante| para el analisis de confundibilidad de signos que
diferencier) productos o servicios de consumo masivo, bajo el
entendido fjue el mismo 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 atencion al adquirir productos cosmeéticos que al

sabocas para fiestas.??

13

Estas reglas han sidojadoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en miltiples
providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretacién Prejudicial de 19 de
octubre de 2005, expgdida en el marco del Proceso 148-1P-2005; e Interpretacion Prejudicial de
28 de mayo de 2009,/expedida en el marco del Proceso 24-1P-2009.

Ver Interpretacion Prejudicial 411-1P-2015 de 1 de septiembre de 2016.
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b) Criterio del consumidor especializado: si estamos en frente de
productos \y/o servicios de consumo selectivo, es decir, de
aquellos adquiridos tnicamente por un fragmento de la poblacién
bajo ciertas caracteristicas técnicas, de estatus, funcionales o
practicas, | como los dirigidos a ciertos profesionales
especializados, el criterio del consumidor especializado debe ser
el soporte del andlisis de confundibilidad. Dicho consumidor hace
una evaluacion mas prolija del bien o servicios que desea
adquirir, lg que debe ser tomado en cuenta por la autoridad
nacional gompetente al realizar el respectivo analisis de
confundibilidad. 4

En relacién con|esta tltima regla para el cotejo de marcas, relativa al
consumidor medio, es preciso indicar que se espera que este confiara
en la imagen imperfecta que conserva en la memoria!®. Asimismo, se
entiende que este percibe la marca como un todo, sin detenerse a
examinar los diferentes detalles's. Adicionaimente, su nivel de atencion
puede variar en funcién de la categoria de productos o servicios
contemplada, sih embargo, en general, se considera que se trata de un
consumidor normaimente informado y razonablemente atento'’.

En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante
que al analizar gl caso concreto determine las similitudes de los signos
en conflicto dasde los distinios tipos de semejanza que pueden

17

Ver Interpretacion Prq:ijudicial 473-1P-2015 de 10 de junic de 2016.

Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas en el Proceso 129-1P-2014,
p. 12; Proceso 14-IP42009, p. 6; Proceso 92-IP-2004, p. 6; las cuales toman como referencia la
Sentencia del Tribungl de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) de 25 de sepliembre
de 2002, asunto T-136/00.

Véase, en ese sentidp, la Interpretacion Prejudicial emitida dentro del Proceso 475-IP-2015 de
14 de julio de 2016, |:p: 8, la cual toma como referencia la Sentencia del TICE de 12 de junio de
2007, OAMI ¢f Shakfﬂr. asunlo C-334/05 P, apartado 35; citada en la Sentencia del TJUE de 3
de mayo de 2016, Aranynektar Termékgyartd és Keraskedsimi KFT ¢/ Oficina de Propiadad
Intelectual de la Unidp Europea {EUIPO), asunto T-503/15, apartado 26.

Véase, en ese senlidp, la Intempretacion Prejudicial expedida dentro del Proceso 475-1P-2015 de
14 de julio de 2016, r.tl 8, la cual toma como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de la
Unién Europea (TJUE) de 23 de marzo de 2012, Barilla ¢/ OHMI — Brauerei Schldsser (ALIXIR),
asunto T-157/10, apa'll'lado 18; citada en la Sentencia del TJUE de 28 de abril de 2016, Gervais
Danone ¢/ EUIPO - Mahou (B'lue), asunto T-803/14, apartado 18. Véase también la Sentencia
del TICE de 6 de jylio de 1995, caso “Mars", asunto C-470/93, apartado 24; citada en Ia
Sentencia del TJCE de 16 de sepliembre de 1999, Estée Lauder Cosmetics c/ Lancaster Group,
asunto C-220/98, apartado 27. Véase asimismo fa Sentencia del TJCE de 20 de mayo de 1992,
Comision de las Comunidades Europeas ¢/ Replblica Federal de Alemania, asunto C-290/90,
relalivo a la interprej?tacién de los Ariculos 30 y 36 del Tratado CEE y al concepto de
"medicamento”, en el cual el TICE desestimd el recurso interpuesto por la Comisidn, apartado
11: "El Gobierno @leman considera que las soluciones controverfidas son asimismo
medicamentos por su presentacion debido a la siguiente razén: dado que las soluciones deben
utilizarse cuando el gjo ya se encuenira afeclado, el consumidor normalmente informade debe
deducir de ello que s# irata de un producto con propiedades preventivas o curativas”™.
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presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podria
incurrir en riesgo de confusién yfo de asociacion.

1.10.Sin embargo, o seria suficiente basar la posible confundibilidad

2.1.

2.2,

2.3.

2.4,

2.5.

Unicamente en|las similitudes ¢ semejanzas en cualquiera de sus
formas, pues el |anéllisis debe comprender todos los aspectos que sean
necesarios, incllidos sobre los productos amparados por los signos en
conflicto.

Comparacion entre signos mixtos y denominativos

Como la controyersia es respecto a la presunta confusion entre el signo
INDIO (mixto) yla marca LA INDIA (denominativa) se abordara en este
acapite este tema.

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales,
utilizan expresignes acusticas o foneticas, formadas por una o varias
letras, palabras|o nameros, individual o conjuntamente estructurados,
que integran unjconjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener
significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos,
que son los que tienen una connotacién conceptuai que evoca ciertas
cualidades o funciones del producto identificado por el signo; v,
arbitrarios, que no manifiestan conexion alguna entre su significado y la
idades y funciones del producto que va a identificar.
., al ser apreciados en su conjunto, producen en el
idea sobre el signo que le permite diferenciaric de otros
ercado.'®

consumidor un
existentes en el

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 e| consumidor una idea sobre el signo que le permite
diferenciarlo de|los demas existentes en el mercado.

Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los
signos mixios, dado que las palabras impactan mas en la mente del
consumidor, pugde 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 lag particuiaridades de cada caso.’

En consecuencia, al realizar la comparacion entre signos denominativos
y mixtos, se bbe constatar que se haya identificado, cual de los
elementos preyalece y tiene mayor influencia en ia mente del

Ver Interpretacién Prlejudicial recaida en el Proceso 46-1P-2013 de fecha 25 de abril de 2013.

Ver Interpretacion Prgjudicial recaida en el Proceso 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016.
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consumidor, si el denominativo o el grafico, teniendo en cuenta lo

siguiente:

a) Si al realizar la comparacion se determina que en el signo mixto
predomina| el elemento grafico frente al denominativo, no habria
lugar a la|confusion entre los signos, pudiendo estos coexistir

pacificam

te en el ambito comercial, salvo que puedan suscitar
idea 0 concepto en cuyo caso podrian incurrir en riesgo

b) Si en el signo mixto predomina el elemento denominativo, debera

(i)

(i)

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 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
definicion.22

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

21

22

Ibidem,

REAL ACADEMIA ESPANOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definicion de “lexema” Unidad
minima con signiﬁcaf:]u léxico que no presenta morfemas gramaticales, por ejemplo, sol; o que
poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentacion, por ejemplo, terr, en enterréis.

REAL ACADEMIA E?_p:PANOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definicidon de “morfema”;: Unidad
minima aislable en anélisis morfoldgico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y —
es. Por oposicion a lagema, morfema gramatical; p. €]., de, no, yo, el, ar, -s, -ero. Unidad
minima de significadg. La terminacién verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y
numero, plural.

12
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+ Porlo general el lexema es el elemento que mas impacta
eh la mente del consumidor, lo que se debe verificar al
hacer un analisis gramatical de los signos en conflicto.

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

» Si los signos en conflicto comparien 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.

(iii) Se debe tener en cuenta la silaba tdnica de los signos a
comparar, pues si ocupa la misma posicion, es idéntica o muy
dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podria ser
evidante.

(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
mas fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraria
coma es captada la marca en el mercado.

2.6. En congruencig con el desarrollo de esta Interpretacion Prejudicial, se

debera proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya
expuestas, con el fin de establecer el riesge de confusidn yfo de
asociacion que pudiera existir entre los signos en conflicto.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
deja consignada la presente Interpretacion Prejudicial para ser aplicada por el
Tribunal consultante| al resolver el Proceso Interno 2011-00199-00, la que
debera adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo
dispuesto en el Articdlo 35 del Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de
su Estatuto.

participaron de su adopcion de acuerdo con lo dispuesfo en el tltimo parrafo
del Articulo 90 del Esﬁta}uto del Tribunal. f

# !

[ 4 (,
A

Cecilia Luisé‘ AyhérrQiuinteros
MAGISTRADA

La presente Interpretacion Prejudicial se firma por ;os Magistrados que

Vergara Quintero
MAGISTRADO
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Hugo Ramiro Gomez Apac
MAGISTRADO

De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la
presente Interpretac:én }Prejudlmal la Presidenta y el Secreta;}o

i’

Cecilia LuisaAﬁllb"rfll Quinteros G stav Garcn é%te

PRESIDENTA SECRETARIO

Notifiquese al Tnbunal consultante y remitase copia de la presente
Interpretacion Prejudi cial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para
su publicacion en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

14



