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Proceso 35-1P-2022

inistrativo del Consejo de Estado de la Republica de Colombia solicité al
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal o el
TJCA) la Interpretacion Prejudicial de los Articulos 136 Literal a), 137 y 172 de
la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina (en adelante, la
Decision 486), a fin de resolver el proceso interno
N° 11001032400020200002600; v,

El Auto del 26 de agosto de 2022, mediante el cual se admitié a tramite la
solicitud de Interpretacion Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante: EXPERIAN COLOMBIA S.A.

Demandada: SUPERINTENDENCIA DE !NDQSTRIA Y
COMERCIO -SIC—- DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA

Tercera interesada: PREDICTIVA S.A.S.

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

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

1. La nulidad del registro del signo PREDICTIVA (mixto), al
presuntamente haberse obtenido de mala fe por parte de Predictiva
S.AAS., ya que seria confundible con las marcas PREDICTA
(denominativas), cuyo titular es Experian Colombia S.A.

2. Si el signo PREDICTIVA (mixto) solicitado a registro por parte de
Predictiva S.A.S. para distinguir servicios de la Clase 42 de la
Clasificacion Internacional de Niza, resultaria confundible con las
marcas PREDICTA (denominativas) cuya titularidad pertenece a
Experian Colombia S.A., para distinguir servicios de las Clases 35, 36,
42 de la Clasificacion Internacional de Niza.

3. Si la sociedad Predictva S.A.S. solicitd6 a registro el signo
PREDICTIVA (mixto) para presuntamente perpetrar un acto de
competencia desleal.
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Si existe conexion entre los servicios dlstlngwdos por los signos en
conflicto.

NORMAS A SER INTERPRETADAS

La autoridad consultante solicitd la Interpretacion Prejudicial de los
Articulos 136 Literal a), 137 y 172 de la Decision 486'. Procede la
interpretacion solicitada por ser pertinente.

e T

e

De oficio se llevara a cabo la interpretacion del Articulo 151 de la Decision
4862, para tratar el tema de la conexidn entre los servicios que distinguen
los signos en conflicto. |

I,

1 Decisién 486. -

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

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada
por un tercero, para los mismos productos o servicios, 0 para productos o servicios respecto
de los cuales el uso de fa marca pueda causar un riesgo de confusian o de asociacion;

(...)»

«Articulo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan
inferir que un registro se hubiese solicitado paia perpetrar, facilitar o consolidar un acto de
competencia desleal, podré denegar dicho registro.»

«Articulo 172.- La auteridad nacional competente decretard de oficio o a solicitud de cualquier
- persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese
concedido en contravencion con lo dispuesto en los Articulos 124 primer parrafo y 135,

La autoridad nacional competente decretara de oficio ¢ a solicitud de cualquier persona, la nulidad
relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravencion de lo dispuesto en
el Articulo 136 o cuando éste se hubiera efeciuado de mala fe. Esta accién prescribira a los cinco
afos contados desde la fecha de concesion del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectaran las que pudmren corresponder por dafos y perjuicios
conforme a la legislacion interna.

No podra declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser
aplicables al tiempo de resclverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sdlo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para
los cuales la marca fue registrada, se declarara la nulidad Unicamente para esos productos o
servicios, y se eliminaran «el registro de la marca.»

2 Decision 486. -

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

Las clases de la Clasificacion internacional referida en el parrafo anterior no deteiininarén la similitud i
ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.» |
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AS OBJETO DE INTERPRETACION

nulidad relativa del registro de marca obtenido de mala fe.
registrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusion
directo, indirecto y de asociacion. Similitud ortografica, fonética, conceptual
o ideoldgica y grafica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos
distintivos.

Comparacion entre signos mixtos y denominativos.

Solicitud de registro de un signo para perpetrar un acto de competencia
desleal.

Conexion entre productos y/o servicios de la Clasificacion Internacional de
Niza.

ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION
La nulidad relativa del registro de marca obtenido de mala fe

En el proceso interno, Experian Colombia S.A. solicitdé que se declare la
nulidad del registro del signo PREDICTIVA (mixto), por presuntamente
haberse obtenido de mala fe. Por consiguiente, resulta pertinente analizar
el presente tema.

El segundo parrafo del Articulo 172 de la Decision 486, establece lo
siguierse:

«Articulo 172.- (...)

La autoridad nacional competente decretarda de oficio 0 a solicitud de
cualquier persona, la nulidad relativa de un regisiro de marca cuando se
hubiese concedido en contravencion de lo dispuesto en el articulo 136 o
cuando ésfe se hubiera efectuado de mala fe. Esta accidn prescribird a los
. cinco afios contados desde la fecha de concesién del registro impugnado. »

La nulidad relativa, contemplada en el segundo parrafo del Articulo 172 de
la Decision 486, puede ser iniciada de oficio o por cualquier persona
inferesada, y ante cualquiera de los siguientes dos supuestos:

(i) El primero esta referido al registro otorgado que contraviene alguna
de las causales establecidas en el Articulo 136 de la Decisién 486.

(i) El segundo esta referido al registro otorgado que ha sido formulado
de mala fe.

Lo primero que se advierte es que cualquier conducta en el ambito del
derecho debe ser de buena fe; en este sentido, la buena fe se ha
consagrado como un principio general y basico de los sistemas juridicos;
es aquella maxima fundamental que permea todo el sistema juridico. El
ordenamiento juridico comunitario andino no escapa de esto, asi que

e -
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bién se encuentra montado sobre dicho principio.?

concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho
omo el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin
causa, constituye uno de los pilares fundamentales del orden juridico que
como tal, debe regir no sélo las relaciones contractuales sino también
cualquier actuacion en la vida de relaciéon de los sujetos de derecho. Se
trata de un postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y
no contempla excepciones en su aplicacién. La buena fe es concebida
como la convicciéon o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar
la ley. Lo contrario de la actuacién de buena fe es el obrar con mala fe, vale
decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o
dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intencion de actuar en
provecho propio y en perjuicio del interés ajeno.*

Para determinar si una persona obrd con mala fe es necesario que su
actuacion sea consecuencia de la intencion o de la conciencia de violar una
disposicion legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal.®

Se presume que todo comportamiento estd conforme con los deberes que
se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme
inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las especificas
consecuencias juridicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume
ademas, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con
la intenciéon de causar dafio, de violar una disposicidn normativa o de

abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda

afirmar lo contrario debe probarlo.®

Ahora bien, una solicitud de registro de mala fe debe ser denegada.
Ademas, si fue concedida, puede solicitarse su nuiidad. El ordenamiente
andino de Propiedad Industrial propugna por el disfrute de los derechos de
manera sana, leal y transparente. Por tal motivo, la oficina de registro debe
estar atenta para impedir que se utilicen de mala fe las plataformas juridicas
de concesion de derechos de la marca.’

La mencionada causal se encuentra abierta para que se proseriba cualquier
conducta que pretenda falsear el propio ordenamiento juridico, la
competencia en el mercado o hacer dafio a un competidor determinado.®

Ver Interpretacion Prejudicial N® 67-1P-2015 de fecha 13 de mayo de 2015, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2533 del 8 de julio de 2015.

thidem.
Ibidem.

Ver Interpretacion Prejudicial N® 12-1P-2015 del 21 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena N° 2602 del 12 de octubre de 2015.

Ver Interpretacion Prejudicial N® 87-1P-2015 de fecha 13 de mayo de 2015, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2533 del 8 de julio de 2015.

Ibidem.
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ECRETANW,L buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas
lag actuaciones en el ambito comunitario, de manera que la autoridad
cional competente, al analizar el caso bajo estudio, debe determinar si la
actuacion se surtié de buena fe o mala fe y, en consecuencia, establecer la
nulidad del registro de marca.®

1.11.De otro lado, el aprovechamiento injusto del esfuerzo empresarial ajeno
puede ser el soporte del acto de mala fe. En este escenario entra en juego
todo el esfuerzo empresarial que conlleva posicionar una marca en el
mercado. En este sentido, el ordenamiento juridico comunitario no puede
validar que se usurpe, mediante una solicitud de registro de mala fe, el
envidiable posicionamiento de un signo ajeno con el pretexto de que no es
notorio en cualquiera de los paises miembros.'°

1.12. El anélisis gue se realice debe partir de «indicios razonables» que permitan
llegar a la conclusion de que el solicitante del registro actuo de mala fe, es
decir, con la clara intencidn de aprovecharse de manera indebida del
posicionamiento o de la capacidad de distintividad, de penetracion en el
mercado o de recordacién del correspondiente signo distintivo.!

1.13.Por «indicio razonable» se debe entender todo hecho, acto u omision del
que, por via de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el
registro se solicitd con el animo de aprovechar toda la carga econdmica, de
penetracion en el mercado y de calidad de los productos y servicios que
conlleva una marca, sobre todo si dicho signo distintivo ha generado
recordacion el publico consumidor o ha alcanzado el estatus de notorio. Por

tal razon, se debera analizar, entre otros factores, el conocimiento previo

que tenia el solicitante del signo idéntico o similar a la marca, lo que se
podria concretar con compras realizadas del producto o visitas a los sitios

web de la marca; inclusive este conocimiento previo se podria inferir de la

E participacion de los productos amparados por esa marca en espectaculos
f de alto impacto masivo mundial, como un mundial de fatbol, unos juegos
5 olimpicos, conciertos felevisados, entre ofros. Esto tiene su razén de ser en
" la facilidad con que el mundo de la informacion genera datos al instante y
al detalle para la generalidad de la poblacion y, por lo tanto, el conocimiento

; de los productos y servicios es de muy facil acceso, inclusive en paises
E donde no se han ingresado empresariaimente.’?

1.14.En consecuencia, el Tribunal advierte que si el solicitante de un registro
conocia perfectamente la capacidad de distintividad, de penetracion en el
mercado, de funcidn publicitaria y de recordacion que genera el signo que
pretende registrar, se configuraria asi un tipico acto de mala fe de

9 Ver Interpretacion Prejudicial N° 12-1P-2015 del 21 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena N° 2602 del 12 de octubre de 2015.

10 Ver Interpretacion Prejudicial N° 67-1P-2015 de fecha 13 de mayo de 2015, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2533 del 8 de julio de 2015.

thidem.

tbidem.
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formidad con lo expresado en la presente providencia.

acuerdo a lo expuesto, se debera analizar si la solicitud del registro del
igno PREDICTIVA (mixto), incurrié en la causal de nulidad relativa referida
a la solicitud de registro presentada de mala fe, contemplada en el segundo
parrafo del Articulo 172 de la Decision 486.

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

Dado que en el proceso interno se discute si el signo PREDICTIVA (mixto)
solicitado y las marcas PREDICTA (denominativas) son confundibles o no,
es pertinente analizar la causal relativa de irregistrabilidad de un signo
como marca prevista en el Literal a) del Articulo 136 de la Decision 486,
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 0 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 [a marca pueda causar un riesgo de confusion o de asociacion;

(...)»

De conformidad con esta disposicién, no es registrable como marca un
signo que resulie idéntico o similar a una marca registrada o a un signo
cuyo registro como marca fue solicitado con anterioridad por un tercero,
porque en dichas condiciones careceria de caracter distintivo. Los signos
no tienen capacidad distintiva extrinseca cuando generan riesgo de
confusion (directo o indirecto) o riesgo de asociacidn en el plblico
consumidor'3,

a) Elriesgo de confusién puede ser directo e indirecto:
El riesgo de confusion directo esta caracterizado por la posibilidad de

que el consumidor, ai adquirir un producto o servicio determinado,
crea que esta adquiriendo ofro distinto.

El riesgo de confusidon indirecto se presenta cuando el consumidor
atribuye a un producto o servicio, en contra de la realidad de los
hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

Ver Interpretaciones Prejudiciales nimeros 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2747 del 8 de junio de 2016; 466-1P-2015 de fecha
10 de junio de 2016, publicads en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2754 del 11 de
julio de 2016; y 473-1P-2015 de fecha 10 de junic de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo
de Cartagena N° 2755 del 11 de julio de 2016.
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El riesgo de asociacién consiste en la posibilidad de que el
consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen
empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el
productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo,
tiene una relacion o vinculacidon econémica con ofro agente del
mercado.

2.3. Se debera examinar si entre los signos confrontados existe identidad o
semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera riesgo ¢«
confusion (directo o indirecto) o de asociacion en el publico consumidor,
teniendo en cuenta en esta valoracion que la similitud entre dos signos
puede ser'*:

2.4.

a)

b)

d)

Ortografica: Se refiere a la semejanza en la escritura de los signos
en conflicto desde el punto de vista de su composicion; esto es,
tomando en cuenta, entre otros, el orden o la secuencia de las letras,
con especial atencion en las vocales, la longitud de la o las palabras,
el nimero de silabas, las raices o las terminaciones comunes de los
signos en conflicto, las cuales pueden inducir en mayor o menor grado
a gue el riesgo de confusién sea mas evidente u obvio.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de las letras,
numeros, silabas o palabras que conforman los signos en conflicto.
L a determinacién de tal similitud depende, entre otros elementos, de
la identidad en la silaba tonica o de la coincidencia en las raices o
terminaciones de las palabras; 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,
entre otros, sobre la base de los aspectos fonéticos.

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

Grafica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos
graficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los irazos del
dibujo, el objeto que representan o el concepto gue evocan.

Igualmente, al realizar el cotejo o comparacion de los signos en conflicto,
se deberan observar las siguientes reglas’™:

a)

La comparacidn debe efectuarse sin descomponer los elementos que
conforman los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse
con una vision integral y de conjunto, teniendo en cuenta la unidad de
sus componentes ortograficos, fonélicos, conceptuales o ideoldgicos,
y graficos o figurativos.

14

Ibidem.

Ibidemn.
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d)
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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 dificiimente
observara los signos al mismo tiempo, sino que generalmente lo hara
en momentos diferentes.

El andlisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las
diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir
si existe riesgo de confusion directo o indirecto, o riesgo de
asociacion.

Al realizar la comparacion es importante colocarse en el lugar del
consumidor y tomar en cuenta su grado de percepcion, de
conformidad con el tipo de producto o servicio de que se trate, con
base en los siguientes criterios:

(i)

(i)

Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos o
servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio
podria ser el soporte del analisis de registrabilidad. Es admisible
presumir que el consumidor medio esta atento y se encuentra
razonablemente informado sobre los bienes y servicios que
requiere habitualmente. No obstante, su nivel de percepcién es
variable en relacion con las distintas categorias de productos y
servicios que adquiere, aspecto que debe ser analizado y
ponderado por la autoridad national competente, en cada caso
concreto.

El grado de atencion del consumidor medio y su nivel de
informacion constituyen un parametro importante para el andlisis
de registrabilidad de signos que pretenden distinguir productos
0 servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que estos
pueden variar segun el tipo de producto o servicio del que se
trate. A manera de ejemplo, no se tiene el mismo nivel de
informacién ni se presta el mismo nivel de atencion al adquirir
productos cosmeéticos (v.g. cremas y lociones para el rostro,
jabones para el cuerpo, etc.) que al comprar utensilios de
limpieza domeéstica (v.g. escobas, recogedores de basura, etc.).

Criterio_del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor
mas informado y atento que el consumidor medio, va que elige
los bienes y servicios bajo ciertos pardametros especificos de
calidad, o de posicionamiento o estatus en el mercado. Es un
consumidor que se ha instruido claramente acerca de las
caracteristicas y cualidades de los productos o servicios que
desea adquirir, conoce sus detfalles estéticos, de calidad y
funcionamiento que la media de la poblacién no los conoceria.

Ver Interpretacion Prejudicial N” 42-1P-2017 de fecha 7 de julio de 2017, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuardo de Cartagena N° 3063 del 21 de julio de 2017.
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Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet
es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su
atencion al cliente, costo de los platos, manejo publicitario,
promociones, etc.

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 realiza
una evaluacion mas prolija del producto o servicio que desea
adquirir, aspecto que debe ser tomado en cuenta por la autoridad
nacional competente al realizar el respectivo andlisis de
registrabilidad. A manera de ejemplo, constituye un consumidor
o adquirente especializado la persona natural o juridica del area
de salud que vaya a adquirir instrumental médico para la
realizacion de distintos tipos de cirugias o procedimientos
quirdrgicos.

Por ofra parte, es importante que al analizar el caso concreto se verifique
si se determinaron las similitudes de los signos en conflicto, considerando
los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta
manera establecer si el consumidor podria incurrir en riesgo de confusion
directo o indirecto, o en riesgo de asociacion.

Sin embargo, no seria suficiente basar la posible confundibilidad
tnicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas,
pues el examen de registrabilidad debe comprender todos los aspectos que
sean necesarios, incluidos aquellos relacionados con los productos y/o
servicios que distinguen o pretenden distinguir los signos en conflicto.

Comparacién enfre signos mixtos y denominativos

Como [a controversia radica en la presunta confusion entre el signo
solicitado a registro PREDICTIVA (mixto) v las marcas PREDICTA
(denominativas), es necesario que se realice la comparacion teniendo en
cuenta que estan conformados por elementos denominatives y por
elementos denominativos y graficos, razdn por la cual es pertinente analizar
el presente tema.!”

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, estan
conformados por una o varias letras, silabas, palabras o nimeros,
individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un
todo pronunciable compuesto por expresiones acisticas o fonéticas, el cual
puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen

17

Ver Interpretaciones Prejudiciales nimeros 528-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2747 del 8 de junio de 2016; y 466-1P-2015 de
fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2754 del 11
de julio de 2016.
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3.3.

3.4.

naturaleza, cualidades y funciones del producto o servicio que distingue o
pretende identificar. Estos elementos, 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
letras, silabas, palabras o nlimeros) y un elemento gréafico (trazos definidos
o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias
formas, como emblemas, logotipos, iconos, etc.). La combinacion de estos
elementos al ser apreciada en su conjunto produce en el consumidor una
idea integral sobre el signo, que le permite diferenciarlo de los demas
signos existentes en el mercado.

Al realizar la comparacion entre signos denominativos y signos mixtos, se
debera identificar cual es el elemento —denominativo o grafico— mas

'~ relevante, caracteristico o determinante del signo mixto respectivo.

a) Sise determina que en el signo mixto respectivo el elemento grafico
genera mayor influencia en la mente del consumidor y, en
consecuencia, es el aspecto mas relevante, caracteristico o
determinante, en principio no habria lugar a generar riesgo de
confusion o asociacion, pudiendo coexistir pacificamente en el ambito
comercial con el signo denominativo en conflicto; salvo que, los
elementos graficos y denominativos predominantes puedan evocar
una misma idea o concepto, en cuyo caso podria generarse riesgo de
confusién o asociacion, lo que deberd determinarse en el caso
concreto.!®

b)  Sien el signo mixto respectivo predomina el elemento denominativo,
deberan aplicarse las siguientes reglas para el cotejo de signos
denominativos:2°

()  Debe analizarse cada signo de manera integral y en su conjunto;
es decir, sin descomponer su unidad ortografica ni fonética. Sin
embargo, es importante tener en cuenta las letras, numeros,
silabas o palabras que poseen una funcion diferenciadora en el
conjunto, con el propdsito de alcanzar el entendimiento
suficiente sobre como el signo es percibido en el mercado.

19

20

Ibidem.

Ver Interpretaciones Prejudiciales ndmeros 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2018, publicada en
la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2755 del 11 de julio de 2016; y 418-1P-2015 de fecha
13 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2754 de! 11 de
julio de 2016.

Ver Interpretacion Prejudicial N° 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta
Cficial del Acuerdo de Cartagena N° 2755 del 11 de julio de 2016.
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Debe establecerse si los signos en conflicto comparten un

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-ologo.

Los morfemas son fragmentos minimos capaces de expresar un
significado y que unido a un lexema modifica su definicion??.

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

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

e Usualmente, en el lexema esta ubicada la silaba ténica.

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

(i) Debe tener en cuenta la silaba tonica de los signos a comparar,
pues si ocupa la misma ubicacion, es idéentica 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 asumiran una importancia
decisiva para fijar la sonoridad de la denominacién.

(v) Debe determinar cual es el elemento que genera mayor
influencia en la mente del consumidor, pues asi podria

21

22

REAL ACADEMIA ESPANQLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definicion de lexema: «1. m. Ling.
Unidad minima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej., sol, o que,
poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentacion; p. €., terr, en enterrais.»
Disponible en: hilp://dle.rae.es/?id=NCu16TD (Consulta: 29 de agosto de 2022).

REAL ACADEMIA ESPANOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definicion de morfema: «l. m.
Gram. Unidad minima aislable en el andlisis morfoldgico. La palabra mujeres contiene dos
morfemas: mujer y -es.

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

3. m. Gram. Unidad minima de significado. La terminacién verbal -mos centiene dos morfemas:
persona, priniera, y numero, plural.» Disponible en: htip:/dle.rae.es/?id=Polii2 (Consulia: 292 de
agosto de 2022).
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4.1.

4.2.

4.5,

4.4,

4.5.

Proceso 35-IP-2022

apreciarse como es percibida o captada la marca en el mercado.

re labase de los criterios expuestos, se debera determinar cual es el
lemento méas relevante, caracteristico o determinante del signo mixto
respectivo; y, posteriormente, si corresponde, proceder al cotejo de los
signos en conflicto, de conformidad con los criterios sefalados en el
presente acapite.

Solicitud de registro de un signo para perpetrar un acto de
competencia desleal

Dado que en el presente caso el demandante manifesté que el signo
PREDICTIVA (mixto) habria sido solicitado a registrc con la intencion de
consolidar un acto de competencia desleal, se procedera analizar este
tema.

El Articulo 137 de la Decisién 486 dispone que:

«Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le
permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar
o consolidar un acto de competencia desleal, podré denegar dicho registro.»

Definicion de competencia desleal

Se entiende por competencia desleal todo acto contrario a la buena fe
empresarial, contrario al normal desenvolvimiento de las actividades
economicas basado en el esfuerzo empresarial legitimo. Sobre el particular,
el Tribunal ha considerado que son actos contrarios a los usos y practicas
honestos aquellos que se producen con ia intencién de causar dafio o de
aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor??.

Un empresario puede captar mas clientes si ofrece en el mercado
productos o servicios a menores precios, de mejor calidad, en mayor
variedad y/o de mas facil acceso, todos estos beneficios que pueden
resumirse en un solo concepto: eficiencia econémica. Esta eficiencia se
logra mejorando la administracion de la empresa; investigando e
innovando; reduciendo los costos de produccion; optimizando los canales
de comercializacion; contratando a los mejores trabajadores, proveedores
y distribuidores; ofreciendo servicios de postventa idéneos y oportunos, etc.

El esfuerzo empresarial legitimo, expresado como eficiencia econémica, da
como fruto la atraccién de clientes y el incremento de las ventas. El dafio
concurrencial licito ocurre precisamente cuando un empresario atrae una
mayor clientela —lo que supone la pérdida de clientes de otro u otros
empresarios— debido a su capacidad de ofrecer en el mercado algo mas
atractivo de que lo que ofrecen sus competidores. Y esta es la virtud del

23

Ver Interpretacion Prejudicial N” 38-1P-98 de fecha 22 de enero de 1999, publicada en la Gaceta
Oficial dei Acuerdo de Cartagena N° 419 del 17 de marzo de 1999,
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4.7.

4.8.

4.9,

4.10.

4.11.

Lo ilicito, y que constituye un acto desleal o de competencia desleal, es
atraer clientes o dafar al competidor, no sobre la base del esfuerzo
empresarial legitimo (eficiencia econoémica), sino debido a actos contrarios
a la buena fe comercial, actos que atentan contra el normal
desenvolvimiento de las actividades econdmicas que pueden perjudicar
igualmente a los consumidores y al interés general, tales como la induccién
a error (actos de engafio y de confusion), la denigracion al competidor (con
informacion falsa), la explotacion indebida de la reputacion ajena, la
violacién de secretos comerciales, entre otros similares.

De conformidad con lo establecido en el Articulo 258 de la Decision 486, se
considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en
el &mbito empresarial que sea contrario a los usos y practicas honestos.
Segln lo establecido en el Literal a) del Articulo 259 de la norma
comunitaria, constituyen actos de competencia desleal vinculados a la
propiedad industrial, entre otros;

«cualquier acto capaz de crear una confusion, por cualguier medio que sea,
respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o
comercial de un competidor.»

De lo anterior se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuales
actos se consideran desleales. Sera desleal todo acto vinculado a la
propiedad industrial que realizado en el ambito empresarial sea contrario a
los uscs y practicas honestos?.

En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y praclicas honestos, el
Tribunal ha considerado que son aclos que se producen, precisamente,
cuando se actua con la intencidén de causar dafho o de aprovecharse de
situaciones gue puedan perjudicar al competidor?.

El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe
comercial; es decir, que se encuentra relacionada con la buena fe que debe
prevalecer entre los comerciantes y que responde a una préactica que
atiende los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y
sinceridad?®.

La doctrina juridica sefiala que para que un acto pueda ser constitutivo de
competencia desleal, el mismo debe reunir dos elementos fundamentales:
un acto de competencia (la finalidad concurrencial del acto), y que este acto

24

26

Ver Interpretacion Prejudicial N® 217-1P-2015 de fecha 24 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2616 del 26 de octubre de 2015.

Ibidem.

Jorge Jaeckel Kovaks, Apunies sobre Competencia Desleal. Seminarios 8. Centro de Esfudios de
Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, Bogota, 1996, p. 45.
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mpetencia sea calificable como desleal (el medio empleado para
etir y atraer la clientela es desleal)?”. Veamos en detalle ambos
entos:

a) Es un acto de competencia porque la realiza un competidor en el
mercado con la finalidad de atraer clientes.

b) Es desleal porque en lugar de atraer clientes sobre la base de la
eficiencia econdémica (esfuerzo empresarial), lo hace a través de
métodos deshonestos, contrario a la buena fe empresarial, como la
induccion a error (actos de engafio y de confusion), el descrédito o
denigracion del competidor (con informacién falsa), la explotacion

- indebida de la reputacion ajena, la comparacion indebida, la imitacién
sistematica, la violacién de secretos comerciales, entre otros.

El acto de competencia desleal atenta contra el normal desenvolvimiento
de las actividades economicas en el mercado, por lo que afecta (dafio
efectivo o dafio potencial) al competidor o competidores, a los
cansumidores y al interés general. La competencia desleal afecta el normal
desenvolvimiento del mercado, afecta el principio de buena fe.

4.12.1a legislacion andina trata de prevenir conductas que atenten contra los
usos mercantiles honestos; por tanto, la proteccion a los competidores, al
publico consumidor y al interés general, en relacién con una competencia
deshonesta o desleal, se desprenden de la misma, a fin de propiciar un
correcto funcionamiento del sistema competitivo?®.

4.13.En el Articulo 259 de la Decision 486 se consideran los actos de
competencia desleal vinculados a la propiedad intelectual que, como ya se
dijo, no configuran una lista taxativa los siguientes:

«a} cualquier acto capaz de crear una confusion, por cualquier medio que
sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad
industrial o comercial de un competidor;

b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de
desacredifar el establecimiento, los producios o la actividad industrial
f
o comercial de un competidor; o,

c) las indicaciones o aseveraciones cuyo emplao, en el ejercicio del
comercio, pudieren inducir al publico a error sobre la naturaleza, el
modo de fabricacion, las caracteristicas, la aptitud en el empleo o la
cantidad de los producios.»

2 Jorge Jaeckel Kovaks y Claudia Montoya Naranjo, La deslealfad en fa competencia desleal, Qué es,

como se establece en las normas, qué se debe probar y quién ia dehe probar. En: Rev. Derecho
Cempetencia, Bogota, Vol. 9, N° 9, enero-diciembre 2013, p. 143.

& Ibidem.
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actos de competencia desleal por confusién, recogidos en el Literal a)
iamente citado, gozan de las siguientes caracteristicas?®:

No se refiere propiamente al analisis de confundibilidad de los signos
distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la
imitacion de un signo distintivo genere riesgo de confusion o
asociacién en el publico consumidor. No se trata de establecer un
analisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que
esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de
determinar si dichos actos, en relacion con un competidor
determinado, generan confusién en el publico consumidor respecto
del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial
de un competidor. B

(i)  La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusion por
cualgquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar
diversas maneras de crear confusién respecto de los productos o la
actividad industrial o ceomercial de un competidor. Pueden, en efecto,
darse en forma de ariificios, engafos, aseveraciones, envio de
informacion, imitacion, productos, envases, envolturas, etc. En este
sentido, la utilizacién de un signo distintivo ajeno para hacer pasar
como propios productos ajenos es considerada como una practica
desleal.

(i) Para catalogar un acto como desleal, es condicién necesaria que los
competidores concurran en un mismo mercado, puesto que, si no hay
competencia; es decir, si los aclores no concurren en un mismo
mercado no se podria hablar de competencia desleal. En relacién con
este punto, el Tribunal ha manifestado:

«En todo caso, procede fener en cuenta que, a los fines de juzgar
scbre la deslealtad de los actos capaces de crear confusion, es
necesario que los establecimientos, los productos o la actividad
industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo
mercado. En |a doctrina se ha dicho sobre el particular que “para que
un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuacion se
haya producido en el mercado, esta actuacion sea incorrecta y pueda
perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado,
consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento
del propio sistema competitivo. (...) para que el sisterna competitivo
funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir gue
al competir utilicen medios que desvirtden el sistema competitivo en si
(...)". (FLINT BLANCK, Pinkas: “Tratado de defensa de la libre
competencia”; Pontificia Universidad Catolica del Peru, Lima, 2002, p.
115).%%»

= Ver Interpretacion Prejudicial N® 110-1P-2010 de fecha 11 de noviembre de 2010, publicada en la
p Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°® 1922 del 31 de enero de 2011.

: : 30 Ver Interpretacion Prejudicial N° 116-1P-2004 de fecha 13 de enero de 2005, publicada en la Gaceta
1 Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1172 dal 7 de marzo de 2005,
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9. ribunal, sobre los actos de competencia desleal regulados por la
ECRETARIADeHisi6n 486, y en especial sobre dichos actos vinculados a la propiedad

(O~ kgdystrial, ha manifestado: «En un régimen de libre competencia, se justifica
' , en el encuentro en el mercado entre la oferta de productores vy
omerciantes y la demanda de clientes intermedios y consumidores, un
competidor alcance, en la venta de sus productos o en la prestacion de sus
servicios, una posicion de ventaja frente a otro u otros, si ha obtenido dicha
posicion a traves de medios licitos (...)3"»

4.16.La licitud de medios, en el ambito vinculado con la propiedad industrial,
significa que la conducta competitiva del agente econémico debe ser
compatible con los usos y practicas consideradas honestas por quienes
participan en el mercado, toda vez que la realizacidén de actos constitutivos
de una conducta contraria al citado deber de correccion provocaria
desequilibrios en las condiciones del mercado y afectaria negativamente
los intereses de competidores y consumidores.

4.17.La disciplina de estos actos encuentra asi justificacién en la necesidad de
tutelar el interés general de los participantes en el mercado, por la via de
ordenar la competencia entre los oferentes y prevenir los perjuicios que
pudieran derivar de su ejercicio abusivo.

4.18.Con relacion a los actos de competencia desleal por confusion, cabe

reiterar que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad

entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez

que tal situacion se encuentra sancionada por un régimen especifico, sino

| a la confusion que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo

| que concierne al establecimiento, los productos o la actividad econdmica

| de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, segin
- sus necesidades y deseos.

4.19.En tal sentido, quien alega la causal de irregistrabilidad del Articulo 137,
debera probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar
0 consolidar un acto de competencia desleal.

&

Conexiéon enfre productos ylo servicios de la Clasificacion
Internacional de Niza

5.1. Por cuanto en el proceso intermo se alegd que existiria conexion entre los
servicios que distinguen los signos en conflicto, corresponde analizar este
tema.

| 5.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusion de productos o servicios en una
misma clase de la Clasificacion Iniernacional de Niza no es determinante
para establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de

= Ver Interpretacion Prejudicial N° 110-]P-2010 de fecha 11 de noviembre de 2010, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1922 del 31 de enero de 2011.
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lisis, tal como se indica expresamente en el segundo parrafo del Articulo
de la Decision 486%.

s por ello que debe matizarse la aplicacion del principio de especialidad®?
Y, en consecuencia, corresponde analizar el grado de vinculacioén, conexion
o relacion de los productos y/o servicios que distinguen los signos en
conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de que
se genere riesgo de confusion (indirecto) o asociacion en el publico
consumidor. Es decir, debe analizarse la naturaleza o el uso de los
productos y/o servicios identificados por los signos, ya que la sola
pertenencia de varios productos o servicios a una misma clase no
demuestra su semejanza, asi como la ubicacion de los productos o
servicios en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes®.

Para determinar si existe vinculacidén, conexiéon o relacién entre productos
y/o servicios corresponde tomar en consideracion el grado de similitud de
los signos objeto de analisis y si resultan aplicables alguno de los siguientes
tres criterios sustanciales:

a) El grado de sustitucidn (intercambiabilidad) entre productos o
servicios

Existe conexion cuando los productos y/o servicios en cuestion
resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este
podria decidir adquirir uno u otro de manera indistinta, al ser
intercambiables entre si. En términos conceptuales, la sustituciéon se
presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto y/o
servicio origina una mayor demanda en &l otro. En términos concretos,
para apreciar la sustituibilidad entre productos y/o servicios la
autoridad nacional competente tendra en consideracion la finalidad y
caracteristicas de dichos productos y/o servicios, el rango de precios
entre ellos, los canales de aprovisionamientoe o de distribucion o de
comercializacion, eic.

32

33

34

Decisidén 486. -

«Articulo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los
Paises Miembros utilizaran la Clasificacian Internacional de Productos y Servicios para el Regisiro
de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificacicnes
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. »

(Subrayado agregado)

Ver Interpretaciones Prejudiciales ndmeros 95-1P-2002, 148-[P-2005 y 22-1P-2010, de fechas 20 de
noviembre de 2002; 19 de octubre de 2005 y 19 de mayo de 2010; publicadas en la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena niimeros 872 del 12 de diciembre de 2002; 1271 del 2 de diciembre de
2005y 1871 del 31 de agosto de 2010.

Ver Interpretaciones Prejudiciales nimeros 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 20186, publicada en
la Gaceta Oficial del Acuerde de Cartagena N° 2755 del 11 de julio de 2016; y 473-1P-2015 de 10 de
junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N® 2755 del 11 de julio de
2016.
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La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde
la perspectiva del consumidor, un producto y/o servicio es competidor
de otro producto y/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 comercializadas en
bolsas filirantes, el anis, el cedron, la manzanilla, efc., suelen ser
productos sustitutos entre si.

b) La complementariedad entre si de los productos o servicios

Existe conexién cuando el consumo de un producto y/o servicio
genera la necesidad de consumir o usar otro, pues este es
complementario del primero. Asi, el uso de un producto supone
también la utilizacién 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 en relacién con el material de ensefanza.

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

Existe conexion cuando el consumidor, considerando la realidad del
mercado, podria asumir como razonable que los productos o servicios
en cuestion provienen del mismo agente del mercado.

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

Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y
razonabilidad acreditan por si mismos la existencia de relacion, vinculacion
o conexion entre productos y/o servicios.

Los siguientes criterios, en cambio, por si mismos son insuficientes para
acreditar relacion, vinculacion o conexion enfre productos y/o servicios,
pues estos necesariamente tienen que ser analizados tomando en
consideracion cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos:

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

LLa inclusién de productos o servicios en una misma clase no resulta
determinante para efectos de establecer la conexion competitiva entre
los productes y/o servicios objeto de analisis. En efecto, podria darse
el caso de que los signos comparados distingan productos y/o
servicios pertenecientes a categorias o subcategorias disimiles,

19
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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, distribucion o de
comercializacion; los medios de publicidad empleados; la
tecnologia empleada; la finalidad o funcion; el mismo género; o
la misma nattiraleza 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 conexién competitiva entre ellos.

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

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

5.7.

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, deberd analizar el grado de similitud de los signos cbjeto de
analisis y si enire ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad),
complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo
agente del mercado.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja
consignada la presente Interpretacion Prejudicial para ser aplicada por la
autoridad consultante al resolver el proceso interno
N° 11001032400020200002600, la que debera adoptarla al emitir el
correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesio en el Articulo 35 del
Tratado de Creaciéon del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en
concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en
~jercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Articulo 19 del Estatuto
del Tribunal y en el Literal e) del Articulo Segundo del Acuerdo 02/2021 del 5 de
marzo de 2021, certifica que la presente Interpretacion Prejudicial ha sido
aprobada por los Magistrados Gustavo Garcia Brito, Luis Rafael Vergara
Quintero, Hernan Rodrigo Romero Zambrano y Hugo R. Goémez Apac en la
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sesion judicial de fecha 21 de septiembre de 2022, conforme consta en el Acta

38-J-TJCA-2022. —

Interpretacidn Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para
su publicacién en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
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