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VISTOS:

El Oficio N° 5450 de fecha 18 de diciembre de 2019, recibido via correo
electrénico el mismo dia, mediante el cual la Seccion Primera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Republica de Colombia
solicitd al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal
o TJCA) la Interpretacion Prejudicial de los Articulos 7 y 9 de la Convencion
General Interamericana de Proteccion Marcaria Comercial (en adelante,
Convencion de Washington), del Literal a) del Articulo 136 y de los Articulos
147, 165 y 168 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina (en
adelante, Decision 486), a fin de resolver el proceso intemno
N° 11001032400020150015500.

El Auto de fecha 6 de julio de 2021, mediante el cual este Tribunal admitio a
tramite la presente Interpretacion Prejudicial.

A. ANTECEDENTES
Partes en el proceso interno
Demandante: Jafer Enterprises R&D, S.L.U.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio
— SIC — de la Republica de Colombia

Tercero interesado: World Institute of Scientology Enterprises
— WISE —

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

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

1.  Siel signo PROSPERITY PROSPERIDAD PARA Tl Y LOS TUYOS
(mixto)!, solicitado a registro por Jafer Enterprises R&D, S.L.U,,
resultaria ser confundible, de acuerdo con lo establecido en los
Articulos 7 y 9 de la Convencién de Washington, con la marca
PROSPERITY (denominativa)? registrada en los Estados Unidos de
Ameérica, cuyo titular es WISE.

2. Siel sigho PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LLOS TUYOS
(mixto), solicitado a registro el 22 de octubre de 2013 por Jafer
Enterprises R&D, S.L.U., resultaria ser confundible con e! signo

_ 1 Para distinguir producios comprendidos en la Clase 16 de la Ciasificacion Inlernacional de Niza.
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PROSPERITY BY WISE (denominativo)?, solicitado con anterioridad
a registro® por parte de WISE.

3. Si correspondia a la SIC suspender el tramite de registro del signo
PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS (mixto)
hasta tanto se decidiera el tramite de solicitud de registro del signo
PROSPERITY BY WISE (denominativo) efectuado previamente por
WISE.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Sala consultante solicité ia Interpretacion Prejudicial de los Articulos 7 y
9 de la Convencion de Washington, del Literal a) del Articulo 136 y de los
Articulos 147, 165 y 168 de la Decision 486.

2. Procede realizar la interpretacion del Litera! a) del Articulo 136 y del Articulo
147 de la Decision 486°8, por ser pertinente.

3. No se interpretaran los Articulos 7 y 9 de la Convencion de Washington’
por cuanto este Tribunal solo es competente para interpretar las normas
que conforman el ordenamiento juridico comunitario andino.

g Para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificacion Internacional de Niza.
& Solicitada el 10 de octubre de 2013 (Expediente 13-241737).
5 Decision 486.

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

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anleriormente solicitada para registro o registrada
por un lercero, para los mismos produclos o servicios, o para productos o servicios respeclo de
los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusion o de asaociacion;

(...)»

«Articulo 147.- A efeclos de lo previsto en el ariculo anlerior, se enfendera que también tienen
legitimo interés para presentar oposiciones en los demas Paises Miembros, lanto el fitular de una
marca idéntica o similar para productos o servicios, respecio de los cuales el uso de la marca pueda
inducir al piblico a errar, como guien primero solicitd 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 interposicion de una oposicion con base en una marca previamente regisirada en cualquiera
de los Paises Miembros de conformidad con lo dispuesto en este arliculo faculiara a la oficina
nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.

La interposicién de una oposicion con base en una soficiud de registro de marca previamente
preseniada en cualquiera de los Paises Miembros de conformidad con lo dispuesio en este articulo
acarreara la suspension de! registro de la segunda marca, hasia tanio el registro de la primera sea
conferido. En {al evento sera de aplicacidn lo dispuesto en el parrafe precedente».

Con respecto a lo sefalade en el segundo y tercer asunto conirovertido.
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4. Asimismo, no se interpretaran los Articulos 165 y 168 de la Decision 486,
debido a que, si bien WISE alegd en el proceso interno ser titular en
Colombia de la marca PROSPERITY (denominativa), dicho registro habria
sido canceladog, por lo tanto, este Tribunal evidencia que los efectos de ese
procedimiento no se controvierten en la instancia en la gue se encuentra el
proceso interno, en el marco del cual, se efectué la consulta prejudicial.

D. TEMAS OBJETQ DE INTERPRETACION

1. 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.

Comparacion entre signos mixtos y denominativos.

La oposicion andina. El interés real en el mercado. La acreditacion del
interés legitimo del opositor.

w N

E. ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

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

1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo PROSPERITY
PROSPRERIDAD PARA Tl Y LOS TUYOS (mixto) resultaria confundible
con el signo PROSPERITY BY WISE (denominativo), solicitado con
anterioridad a registro por WISE, es pertinente analizar el Literal a) del
Articulo 136 de la Decision 486, concretamente en lo referente a la causatl
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 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 confusién o de asociacion;

{(...}»

1.2. 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 confusion (directo o indirecto) y/o riesgo de asociacion en el publico
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consumidor.?

a)

b)

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

El riesgo de asociacién consiste en la posibilidad de que el
consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen
empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de
dicho producto y otra empresa tienen una relacion o vinculacion
econémica.

Se debera examinar si entre los signos confrontados existe identidad o
semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de
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:'?

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
numero 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 tonica o de la coincidencia en
las raices o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en
cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si
existe la posibilidad real de confusién entre los signos confrontados.

Conceptual o ideolégica: 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 trazos del
dibujo o el concepto que evocan.

7P PE 2N
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Ver Interpretaciones Prejudiciales nameros 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2747 de! 8 de junio de 2016; 466-|P-2015 de fecha
10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial det Acuerdo de Carlagena N° 2754 del 11 de
julio de 2016; y 473-IP-2015 de fecha 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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1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se debera
observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:"

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 vision de conjunto, teniendo en cuenta su
unidad fonética, ortografica, grafica o figurativa y conceptual o

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

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 percepcion, de conformidad con el tipo de
productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios'2:

(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 andlisis de confundibilidad. De acuerdo
con las maximas de la experiencia, al consumidor medio se le
presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo
nivel de percepcion es variable en 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
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 atencion al adquirir productos cosméticos que
al comprar pasabocas para fiestas.

(i) Criterio del consumidor selective: Se basa en un consumidor
mas informado y atento que el consumidor medio, ya que elige
los bienes y servicios bajo cierfos parametros especificos de
calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha

Ver Interprefacion Prejudicial N° 42-IP-2017 de fecha 7 de julio de 2017, publcada en la Gaceta

) M\Dficial del Acuerdo de Cartagena N° 3063 del 21 de julio de 2017.
-

a)
ideologica.
b)
diferentes.
c)
d)
;._.;;;..: D 1:1 Ibidem.
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instruido claramente de las caracteristicas y cualidades de los
productos o0 servicios que desea adquirir. Sabe detalles
estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la
poblacion no sabria. 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.

(i} Criterio del consumidor especializado: Se basa en un
consumidor absclutamente 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
que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional
competente al realizar el respectivo analisis de confundibilidad.

Una vez senaladas 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 resgo
de confusién y/o de asociacién.

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

Comparacién entre signos mixtos y denominativos

Como la controversia radica, en parte, en la presunta confusién entre el
signo solicitado a registro PROSPERITY PROSPRERIDAD PARA Tl Y
LOS TUYOS (mixto) y el signo PROSPERITY BY WISE (denominativo),
solicitado con anterioridad a registro por WISE; es necesario que se
verifique si se realizé la comparacion teniendo en cuenta que ambos estan
conformados Unicamente por elementos denominativos, los cuales estén
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,

Ver Inlerpretaciones Prejudiciales numeros 529-1P-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

de julio de 2016.

ol DE Xy
'/"T\P‘L DE =~ fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2754 del 11
7
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palabras o numeros, individual o conjuntamente estructurados, que
integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener
significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos,
que son los que tienen una connotacién conceptual que evoca ciertas
cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios,
que no manifiestan conexion alguna entre su significado y la naturaleza,
cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos,
al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre
el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.*

En consecuencia, al realizar la comparacién entre marcas denominativas
se debera realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas:®

a) 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 funcién diferenciadora
en el conjunto, debido a que esto ayudaria a entender como el signo es
percibido en el mercado.

b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo
lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la
palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden
salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario’®. Como
ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-
istas, deport-dlogo.

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

Si los signos en conflicito comparten un lexema o raiz |éxica, se debe
tener en cuenta lo siguiente:

. Por lo general el lexema es el elemento que mas impacta en fa
mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un

N\

r

O\

Ibidem.
Ibidem.

REAL ACADEMIA ESPANOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definicion de lexema: «t. m. Ling.
Unidad minima con significado léxico 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: hitp.//dle.rae.es/?id=NCu16TD (Consulla: 10 de julio de 2021).

REAL ACADEMIA ESPANOLA (RAE). Diccionano de la RAE. Definicion de morfema:

«1. m. Gram. Unidad mintma aislable en el analisis morfolégice. La palabra mujeres contiene dos
morfemas: mujer y -es.

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

3. m. Gram. Unidad minima de significadc. La terminacion verbal -mos contiene dos morfemas:
persona, primera, y numero, plural.s Disponible en: hitp:/die rae.es/?id=Poli8i2 (Consulia: 10 de

"(/\S'F;\julio de 2021).
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analisis 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 ideologica. 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.

c) Sedebe tener en cuenta la silaba tonica 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 evidente.

d) 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.

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

En congruencia con el desarrollo de esta Interpretacion Prejudicial, se
debera verificar si se realizdé el cotejo de conformidad con las reglas ya
expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusién y/o asociacion
que pudiera existir entre el signo solicitado a registro PROSPERITY
PROSPRERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS (mixto) y el signo
PROSPERITY BY WISE (denominativo), que habria sido solicitado con
anterioridad a registro por WISE.

L.a oposicion andina. El interés real en el mercado. La acreditacion del
interés legitimo del opositor

En el proceso interno, el demandante alegé que le correspondia a la SIC
suspender el tramite de registro del signo PROSPERITY PROSPERIDAD
PARA Tl Y LOS TUYOS (mixto), hasta tanto se decidiera el tramite de
solicitud de registro del signo PROSPERITY BY WISE (denominativo)
iniciado previamente por WISE. En atencién a ello, resulta necesario
desarrollar el alcance de este tema.

La oposicion andina

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
oposnmon fundamentada contra dicha solicitud.



Proceso 573-1P-2019

3.3. En adicién a ello, el Articulo 147 de la misma norma amplia el interés
legitimo para presentar oposiciones, matizando el principio de territorialidad
en el derecho de marcas, a los titulares de registros de marcas en los
Paises Miembros de la Comunidad Andina. A partir de ello, se habilita la
posibilidad de presentar oposicién a la inscripcion de una marca en un Pais
Miembro de la Comunidad Andina sobre la base de solicitudes (de registro)
o registros de marcas concedidos en los demas Paises Miembros. Esta
figura se conoce con el nombre de «oposicién andina».

3.4. Del enunciado del Articulo 147 de la Decision 486 se desprende que, para
el ejercicio de la oposicion 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.

3.5. 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.18

3.6. En cualquiera de los casos referidos, el opositor debera acreditar su interés
real en el mercado del Pais Miembro en el que formula la oposicion 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.

3.7. Para determinar los efectos de la oposicion formulada sobre la base del
registro de una marca o de solicitudes de registro en ofros Paises
Miembros, se debe tener en cuenta dos situaciones:2°

a) La oposicidon 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 Decisién
486.

b) La oposicion 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
solicitd el registre haya resuelto tal solicitud.

ek Ver Interpretacion Prejudicial N° 374-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2758 del 12 de julio de 2016.

bl Ver Interpretacion Prejudicial N° 140-IP-2014 de fecha 20 de noviembre de 2014, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2460 del 4 de marzo de 2015,

APt DE X N v
) K3\ Ver Interpretacion Prejudicial N° 02-1P-2015 de 20 de julio de 2015, publicada en la Gacela Oficial

,g? £, \Sl \ﬁel Acuerdo de Carlagena N* 2576 del 3 de septiembre de 2015,
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3.8. En consecuencia, si se concede el registro del signo previamente solicitado
por el opositor en otro Pais Miembro, la oficina nacionat competente donde
se formuld la oposicion puede, sobre la base de dicho registro, declarar
fundada la oposicién, de ser pertinente, y denegar el registro del signo
solicitado.?!

3.9. 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 formuld la oposicién debe continuar el tramite y decidir la concesion o
denegacién de! signo solicitado. Dicho examen ya no sé regira por lo
dispuesto en el Articulo 147 de la Decision 486, sino que se fundamentara
en el cumplimiento de los requisitos de registrabilidad.?

3.10. De lo anterior, se puede deducir lo siguiente:23

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 presento la oposicién, ya que
la oficina nacional competente debera analizar si cumple o no con
todos los requisitos de registrabilidad.

3.11.Por otra parte, segln lo enunciado en el primer parrafo del Articulo 147 de
la Decision 486, los sujetos legitimados para presentar una oposicion
andina son los siguientes:?4

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 oposicién).

&l Ver Interpretacion Prejudicial N° 374-1P-2015 de fecha 23 de junio de 2016, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Carlagena N° 2758 del 12 de julio de 2016,

9 Ibidem,
o ibidem.,
o
K P DE 3‘* . Ver Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 152-1P-2012 del 6 de marzo de 2013, publicada
/) - (/® n 1a Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2189 del 7 de mayo de 2013.
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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 oposicion. 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.

3.12.Cuando el Ariculo 147 de la Decisién 486 se refiere a «quien primero
solicité el registro de esa marcav, el sujeto legitimado debe ser entendido
como aquel 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 oposicién.?

3.13.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 presentacién 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 presentacién de
una solicitud de registro del signo?’.

El interés real en el mercado

3.14.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 oposicién 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.

= Ver Interpretacion Prejudicial N° 374-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016, publicada en la Gacela
Oficial del Acuerdo de Carlagena N° 2758 del 12 de julio de 2016.

25 Ibidem.

L Ver Interpretaciones Prejudiciales nimeros 107-1P-2015 de fecha 20 de julio de 2015, publicada en

P = D ~~-._ la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2605 del 14 de octubre de 2015; y 202-1P-2014 del

// V\P‘L & J(',- "+ 20 de febrero de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Caragena N° 2477 del 10 de
D " G-)\‘-\\e\bril de 2015,
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3.15. 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 penetraciéon 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.

3.16. Cabe precisar gue 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
salicitud de registro de la marca con modificaciones no sustanciales o
secundarias, respecto de la marca que sirve de base para la oposicion
andina.

3.17.En efecto, el requisito relativo a la presentacién 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 ofro Pais Miembro.

3.18.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 Clasificacién Internacional de Niza.

3.19. 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
aquellos que distingue el signo solicitado o registrado base de la oposicién
andina constituye una modificacion que involucra el cambio de aspectos
sustantivos de los signos referidos.

3.20.Conforme a lo expuesto, se debe determinar si el sigho 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.

La acreditacion del interés legitimo

3.21.En el caso de la oposicion andina regulada en el Articulo 147 de la Decision

486, la acreditacion del interés legitimo se encuentra condicionada a la
demostracion, por parte del opositor andino, del registro (o solicitud de
registro previa) de una marca en un Pais Miembro idéntica o similar a
aquella que un tercero solicita a registro en otro.
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3.22. Respecto de la oposicion, autorizada doctrina sostiene que: «...la oposicion

debe ser formulada exponiendo los argumentos que la sustentan y
ofreciendo las pruebas necesarias destinadas a demostrar el legitimo
interés del opositor en la formulacién de su oposicién.»?8

3.23. Este Tribunal ya se ha pronunciado en reiterada jurisprudencia en el sentido

de que al derecho de propiedad industrial se le aplica el principio de
primacia de la realidad®.

3.24.En virtud del principio de primacia de la realidad, la autoridad debe tomar

en cuenta las situaciones y relaciones econdémicas que se pretendan,
desarrollen o establezcan en la realidad. Esto es, se debe tomar en cuenta
lo que verdaderamente sucede en la realidad y no solamente lo que
formalmente aparezca de los documentos y actos juridicos®.

3.25.En efecto, en el caso del derecho de propiedad industrial, el principio de

primacia de la realidad se operativiza cuando las oficinas de marcas y
patentes analizan los criterios de registrabilidad, confundibilidad o
asociacion de los signos en conflicto privilegiando lo que realmente ocurre
en el mercado. Por medio de la aplicacion de este principio, por lo tanto, se
pretende que las controversias se diriman en atencién a la verdad de la
realidad, a la verdad de los hechos, garantizando la justicia material.®'

3.26.En esa linea, este Tribunal también ha reconocido la importancia de la

aplicacién del principio de verdad material en la etapa probatoria al
momento de acreditar la veracidad de los hechos. Asi, por ejemplo,
tratandose de la cancelacién por falta de uso, el Tribunal ha sefialado que,
en efecto, es posible presentar pruebas nuevas en las etapas recursivas e
incluso en recursos contencioso-administrativos®2. Esto se sustenta en la
aplicacion del principio de verdad material y en aras de garantizar el debido
proceso y la justicia material.

28

Fi)

Gustavo Arturo Ledn y Ledn Durén, Derecho de marcas en la Comunidad Andina — Andlisis y
comentarios, ECB Ediciones $.A.C. — Thomson Reuters, Lima, 2015, p. 317.

Ver Interpretaciones Prejudiciales nimeros 434-1P-2016 de fecha 13 de octubre de 2016, publicada
en la Gacela Oficial del Acuerdo de Cartagena N" 2955 del 8 de marzo de 2017, 471-IP-2016 de
fecha 11 de mayo de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 3319 del 20
de junio de 2018; y, 531-IP-2018 de fecha 26 de febrero de 2019, publicada en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena N* 3632 del 16 de mayo de 2019,

Gustavo Arturo Ledn y Leon Duran, Op. Cit., p. 809.

Hugo R. Gémez Apac, El principio de primacia de la realidad en la jurisprudencia sobre propiedad
industrial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. En: The Trademark Reporter - The Law
Journal of the International Trademark Association, Vol. 108, N° 3, May-Jun, 2018, p. 749.

Ver Interprelaciones Prejudiciales nimeros 2-1P-2017 de fecha 12 de junio de 2017, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N® 3073 del 4 de agosto de 2017, y, 562-IP-2015 del 6 de
julio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2802 del 12 de septiembre
de 2016.
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3.27.Pues bien, si este beneficio probatorio se le ofrece a quien procura
demostrar un hecho, como es el uso de su marca en el Pais Miembro donde
ha sido registrada, habida cuenta de la libertad probatoria que goza para
demostrar su legitimo interés, con mayor razon este beneficio debe
extenderse a quien sustenta una oposicion andina en la pre existencia de
un acto juridico que confiere un derecho —registro de marca— o de una
situacion juridica que genera derechos expectaticios —presentacion de una
solicitud de registro de marca—, mas aun si se considera que en ambos
casos intervino previamente una autoridad nacional competente de un Pais
Miembro de la Comunidad Andina.

3.28. Efectivamente, los cuatro Paises Miembros de la Comunidad Andina
(Bolivia, Colombia, Ecuador y Pert) conforman un solo mercado, el
mercado subregional andino. Por ello, el titular de un registro marcario en
un Pais Miembro se encuentra legitimado para oponerse a la solicitud de
registro presentada en otro Pais Miembro si existiera riesgo de confusion
entre el signo registrado en el primer pais y el solicitado a registro en el
segundo. Sin embargo, deben considerarse las dificultades adicionales que
implica el ejercicio de una accion de esta magnitud. Y puesto que se
condiciona en mayor medida la legitimidad en la causa del opositor andino,
en aplicacién del principio general del in dubio pro actione, se debe
garantizar la mayor flexibilidad probatoria en favor de la acreditacion del
interés legitimo del opositor, incluso por encima de las restricciones que
pudieran plantearse formalmente en cada pais.

3.29.Lo que importa es conocer la verdad. Los principios de primacia de la
realidad y de verdad material son parte de un gran principio, aplicable a
todos los procesos judiciales modernos, que es el principio de la justicia
material. Sobre la base de la justicia material, lo que importa siempre es
saber la verdad. Es inadmisible que, por meros formalismos, la autoridad
administrativa se niegue a reconocer la verdad de los hechos o la pre
existencia de actos o situaciones juridicas que sirven de sustento a una
pretension o configuran la base del ejercicio de un derecho, como en el
caso de la oposicion andina. Por eso, las autoridades nacionales
competentes deben tener en consideracion las pruebas presentadas en las
diferentes etapas impugnativas o recursivas en la via administrativa.

3.30 Los principios de primacia de la realidad, verdad material y justicia material
apuntan no solo a privilegiar la verdad y justicia como elementos
axiolégicos que irradian todo proceso judicial, sino que, al mismo tiempo,
coadyuvan con el fortalecimiento del debido proceso, el derecho de defensa
y la tutela judicial efectiva.

3.31.En consecuencia, los elementos probatorios que acrediten la existencia de

un derecho o interés legitimo protegido por el ordenamiento juridico

_ comunitario andino, deben ser admitidos y merituados, en cualquiera de las

f///v\p‘l" 0 ,: instancias administrativas, incluyendo las etapas impugnativas o recursivas

@\) ¢ \en la via administrativa, siempre y cuando pertenezcan al periodo en que
05
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se alego la existencia de dicho interés y, ademas, que dichas pruebas sean
pertinentes. Asimismo, debe asegurarse el principio de contradiccion y las
nuevas pruebas deben ser trasladadas a la otra parte, para que esta se
pronuncie al respecto. Sobre el particular, corresponde sefialar que la
prueba tiene como finalidad formar la conviccion de la autoridad
administrativa o jurisdiccional en el momento de decidir, pero también esta
destinada a moldear el convencimiento de las paries sobre sus
alegaciones.

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 N° 11001032400020150015500, 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 Articuio
128 parrafo tercero de su Estatuto.

E| suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en
ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Articulo 19 del Estatuto
del Tribunal y en el Literal ) 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. Gémez Apac en la
sesion judicial de fecha 25 de agosto de 2021, conforme consta en el Acta 19-J-
TJCA-2021.
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Notifiquese a la Sala consultante y remita$e copia de la presente Interpretacion
Prejudicial a la Secretaria General de la C¢ munidad Andina para su publicacién
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
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