TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 10 de julio de 2024

Proceso: 374-1P-2021

Asunto: Interpretacion prejudicial

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

Expediente de origen: 92-345814

Expediente interno

del consultante: 11001032400020190032700
Referencia: El concepto de marca en la Decision 344
Normas objeto de Articulos 81 y 82 (literal a) de la Decisién 344 —

consulta prejudicial:  «Régimen Comun sobre Propiedad Industrial»

Temas objeto de la 1. Aplicaciéon de la norma comunitaria en el
interpretacion: tiempo
2. Concepto de marca. Requisitos para el registro
de las marcas
3. Marcas evocativas

Magistrado ponente:  Hugo R. Gémez Apac
VISTO:
El Oficio 2386 del 6 de diciembre de 2021 recibido via correo electronico 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 solicit6 al *

\\ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal o el )5t
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TJCA) la interpretacién prejudicial de los articulos 81 y 82 (literal 2) de la
Decision 344 — «Régimen Comun sobre Propiedad Industriaby emitida por la
Comisién del Acuerdo de Cattagena (en adelante, la Decision 344), a fin de
resolver el proceso interno 11001032400020190032700.

CONSIDERANDO:

A. ANTECEDENTES
Partes en el proceso interno
Demandante: Bio Zoo S.A. de C.V.

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

Tercero interesado: Laboratorios Zoo S.A.S. (Antes Laboratotios
Z.oo Ltda.)

B. ASUNTO CONTROVERTIDO

De la revision de los documentos remitidos por la autoridad consultante,
este ‘Tribunal considera que, de todos los temas controvertidos en el
proceso interno, el que resulta pertinente para la presente intetpretacion
prejudicial, por estar vinculado con la normativa andina, es si la SIC ert6
al conceder el registro como marca de la expresion ZOO a la sociedad
Taboratorios Zoo S.A.S. (antes Laboratotios Zoo Ltda.) sin considerar si
se trataba de una exptresiéon que no puede configurarse como marca, O
que resultarfa carente de distintividad para la fabricacion de productos
para uso agropecuatio y setvicios agtopecuatios.

C. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACION
PREJUDICIAL

‘ 1. La autoridad consultante solicité la interpretacién prejudicial de los
articulos 81 y 82 (literal a) de la Decision 344, las cuales se interpretaran
'{K por set pertinentes.

Del 21 de octubre de 1993, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 142 del 29 de
octubre de 1993.

Decision 344.- |/5/V
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Adicionalmente, este Tribunal considera necesario pronunciarse
respecto de las disposiciones transitorias primera de la Decision 344 y de
la Decisién 486 — «Régimen Comun sobre Propiedad Industrial» emitida
pot la Comisién de la Comunidad Andina (en adelante, la Decision 486).

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

Aplicacion de la norma comunitaria en el tiempo.
Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.
Marcas evocativas.

ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION
Aplicacién de la norma comunitaria en el tiempo

La interpretacion de la disposicion transitoria primera de la Decision 4806,
constituye un acto aclatado de conformidad con el critetio
jurisprudencial citado en el acipite C de esta providencia y en los
términos de las sentencias de interpretacién prejudicial emitidas en los
procesos 56-1P-2019 del 11 de noviembre de 2020 (parrafos 1.1. a 1.6.),
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4128 del 15 de
diciembre de 2020; y 06-1P-2020 del 25 de agosto de 2021 (acapite
«cuestion previaw), publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena 4325 del 9 de septiembre de 2021, disponibles en los siguientes
enlaces:

https:[ [ www.comunidadandina.org/ DocOficialesUiles/ Gacetas/ Gaceta%0204128.pdf

bttps:] [ www.comunidadandina.org/ DocOficialesViles/ Gacetas/ Gaceta%204325 pdf

«Articulo 81.- Podrin registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente
distintivos y susceptibles de representacion grafica.

Se entenderd por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o
servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o
similares de otra persona.n

«Articulo 82.- No podrin registrarse como marcas los signos que:

a) .NCI puedan constituir marca conforme al articulo anterior;

(. YL}.U
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2. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.
Concepto de marca
2.1. Elarticulo 81 de la Decision 344 establece lo siguiente:
«Articulo 81.- Podran registrarse como marcas los signos que sean
petceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representacién
grafica.
Se entenderd por matca todo signo perceptible capaz de distinguir en el
mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por
una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra

persona.»

2.2. De conformidad con la anterior definicién normativa, se podtia concluir
que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los
diversos productos o setvicios que se ofertan en el mercado.

2.3. La matca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:
a.  Diferenciar los productos o servicios que se ofertan.

b. Indicar la procedencia u origen empresatial del producto o setvicio
que distingue.

‘ c. Informar sobre la calidad del producto o servicio que identifica.

d.  Concentrat el prestigio o goodwill del titular de la marca.

distingue.

2.4. Entre las funciones que cumple la marca como medio de proteccion al
consumidor, se destaca la funcién distintiva que permite a esta identificar
los productos o setvicios ofrecidos en el mercado y diferenciatlos de
otros. Las demas funciones se encuentran subordinadas a la capacidad
distintiva del signo, pues sin esta no setfa posible registrarlo como marca,

)( condicionandolo a que este debe ser suficientemente distintivo.

e. Setvir de medio para publicitar los productos o servicios que
r

Sobtre la base de estas precisiones, es posible aseverar que la marca
cumple, ademis, un papel informativo esencial respecto de la
procedencia u otigen empresatial del producto o servicio al que distingue. ot
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Esta funcién informativa es percibida pot el puablico y los canales
comerciales, entre otros, a través de medios publicitarios.

Requisitos para el registro de las marcas

2.6. Segun el Régimen Comun de Propiedad Industrial contenido en la citada
Decisién, los requisitos para el registro de matcas son: petceptibilidad,
suficiente distintividad y susceptibilidad de representacién grafica.

2.7. En relacién con los requisitos previstos en la norma, se tiene:

a. Laperceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento,
signo o indicacién que pueda ser captado por los sentidos para que,
por medio de estos, la matca genere mayor influencia en la mente
del publico consumidor, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto
pata la percepcion sensorial o externa de los signos se utiliza
generalmente el sentido de la vista, han venido caracterizandose
preferentemente aquellos elementos relacionados con una
denominacién, un conjunto de palabtas, una figura, un dibujo, o un
conjunto de dibujos.

b. la distintividad es la capacidad intrinseca que debe tener el signo
para identificar por si mismo un producto o servicio; y, la capacidad
extrinseca para distinguir unos productos o servicios de otros en el
mercado. Bl caricter distintivo del signo debe ser suficiente, esto es,
que le permita al consumidor realizar la eleccién de los productos y
servicios que desea adquirir. Del mismo modo, le permite a su
titular diferenciar sus productos y setvicios de otros similares que
se ofertan en el mercado.

c. lLasusceptibilidad de representacion gréfica es la posibilidad de
que el signo solicitado a registro como marca sea descrito mediante
palabras, grificos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus
componentes puedan set petcibidos por quien lo aprecia. Hsta
caractetistica es importante pata la publicacién de las solicitudes de
registro en los medios oficiales.

2.8. Ahora bien, este Tribunal ha interpretado de una manera amplia lo que

se entiende por representacion grafica, la cual debe ser clara, precisa,
completa en si misma, inteligible, duradera y objetiva. El requisito de
representacién grifica permite una definicion precisa del signo, de tal
manera que el titular de la marca, los consumidores y competidotes Ve



2.9,

2.10.

2.11.

2.12,

3:1
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puedan comprobar el alcance de la proteccién otorgada a la marca
mediante su registro, o el alcance de la proteccion que se solicita,
mediante su publicacién.’

En conclusién, pata que un signo sea registrado como marca debe ser
petceptible, suficientemente distintivo y susceptible de set representado
graficamente, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 81 de la
Decision 344.

Es importante advertir que el literal a) del articulo 82 de la Decision 344
eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los
requisitos que se desprenden del articulo 81 de la misma normativa; es
decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de suficiente
distintividad, de susceptibilidad de representacion grifica o de
petceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que, segun lo dispuesto en el articulo
113, se podra obtener mediante decision de la autoridad nacional
competente la nulidad del registro de una marca (en cualquier tiempo),
siempre que se haya concedido el registro en contravencion de cualquiera
de las disposiciones relacionadas con las marcas, como sus requisitos o
procedimiento.

En consecuencia, se debera analizar, en primer lugar, si el signo a registrar
cumple con los requisitos mencionados, para luego determinar si la
concesion del signo contravino las disposiciones de la Decision 344,
siendo el deber de la autoridad nacional competente realizar dicho
analisis poniéndose en el papel de la oficina que otorgé el registro en el
momento en el que dicha concesién ocuttio.

Marcas evocativas

Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerit
indirectamente en el consumidor cierta relacion con el producto o
servicio que ampara, sin que ello se produzca de maneta obvia; es decir,
las matcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial
caracteristica o cualidad del producto o setvicio, pues es necesario que el

Ver interpretacién prejudicial 242-1P-2015 de fecha 24 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena 2579 del 4 de septiembre de 2015 ’:%
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consumidor haga uso de la imaginacién para llegar a relacionatlo con
aquel a través de un proceso deductivo®.

3.2. Los signos evocativos cumplen la funcién distintiva de la marca y, por

53,

3.4.

tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del
signo evocativo con el producto o setvicio que se pretende registrar,
podra ser considerado como un signo marcadamente débil y, en
consecuencia, su titular tendtia que soportar el registro de signos que en
algtin grado se asemejen a su signo distintivo. Fsto se da en el caso de
signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de
uso comun, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen
dichos elementos.”

Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del
signo con el producto o setvicio que se pretende distinguir. Fn este caso
el consumidor tendrd que hacer una deduccién no evidente y, por lo
tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte.’

Fn ese sentido, se deberd establecer el grado evocativo de la
denominacién «ZOO» en relacién con el andlisis de registrabilidad.

De conformidad con lo antetior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad

Andina:

DECIDE:

PRIMERO: Declarar que la autoridad consultante respecto de los
articulos 81 y 82 (literal a) de la Decisién 344, debera
remitirse a los critetios juridicos interpretativos
contenidos en los parrafos 2.1. a 3.4. de la presente
providencia,

SEGUNDO: Consignar la presente interpretacion prejudicial para ser

aplicada por Seccién Primera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la
Republica de Colombia al resolver el proceso interno
11001032400020190032700, la cual deberi adoptatla al

Ver Interpretacion Prejudicial 630-1P-2015 de fecha 25 de julio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena 2805 del 13 de septiembre de 2016.

Thidem.
4

Ibidens. ‘/74/
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emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 35 del Tratado de Creacion del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en
concordancia con el articulo 127 de su Estatuto.

TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial
se cumple el mandato de garantizar la aplicacion
uniforme y coherente del ordenamiento juridico
comunitatio andino.

CUARTO: Publicar esta sentencia de interpretacién prejudicial en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
consigna la presente sentencia de interpretacién prejudicial para que, en
adelante, sea aplicada en la Comunidad Andina.

Esta sentencia de interpretacién prejudicial fue aprobada en la sesion judicial
de fecha 10 de julio de 2024, conforme consta en el Acta 14-J-TJCA-2024, y
se firma por los magistrados que participaron de su adopcion de acuerdo con
lo dispuesto en el dltimo parrafo del articulo 90 del Estatuto del Ttibunal.

ll
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Sandra Catalina Charris Rebellon Hugo R. Gémez Apac
Magistrada Magistrado

| T—

=
%A,_..._; - C '
lio Mayta Mayta

Roge Ifiigo Salvador Crespo
Magistrado Magistrado
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De acuerdo con el dltimo parrafo del articulo 90 del Estatuto del Tribunal,
firman igualmente la presente sentencia de interpretacion prejudicial el
magistrado presidente y la secretaria general.

= |
frigo Salvador Crespo
Magistrado presidente

Notifiquese a la autoridad consultante y remitase copia de la presente sentencia
de interpretacién prejudicial a la Secretarfa General de la Comunidad Andina
para su publicacién en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
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