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   PROCESO N° 17-IP-2003
   Interpretación prejudicial de la disposición prevista en el artículo
   83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de
   Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de
   Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e
   interpretación de oficio de los artículos 81, 82, literales a, d y e,
   y 83, literal b, eiusdem.
   Parte actora: TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO S.A. TUBESA S.A.
   Marca: “TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A.”.
   Expediente interno N° 5959.
   TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito,
   diecinueve de marzo de dos mil tres.
   VISTOS
   La solicitud de interpretación prejudicial de la disposición prevista
   en el artículo 83, literal a de la Decisión 344 de la Comisión del
   Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la
   República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
   Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Doctor Manuel S. Urueta
   Ayola, y recibida en este Tribunal en fecha 13 de febrero de 2003; y,
   El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para
   la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del
   tenor siguiente:
   1. Demanda
   1.1. Cuestión de hecho
   Según el consultante, de la demanda se desprende que: “ ... el 27 de
   julio de 1997, Tuberías y Prefabricados de Concreto S.A. solicitó a la
   División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y
   Comercio el registro de la marca TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO
   TUBESA S.A (mixta), para distinguir productos (sic) comprendidos en la
   clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza” (Clase 42:
   “Restauración (alimentación); alojamiento temporal; cuidados médicos,
   de higiene y de belleza; servicios veterinarios y de agricultura;
   servicios jurídicos; investigación científica e industrial;
   programación de ordenadores; servicios que no puedan ser clasificados
   en otras clases”); que “Publicado el extracto de la solicitud ... fue
   promovida observación por la compañía Tubos de Occidente S.A, la cual
   fue declarada fundada por la Resolución núm. 20899 ... y se negó el
   registro de la marca en mención. Mediante las resoluciones números
   02426 de 19 de febrero de (sic) y 12576 de 30 de junio, ambas de 1999,
   se desataron los recursos de reposición y apelación, respectivamente,
   confirmando la resolución núm. 20899”; y que “La resolución acusada se
   fundamenta en que la marca registrada TUBOSA identifica los productos
   de la clase 19 como son entre otros, tuberías, materiales de
   construcción no metálicos, mientras que la marca solicitada TUBERIAS Y
   PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A. pretende distinguir servicios de
   la clase 42 como son, servicios de consultoría y asesoría en cálculo,
   diseño e instalación de servicios de tubería para instalación de redes
   de acueducto y alcantarillado, por lo cual se induce al público
   consumidor a error, ya que los productos y servicios que distinguen
   cada una se destinan a finalidades similares”.
   1.2. Cuestión de derecho
   La parte actora alega, según se indica en la consulta, que: “ … se
   interpretó y aplicó en forma indebida el literal a) del artículo 83 de
   la Decisión 344, pues no tuvo en cuenta que se trata de dos marcas
   mixtas cuyas diferencias saltan a la vista. Agrega que la marca
   solicitada no es nominativa, no está conformada por expresiones
   genéricas sino descriptivas”; que “TUBERIAS Y PREFABRICADOS DE
   CONCRETO S.A. TUBESA S.A. es titular y/o solicitante prioritario de
   los siguientes derechos de Propiedad Industrial: TUBERIAS Y
   PREFABRICADOS DE CONCRETO S.A. TUBESA S.A. Nombre Comercial,
   certificado No. 112.288. TUBERIAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA
   S.A., CLASE 37, expediente No. 97036087”; y que “... el opositor no
   tiene ningún derecho o solicitud de registro de marca TUBOSA en clase
   42, donde mi representado es titular prioritario”.
   2. Contestación a la demanda
   2.1 El consultante señala que, en su escrito de contestación, la
   Superintendencia de Industria y Comercio “ … sostiene que con la
   expedición de los actos administrativos acusados dicha entidad no
   incurrió en violación alguna de las normas invocadas por la parte
   actora en sustento de sus pretensiones anulatorias; que los actos
   acusados se profirieron de conformidad con las atribuciones otorgadas
   por ... la Decisión 344 ... es decir, con plena competencia para
   estudiar y resolver sobre las solicitudes marcarias y que la actuación
   administrativa por ella adelantada se ajustó plenamente al trámite
   administrativo previsto en esa materia y se garantizó el debido
   proceso y el derecho de defensa”; y que “ ... efectuado el examen
   sucesivo y comparativo de la marca TUBERIAS Y PREFABRICADOS DE
   CONCRETO TUBESA S.A frente a la marca TUBOSA, se concluye en forma
   evidente que son semejantes entre sí”.
   En el citado escrito de contestación a la demanda, la Superintendencia
   de Industria y Comercio agrega que las marcas en conflicto “... son
   semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre las mismas en
   los aspectos gráficos, ortográficos y fonéticos y por lo tanto, de
   coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor,
   existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los
   mismos, habida cuenta que estos creerían que el producto tendría el
   mismo origen”.
   2.2. Del escrito de contestación del tercero interesado, TUBOS DE
   OCCIDENTE S.A., se desprende que “No se violó por indebida aplicación
   o interpretación el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la
   Comisión del Acuerdo de Cartagena, por las siguientes razones: ... En
   el caso de autos, tenemos dos marcas: TUBOSA, marca registrada para
   distinguir todos los productos de la clase 19 internacional ... clase
   que guarda íntima relación con los servicios que pretende proteger la
   marca TUBERIAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A., en la clase 42
   internacional”; que “La sociedad TUBOS DE OCCIDENTE S.A., ha venido
   utilizando el nombre comercial TUBOSA desde su constitución es decir,
   desde el 13 de julio de 1.993, para distinguir todos los asuntos
   relacionados con la INSTALACION DE TUBERIA Y ASESORIA EN TODO LO
   CONEXO CON ESTA”; que “La marca solicitada para distinguir servicios
   de la clase 42, contiene expresiones genéricas: se le informa al
   público que TUBESA vende o presta servicios relacionados con TUBERIAS
   Y PREFABRICADOS DE CONCRETO”; que “La marca solicitada, o el signo que
   no puede ser catalogado como GENERICO es TUBESA y es ésta expresión la
   que debe ser comparada frente a TUBOSA, marca registrada para
   distinguir productos de la clase 19 internacional”; que “Como se puede
   observar, las marcas si guardan un íntima (sic) relación y semejanza
   desde los puntos de vista FONÉTICO, GRAFICO, ORTOGRAFICO Y CONCEPTUAL”;
   que “ … la actora no solo (sic) intentó el registro de la marca
   TUBESA, acompañada de las expresiones GENERICAS TUBERIAS Y
   PREFABRICADOS DE CONCRETO S.A., en la clase 42, expediente No.
   97-36088, sino además en las clases 19 y 37 internacional … siendo
   igualmente NEGADAS tanto en primera como en segunda instancia”; y que
   “ ... la marca solicitada ‘TUBESA’, para distinguir servicios de la
   clase 42 internacional, como INTALACION (sic) DE TUBERIAS, se
   confundiría con el NOMBRE COMERCIAL ‘TUBOSA’ que también se emplea en
   servicios relacionados con la INSTALACION DE TUBERIAS y con la marca
   registrada en la clase 19 internacional ‘TUBOSA’ ”.
   CONSIDERANDO
   ============
   Que la norma cuya interpretación se solicita es la disposición
   consagrada en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344 de la
   Comisión del Acuerdo de Cartagena;
   Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1,
   literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante
   la Decisión 472), la norma en referencia forma parte del ordenamiento
   jurídico de la Comunidad Andina;
   Que, de conformidad con la disposición señalada en el artículo 32 del
   Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto
   en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto (codificado mediante la
   Decisión 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía
   prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la
   Comunidad Andina;
   Que, de conformidad con la disposición indicada en el artículo 125 del
   Estatuto, y según consta en la providencia que obra a folios 123 y 124
   del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial
   fue admitida a trámite; y,
   Que, por tanto, corresponde a este Tribunal realizar la interpretación
   de la disposición contemplada en el artículo 83, literal a, de la
   Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; asimismo, el
   Tribunal, con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 de
   su Tratado de Creación, estima pertinente interpretar de oficio las
   disposiciones previstas en los artículos 81, 82, literales a, d y e, y
   83, literal b, eiusdem, cuyos textos son del tenor siguiente:
   “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean
   perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de
   representación gráfica.
   Se entenderá 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”.
   “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que:
     a. 
       No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;
   (...)
   d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir
   en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad,
   la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de
   producción u otros datos, características o informaciones de los
   productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;
   e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el
   lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación
   común o usual de los productos o servicios de que se trate;
   (...)”.
   “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos
   signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de
   los siguientes impedimentos:
   a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público
   a error, 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 inducir al público a error;
   b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de
   acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre
   que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;
   (...)”.
   I. De la definición de marca y de los requisitos para su registro
   =================================================================
   El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de
   Cartagena contiene una definición del concepto de marca. Sobre la base
   de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca
   constituye un bien inmaterial representado por un signo que,
   perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de
   representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el
   mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una
   persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o
   usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin
   riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del
   producto o servicio correspondiente.
   La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho
   exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así
   como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se
   halla destinada, garantizando a éstos, sin riesgo de confusión o
   error, el origen y la calidad del producto o servicio que el signo
   distingue. En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia
   en el mercado.
   El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo
   como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos:
   En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible
   de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los
   sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste. La
   percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la
   vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los
   que consisten en letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por
   separado o en conjunto.
   En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es
   decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos
   o servicios producidos o comercializados por una persona de otros
   idénticos o similares. Esta aptitud distintiva constituye presupuesto
   indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de
   indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La
   distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud
   que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión
   en el mercado.
   Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación
   gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito,
   lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible.
   Por ello, las formas representativas en que consisten los signos
   pueden estar constituidas por letras, palabras, figuras, dibujos o
   cifras, por separado o en conjunto. Este requisito guarda
   correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, en el
   cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la
   reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.
   Por tanto, el artículo 81 prohíbe el registro de un signo como marca
   si éste no cumple los requisitos acumulativos que la citada
   disposición prevé en forma expresa; además, el artículo 82, literal a,
   impide el otorgamiento de dicho registro a toda denominación que no
   pueda ser considerada como marca por no cumplir con los citados
   requisitos.
   II. De los signos mixtos
   Según la estructura de los signos, se suele distinguir entre el
   denominativo, constituido por una o varias palabras pronunciables,
   provistas o no de significado; el gráfico, compuesto por una imagen
   visual, asociada o no a un concepto; y el mixto, cuya estructura
   compleja se halla integrada por un elemento denominativo y un elemento
   gráfico.
   A propósito del caso bajo examen, es preciso destacar que, en la tarea
   de comparación entre dos signos, caso que uno de ellos o ambos
   pertenezcan a la clase de signos mixtos, la jurisprudencia de este
   Tribunal ha puesto de relieve lo siguiente:
   “el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más
   característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva
   propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo
   que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al
   elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de
   la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos” (Sentencia
   dictada el 9 de diciembre de 1988 en el proceso 04-IP-88, publicada en
   la G.O.A.C. N° 39, del 29 de enero de 1989, caso “DAIMLER”).
   En relación con la prioridad del elemento en referencia, la doctrina
   ha señalado que procede determinar la “situación y el relieve del
   componente gráfico en el conjunto de la marca mixta; y sobre todo, la
   notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas. En
   cambio, si el elemento gráfico no evoca concepto alguno, el
   denominativo desplazaría en principio al gráfico, siendo en ese caso,
   y en definitiva, aquel elemento el predominante, y en el cual debe
   centrarse el análisis comparativo” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos:
   “Fundamentos del Derecho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecorvo
   S.A., p. 240).
   III. De los signos genéricos, descriptivos y evocativos
   Se entiende por denominación genérica la que designa el género de los
   productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el
   producto o servicio que se pretende distinguir por su intermedio. La
   falta de distintividad suficiente de tal signo, así como la
   circunstancia de que se otorgaría indebidamente a su titular un
   monopolio sobre un género de productos o servicios, impide su
   registro.
   Ahora bien, el establecimiento de la dimensión genérica de un signo
   debe hacerse in concreto, según el criterio de los consumidores y la
   relación del signo con el producto que pretende distinguir,
   considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga
   parte. Y es que una o varias palabras pueden constituir una
   denominación genérica en relación con un tipo de productos, pero no en
   relación con otro. Además, la dimensión genérica de tales palabras
   puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren
   significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas
   como marca.
   En este contexto, el Tribunal ha manifestado que: “ ... en el campo
   doctrinal ... las palabras pueden usarse en un sentido distinto a su
   significado inicial o propio, de modo figurado o metafórico, y
   adquirir así una fuerza expresiva peculiar, suficiente para ser
   novedosa y distintiva en relación con determinado producto o servicio.
   Una expresión utilizada en un contexto original en relación con el
   objeto, puede así dejar de ser genérica, jurídicamente hablando.
   Contra esta posibilidad, admitida por la doctrina, no resulta válido
   el argumento consistente en sostener que quien registra una marca
   necesariamente monopoliza el vocablo, ya que —por supuesto— éste podrá
   continuar siendo utilizado libremente en el lenguaje común, en su
   sentido propio, sin confundirse por ello con la marca, puesto que ya
   no existiría relación alguna con el producto o servicio en referencia”
   (Sentencia dictada en el expediente N° 02-IP-89, del 19 de octubre de
   1989, publicada en G.O.A.C. N° 49, del 10 de noviembre de 1989, caso
   “OFERTA”).
   Finalmente, en relación con este tipo de signos, el Tribunal ha
   señalado que “...para fijar la genericidad de los signos, es necesario
   preguntarse ¿qué es?, frente al producto y servicio de que se trata”,
   ya que, en caso de que la respuesta venga dada con la denominación
   genérica, el signo, por ser tal, estará incurso en la causal de
   irregistrabilidad contemplada en el literal e, del artículo 82 de la
   Decisión 344 (Sentencia dictada en el proceso 7-IP-2001, del 26 de
   marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 661, del 11 de abril del
   mismo año, caso “LASER”; que reitera lo establecido en la sentencia
   del proceso N° 2-IP-89, del 19 de octubre de 1989, publicada en la
   G.O.A.C. N° 49, del 10 de noviembre del mismo año, caso “OFERTA”; y en
   la del proceso 12-IP-95, del 18 de septiembre de 1995, publicada en la
   G.O.A.C. N° 199, del 26 de enero de 1996, caso “VERDADERO ARRANCA
   GRASA”).
   Por su parte, el signo descriptivo guarda relación directa con el
   producto o servicio que constituye su objeto: en efecto, informa al
   consumidor o al usuario exclusivamente acerca de la especie, calidad,
   cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción,
   características u otros datos del correspondiente producto o servicio.
   En este caso, si tales características son comunes a otros productos o
   servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, en
   consecuencia, a tenor de la prohibición contemplada en el artículo 82,
   literal d, de la Decisión 344, no podrá ser registrado. Además, el
   registro del signo en cuestión conferiría a su titular un monopolio
   contrario a las reglas de la libre competencia.
   Para juzgar sobre si un signo es descriptivo procede interrogarse en
   torno a cómo es el producto amparado por el signo que se pretende
   registrar: si la respuesta consiste en la designación del producto “
   ... habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la
   denominación” (Sentencias dictadas en los procesos 3-IP-95, publicada
   en la G.O.A.C. N° 189, del 15 de septiembre de 1995, caso “TUTTI FRUTI
   S.A.”; y 27-IP-95, publicada en la G.O.A.C. N° 257, del 14 de abril de
   1997, caso “EXCLUSIVA”).
   Por último, en el ámbito de los signos denominativos, el evocativo
   sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características,
   cualidades o efectos del producto o servicio, obligándolo a hacer uso
   de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con
   este producto o servicio.
   A diferencia del descriptivo, el signo evocativo cumple la función
   distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.
   IV. De la comparación entre signos. Del riesgo de confusión. De la
   confusión directa e indirecta. De las reglas de comparación. De la
   conexión competitiva
   Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 consagran otras prohibiciones
   para el registro de un signo como marca. Según la prevista en el
   artículo 83, literal a, no podrá registrarse el signo que, en relación
   con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje de forma que pueda
   inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para
   registro o registrada por un tercero para el mismo producto o
   servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la
   marca pueda inducir al público a error.
   Del texto del artículo en referencia se desprende que la prohibición
   no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los
   consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo
   para que se configure aquella prohibición.
   Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo
   pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya
   solicitada para registro, será necesario determinar si existe
   identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como
   en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y
   considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual
   variará en función de los productos o servicios de que se trate.
   La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos
   de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad
   o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en
   la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia
   de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta,
   caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya,
   en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le
   ofrecen, un origen empresarial común.
   En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de
   confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno
   de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los
   signos en disputa y también entre los productos o servicios
   distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre
   los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad
   entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también
   semejanza entre éstos.
   En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse
   desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual. Sin embargo, dicha
   comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el
   signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del
   consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por tanto, la
   valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de
   modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo
   prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un
   elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón
   especial, se constituya en factor determinante de la valoración.
   En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual
   se presenta por el parecido de las letras entre los signos a
   compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la o de
   las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones
   iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Además, si las
   vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, cabe presumir
   que los signos son semejantes, ya que el citado orden produce, tanto
   desde el punto de vista ortográfico como desde el fonético, la
   impresión general de que la denominación causa impacto en el
   consumidor.
   En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que la
   misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba
   tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a
   fin de determinar la existencia de la confusión, deben tomarse en
   cuenta las particularidades de cada caso, pues las marcas
   denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser
   pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de
   modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.
   Y en cuanto a la similitud conceptual, ha indicado que la misma se
   configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.
   En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede
   manifestarse cuando, al solo apercibimiento de la marca, el consumidor
   supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si
   bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree,
   por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.
   Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión,
   el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por
   la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de
   Comercio”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido
   acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del
   siguiente tenor:
   1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las
   marcas.
   2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.
   3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que
   existan entre las marcas.
   4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del
   comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o
   servicios identificados por los signos en disputa.
   En este contexto, el consultante, en la comparación que efectúe de los
   signos “TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A.”, solicitado
   para proteger los servicios de la clase 42 de la nomenclatura
   internacional de Niza, y “TUBOSA”, registrado para amparar productos
   de la clase 19, deberá considerar que, si bien el derecho que se
   constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente,
   por virtud de la regla de la especialidad, los productos o servicios
   identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del
   nomenclátor, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma
   clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a
   distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.
   Por lo tanto, el solicitante deberá tener en cuenta, a la luz de la
   norma prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344, que
   también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda
   inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a
   una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un
   tercero, tiene por objeto un producto o servicio semejante al amparado
   por la marca en referencia, sea que los productos o servicios
   pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas.
   En este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los
   servicios y productos en comparación, el consultante habrá de tomar en
   cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de
   los mismos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el
   nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la
   doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre los
   servicios identificados en la solicitud de registro del signo como
   marca y los productos amparados por la marca ya registrada o ya
   solicitada para registro. A objeto de precisar que se trata de
   productos y servicios semejantes, respecto de los cuales el uso del
   signo pueda inducir al público a error, será necesario que los
   criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma
   clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará,
   por sí solo, para la consecución del citado propósito.
   El hecho de que los productos y servicios posean finalidades idénticas
   o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre
   ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en
   el mismo mercado.
   En segundo lugar, la conexión competitiva podría configurarse en el
   ámbito de los canales de comercialización, por virtud de la identidad
   o similitud en los medios de difusión o publicidad de los productos o
   servicios en cuestión. En efecto, si se difunden a través de los
   medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe
   presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la
   difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación
   directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la
   conexión será menor.
   También deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario y su
   grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar
   el servicio. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse
   en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos
   marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y
   corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse
   un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ...”
   (Sentencia dictada en el expediente N° 09-IP-94, del 24 de marzo de
   1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
   Tomo IV, p. 97, caso “DIDA”).
   Las consideraciones que anteceden, especialmente las relativas al
   punto de la conexión competitiva entre productos o servicios, guardan
   correspondencia con la orientación jurisprudencial de este Tribunal,
   el cual, ya en sentencia de fecha 30 de agosto de 1996 (dictada en el
   Proceso 08-IP-95, publicada en la G.O.A.C. Nº 231, del 17 de octubre
   de 1996, así como en la JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
   COMUNIDAD ANDINA, Tomo IV, pp. 324 y s.s., caso “LISTER”, y reiterada
   en las sentencias correspondientes a los Procesos 30-IP-2000, del 1º
   de septiembre de 2000, caso “AMERICAN BRANDS (mixta)”; 60-IP-2000, del
   24 de enero de 2001, caso “MAXVALL”; 03-IP-2001, del 9 de mayo de
   2001, caso “DIPLOMATICO”; 5-IP-2001, del 27 de marzo de 2001, caso
   “ACERO DIAMANTE + gráfica”; 50-IP-2001, del 31 de octubre de 2001,
   caso “ALLEGRA”; y 67-IP-2001, del 12 de diciembre de 2001, caso
   “ECOGEL”), con motivo del examen de disposiciones previstas en las
   Decisiones 85 y 313 de la Comisión —predecesoras de la 344, objeto de
   la presente interpretación— dejó establecido que: “El principio de la
   especialidad de la marca evita, en consecuencia, que con un solo signo
   se pretenda monopolizar todos los productos. Por efecto de esta regla,
   se pueden proteger marcas idénticas o similares para productos
   diferentes. Según la Decisión 85 ... La limitación del registro en
   cuanto a la similitud de los productos está dada por la ‘clase del
   nomenclator’ a la que pertenece el producto (artículo 68). Pese a este
   fin de la norma, el artículo 58, literal f) y el artículo 68 de la
   Decisión 85, han encasillado la ‘especialidad’ sólo en referencia a la
   ‘clase’ del nomenclator, sin dejar la puerta abierta a que se examine
   la similitud de los productos ... Este principio o concepto ha tenido
   otro alcance al tenor de las disposiciones del artículo 82 (rectius
   83) de la Decisión 344, pues el literal a) no hace relación a una
   clase del nomenclator sino a los productos o servicios identificados y
   enumerados en la solicitud, con lo cual se ‘evidencia que en una misma
   clase de la nomenclatura internacional, podrían coexistir dos marcas
   utilizadas en la identificación de productos o servicios disímiles
   siempre que no se induzca a error’; y en base de esa misma disposición
   comunitaria con ‘una marca registrada para identificar determinados
   productos o servicios de una clase, se pueda lograr impedir el
   registro de otra idéntica o semejante utilizada para distinguir
   productos o servicios agrupados en otra, siempre que con ellos se
   pueda inducir al público a error’ (Marco Matías Alemán, MARCAS,
   Bogotá, pág. 90)” (énfasis añadido).
   V. De la irregistrabilidad de signos idénticos o semejantes a un
   nombre comercial protegido
   ----------------------------------------------------------------
   La sociedad TUBOS DE OCCIDENTE S.A. sostiene que “ha venido utilizando
   el nombre comercial TUBOSA desde su constitución es decir, desde el 13
   de julio de 1.993, para distinguir todos los asuntos relacionados con
   la INSTALACIÓN DE TUBERIA Y ASESORIA EN TODO LO CONEXO CON ESTA”, por
   lo que procede considerar también, en el caso de autos, la figura del
   nombre comercial, es decir, el signo que identifica a una persona
   natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, en el
   ámbito de un ramo comercial o industrial, y que la distingue de otras
   idénticas o semejantes en el mismo ramo.
   Este Tribunal ha establecido al respecto que: “El nombre comercial …
   distingue a la persona en el ejercicio de su negocio o actividad
   comercial, diferenciándolo de las actividades idénticas o similares
   que desarrollan sus competidores …” (Sentencia dictada en el proceso
   N° 45-IP-98, del 31 de mayo de 2000, publicada en la G.O.A.C. No. 581,
   del 12 de julio de 2000, caso “IMPRECOL”).
   El artículo 83, literal b, de la Decisión 344 prohíbe el registro como
   marca de un signo que, en relación con derechos de terceros, sea
   idéntico o se asemeje de forma que pueda inducir al público a error, a
   un nombre comercial protegido de conformidad con las legislaciones
   internas de los Países Miembros y con el artículo 128 eiusdem. Por su
   parte, el artículo 128 citado prescribe que el nombre comercial será
   protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de
   registro.
   De los textos que anteceden se desprende que la prohibición de
   registro presupone la existencia de un nombre comercial protegido, que
   esta protección deriva de las legislaciones de los Países Miembros, y
   que el derecho al nombre comercial puede ser consecuencia de su uso
   efectivo o de su registro. En todo caso, el ámbito de la protección
   del nombre comercial, derivado del uso o del registro, ha de
   extenderse al ramo o giro del comercio o industria correspondiente a
   la actividad económica que pretende distinguir.
   De existir identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro
   y el nombre comercial protegido, de modo que el consumidor o el
   usuario relacione y pueda confundir los productos o servicios que
   pretende amparar aquel signo con la actividad económica que realiza el
   titular del nombre comercial, el signo en cuestión no será
   suficientemente distintivo y, por tanto, no será susceptible de
   registro.
   A propósito del citado riesgo de confusión, el Tribunal ha declarado
   que: “Si bien el nombre comercial sirve para identificar a una persona
   natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, en tanto
   que una marca es aquel signo que sirve para diferenciar en el mercado
   los productos o servicios de un competidor de los productos o
   servicios de otro competidor, puede suceder que exista similitud o
   conexión competitiva entre las actividades económicas que identifica
   el nombre comercial y los productos o servicios que distingue una
   marca, y de ser así la coexistencia en el mercado puede inducir a
   confusión en el público consumidor respecto al origen empresarial de
   las actividades económicas y los productos o servicios de que se
   trate” (Sentencia correspondiente al Proceso N° 45-IP-98, ya citada).
   Además, el Tribunal ha precisado que el nombre comercial “para ser
   oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo
   dispone el artículo 83, literal b), debe haber sido usado con
   anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio
   de la prioridad que rigurosamente debe regir. Si la utilización
   personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha
   sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán
   prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Además, el uso del
   nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría,
   aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y
   el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe
   producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege
   y la actividad que el nombre ampara” (Sentencia dictada en el Proceso
   3-IP-98, de fecha 11 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. No.
   338, del 11 de mayo de 1998, caso “BELLA MUJER”).
   Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE
   JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
   CONCLUYE
   1° Un signo será registrable como marca si cumple los requisitos
   previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y si no incurre en las
   prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83 eiusdem.
   2º En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en
   el conjunto marcario será el denominativo, vista su relevancia para
   que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto
   o servicio, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y
   ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.
   3° La denominación genérica no es susceptible de registro, a menos que
   se halle conformada por una o varias palabras que, utilizadas en un
   sentido distinto al original, adquieran una fuerza expresiva
   suficiente para dotarla de capacidad distintiva en relación con el
   producto o servicio de que se trate, sin perjuicio de que tal
   denominación pueda continuar utilizándose libremente en el lenguaje
   común.
   4º El signo descriptivo no será distintivo y, por tanto, no será
   registrable como marca, si se limita exclusivamente a informar al
   consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos
   del producto o servicio de que se trate, comunes a otros productos o
   servicios del mismo género.
   5º En el ámbito de los signos denominativos, el evocativo sugiere en
   el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o
   efectos del producto o servicio, obligándolo a hacer uso de la
   imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este
   objeto. A diferencia del descriptivo, el evocativo cumple la función
   distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.
   6° Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo
   pendiente de registro y la marca previamente registrada, será
   necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre
   los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos y
   servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación del
   consumidor o usuario medio, la cual variará en función de tales
   productos o servicios. No bastará con la existencia de cualquier
   semejanza entre los signos en disputa, ya que es legalmente necesario
   que la similitud pueda inducir a confusión o error en el mercado.
   7° En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de
   hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero
   conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de
   producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o
   usuario medio, destinatario de los productos o servicios
   correspondientes.
   8º El signo pendiente de registro deberá ser suficientemente apto para
   identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios
   producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o
   similares. Esta aptitud distintiva constituye presupuesto
   indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de
   indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio de
   que se trate.
   9° La prohibición de registro de un signo como marca, en los términos
   previstos en el artículo 83, literal b, de la Decisión 344, presupone
   la existencia de un nombre comercial ya protegido por las
   legislaciones de los Países Miembros. El derecho al nombre comercial
   puede ser consecuencia de su uso efectivo o de su registro.
   De existir identidad o semejanza entre un signo marcario y el nombre
   comercial protegido, de modo que el consumidor o el usuario relacione
   y pueda confundir los productos o servicios que pretende amparar aquel
   signo con la actividad económica que realiza el titular del nombre
   comercial, el signo en cuestión no será suficientemente distintivo y,
   por tanto, no será susceptible de registro.
   Sin embargo, si el uso efectivo del nombre comercial ha sido posterior
   a la concesión de la marca, ésta será objeto de tutela preferente.
   De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del
   Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República
   de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
   deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que
   pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo
   128 del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este
   órgano jurisdiccional.
   Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y
   sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la
   Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo
   de Cartagena.
   Rubén Herdoíza Mera
   PRESIDENTE
   Ricardo Vigil Toledo
   MAGISTRADO
   Guillermo Chahín Lizcano
   MAGISTRADO
   Moisés Troconis Villarreal
   MAGISTRADO
   Walter Kaune Arteaga
   MAGISTRADO
   Eduardo Almeida Jaramillo
   SECRETARIO
   TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que
   antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de
   esta Secretaría. CERTIFICO.-
   Eduardo Almeida Jaramillo
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