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1. RIESGO DE CONFUSION - A nive ortogréfico y fonético es evidente entre los sgnos BUGUI
y BOGGI / IDENTIDAD FONETICA - Exigenciaentrelossgnos BUGUI y BOGGY por orden de
vocaes, nimero desilabasy silabatdnica

La marca acusada como se puede observar es nominativa, la que tomada en su conjunto,
conforme debe hacerse, resulta evidente la similitud con la confrontada pues comparados |os
signos desde € punto de vista ortogréfico, fonético y conceptual, tienen similar repercusion
sensoria en laretencion del consumidor de manera que puede provocar confusion entre ambas
marcas. Desde € punto de vista fonético tienen sonido casi idéntico, Unicamente diferenciado
por lavocal “U” frenteala”O” pero ambas vocales en su pronunciamiento son cerradas. En las
expresiones “BUGUI” y “BOGGY”, existen coincidencias en @ nimero de silabas, letrasy
forma de presentacion de la silaba tonica que esla que retiene @ consumidor, “gui”, los que, en
criterio de la Sala, tienen la suficiente repercusion sensoria en laretencion del consumidor como
para poder determinar que pueda existir confusion entre ambas marcas, entre otras razones
porque vistos |0s signos en su conjunto son més las semejanzas que las diferencias. Desde €
punto de vista conceptual, ambas expresiones, como lo sefial 6 @ actor, no tienen interpretacion
propiay precisamente por no tener un significado conocido por lamayoriadel pablico
consumidor en € pais deben considerarse de fantasia, |0 que hace que prime en este caso, su
representaci on conjuntual . En conclusion, por tratarse de marcas denominativas que tienen
similitudes ortogréficas, fonéticas y conceptual es se pueden considerar que tienen semejanza
suficiente parainducir a publico consumidor aerror. Laexistenciade riesgo de confusion es
razon suficiente para considerar bien denegado € registro de la marca demandante, maxime,
cuando lamarca que se pretende registrar tiene por objeto individuaizar productos de naturaleza
similar, delas clases 30 y 29 de la Clasificacion Internacional de Niza, es decir, aimentos
destinados a consumo humano.

CONSEJO DE ESTADO-SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-SECCION
PRIMERA-Consgjera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO-9 de marzo de 2006-
Radi cacion nimero: 11001-03-24-000-2002-00038-01-Actor: FANNY DEL CARMEN
MUNOZ CARDONA-Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA COMERCIO

2.  MICROFOLIAR - Marcadescriptivasin distintividad / MICRO - Prefijo inapropiable
por ser de uso comun / FOLIAR - Término descriptivo inapropiable/ MARCA
DESCRIPTIVA - Inapropiabilidad e irregistrabilidad: MICROFOLIAR

Lamarcaen conflicto esta compuesta por |a palabra MICROFOLIAR seguida de las letras
N.P.K.; asuvez, lapaabraMICROFOLIAR tiene un elemento compositivo que es el prefijo
MICRO, cuyo significado segun €l Diccionario de la Rea Academiade laLengua Espafiola
es “pequefio” o “unamillonésima’; y lapalabra FOLIAR tiene como significado genera
“relativo alas hojas’. pues bien, € producto MICROFIOLIAR N.P.K. distingue entre otros
fertilizantes y en general productos quimicos destinados aa agricultura. Respecto de la
palabrafoliar “relativo alas hojas’, en & campo especializado se le da un significado genera
para sefidar tratamientos para las plantas que se hacen através de las hojas. Asi, se puede
observar este concepto a leer en diferentes paginas web sobre lafertilizacion de las plantas
asi: (...). En efecto, lamarca“MICROFOLIAR N.P.K.” esunamarca descriptivayaque no
tiene e ementos propios que la puedan diferenciar en e mercado respecto de otros bienes o
sarvicios, dandole la digtintividad suficiente para ser registrada, asi. El prefijo micro no es
apropiable por cuanto es una palabra de uso comun gue se utiliza para describir ago pequefio y,
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foliar describe un tratamiento de fertilizacion através de las hojas de las plantas por 1o tanto no
puede ser apropiable ya que, esta palabra puede ser utilizada por todos |os productores parala
industriade los fertilizantes, es decir no puede ser objeto de monopolio en beneficio solo de una
persona, de manera que MICROFOLIAR es unamarca descriptiva que no esta complementada
por algun signo suficientemente distintivo, por cuanto lasletras N.P.K. no le dan alamarca
fuerza distintiva porque, aungque tengan un significado o un equivaente, estasiniciales no hacen
gue e consumidor haga un proceso deductivo para que en un momento dado puedadiferenciar la
marca. Por otro lado, el argumento de lasociedad MICROFERTISA W.F.& CIA titular dela
marca en conflicto, al contestar la demanda, en el sentido de que esviable € registro dela
marca MICROFOLIAR N.P.K. por cuanto la sociedad aqui demandante COLINAGRO tiene
dentro de su catdlogo de productosa NUTRIFOLIAR COMPLETO, en este caso no es
valido yaque, apesar de que se llegara a concluir que se encuentra en la misma situacion aqui
planteada, € principal objetivo delarevision delalegalidad de los actos administrativos que
conceden o niegan las marcas es la proteccion a consumidor. Ademas € signo
NUTRIFOLIAR COMPLETO no es objeto del presente andlisis.

CONSEJO DE ESTADO-SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-SECCION
PRIMERA-Consgjera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO-23 de febrero de 2006-
Radi cacion nimero: 11001-03-24-000-2002-00276-01

3. NORMASCOMUNITARIAS- Su aplicacion etasijetaalainterpretacion dd Tribund de
JusticdadelaComunidad Andina/ JUECES NACIONALES - Obligacion de adopter lainterpretacion
del Tribund Andino de Justicia/ MARCAS - Improcedencia de suspenson provisond cuando se
invocan normas comunitarias

Las normas que la demandante cons dera manifiestamente violadas por € acto acusado pertenecen d
Ordenamiento Juridico Andino y, por ende, su gplicacion en este caso se encuentrasjetaala
interpretacion que le corresponde hacer d Tribund de Justiciadela Comunidad Andina, seginlo
dispone d articulo 32 delaDecis6n 472 delaComunidad Anding, através delacud se codificd €
Protocolo Modificatorio del Tratado de Creacion dd Tribund de Justiciade lamisma Comunidad
(Protocol o de Cochabamba), gorobado mediante la ey 457 de 1998, como quieraquedicha
interpretacion debe ser adoptada por losjueces naciondes, ta como lo prevén d inciso segundo del
articulo 33y d aticulo 35 ibidem. Conforme con lo anterior, la Sdaencuentraque no es posible hacer la
confrontacion directa de las mencionadas dispos ciones andinas con las del acto adminidrativo
demandado cuya suspension provisond se solicita, todavez que dlo implicaria, necesariamente, fijar su
acance, tareaque, como yase dijo, corresponde d Tribund de Judticiade la Comunidad Andina cuando
se pronuncie en lainterpretacion preudicid que en d momento procesa oportuno 2le solidite, puesde
lo contrario seviolariad ordenamiento juridico comunitario.

CONSEJO DE ESTADO-SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-SECCION
PRIMERA-Consgjero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA -27 de abril de
2006-Radi cacion numero: 11001-03-24-000-2005-00277-01
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4.  MARCA GRAFCA - Irregistrabilided por carecer de digtintividad ddl producto convirtiéndose
en sgno deuso comin/ SIGNO GRAFICO DE USO COMUN - Irregigtrabilidad por carenciade
didintivided

A laluz de esa normatividad, para que un signo sea registrable es necesario que sea
perceptible, suficientemente distinto y susceptible de representacion grafica. Debe tener la
capacidad de distinguir el producto en el mercado, frente a otros productos similares de otra
persona. En el presente asunto la entidad demandada nego €l registro de las tres bandas o
franjas paraelas dispuestas verticalmente alo largo de una prendainferior (folio 3) porque
considerd que no es suficientemente distintivay puede ser considerada de uso comun, yadque
existen muchas marcas que contienen dicha representacion gréfica, de manera gue no cumple
con lafuncion de las marcas en el comercio cua esladistintividad o individualizacion del
producto y la a egada notoriedad so6lo sirve para cancelar un registro marcario idéntico o
similar. Revisado € asunto encuentrala Salaque la marca gréfica antes sefid ada efectivamente
no es susceptible de registrarse ya que no cumple con los requisitos de registrabilidad
anteriormente sefial ados, como son |os de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de
representaci on gréfica. Respecto de la perceptibilidad y susceptibilidad de representacion grafica
resulta evidente que € signo en laforma propuesta es un signo de uso comun pues son muchas
las prendas que incluyen franjas verticales smilares ala solicitada por |a accionante. En suma,
las tres bandas o franjas blancas, paraelas y simétricas puestas de formavertical en una
prenda inferior, comportan un conjunto marcario grafico, gue no eslo suficiente distintivo,
considerando la Sala que estuvo acertada la decision de la Superintendencia de Industriay
Comercio, por lo que se denegaran las stplicas de lademanda.

CONSEJO DE ESTADO-SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-SECCION
PRIMERA-Consgera ponente: CLAUDIA ROJAS LASSO-9 de marzo de 2006-Radicacion
numero: 11001-03-24-000-2002-00103-01

5.  MARCASFARMACEUTICAS - Exclusién de los sufijos comunes/ COTEJO DE
MARCAS FARMACEUTICAS - Excepcidn a andlisis conjunto: exclusion de elementos de
uso comun

Los signos a comparar, en principio, son XAROCID y TARGOCID; sin embargo, tal como lo
preciso €l Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en lainterpretacion prejudicial
rendida dentro de este proceso, en tratandose especia mente de las marcas farmacéuticas debe
excluirse de la comparacion los elementos de uso comun. En efecto, € Tribunal sostuvo: “En
las marcas farmacéuticas especiamente, se utilizan elementos o palabras de uso comin o
generalizado que no deben entrar en la comparacion, o que supone unan excepcion al
principio sefiadlado (del andlisis en conjunto), que el examen comparativo hade redizarse
atendiendo auna simple vision de | os signos enfrentados, donde la estructura preval ezca sobre
los componentes parciales. Si las denominaciones enfrentadas tienen algun elemento genérico
comun alas mismas ‘ este elemento no debe ser tenido en cuenta en e momento de realizarse

lacomparacion’”.
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COTEJO DE MARCAS FARMACEUTICAS - Inexistencia de semegjanza 'y confundibilidad
entre los signos XAROCID y TARGOCID / DISIMILITUD MARCARIA - Evidenciagréfica
y fonética entre los signos XAROCID y TARGOCID

Teniendo en cuentalo anterior, € andlisis de la Salarecaera sobre las expresiones XARO y
TARGO, en lamedida en que laterminacion CID de unay otra es de uso comun en los
productos farmacéuticos. La segunda silaba de la marca en discusion es RO y la segunda
silaba de lamarca de propiedad de la actora es GO, las cuales auditivamente tampoco son
confundibles, maxime cuando laletra R que tienen en comin unay otramarca no tiene la
misma ubicacion en cada una de ellas, pues en XAROCID hace parte de la segunda silaba
(RO) en tanto que en TARGOCID hace parte de la primera silaba (TAR). Desde € punto de
vista conceptual es evidente que ambas son marcas de fantasia, |o que si bien hace que unay
otra marca sean débiles, puesa verlas o escucharlas el consumidor no evoca concepto
alguno, lo cierto es que desde tal aspecto no hay confundibilidad entre uno y otro signo. La
Sala, colocandose en €l lugar de un consumidor medio, a observar las marcas XAROCID y
TARGOCID las encuentradisimiles graficamente, y a escucharlas no considera que sean
fonéticamente confundibles, pues pese a gue las vocales A-O-1 estan dispuestas en € mismo
orden en unay otra, dadalainclusién de la consonante X en laprimeray de laconsonante G
en la segunda, su pronunciacion es diferente (XAROCID y TARGOCID).

CONSEJO DE ESTADO-SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-SECCION
PRIMERA-Consgjera ponente: MARTHA SOFIA SANZ TOBON-11 de mayo del 2006-
Radi cacion nimero: 11001-03-24-000-2002-00387-01(8429)

6. IDENTIDAD MARCARIA - Evidenciaentre lamarca POLY COM y lamixta
POLICOM S.A./ NOTORIEDAD DE LA MARCA REGISTRADA - Prueba mediante
declaracion juramentada soportada en prueba documental / PRUEBA DE LA MARCA
NOTORIA - Declaracion juramentada soportada en prueba documental sobre intensidad,
difusiony publicidad / VALORACION DE LA PRUEBA - Omision en relacion con
notoriedad de marca: nulidad

Entre lamarca POLY COM previamente registraday lamarca POLY COM objeto de demanda
existe identidad, ya que si bien es cierto que esta tltimaes mixta, también lo esque €
elemento predominante es el nominativo, razén por la cual lamarca POLY COM, de
propiedad de POLY COM S.A., carece de la suficiente fuerza distintiva para distinguir los
servicios por €llaamparados de los productos amparados por la marca opositora, s setiene en
cuenta gue algunos de los productos de esta Ultima son, precisamente, €l instrumento o
herramienta paraque POLY COM S.A. preste |os servicios distinguidos con lamarca
controvertida. Ademas de lo anterior, contrario alo afirmado por |a Superintendenciade
Industriay Comercio, la actora demostro la notoriedad de su marca POLY COM,
caracteristica que enuncié desde el mismo momento de la observacion presentada, sefialando
que, “Las pruebas que demuestran la notoriedad de lamarca POLY COM de mi representada
las presentaré en breve, ya que por provenir del exterior no me es posible anexarlas a este
memoria”. Fue asi como el 18 de febrero de 1999, el apoderado de la actoraradico ante la
Superintendencia de Industriay Comercio la copia auténtica de la declaracion juramentada
del Secretario Financiero de POLY COM INC., cuyos apartes pertinentes se trascriben a
continuacion: “...”. Si bien es cierto que la anterior declaracion por si sola no es prueba
suficiente para demostrar la notoriedad de la marca POLY COM, también lo es que aunada a
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abundante material publicitario, facturas, registros obtenidos de lamarca POLY COM en
Estados Unidos, Dinamarca, México, Australia, Coreay Chile, que a su declaracion adjunto el
Director Financiero de POLY COM INC., ajuicio delaSala si constituyen pruebas que ala
luz del articulo 84 dela Decision 344 |e otorgan €l caracter de notoria, sin que sea de recibo o
afirmado por la demandada en € sentido de que fueron aportadas extemporaneamente, pues |o
cierto es que aun no se habiani siquiera expedido la Resolucion 12562 de 30 de junio de
1999, por medio de la cual se otorgd € registro de lamarcaPOLYCOM aPOLYCOM SA.,
como tampoco gue era necesario que las cifras de ventay publicidad hubieran sido mostradas
comparativamente dentro del sector del mercado a que pertenecen, puestal requisito no lo
exige € articulo 84 de la Decision 344, ya que sobre € particular sefiala como criterio atener
en cuenta“Laintensidad y € ambito de ladifusiony de lapublicidad o promocién de lamarca’,
ademas de que es funcion de la Superintendencia de Industriay Comercio negar € registro delos
signos que no cumplan con los requisitos establ ecidos en la respectiva norma comunitaria, para
el caso, en laDecision 344. Concluye esta Corporacion que la Superintendencia de Industriay
Comercio no valord, debiendo hacerlo, |as pruebas anteriormente resefiadas, esto es, & materia
publicitario, facturas y registros obtenidos de lamarca POLY COM en Estados Unidos,
Dinamarca, México, Australia, Coreay Chile, las cuales demuestran la notoriedad delamarca,
siendo por tanto improcedente € otorgamiento del registro delamarca POLY COM anombre de
POLYCOM S.A., independientemente de que la Clase de los servicios que presta bgjo dicha
marca sea diferente ala Clase de | os productos que se distinguen con lamarca POLY COM de
propiedad de la actora

CONSEJO DE ESTADO-SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-SECCION
PRIMERA-Consgjero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA-30 de marzo
de 2006-Radicacion numero: 11001-0-24-000-2001-00102-01

7. APLICACION DE LA LEY EN EL TIEMPO - En propiedad industrial se aplicala
sustancia vigente alasolicitud y en procedimientos en tramite la anterior / PROPIEDAD
INDUSTRIAL - Aplicacion delaley en € tiempo

En e caso en particular, la Sala encuentra que la solicitud de registro de la marca
DOBERMANN SUPERELASTIC, paradistinguir los productos de la Clase 12, fue
presentada €l 27 de noviembre de 1996, es decir, bajo lavigenciade la Decision 344, y que
bajo la vigencia de esta misma Decision fue expedida la Resolucion 29826 de 26 de
noviembre de 1997, que negd € registro de agquella, razén por lacual este acto se estudiaraa
laluz de lacitada disposicion. También encuentrala Sala que si bien las Resoluciones que
resolvieron los recursos de reposicién y apelacion fueron expedidas bajo la vigenciade la
Decision 486, como quiera que |os recursos de reposicion y apel acion fueron interpuestos
estando aln vigente la Decision 344, es bagjo esta normativa que debieron resolverse, como lo
dispone € inciso ultimo de laDisposicion Transitoria Primerade la Decision 486: “Para el
caso de procedimientos en tramite, la presente Decision regira en las etapas que aliin no se
hubiesen cumplido a lafecha de su entrada en vigencia’.

CADUCIDAD DEL REGISTRO MARCARIO - Prérroga por plazo de gracia de seis meses
al vencimiento: irregistrabilidad de DOBERMANN SUPERELASTIC frenteaDOVERMAN
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En cuanto ala Resoluciones 33930 de 24 de octubre y 39693 de 28 de noviembre de 2001,
que resolvieron, en su orden, |os recursos de reposicion y apelacion interpuestos contrala
Resolucién 29826 de 26 de noviembre de 1997, la Sala precisa que dichos recursos fueron
interpuestos &l 22 de diciembre de 1997, es decir, que para dicha fecha alin no habia caducado
el registro de lamarca DOVERMAN + disefio a nombre de ESCOBAR MARTINEZ S.A.
paradistinguir los productos de la Clase 12, que fue e fundamento para que la
Superintendencia de Industriay Comercio negara ala actora € registro de la expresion
DOBERMANN SUPERELASTIC. En efecto, de conformidad con la certificacion suscrita
por la Secretaria General AD Hoc de la entidad demandada y que obra en el expediente, la
vigenciadel certificado de registro nim. 115.733, correspondiente alamarca DOVERMAN
(mixta), titular, ESCOBAR Y MARTINEZ S.A. llegé hasta el 21 de marzo de 2000. La
Disposicion Primera Transitoria de la Decision 486 preceptia que “En lo relativo al uso, goce,
obligaciones, licencias, renovaciones y prorrogas se aplicaran las normas contenidas en esta
Decision. Por su parte, los articulos 153 y 174, ibidem, prevén, respectivamente, que el
titular del registro de una marca o quien tuviere legitimo interés gozaran de un plazo de gracia
de seis meses contados a partir de lafecha de vencimiento del registro para solicitar su
renovacion, plazo durante el cua €l registro de la marca mantendra su plenavigencia, y que €
registro de la marca caducara de pleno derecho si € titular o quien tuviere legitimo interés no
solicitan larenovacion del mismo, incluido e periodo de gracia. Surge de lo anterior que la
marca DOVERMAN + disefio estuvo vigente en realidad hasta el 21 de septiembre de 2000,
sin que ello signifique que | os actos que resolvieron |os recursos sean nulos, pues la caducidad
de la citada marca en manera algunatorna en ilegal ladecision de negar €l registro dela
marca DOBERMANN SUPERELASTIC por incurrir en la causal deirregistrabilidad
contenidaen € articulo 83, litera a), delaDecision 344, s setiene en cuentaque la
sustentacion de dichos recursos se limitd a desvirtuar dichairregistrabilidad, o cual no
lograron.

CONSEJO DE ESTADO-SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-SECCION
PRIMERA-Consgjera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO-9 de marzo del 2006-
Radicacion nimero: 11001-03-24-000-2002-00116-01

8. APLICACION DELA LEY EN EL TIEMPO - Proteccion de Stuaciones consolidadas bgjo
normaanterior / LEY SUSTANCIAL - En propiedad indudtrid rigelavigentealasolicitud

La Sala considera que, efectivamente, la preceptiva aplicable para definir e asunto deberia ser
la contenida en la Decision 344 de la Comision de la Comunidad Andina por ser lanorma
vigente cuando se hizo la solicitud, de carécter sustancial; posicion esta que es acorde con
nuestra normatividad interna, en donde |a derogatoria de una norma no produce efectos
inmediatos sino que se protegen | as situaciones consolidadas bajo el amparo de la
normatividad anterior, de manera que la nueva norma solo podria aplicarse alas situaciones
juridicas que ocurran a partir de su vigenciatal como lo ha manifestado la jurisprudenciade la
Corte Constitucional y de esta Corporacion. No obstante |o anterior, en €l presente asunto, la
distincion sefial ada resulta inane e inocua pues ambas Decisiones, en lo debatido, tienen un
contenido idéntico en lo sustancial. Asi las cosas la Salarevisaralalegalidad de los actos
acusados, conforme a su contenido sustancial.
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RIESGO DE CONFUSION - Esevidente entre marcas débiles/ OPEN - Anglicismo de uso comin/
MARCA DEBIL - Improcedenciade observacionesd registro de otramarca debil

Resultaevidente lasmilitud existente entre las marcas confrontadas pues comparados |os signos
desde € punto de vista ortogréfico, fonético y conceptual, son innegables |as semeanzas entre
elloslo cua podria generar riesgo de confusion en @ publico consumidor. En efecto, desde d
punto de vista fonético ambas en su primer palabratienen e mismo anglicismo “OPEN” de uso
comun, tanto asi que la Real Academia Espariola (RAE), en lavigésimasegundaedicion lo
incluyd “Dep. abierto (competicidn deportiva)”. Sobre este aspecto conviene sefidar quela
inclusion de un anglicismo en e Diccionario de laReal Academia Espariola, constituye indicio
de uso comun, ya que, por reglageneral, ali solo seincluyen extranjerismos de usanza
consuetudinariay lalengua se enriquece de esa clase de palabras solo a partir de su uso frecuente
y prolongado en & tiempo. Ahora bien, las expresiones que le siguen, por un lado, “UP”, que
significa“arriba’ cuando esta sola pero puede adquirir multiples significados segun € verbo que
laantecede, es de uso comin en € idiomainglés, mientras que, por € otro, “TV” es utilizada
paraidentificar latelevision y es conocida por € publico en general, esdecir, ningunade las dos
le otorgaalaexpresion OPEN unadistintividad suficiente como para ser registrada en forma
exclusiva por ningunade ellas. Constituyen |o que se denominan “marcas débiles’ no
susceptibles de apropiacion exclusivay excluyente. Por ser expresiones de uso comun, les son
aplicables | os criterios expuestos por lajurisprudencia desarrollada por € Tribunal de Justiciade
la Comunidad Andina, relativos alas denominadas marcas débiles. Sobre ellas se hadicho:
“...Por ese motivo, las marcas que contienen esa categoria de expresiones, son marcas débiles,
gue enfrentaran mas tarde la contingencia de que se inscriban otros signos que contengan esas
mismas paabras, sin que puedan formularse observaciones a nuevo registro con opcién de éxito
(...) (TIAC, Proceso 21 IP, 98, Sent. Septiembre 3 de 1998". Delo anterior se desprende que la
palabra OPEN no era apropiable en formaexclusivay que e elemento adiciona TV tampoco le
daba d caracter de exclusividad como paraimpedir registros posteriores, de donde se deduce que
la Superintendencia de Industriay Comercio debid proceder al registro de lamarca OPEN UP
solicitada por la sociedad accionante.

CONSEJO DE ESTADO- SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-SECCION
PRIMERA-Consgjera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO-9 de marzo de 2006-
Radi cacion nimero: 11001-03-24-000-2003-00143-01

9. MARCASFARMACEUTICAS - Exclusién de palabras de uso comin o genérico

En e caso, se cotegjan dos marcas farmacéuticas, temaen e cua e Tribunal Andino ha
acogido unos criterios de andlisis especial es que responden ala necesidad de proteger a
consumidor para que no incurraen un error que podria afectar severamente su salud, lo que
supone un estudio excepcional dentro del derecho marcario. Al respecto, ha sefialado €l
Tribunal: «En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso
comun o generalizado que no deben entrar en la comparacion, 10 que supone una excepcion al
principio que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a unasimple vision de los
signos enfrentados, donde la estructura preval ezca sobre |os componentes parciales. Si las
denominaciones enfrentadas tienen alglin elemento genérico comun alas mismas “este
elemento no debe ser tenido en cuenta en e momento de realizarse la comparacion.»

NOTA DE RELATORIA: Secitadel Tribunal Andino de Justiciael Proceso No. 13-1P-97
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PREFIJO ZYLORIC - Concepto / PREFIJO XILO - No esraiz de uso comun a solo tener 2
usuarios no siendo posible su exclusion en e cotejo marcario

Constaen €l Vademécum Diccionario de Especialidades Farmacéuticas que «ZY LORIC» es
una tableta compuesta por: «Alopurinol, 300 mg. Indicaciones Terapéuticas: indicado para
reducir laformacion de acido Urico/urato.» XILO no es unaraiz de uso comun o generalizado
en laformacién de marcas farmacéuticas. El Diccionario de Especialidades Farmacéuticas-
PLM documentatan solo dos marcas, de propiedad de Laboratorios Astra, con domicilio en
Suecia, «XYLOCAINA»y «XYLOPROCTO». Enellas XYLO esel elemento distintivo
pues laterminacion CAINA delaprimera provienede «lidocaina» que esel ingrediente
activo del anestésico topico distinguido con la marca «XYLOCAINA». Enlasegunda
PROCTO corresponde a «proctitis», uno de los desdrdenes anorectal es para cuyo
tratamiento est4 indicado € antihemorroida distinguido con lamarca «XY LOPROCTO».
Estos datos coinciden con los que documenta el Vademécum Med-Informatica, edicion 2006
seguin puede sustraerse de la paginaweb

http://www.medicentro.com.co/VADEMECUM .htm, cuya Ultima actualizacion se realizo €
16 de abril de 2006. Por tanto, errd la entidad demandada al excluir laparticulaXYLO dela
comparacion.

MARCAS FARMACEUTICAS - Semeganza ortogréficay fonéticaentre XYLORAL y
ZYLORIC: irregistrabilidad

Las marcas en conflicto son denominativas. En el cotejo visual que corresponde ala Sala
efectuar, las marcas en cuestion se presentan asi: XYLORAL (Marcasolicitada) - ZYLORIC
(Marcaregistrada). Desde €l punto de vista gréfico y ortografico las dos marcas son
confundiblemente semejantes pues se componen detressilabas XY-ZY LOR-LOR AL —
IC ; presentan identidad en lavocal Y delasilabainicial, enlasilaba intermedia LOR y en €l
orden de disposicion de los elementos comunes: YLOR — Y LOR. Desde el punto de vista
fonético las dos marcas son confundiblemente semejantes, pues ambas se forman con tres
silabas, dos de las cuales tienen idéntica pronunciacion: lainicia ZI y laintermedia LOR de
modo que a ser pronunciadas solo diferirian en ladltima AL — IC. Ladiferenciaque
presentan en la silaba tonica es insuficiente para asegurar su diferenciacion pueslasimilitud
no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de sus semejanzas, que en
este caso priman sobre las diferencias. Por otra parte, aplicando los criterios expuestos en la
Interpretacion Prejudicia parala comparacion global de las marcas, se advierte que
apreciadas en su conjunto y en forma sucesiva «ZY LORIC» - «XYLORAL>» y no simultanea,
laimpresion que producen los signos «ZY LORIC» y «XY LORAL» es de semeganza o de
relacion entre uno y otro, de suerte que e consumidor puede desprevenidamente asociarlas
con un origen comun, por cuanto va a estar mas impactado por las semejanzas que por las
diferencias.

CONSEJO DE ESTADO-SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-SECCION
PRIMERA-Consgjero ponente: CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE-8 de mayo de 2006-
Radi cacion nimero: 11001-03-24-000-2001-00191-01(7145)



OMPI-OEPM-OEP/PI/JU/CTG/06/11
page 10

10. RIESGO DE CONFUSION - Evidenciaentre signos LEGRIFF y LEFRIT desde la
opticaortograficay fonética/ CONFUSION INDIRECTA - Por origen empresarial de los
productos: signos LEGRIFFy LEFRIT

En cuanto al aspecto visual u ortogréfico, la Sala encuentra que presentan similitud, dado que
s bien la primera consta de seis |etras, en tanto que la segunda de siete, |0 cierto es que tienen
en comun cuatro de éllas (LE y RI), y se encuentran préacticamente en la misma posicion,
ademés de que las vocales son las mismas y se encuentran precedidas de lamisma
consonante. En lo que tiene que ver con e aspecto fonético, ajuicio de esta Corporacion
existe también dicha similitud, ya que al ser pronunciadas se escuchan bastante parecidas,
debido, precisamente, a que tienen silabas en comun, lo cual hace que la expresion LEGRIFF
no tenga la suficiente fuerza distintiva para no generar confusion en el publico consumidor,
pues |los productos de la actora identificados con e vocablo LEGRIFF al ser solicitados
podrian ser confundidos con los de lamarca LEFRIT, pues unay otra expresion
auditivamente no ofrecen mayor diferencia. En cuanto ala confundibilidad desde & punto de
vista conceptual o ideol6gico, la Sala advierte que tal y como |o sostuvo la parte actora en su
alegato de conclusién, las acepciones de ufia, garra o firmano corresponden en francés a
término GRIFF, pues|o hacen a término GRIFFE. Dadala similitud visual y fonética, y €
hecho de que una y otra expresion sean de fantasia, la coexistencia de las marcas en
controversia generaria en €l publico consumidor € riesgo no solamente de la confusion
directa, sino también indirecta, en lamedida en que dicho publico podria pensar que los
productos amparados por lamarca LEGRIFF y los amparados por lamarca LEFRIT tienen el
mismo origen empresarial. Concluye la Salaque |lamarca LEGRIFF (mixta) encaja dentro de
lacausal deirregistrabilidad contempladaen € articulo 83, literal @), de la Decision 344,

CONSEJO DE ESTADO-SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-SECCION
PRIMERA-Consgjero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA-16 de marzo
de 2006-Radicacion nimero: 11001-03-24-000-2002-00182-01

11. MARCA DEBIL - Incluye vocablos de uso comun inapropiables; soportala
contingencia de registrabilidad de otras que los contengan: Deutsche Bank /
REGISTRABILIDAD DE MARCA DEBIL - Deutsche Bank respecto de Deutsche
Sudamerikanische Bank Ag: vocablos comunes inapropiables

L as marcas enfrentadas son Deutsche Bank y Deutsch-Sudamerikanische Bank Ag, entre las
cual es existe indudablemente similitud grafica, fonética, visua y conceptua. No obstante, la
Sala observa que se trata de marcas débiles puesto que incluyen vocabl os de uso comuin que no
pueden apropiarse en forma exclusiva por ninguna personas. En efecto, lajurisprudencia del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en este sentido ha precisado: “...Laapropiacion
como signos de uso exclusivo de vocabl os genéricos o descriptivos, 0 que contengan prefijos o
sufijos que se han convertido en usuaes 0 comunes, no esta permitida, en primer lugar porque
es0s vocabl os no cumplen con las condiciones de distintividad de lamarca, y en segundo
término, porque impedird que otros empresarios puedan utilizarlos, eliminando de uso comercial
pal abras que pertenecen a uso generalizado de los productos. Por ese motivo, las marcas que
contienen esa categoria de expresiones, son marcas débiles, que enfrentaran méstarde la
contingencia de que se inscriban otros signos que contengan esas mismeas palabras, sin que
puedan formularse observaciones a nuevo registro con opcion de éxito (...) (TJAC, Proceso 21
IP, 98, Sent. Septiembre 3 de 1998”. No cabe duda que la expresion Deutsche Sudamerikanische
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Bank Ag no es apropiable en forma exclusiva puesto que contiene vocabl os que no son
apropiables en formaexclusivaya que en lapalabra Deutsche se refire a pais de origen a igua
gue Sudamerikanischey € termino “Bank” es de uso comun para designar unaentidad o
establecimiento bancario. Frente a estos planteamientos, el signo DEUTSCHE BANK era
susceptible de ser registrado, no obstante la similitud existente entre ambas marcas, ya que se
trata de marcas débiles. Teniendo en cuentalas anteriores consideraciones, la Saladeclararala
nulidad de los actos acusados y ordenara €l registro de la marca solicitada.

CONSEJO DE ESTADO-SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-SECCION
PRIMERA-Consgjera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO-9 de marzo de 2006-
Radi cacion nimero: 11001-03-24-000-2003-00288-01

[Fin del documento]



