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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolucion N° ﬁh 1r02 8 2 9

Ref. Expediente N° 14-29527
Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario

LA DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS
En ejercicio de las facultades que le confiere el articulo 19 del Decreto 4886 de
2011,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Formulario Unico de Registro radicado el 12 de febrero
de 2014, la sociedad CRYSTAL S.A.S., solicité el registro de una marca de
posmon1 bajo la sngmente descnpc "n‘.‘ “Ia_marca ‘Consiste en la posicién de una
estrella de color metallzado ubicada en I parte frontal central inferior de la ropa
interior. La linea punteada no es un ra caracteristico de Ta- marca y tiene por
objeto establece/la ub/c’::ﬁfon de la estrella en. la ropa interior. "No se re/wnd/ca

fin de desvnrtuar |a_,S.OJJ.Cl _ ,
supuesta falta de, d stmtlvudad“del I|C|tadoiié para Ios productos que pretende
distinguir. En vista de lo anterior, asevera; que Vl signo solicitado se encuentra
incurso en la causal de irregistrabilidad contemdasen el literal b) del articulo 135 de
la Décisién‘486 de a Comlsmn de la Comunldad Andma argumentando:
i )

1 ...) La dlelntIVIdad es el elemento dlferenCIador por naturaleza de un
isigno. C AN \

\ | o \\
La dlsz‘mtlwdada es la condicién con que debe contar_un signo para que
pueda ser objeto de registro. Si el signo que carece de- dlstmt/wdad se
encuentra enl ImpOSIbI/Idad de acceder al reglstro /

7
e’y

La dlStlntIVIdgd o dicho de otro modo la capaCIdad de dlstlngwr es el
requisito pr/mar/o que debe reunir un si Q para poder ser reglstrado
Distinguir es conocer algo por las d/fer cias que mues,r con otras

cosas.

La distintividad o fuerza diferenciadora €5, aibébécidad intrinseca que
debe tener el signo para que sea capaz de distinguir unos productos
de ofros.

X ..
o S i 5
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2 Ropa interior
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SERA QUE CADA VEZ QUE UNA PERSONA VE UNA ESTRELLA
EN_EL FIRMAMENTO IDENTIFICA A CRYSTAL O A PUNTO
BLANCO. BUENO SERA COMOQO DECIR QUE LOS REYES MAGOS
USABAN MEDIAS PUNTO BLANCO Y LE SOLICITARON PERMISO
A CRYSTAL PARA QUE EN LA BIBLIA SE HABLARA DE LA
ESTRELLA DE DAVID.

La distintividad es el requisito principal que debe reunir todo signo
para ser registrado como marca y hace posible identificar unos
productos de otros que se encuentran en el mercado; el caracter
distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la eleccion de
los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la
mercaderia su individualidad y posibilifa que un producto sea
reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por
sus competidores (...)".

Igualmente, con el lleno de los requisitos legalmente establecidos la sociedad
CONFECCIONES INTIMAS LTDA CONINT LTDA, present6 oposicién con el fin de
desvirtuar la solicitud de registro de la referencia, con fundamento en la supuesta
falta de distintividad del signo solicitado para los productos que pretende distinguir
por ser descriptivo y genérico. En vista de lo anterior, asevera que el signo
solicitado se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en
los literales e) y f) del articulo 135 de la Decision 486 de la Comisién de la
Comunidad Andina, argumentando:

“(...) Si se concediera el registro de la marca figurativa "FIGURA
USUAL DE UN BRASIER ", estd no puede quedar dentro de un
contexto figurativo no pudiendo el solicitante obtener el derecho de
uso exclusivo sobre la misma con estrellas o sin estrellas.

La marca "FIGURA USUAL DE UN BRASIER" es irregistrable para
distinguir productos de la Clase No 25 de la Clasificacién
Internacional de Niza, puesto que designa las caracteristicas y la
informacién de los productos o servicios que se pretenden amparar.

3.6.- De permitirse el registro de una marca como la que se pretende
registrar, permitiria que el solicitante se hiciera propietario de la marca
FIGURA USUAL DE UN BRASIER con todos los derechos que estos
conlleva, impidiendo a otras Empresas fabricantes o
comercializadoras de este tipo de productos, lo cual seria a fodas
luces ilegal, o cualquier producto de la Clase No 25 de la Clasificacion
Internacional de Niza.

El registro de la marca solicitada violaria abiertamente las
disposiciones de la Decision 486 de la Comisiéon de la Comunidad
Andina, especialmente en sus Articulos 135 literales e) y f), junto con
todos los principios generales del derecho marcario, y no se puede
autorizar la apropiacién de esta marca con su disefio incorporado,
porque son genéricos pues muchas empresas en Colombia, se verian
afectados por la imposibilidad de fabricar una forma igual, o USUAL
DE UN BRASIER, esto impediria el libre comercio, sobre todo de las
Empresas que FABRICAN estos productos (...)".

TERCERO: Que mediante formulario de modificacion a la solicitud del tramite,
radicado el dia 25 de marzo de 2015, la sociedad CRYSTAL S.A.S., present6
modificacién frente al nombre de la sociedad solicitante.
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CUARTO: Que dentro del término concedido para tal efecto, la sociedad
BRANDON INVESTMENT, CORP., dio respuesta a las oposiciones presentadas,
de la siguiente manera:

e Frente a la oposicion de CARLOS ARTURO CASTRO ARGUELLO:

“(...) BRANDON lanz6 al mercado en 1999 la estrella incluida en la
parte frontal y central de la ropa interior femenina, especificamente
calzones, para complementar y apalancar la distintividad de la marca
noforia PUNTO BLANCO. Con esto se pretendia canalizar las ideas
innovadoras del disefio de la ropa interior para lograr una asociacién a
los conceptos cerebral y sensual que _ caracteriza a la mujer,
presentandola asi como-la estrella del S/glo XXI- .

/ ™

Como lo menc:onamos ‘el uso. de Ia estrella en una egbeCIa/ posicion
se ha hecho conjunfé’r(nente con la.marca PUNTO BLANCO Ia cual ha
tenido var/as ‘refréndaciones de notoriedad, y a la fecha. es \notorla
hasta ju/IO de 2[)1{ 3 para identificar prendas de vest/ﬂ -

El dso de la est(ella ha sido VISIb/e constante W, n/férme generando
por este hecho ung importante recordaC/on y/reconoamlento de los
productos en el mercado El grado de reconoc:mlento y recordacion de

este hecho lo acreditaremosen el per/odo de prérroga

deedimesiig iy el e B

MI representada escoglo‘“ la toda vez que se asociaba con la
‘mujer y su equ:llbrlo emocional. Las cinco ipuntas de la estrella tienen
'diferentes aséc:ac:ones con los seres humanos y su interaccién en
-equilibro con él medio ambiente, lo cual confrgura el soporte ideolégico
perfecto para lconformar los principio que* ml representada ha querido
transmltlr con la\caracteristica estrella ( S \\

N
. Frénte a Ia[oposmlon de la sociedad CONFECCIONES INTIMAS LTDA
CONINT LTDA& , \

.
RN

“. ) BRAND(DN lanz6 al mercado en 1999 la estrella lnclwda e n/la
parte frontal y“ central de la ropa /ntenor femenina, espec:/flcam te
calzones, para complementar y apalancar la distintividad de la/marca
notoria PUNfO}BLANCO Con esto se pretendia canalizar Ias ideas
innovadoras deél-disefio de la ropa interior para lograr. una,aémac:on a
los conceptos cerebral y sensual  que caracter/zé/ a-Ta mujer,

presentandola asi como la estrella del s:glo .

i

Como lo mencionamos, el uso de la estrella en una especial posicién
se ha hecho conjuntamente con la marca PUNTO BLANCO, la cual ha
tenido varias refrendaciones de notoriedad, y a la fecha es notoria
hasta julio de 2013 para identificar prendas de vestir'.

El uso de la estrella ha sido visible, constante y uniforme, generando
por este hecho una importante recordacion y reconocimiento de los
productos en el mercado. El grado de reconocimiento y recordacién de
éste hecho lo acreditaremos en el periodo de prérroga.

Mi representada escogio la estrella toda vez que se asociaba con la
mujer y su equilibrio emocional. Las cinco puntas de la estrella tienen
diferentes asociaciones con los seres humanos y su interaccién en
equilibro con el medio ambiente, lo cual configura el soporte ideolégico
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perfecto para conformar los principio que mi representada ha querido
transmitir con la caracteristica estrella (...)".

QUINTO: Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la
referencia, esta Oficina procedera a realizar el examen de registrabilidad para
cada clase, teniendo en cuenta todos los argumentos que hayan sido planteados,
asi como las pruebas presentadas por las partes. Lo anterior, en atencion a lo
previsto en los articulos 146, 148 y 150 de la Decisién 486 de la Comisién de la
Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente tramite administrativo
puede comprender asuntos que aparezcan con ocasién de la realizacion del
examen de registrabilidad.

1. Modificacion a solicitud en tramite
El articulo 143 de la Decision 486 de 2000 establece que:

“El solicitante de un régistro de marca podré pedir que se modifique la
solicitud en cualquier momento del tramite. Del mismo modo podra
pedir la correccién de cualquier error material.

Asimismo, la oficina nacional competente podra sugerir al solicitante
modificaciones a la solicitud en cualquier momento del tramite. Dicha
propuesta de modificacion se tramitaré de conformidad con lo
establecido en el articulo 144.

En ningun caso la modificacién podra implicar el cambio de aspectos
sustantivos del signo o la ampliacién de los productos o servicios
sefialados inicialmente en la solicitud.

Si las normas nacionales lo permiten, se podran establecer tasas para
la solicitud de modificacién.”
\
De acuerdo con lo anterior, la Direccién encuentra que la solicitante, mediante
documento radicado el dia 25 de marzo de 2015, solicitd una modificacién que
consistio en la siguiente variacién en cuanto al nombre de la sociedad solicitante.

Nombre antes de modificacion | Nombre después de modificacion

CRYSTAL S.AS. BRANDON INVESTMENT, CORP.

Sobre el particular, debe advertirse que la modificacion presentada resulta
procedente, comoquiera que no implica un cambio de aspectos sustantivos del
signo inicialmente solicitado, ni se trata de una modificacion de su cobertura, sino
del cambio de nombre de la sociedad solicitante. En ese orden de ideas, la
modificacién a la solicitud del tramite se aceptara y se resolvera a nombre de la
sociedad BRANDON INVESTMENT, CORP.

2. Concepto de marca
El articulo 134 de la Decision 486 de 2000 de la Comunidad Andina sefiala:

“A efectos de este régimen constituira marca cualquier signo que sea apto para
distinguir productos o servicios en el mercado. Podran registrarse como marcas
los signos susceptibles de representacion gréfica. La naturaleza del producto o
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servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningun caso seré obstaculo para su
registro.

Podran constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
a) las palabras o combinacién de palabras;

b) las iméagenes, figuras, simbolos, graficos, logotipos, monogramas, retratos,
etiquetas, emblemas y escudos;

¢) los sonidos y los olores;

d) las letras y los numeros; I
//' o T

e) un color delimitado ) por una forma ) una combmac:on de- colores;

/

f) la forma de los productos sus envases o envolturas

g) cualquier comb:nac:on de los s:gnos o medlos /ndlcados en-losuapartados
anter/ores \ : o

Si blen {a def" mmon dl—:- ‘marca que se encuentra* en ‘ ordenamlento andino y en
, "esultado de la conjuncién de

del bllen mtanglbLe omo tal, que hacen‘que éste Sea en efecto una marca.

Asi, sostiene la doctrma que no se puede estar. Mpresenma de una marca cuando
un empresario sm{nplemente ha creado o utlllzado de diferentes fuentes una
palabra, letra, nombre logo, figura, sonido,.etc., onglnal 0 novedosa, si la misma
no esta vinculada " In producto o servicio (he ahi éknacimiento del principio de la
especialidad); es decir, cualquier elemento susceptlble de ser reproducido,
eX|stente o no en el ‘orrente comercial o social no puede ser marca hasta que el
mismo no se unaio vlyncule a un producto o servnmo

uesto en eI
, .énfrentado

En consecuencia, para que un signo se perfecmone mo.marca, se requiere que
esté unido a un producto o servicio y queT as el consumidor se haya
enfrentado a dicho signo y producto, y le atrlbuya un origen empresarial, ademas
de generar predisposiciones, sentimientos o pensamientos tnicos.

Es en virtud de lo anterior que el ordenamiento juridico no incluye como requisito
de registrabilidad o apropiabilidad de un signo su novedad u originalidad, sino que
bajo el requisito de la distintividad condensa todas las funciones antes expuestas,
para ofrecerle al empresario una institucion que le garantiza a éste y a su clientela
una pacifica relacién, basada en la confianza generada por la informacién que del
producto refleja el signo. A su vez, el ordenamiento dispone la proteccion de la
marca cuando quiera que esa confianza sobre el producto se generaliza, es decir,
ya no es propia de uno 0 unos muy pocos consumidores, sino de varios de ellos,
sean éstos reales o potenciales, capaces de identificar el producto, su origen
empresarial y todos los valores condesados por el signo.
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En otras palabras, la marca es aquella ventana que le permite al consumidor
observar el esfuerzo industrial del empresario que la cre6 y que merece no ser
explotado por terceros.

Finalmente, en referencia al concepto de marca, la Doctrina ha sefialado que: “fa
marca en sentido propio es la unién entre el signo y un producto en cuanto tal
union es_aprehendida por los consumidores. La unién entre signo y producto es
obra del empresario. Pero esta unién no desemboca en una auténtica marca hasta
el momento en que los consumidores captan y retienen en su memoria tal unién®.
(Subrayado ajeno al texto)

2.1. Requisitos legales esenciales de un signo para ser marca

La representacion grafica y el caracter distintivo son los requisitos expresamente
exigidos en la Decision 486 como elementos esenciales de una marca.

De este modo, la Doctrina ha definido la susceptibilidad de representacion grafica
como el ‘requisito que viene impuesto por la necesidad de acomodar los nuevos
tipos de marcas surgidos en el ftrafico econémico a los mecanismos y las
funciones de un sistema de marcas registradas. En efecto, tanto en la fase inicial
de la tramitacion de la solicitud de la marca como a lo largo de toda la vida de la
marca registrada, el requisito de la representacién gréfica cumple finalidades muy
importantes. En la fase inicial de la tramitacién de la Oficina no podria realizar las
pertinentes publicaciones y proceder a la aplicacién de las prohibiciones de
registro si la solicitud de la marca no contuviese una representacién gréfica
adecuada del signo. En esta fase inicial, los titulares de marcas anteriores
tampoco podrian entablar oposiciones si las publicaciones de la Oficina no
suministrasen una informacién suficiente acerca de la representacién grafica del
signo solicitado como marca. Una vez registrada la marca y a lo largo de su vida,
el requisito de la representacién grafica del signo continda siendo fundamental.
Piensese, en efecto que en la hipotesis de colisién entre marcas registradas en el
marco de un procedimiento de infraccion, el Tribunal debe disponer de informacion
clara y suficiente acerca de los signos en pugna, informacién que debe ser
proporcionada por las publicaciones oficiales en las que los correspondientes
signos son representados graficamente®”.

La representacién grafica es por tanto esencial tanto para el analisis de
registrabilidad del signo solicitado, como para su proteccidn una vez registrado,
toda vez que permite que sea grabada y vista de la misma manera siempre en la
mente del consumidor.

Es la representacion grafica la que permite que la marca se autodefina para
propésitos de que siempre se vea igual, de modo que una vez grabado el signo en
un soporte material, siempre sera el mismo.

Lo anterior es relevante si se tiene en cuenta que el ordenamiento andino
contempla la sancion de la pérdida del derecho sobre la marca a través de la
figura de la cancelacion por falta de uso. Asi, si el signo usado en el mercado no
es igual al registrado (salvo detalles menores que no afecten su distintividad)
puede ser objeto de cancelacion por falta de uso®.

3 Carlos Fernandez-Novoa. “TRATADO SOBRE DERECHO DE MARCAS". Marcial Pons Ediciones Juridicas y Sociales
S.A. Madrid. Pag. 28y 29.E

4 Carlos Fernandez-Novoa, José Manuel Otero Lastres, Manuel Botana Agra. “MANUAL DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL”. Marcial Pons Ediciones Juridicas y Sociales S.A. Madrid. Pag. 486 y 487

5 Decisién 486 de 2000. Articulo 165.- La oficina nacional competente cancelara el registro de una marca a solicitud de
persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Pajses
Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres afios consecutivos
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Lo que se pretende con este requisito es que la representacion grafica sea
practicamente la misma, de modo que los consumidores le atribuyan el mismo
origen empresarial siempre. En consecuencia, el signo no puede tener variaciones
que generen una reaccion distinta en el mismo consumidor.

Por otro lado, el caracter distintivo “esta intimamente entroncado con la funcién
basica de la marca; a saber: indicar el origen empresarial de los productos o
servicios. En efecto, esta funcién basica sélo puede ser desempefiada por los
signos que tienen aptitud (intrinseca o adquirida como consecuencia del uso) para
diferenciar en el mercado los productos o servicios de una empresa frente a los
productos o servicios de las restantes empresas. Debe sefialarse que el caracter
distintivo es un concepto juridico indeterminado que tiene que concretarse caso
por caso. La concrecién es-eféctuada por los Tribunales teniendo a la vista la
estructura del s:gno/ (denom/nat/vo ﬂguratlvo tnd:men.s:onal, efc.) y las
caracteristicas de 10s | productos o serwc:osa” ' ‘

- AN
Establecer sisel sugno/s/ollcnado es dlstmtlvo y. cumple los requisitos para ser
registrado como marca, al no incurrir en ‘ninguna causal” de_irregistrabilidad,
|mpI|cara un detemdo(anallss que tenga en cuenta la’ espéaal naturaleza de la
marca de color sollcrtada que sera expllcado en Ios ;umerales 22.y 32 dela
presenté resolucion: \\\ / '

!‘ \\‘\‘ P - o ,

i

3. Marcas no trédicionale,s ba

ot o 3 1

En la actualidad la cr!eamon de marcas por partef e las empresas experimenta un
proceso dmamlco que genera constantement nuevos tipos de marcas. Al
respecto, el Comlte? Permanente sobre el Derecho de Marcas, Disefios Industriales
e Indicaciones Geograf icas de la OMP!I ha menmo?‘nado lo siguiente:
\ Pobs :

‘La ldea de que Ia bategor/a de los signos que pueden constituir marcas tiene un
nimero_de mlembros potencialmente ilimitado esta recoglda en el articulo 15.1 del
Acuerdo\ sobre ; i los Aspectos de los Derechos de_ Prop/edad Intelectual
relacionados con e{ Comercio (en adelante, “el Acuerdo “Sobre. los ADPIC”) que
comienza con las palabras ‘podra constituir una marca de fabrica o de coﬁérc:o
cualquier s:gno o] ﬁcombmac:on de signos que sean capaces de d/strngwr los
bienes o serwc:os de’una empresa de los de otras empresas”. El artictilo-15.1 del
Acuerdo sobre los ADPIC también establece claramente que, solo/operan como
marcas los signos que sean capaces de distmgwr los bienes /o’§erwc:os de una
empresa de los de otras empresas. De ese modo, se.refi ere’imphc/tamente a una
de las funciones fundamentales de las marcas: /a deﬁ@car el origen comercial

precedentes a la fecha en que se inicie Ia accion de cancelacién. La cancelacibn de un registro por falta de uso de la marca
también podra solicitarse como defensa en un procedimiento de oposici6n interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el parrafo anterior, no podra iniciarse la accién de cancelacion antes de transcurridos tres afios
contados a partir de 1a fecha de notificacion de la resolucién que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva
en la via administrativa.

Cuando la falta de uso de una marca sélo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese
registrada la marca, se ordenara una reduccién o limitacién de la lista de los productos o servicios comprendidos en el
registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomara en
cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podra cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debi6, entre otros, a fuerza mayor o caso
fortuito.

Articulo 166.- Se entendera que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han
sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que
normaimente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales
se efectua su comercializacion en el mercado.

También se considerara usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera
de los Paises Miembros, segun lo establecido en el parrafo anterior.

El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada s6lo en cuanto a detalles o elementos que no
alteren su caréacter distintivo, no motivaré la cancelacién del registro por falta de uso, ni disminuira la proteccion que
corresponda a la marca.

6 Ibid. P4g. 487 y 488.
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de los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado. En consecuencia,
practicamente cualquier signo capaz de distinguir bienes o servicios puede ser
considerado una marca. Como es natural, lo anterior no afecta a la cuarta frase
del articulo 15.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, en virtud de la cual los Miembros
pueden exigir como condicién para el registro que los signos sean perceptibles
visualmente.

(...) La eleccion de determinados signos para aplicarlos a bienes o servicios
depende de la estrategia publicitaria y de comercializacién particular de cada
empresa. Sin embargo, la aceptacioén del signo elegido en el mercado dependera
en udltimo término de la percepcién del consumidor. Las intensas campafias
publicitarias y de promocién realizadas a propdsito de los signos nuevos y no
tradicionales pueden atraer la atenciéon del consumidor y predisponerlo a
establecer una vinculacidon entre el _nuevo signo y la empresa que lo utiliza
comercialmente. (Subrayado ajeno al texto)

(...) Cuando el consumjdor asocia un determinado signo a una empresa concreta,
la denegacion de la proteccién que confiere la marca comporta un cierto riesgo de
confusion del consumidor. Cuando no existe una proteccion suficiente, los
competidores del productor o proveedor de servicios original pueden utilizar signos
idénticos, o signos semejantes que induzcan a confusién, desorientando asi al
consumidor en cuanto a la procedencia comercial de los bienes o servicios. Los
competidores también pueden intentar beneficiarse de la reputacién que el
productor o proveedor de servicios original ha adquirido con su inversién en la
calidad y promocion del producto o servicio””.

Asi pues, es un hecho inminente para el mercado y para esta Oficina, el
surgimiento de nuevos tipos de signos que capten la  atencidon de los
consumidores, asi como la necesidad de adoptar herramientas de proteccion para
los mismos. Por esta razoén, a solicitud de esta Direccién, el Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina, profirié interpretacidon Prejudicial en el proceso 242-1P-2015,
sentando algunas bases para abordar las marcas no convencionales.

Reconoce el Tribunal la existencia de tipos de marcas diversos y adicionales a los
que enumera el articulo 134 de la Decisién 486, de la siguiente manera;

“En consecuencia, la lista contenida en el articulo 134 de la Decisiéon 486 no
puede considerarse de naturaleza taxativa. En efecto, no se frata de un
numerus clausus sino de un numerus apertus. Se entiende que se lrata de
una enumeracion abierta, enunciativa y no de una lista restrictiva de signos
susceptibles de ser registrados como marcas. Por lo tanto, esta lista abierta
cubre tanto signos visibles como no visibles, siempre y cuando sean
susceptibles de representacion grafica.

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido desde
la Decision 344, se encuentra implicitamente contenido en esta definicién
foda vez que, un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario
que pase a ser una impresion material identificable a fin de que, al ser
aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre
en la mente de los consumidores o usuarios. Sobre la perceptibilidad, José
Manuel Ofero Lastres sefiala: “(...) es un acierto del articulo 134 no exigir
expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya esta implicito en

" Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Disefios Industriales e Indicaciones Geograficas. “Nuevos Tipos de
Marcas”, SCT/16/2.
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el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus
requisitos que es la aptitud distintiva™

3.1. La representacion grafica en las marcas no tradicionales

La susceptibilidad de representacién grafica es la aptitud que posee un signo de
ser descrito o reproducido en palabras, imagenes, formulas u otros soportes, es
decir, en algo perceptible para ser captado por el ptblico consumidor.®

Las solicitudes de registro de marcas se publican en diario o gaceta oficial, segun
cada legislacion nacional, para que los terceros tomen conocimiento de los signos
que se desean registrar como marcas.y,.si.fuera el caso, formulen oposicion a la
solicitud de registro cuando el sngno sohcutado no reuna los requisitos para ser
registrado como tal o su- conces:on pudlera ocasionar un perjuicio injusto.

El derecho de , arcafs(,‘protege al consumldor de pOS|bles nesg}os de confusion
sobre el orlgen de productos o servicios distinguidos por marcas\ infundiendo
confianza en el consumldor para realizar sus compras y/redumendo‘costos de
lnformacmn y transaccmn en el mercado'®. El derecho de/méfas también protege
al tltulanr de la marca de una posible apropiacion’ de‘l fruto de su trabajo' o
mversuon por parte de .infractores, creando mcentlvos para la produccién de
productos de alta cahdad (goodWIII)12 < £

Mientras los reglstros de_nuevo i
necesidad de ° precnsnon”"

£
en’e Jtraves del uso de nuevas técnicas's. La
representacién graflca no es s6lo un mero reqf“fxsno técnico para el registro de
marcas, sino que's pone una manifestacion del “principio de precision”!4.

A este respecto, *ch indicar que el TJUE ‘en el caso Sieckman's, relativo a una
marca olfativa, el ;l’nbunal europeo establecid que puede ser registrado como
marcaiun signo’ quei no pueda ser perC|b|do visualmente, a condicion de que
pueda ‘ser objeto £de representacion graflca Ia cual debe ser clara, precisa,
completa en si mi n’\a inteligible y duradera y objetlva aspectos formales del

mencionado_* princi IO de precision”. Resulta oportuno mencnonar que en este,caso
en particular el TJUE establecié que: “en principio, cualquier mensaje ca az,de ser
percibido por I0s. sen’ndos puede constituir una indicacién para el consumldor y, en
consecuencia, puequ ser un signo capaz de cumpllr la funcnon de distinfividad de

una marca”6,

Sobre el tema el Comité Permanente sobre el Derecho/de Marcas, Disefos
Industriales e Indicaciones Geograficas de la OMPT,.afiré lo siguiente:

8 OTERO LASTRES, José Manuel, “Régimen de Marcas en la Decision 486 del Acuerdo de Cartagena (sic). Revista
Juridica del Perd”, junio de 2001, p. 132.

i Tnbunal de Justncna de la Comumdad Andina, Proceso N° 242-IP-2015.
Natural Footwear Ltd. c. Hart, Shaffner & Marx, 760 F.2d 1383, 1395 (3° Cir. 1985); véase en este sentido,
MENELL, Peter y Suzanne Schotchmer, “Intellectual Property”, Handbook of Law & Economics 59; véase también,
McCARTHY, Thomas, “Trademarks and Unfair Competition §2:3", cuarta edicién, 2004.

" Zippo Mfg Co. c¢. Rogers imports, Inc. 216 F Supp. 670,694-95 (S.D.N.Y. 1963).

12 In re Int'l Flavors & Fragances, 183 F.3d 1367, 1367 (Fed. Cir. 1999).

13 En este sentido, ROTH, Melissa A. “Something Old, Something New, Something Borrowed, Something Blue: A New
Tradition in Nontraditional Trademark Registrations”, 27 Cardozo Law Review 457, 462 (2005).

1* Véase, por ejemplo, Heidelberger Bauchemie GmbH, caso C-49/02, 2004, E.T.M.R. 99, §13.

TJUE. Ralf Sieckmann c. Deutsches Patent-und Markenamt (marca olfativa), caso C-273/00, de 12 de diciembre de

2002.

Ralf Sieckmann c. Deutsches Patent-und Markenamt, § 22. El TJUE continu6 afirmando que: “En consecuencia, no

hay razén en principio por la que las marcas no puedan ser creadas por mensajes que difieren de aquellos capaces

de ser percibidos por el 0jo” (§ 23).
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‘(...) Un rasgo de los procedimientos de registro de marcas que goza de
aceptacion general en todo el mundo consiste en que la solicitud debe
contener una representacion del signo cuyo registro se solicita. En la
mayoria, sino en todos los sistemas, la representacioén suficientemente
clara de la marca constituye un requisito para obtener una fecha de
presentacion. Muy a menudo, esta representacion adopta la forma de
reproduccién grafica o fotografica de la marca, aunque en determinadas
legislaciones nacionales o regionales se pueden autorizar otros modos de
representacion para determinadas clases de marcas, como las marcas no
tradicionales. '

Entre los demés tipos de representaciéon cabe mencionar: una descripcion
en palabras, una serie de fotografias, una muestra de un objeto que lleve la
marca o consista en la marca misma, una reproduccién digital o una
grabacién sonora o de video en formato analégico o digital. Sin embargo, el
tipo de representacion grafica que se utilice debera permitir a quienes
consulten el registro comprender la naturaleza de la marca. Por lo tanto, no
se consideraran aceptables las descripciones de caracter sumamente
técnico o las formas desacostumbradas de representacion.

Lo que es mas importante, en relacién con las marcas no tradicionales, la
representacion debera demostrar la naturaleza de la marca y poner de
manifiesto sus caracteristicas de manera suficientemente clara para que
pueda ser examinada adecuadamente y, posteriormente, determinarse de
manera apropiada la naturaleza y el alcance de la proteccion otorgada a un
signo concreto. A los fines del examen, una declaracién o indicaciéon del
tipo de marca que se desea registrar constituye asimismo un requisito
habitual, cuya ausencia puede tener consecuencias al determinar el
caracter no tradicional del signo” 17

3.2. Las Marcas de Posicion R

El Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Disefios Industriales e
Indicaciones Geograficas de la OMPI, definié las marcas de posicion como La
ubicacidn especial y distintiva de un signo en relacién con un producto”.

No obstante, la representacién del signo debera permitir a la Oficina definir
claramente el objeto para el que se reivindica la protecciéon. Con tal fin, el
solicitante podra utilizar lineas punteadas o discontinuas para indicar la parte del
objeto respecto de la que no se reivindica la proteccion.

La mayoria de las Oficinas exigen que se indique el tipo de marca y en funcion de
la representacion presentada, se podra exigir al solicitante que presente una
descripcién escrita en la que se especifique la ubicacién del signo en relacién con
el producto (por ejemplo, en una etiqueta, bolsillo, botén, cinta, etc.).

Con respecto a la solicitud de registro de una marca de posicion, la representacién
de ese tipo de marca consistird en una unica vista de la marca. Se podra exigir
que se represente con lineas discontinuas o punteadas la materia respecto de la
que no se reivindica la proteccién. Asimismo, se podra exigir una descripcion
escrita en la que se especifique la ubicacion de la marca en relacion con el
producto si no es suficiente la representacion grafica proporcionada.

7 SCT/19/2
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En este sentido, y frente a solicitudes de marcas de posicién, esta Oficina exige
una imagen con una Unica vista de la marca en la que se aprecie la posicion del
elemento dentro de la marca. La imagen debe representarse en lineas
discontinuas o punteadas, con el fin de definir la materia respecto de la que no se
reivindica la proteccion.

Adicionalmente, se exigira una descripciéon en la que se especifique la ubicacién
del elemento en relacién con el producto, asi como la indicacién de los elementos
sobre los cuales no se pretende exclusividad, so pena de que el estudio de fondo,
al ser en conjunto abarque elementos de uso comun o inapropiables que
repercutan en la registrabilidad del signo analizado.

4. Literal b) del articulo 135 de Ia Dec15|on 486
“No podran reg/strarse‘co/n;g marcas los s:gnos que \

b) carezcan de dlst/nt/wdafrlf N

~ f’
41. La N.orma lf'

Comumdad Andina de Namones el caracter distif

consum/dor reallzar la eJecaon de_los b/enes q

reconocido de entfe otros similares que: se
competidores™”.: | | ! !
| i :

Asxmlsmo el Honorable Tribunal ha expuesto que "la marca sirve como medio de
d/ferenCIaCIOn de los | productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo
viable' que el consu}nldor los diferencie e lndlwduallcé esto le ayuda a realizar una
adecuada e lnforméda eleccién de los bienes y servicjos que desea adquirir, y tal
eleCCIon\depende ge ciertas caracteristicas que se encuentran en productos o
servicios ldent/flca os con determinadas; marcas, lo quemmotlva -a que el
consumidor preflena tdeterm/nada marca y reltere la eleccion de Iosfblenes
identificados ‘con ella“’” ol e S

e f Vi
El tribunal dlstlngué tanto “una capaCIdadi‘; dlstmtlva intnnséc ’ como una
capacidad distintiva™ extr/nseca la primera se ;efiere ala apt/tud ‘individualizadora
del signo, mientras que la segunda se reflere a su.no’ conftﬁd/b/l/dad con otros
signos®®”., -

5. Literal e) del articulo 135 de la Decision 486
‘No podréan registrarse como marcas los signos que:

e) Consistan exclusivamente en un signo o indicacién que pueda servir en el
comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia

'8 Proceso 126-IP-2005. Interpretacién prejudicial de los articulos 134 y 136, literal a) de la Decisién 486 de la Comisi6n de
la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la Republica de Colombia,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Primera. Expediente Interno N° 2002-00339. Actor: BRITISH AMERICAN
TOBACCO COMPANY LIMITED. Marca mixta: “MARINE EXTRA SUAVE”.

' Op. Cit.

2 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 76-IP-2007 Interpretacion prejudicial de los articulos 134, 135
literal j), 136 literal a), 201, 203 y 212 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina, conforme a la solicitud
presentada por la Segunda Sala de! Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito de la Republica del
Ecuador, e interpretacién de oficio de los 135 literal k) y 1), 146, 148, 150, 214, 218 y 219 de la misma Decision. Signo:
TEQUILA. Actor: TEQUILA CUERVO S.A. DE C.V. Proceso interno N° 10516 LYM.
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geogréfica, la época de produccién u otros datos, caracteristicas o informaciones
de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o
indicacion, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o
servicios”.

5.1. LaNorma

El Tribunal Andino de Justicia ha definido a los signos descriptivos como “aquellos
que de alguna manera “informan” a los consumidores o usuarios acerca de las
caracteristicas, funciones, ingredientes, tamaiio, calidad, valor u otras propiedades
del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger?!. El signo que
indique cualquiera de tales aspectos relacionados con los productos o servicios a
distinguir sera descriptivo. Asi, vistos los signos descriptivos, referidos a la
informacién de caracteristicas o cualidades de los productos que se pretenden
identificar, responden la pregunta “; cémo es?%2”,

No obstante lo anterior, hay que indicar que la irregistrabilidad de marcas por
descriptividad se aplica a signos que consistan "exclusivamente" en un término o
indicacién descriptiva, lo cual permite que un signo constituido por una
denominacién evocativa, compuesta por términos que en forma individual sean
genéricos, comunes o descriptivos, pero que tenga suficiente fuerza distintiva para
diferenciar un producto de otros, pueda ser registrado como marca, puesto que,
conforme lo ha sefialado la doctrina y la jurisprudencia, es aceptable "/a inscripcién
de signos complejos o compuestos por nombres genéricos o descriptivos [...]
siempre y cuando guarden la condicion de distintivos frente a los productos que
han de protegerse por la marca®”.

Para determinar si una marca es descriptiva es preciso relacionar el signo
solicitado con los productos o servicios a distinguir, si se sugiere una cualidad o
caracteristica esencial de los mismos existe la imposibilidad de acceder al registro.
De igual forma, si se indica la procedencia, cantidad, el destino u otros datos o
informaciones primarias, determinando que el consumidor al estar frente a dicha
expresion asocie directamente dichos productos o servicios, estaremos ante una
expresion descriptiva incapaz de identificar un origen empresarial determinado?*.

Descriptividad en virtud de la calidad del producto o servicio

Los signos descriptivos que sirvan o puedan servir en el comercio para designar la
calidad del producto o servicio, son aquellos que presentan alguna propiedad o un
conjunto de propiedades inherentes al producto/servicio que identifican. “Deberan
considerarse como indicaciones descriptivas de la calidad las palabras
“excelente”, “supremo”, “extraordinario”, “ideal’, “mejor”, y otras equivalentes.
Estos adjetivos no pueden ser monopolizados a titulo de marca en relaciéon con
ninguna clase de productos o servicios?®. Antes al contrario, éstas y cualesquiera
indicaciones relativas a la calidad de los productos o de los servicios deben
permanecer a la libre disposicién de todos los empresarios. Por este motivo hay

2! Tribunal Andino de Justicia, Interpretacion Prejudicial, Proceso 14-1P-96,

= Tribunal Andino de Justicia, Interpretacion Prejudicial, Proceso 59-1P-2004.

2 Tribunal Andino de Justicia, Interpretacion Prejudicial, Proceso 33-IP-1995

2 Tribunal Andino de Justicia, Interpretacion Prejudicial, Proceso 27-IP-1995, de 25 de Octubre de 1996, Marca
EXCLUSIVA: "Tanto en el caso de los signos genéricos como o descriptivos para que rija la prohibicion, debe existir una
relacion directa o conexion entre la denominacion y el producto que distingue. Evade la prohibicion el hecho de que la
designacion no tenga vinculacién con el objeto en si mismo y con sus caracteristicas esenciales. Asi, silla pueda ser
utilizada para vehiculos pero no para muebles, por ser genérico de éstos; "frio" podria emplearse para caramelos pero no
para hielo, por denotar la descripcion esencial de éste".

% “Cabe afirmar, por tanto, que en la hipotesis de las indicaciones descriptivas de la calidad se debilita y llega casi a
desaparecer la conexién entre la indicacién descriptiva y los productos o servicios a lo que pretende aplicarse.” Carlos
Fernandez-Noévoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edicion. Madrid. 2004. Pag. 189.
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que descartar prima facie la posibilidad de que una indicacion descriptiva de la
calidad pueda ser registrada como marca?®”.

Descriptividad en virtud de la cantidad del producto o servicio

“‘Dentro de las indicaciones descriptivas en virtud de la cantidad, se encuentran
las palabras docena, decena, centena, metro, gramo, kilo, litro, etc., o sus
correspondientes abreviaturas; las cuales no podran registrarse como marca. Ni
siquiera en el hipotético supuesto de que el solicitante de una marca consistente
en una indicacién descriptiva de la cantidad acreditara el caracter distintivo de la
misma, basado en el uso, deberia tener acceso al Registro de marcas tal
indicacion. La razén de ello es que las indicaciones descriptivas de la cantidad, el
peso o el volumen, deben permanecer disponibles para que puedan ser libremente
utilizadas por todos los empresanos‘ ‘Podran, en cambio, ser registradas como
marcas las indicaciones “descriptivas del peso, la dlmensmn o el volumen que
tengan caracter histéfico,” siempre que las mismas hayan dejado de utilizarse en el
comercio y SU/S|gnlflcad{descnptlvo se haya borrado en Ia\mente de los
consumidores?”. / S\

7 . o e
Lo L T A

Descriptividad en virtud del destino del producto 0 servnmo

/ : \“'\ S S
Los signos descnptlvos gue sirvan o puedan servire 'comercm para designar el
destino del producto o s°’erV|C|o son- aquellos que/lnforman acerca del modo y
tiempo adecuado para usar o consumir los' correspoq ientes productos. “Como por
ejemplo expresmnes inglesas_como_‘“After Dlnne' en relacién con cigarros, y
“After Shave”, con ni:especto a’unalocion  para se gapllcada después del afeitado.
La inscripcion como marca de indicaciones concernientes al destino de los
productos mvocando la notoriedad de las mlsmas len virtud del uso efectuado por
el sojicitante, tropezara casi siempre con obstaculos practicamente insuperables,
porque el monopolio; marcario sobre una |nd|caczon descriptiva del destino del
producto limitaria muy sensiblemente el desarro"o de las actividades de los
empresanos del seétorzs” | \\

Descript‘ividad en vijrtt d del valor del producto o sewic\i‘a\
\\ : \\ - )

Las mdmacnones des*rlptlvas en virtud del producto 0 servicio comprende‘ﬁ,/ante
todo, “las expresmnes que con caracter general denotan la valoracién que "debe
asignarse a un proHucto 0 servicio con respecto a los restantes: por Jemplo las
expresiones “caro’ L“barato ‘econémico”, ongmal “auténtico” etc Dentro de
este grupo de indicaciones ocupan un Iugar destacado las relat|va/ al-precio de los
productos o servicios; particularmente, Ias‘ dw nommamones dé las unidades
monetarias (“libra esterlina”, “délar’, “euro”, ~uera~"del ambito de la
subprohibicion expuesta hay que situar, en carﬁb los"nombres de las unidades
monetarias histéricas y actualmente en desuso (“onza”, “doblén”, etc.). También
son practicamente infranqueables los obstaculos que para un monopolio marcario
se derivan de la necesidad de mantener libremente disponibles a favor de la
totalidad de los empresarios las indicaciones descriptivas del valor de los
productos o servicios?®.

L.

Descriptividad en virtud del origen del producto o servicio

“La solicitud de una marca consistente en un nombre o signo geografico puede
tropezar con obstaculos dificilmente superables, (...) en la medida en que debera,

% Carlos Fernandez-N6voa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edicion. Madrid. 2004. Pag. 189.
27 Carlos Ferandez-Novoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edicién. Madrid. 2004. Pag. 189.
% Carlos Ferandez-Novoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edicion. Madrid. 2004. Pag. 190.
* Carlos Fernandez-Novoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edicion. Madrid. 2004, Pag. 190.
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en efecto, vedarse el acceso al Registro de marcas a los nombres de regiones o
localidades que sean conocidas por el publico como indicaciones que denotan el
origen geografico de los correspondientes productos o servicios. Si los
consumidores enlazan el nombre de una localidad o region con los productos o
servicios a los que pretende aplicarse la marca constituida por tal nombre
geografico, la marca debera denegarse porque este nombre debe permanecer a la
libre disposicién de todos los empresarios del ramo que estén asentados en la
correspondiente localidad o zona3?”.

Descriptividad en virtud de las caracteristicas del producto o servicio

“Sera suficiente alegar y demostrar que la denominacion o el signo solicitado como
marca puede servir en el comercio para indicar cualquier caracteristica del
producto o servicio, para que la misma sea considerada un signo descriptivo3'”.

6. Literal f) del articulo 135 de la Decision 486
‘No podran registrarse como marcas los signos que:

f) Consistan exclusivamente en un signo o indicacioén que sea el nombre genérico
o técnico del productfo o servicio de que se trate”.

6.1. LaNorma

El signo genérico®? es el que se confunde con los productos o servicios a
distinguir o equivale al nombre técnico de los mismos. Asi, las expresiones
genéricas carecen de distintividad, en tanto son incapaces de individualizar el
producto o servicio a que aplican. De igual forma no pueden ser apropiadas de
forma exclusiva al ser necesariamente requeridas por los demas empresarios para
dar informacién a titulo de frases o palabras explicativas sobre los productos o
servicios. Asi las cosas, otorgar la exclusividad de una palabra genérica es una
ventaja competitiva, ya que si bien son de libre utilizacién, el monopolio excluye a
los demas competidores de su uso. Dicho en otras palabras, se busca que las
palabras que por su naturaleza son de libre utilizacion lo sigan siendo, asi como
que el consumidor identifique el origen empresarial, lo que so6lo acontece con
marcas distintivas.

En ese contexto, ia irregistrabilidad de marcas por genericidad se aplica a signos
que consistan "exclusivamente” en un signo o indicacién genérica, lo cual permite
que un signo constituido por una denominacién evocativa, compuesta por términos
que en forma individual sean genéricos pero que tenga suficiente fuerza distintiva
para diferenciar un producto de otros, pueda ser registrado como marca, puesto
que, conforme lo ha sefalado la doctrina y 1a jurisprudencia, es aceptable "la
inscripcion de signos complejos o0 compuestos por nombres genéricos o
descriptivos [...] siempre y cuando guarden la condiciéon de distintivos frente a los
productos que han de protegerse por la marca3®”.

% Carlos Fernandez-Novoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edicién. Madrid. 2004. Pag. 192.

3 Carlos Fernandez-No6voa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edicién. Madrid. 2004. Pag. 191.
32E|Proceso 04-IP-98 de 17 de Agosto de 1998, Marca OPTIPAN, acerca de los signos genéricos:“El signo genérico desde
el punto de vista marcario es aquel cuyo significado equivale a la designacion del producto o servicio que con €l se pretende
identificar. De esta primera aproximacién conceptual, se desprende que la genericidad de un signo no puede establecerse
mediante la utilizacion de un método abstracto, sino casuistico, es decir, referido a los productos o servicios para los que se
solicita el registro marcario. Asi lo ha interpretado este drgano jurisdiccional comunitario, enfre otras sentencias, en la
dictada dentro del proceso 3-IP-95, cuando sefial6: ‘El caracter genérico de una denominacion por si mismo, o mirado en un
plano abstracto, no constituye elemento suficiente para determinar o deducir de €l la prohibicion del registro como marca.
Para que la solicitud de inscripcién de una marca resulte incursa en la causal de irregistrabilidad (...) es necesario que la
naturaleza genérica de la expresion se predique del producto o servicio al cual esta llamada a aplicarse (...)". (Gaceta Oficial
No. 189 de 15 de septiembre de 1995)".

B3TJCA, Interpretacién Prejudicial. Proceso 33-1P-1995.
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Finalmente, en el estudio de registrabilidad de un signo, uno de los métodos para
determinar si es 0 no genérico, es formulandose la pregunta ;qué es? el producto
o servicio al que se refiere el signo cuyo registro se pretende, de manera tal que si
la respuesta espontanea suministrada corresponde a la designacion del producto
o0 servicio como tal, habra lugar a establecer su naturaleza genérica.

7. Las Marcas de Posicion

Las Marcas de Posicion se definen por la posicién en que aparece un elemento en
un determinado producto o se fijan a éP4 Consiste en la ubicacion especial y
distintiva del signo en un producto35i,ﬁ,A

La representacion de ese tzpo de marcas debera consistir en_ una imagen con una
Unica vista de la marca.en la que se aprecie la posicion del elemento dentro de la
marca. Debera ef(lglrse ue se represente la imagen con Ilneas\dlscontmuas o}
punteadas, con el fln/d‘e definir la materia respecto de la que no. se.reivindica la
proteccion. /Se ex:glra una descripcion en la que se especific que-la-ubncacnon del
elemento /en relacmn con el producto, asi como Ia exphcac:on ~del porqué la
ublcacmn no es necesarla o funcional. /’ Goigy”

‘\

“Una marca de pos:c:on tlene por objeto la protecc:én fde un signo bidimensional o

tridimensional en el cual un “determinado ' e emento aparece siempre en
exactamente la ‘mjsma. posm/on tamano sobre una determinada parte del
producto, bien en térmmos absol, Ci ‘a/es al tamafio del mismo36. En
la préactica de la QAMI se han incoado solicn‘udes de marcas de posicién
presentadas tanto a titulo de marcas figurativas éomo de marcas tridimensionales,
lo cual habla de su indefinicion actual /ncluso a. o;os de los propios solicitantes
pese. a su reconoc:m/ento internacional como tlpo marcar/o autébnomo?’.
El elemento esencial del objeto de estas marcas\no es el signo en si, sino su
ubicacién en relac:énia/ producto, lo cual podna compon‘ar problemas en cuanto a
su constderac:/on sﬁqwera como signos en el sentldo de'la, D/rect/va de Marcas. De
hecho, algunos auiores defienden que el signo objeto de™ la-marca_de pos:c:on
debe carecer necesa;/amente de carécter distir tlvo intrinseco, sea “éste unaTorma
geométrica basica 0 la aplicacién de un color a una regién concreta del/f)roducto
accediendo al reglsE‘ro unicamente como resultado de la adqu:s:c:on ‘en’el mercado
de un secondary meanmg38 Por tanto, se ex:g/rla para su reglstro una practica
previa y un uso constante de dicho elemento no. dlstlntlvo/en/una concreta y
constante ubicacion del producto designado, que el publlfgob/etlvo haya llegado a
vincular con el tiempo con un determinado- or/gfz/n_,empresanal Esta postura no
parece, sin embargo, coherente con las posiciones: adoptadas por la jurisprudencia
europea en este terreno.

e

% Ejemplos clasicos son la forma de una etiqueta de fabrica o de un pespunte decorativo en el bolsillo trasero de un
pantalén tejano.

* Nuevos tipos de marcas, Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Disefios Industriales e Indicaciones
Geograficas, Documento preparado por la Secretaria, Ginebra, 13 a 17 de noviembre de 2006.

* En estos términos se expresa la Resolucién de la Sala de Recurso de 20 de noviembre de 2002 (Sala Tercera), asunto R
983/2001-3, Roter punkt, ap. 22.

% La marca de posicion se ha hecho un lugar como tipo marcario auténomo en las directrices incorporadas al Reglamento
del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, adoptado el 27 de marzo de 2006 (Tratado en vigor desde 2009 y
Reglamento en vigor desde 2011). Debe tenerse en cuenta que, si bien la mayoria de Estados europeos se han incorporado
ya al Tratado, entre ellos Espafia, la Unién Europea no es parte firmante como tal, por lo que sus disposiciones no son
aplicables en cualquier caso a la marca comunitaria. Sin embargo, no dejan de ser interesantes las guias adoptadas a fin de
garantizar una adecuada representacion y registro de las marcas de posicion.

3 S, Shimizu, “Opinions on the «Draft Report by the Working Group on New Types of Trademarks»”, disponible en: www.
jipa.or.jp/english/opinion/pdf/090317 .pdf (visitado por dltima vez el 15.12.13).

% M. Rey-Alvite Villar, “En tormo a fa distintividad y &mbito de proteccién de la marca de posicion” en AAVV., Estudios de
Derecho Mercantil. Libro Homenaje al Prof. Dr. Dr. h. c. José Antonio Gémez Segade, Marcial Pons, Madrid, 2013, pp. 853-
854.
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El  Tribunal General entendié aplicables los criterios jurisprudenciales
desarrollados para las marcas fridimensionales al enjuiciar una marca identificada
en la solicitud como marca de posicién y que consistia en la aplicacién del color
naranja sobre la region de la puntera de un calcetin blanco. El Tribunal General
identifico la marca como marca de posicién y determiné que «la marca solicitada
no puede disociarse de la forma de una parte de ese producto, a saber, de la
forma de la puntera de una prenda de calceteria»®. Por ese motivo, llega el
Tribunal a la conclusion de que la marca se confunde con el aspecto del producto
designado y que, en consecuencia, resulta igualmente aplicable la jurisprudencia
relativa a las marcas tridimensionales#!”. (Manuel Rey-Alvite Villar. EL CARACTER
DISTINTIVO DE LA MARCA TRIDIMENSIONAL EN LA JURISPRUDENCIA DE
LA UNION EUROPEA Area de Derecho Mercantil Universidad de Santiago de
Compostela Recibido: 15.01.2014 / Aceptado: 21.01.2014)

8. Naturaleza del signo solicitado

El signo solicitado a registro es una marca de posicion que “consiste en la posicion
de una estrella de color metalizado, ubicada en la parte frontal central inferior de la
ropa interior, la linea punteada no es un rasgo caracteristico de la marca y tiene
por objeto establecer la ubicacion de la estrella en la ropa interior, no se reivindica
exclusividad sobre la forma de la prenda ni sobre el color de la estrella”, y ha sido
solicitado para identificar “ropa interior” de la clase 25 internacional.

9. Caso concreto

Al hacer estudio del signo solicitado, esta Direccién encuentra que éste si esta
dotado de distintividad necesaria para acceder a registro, como se vera a
continuacion. ‘ :

Obsérvese en primera medida, que el signo solicitado consiste en una marca de
posicidén, motivo por el cual la distintividad del signo recaera unicamente, sobre la
posicion del elemento que se reivindica, esto es, una estrella ubicada en la parte
inferior, central y frontal de una prenda de ropa interior.

En ese orden de ideas, esta Direccion considera que el signo solicitado cuenta con
elementos graficos y de posicion que lo dotan de la fuerza necesaria para
individualizar los productos que pretende amparar, puesto que la forma en la que
estd ubicada la estrella de cinco puntas permite que el signo sea facilmente
identificado por los consumidores y de igual forma, que estos asocien el origen
empresarial de los productos que pretende distinguir, dado que se trata de una
figura y de una ubicacion que no resultan funcionales, ni necesarias en los
productos que pretende amparar.

40 STG de 15 de junio de 2010, asunto T-547/08, X Technology Swiss GmbH c. OAMI, ap. 28, Rec. 2010 11-02409.
41 | os matices en la apreciacién del caracter distintivo de las marcas de posicién en la jurisprudencia comunitaria son objeto
de andlisis en M. Rey-Alvite Villar, “En torno a /a distintividad...”, cit., pp. 857 y ss.
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10. Consideraciones adicionales

Con relacién a los argumentos planteados por el opositor, en virtud de los cuales
se refiere a algunos antecedentes de signos, segun el, iguales al analizado, es
preciso reiterar que cada caso es independiente y responde a circunstancias
unicas y especiales, es decir, el criterio esgrimido en un caso, no compromete u
obliga a la oficina para pronunciarse siempre en el mismo sentido, sin que esto
signifique inseguridad juridica, existiendo la posibilidad de tomar una posicion
diferente en aras de obtener interpretaciones acordes con la norma aplicable.

Ante la inobservancia de este precepto, la entidad veria limitado su poder
discrecional*? y por ende comprometlda su posicion, dado que su actuar debe
estar siempre condicionado.-por las dispo iciones Iegales que regulan el ejercicio
de la funcion publica, las” norm' permlten~la expedicién del acto
administrativo y Ios élementos facticos del: caso concreto. Asi;.tanto en relacion
con las dec13|ones proferl’d’é’é por otras oficinas de registro marca\no como con las
decisiones emmdas por la propia of:c:na~~‘~z% e debe realizar el»examen de
reglstrablhdad analizando cada caso concreto es decnr"”éstudlando el signo
solicitado para reglstro las oposiciones presentadas y Ia/m”formacmn rec?audada
para el pfocedimiento en cuestion, mdependle e‘de a‘ w‘sns “efectuados ya, sobre
signos |dent|cosos1m1ag§i; I D ays

\.

Por otra parte, y para ‘mayor- precnsaon Ia Dll‘ cmon procedié a verificar las
actuaciones surtldas enJos antecedentes relacnonados encontrando lo siguiente:

Expediént_e IR . B L i o Argumentos
No. Signo, | Solicitante h ‘ Z,/lﬁesolucmn No. decision

' | R

! . | RESOLUCION

b | BRANDON : . ['6992 de 25- Concesién directa si
02-35274 INVESTMENT, . | Marzo-2003 oncesion directa sin

| CORP. | SOLICITUD oposiciones
\ | | CONCEDE

(FlGURAWI—VA)
:‘i*fi ;
BRANDON b S .
03 089481 : INVESTMENT /Conqeglon directa sin
-‘ . CORP. e oposiciones
(FIGURATIVA)
RESOLUCION
11682 de 28-
Febrero-2011
SOLICITUD -
INK Y PINK Negacion por falta de
10-77
0-77293 SAS. NIEGA distintividad
RESOLUCION
55057 de 24-
Septiembre-

2 Al respecto la interpretacion prejudicial 5-1P-97 marca RENTAR sobre el poder discrecional de esta entidad dispuso: “No
es regla de aceptacién marcaria que en base a signos ya registrados se pretenda objetar en algin momento, el poder
discrecional pero no arbitrario de la administracion, para aceptar o negar un nuevo signo como marca. Circunstancias
distintas y diversas, originadas en los propios hechos, pueden influir o no para que la Oficina Nacional Competente, en un
caso determinado, acepte la registrabilidad y en otro la rechace.”
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2012
RESUELVE
RECURSO DE
APELACION
CONFIRMA
Negacién por
confundibilidad  con
marcas concedidas
en expedientes 02-
PEoOLUCION.,. | 35274y 03 048t
Julio-2013 Ad.emag, se niega por
OBSERVACION eX|s_t|r |nd|C|o's. 'de la
NIEGA posible comisién de
conductas de
12-52770 INK' Y PINK | pesoLucion | Competencia desleal,
SAS. 8442 de 17 |POT la  “imitacion
Febrero-2014 sistematica” del color
RESUELVE plateado y de las
RECURSO DE figuras ubicadas en la
APELACION parte cent(al y.frontal
CONFIRMA de la ropa interior que
probé usar la
opositora - 'y  que
pretendia registrar
INKY PINK S.AS.
CARLOS RESIUTION. | Negacien por fatta de
14-45567 ARTURO Octubre-2014 | distintividad, - de
. CASTRO | OBSERVACION conformidad con
ARGUELLO NIEGA expediente 10-77293
CARLOS gggngﬁlO;_ Negacion por falta de
14 045569 ARTURO Octubre-2014 | distintividad, - de
CASTRO OBSERVACION conformidad con
ARGUELLO NIEGA expediente 10-77293
CARLOS RESQEUCION, | Negacion por faita de
14 045571 ARTURO Octubre-2014 dlstlnt|V|§iad, de
CASTRO OBSERVACION conformidad con
ARGUELLO NIEGA expediente 10-77293

Con base en

lo anterior,

debe sefialarse que

la sociedad BRANDON

INVESTMENT, CORP., es titular de signos con caracteristicas similares a las del
signo que se solicita a registro, los cuales fueron solicitados a registro desde el
ano 2003, y que han sido objeto de renovacién desde entonces, como se observa
a continuacion:

Certificado N°. 266252

Certificado N°. 283250 ]

Superintendencia de Industria y Comercio
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observa a contmuacmn o

7

( ) la estrella caracter/stlca Lbicada en la parte central y frontal de Ia
:ropa interior de propiedad-deiGrystal .S.A.S. es metalizada y de color
‘plata, de igual manera que se presenta énjlas prendas intimas que
\pretende /dentlflcar la marca solicitada, pJ,es los puntos en forma de
tnangulo se éncuentran centrados en lacara frontal de la prenda
linterior metalizatios y de color plata. '\,

(. 5 N
ASI se observ - que la_idea de incluir_un icono caracteristico en las
prendas interiores femeninas de propiedad d&.la sociedad Fabrica de
Calcetines Crystal S.A., y las muestras fisicas permlten verificar no sélo
la /m/taCIon qué hace la sociedad solicitante Ink y*Pmk S.A.S., del
elemento caractenstlco que aquellas incluyen, sino la reproBucc:on de7
texturas, dlsenos y elementos de las prendas que Calcetines Cry tal
SA, comerCIaIlza lo cual aunado al: hecho que las sociedades son
competldoras idlrectas y concurren en el mismo _mercado, /nduc‘fnan al
consumidor a efror " (subrayado por fuera del texto ongmal)

/
Como se observa, la distintividad de los signos de pro_ iedad de CRYSTAL SAAS,,

hoy BRANDON INVESTMENT, CORP., recae-enla osicion que se la da a la
estrella de cinco puntas en la parte central y frontal de la ropa interior, lo cual ha
sido reconocido por esta Entidad dentro del expediente referido, a los signos de la
sociedad solicitante, conclusiones soportadas en pruebas de uso y su efecto frente
al publico consumidor, el cual percibe e identifica el signo, como proveniente de un
determinado origen empresarial, razén por la cual en el citado expediente 12-
52770 se nego el registro de un signo similar, por considerar que el solicitante
habia realizado actos sistematicos de imitacion de los productos de CRYSTAL
S.A.S., hoy BRANDON INVESTMENT, CORP., al punto de pretender utilizar la
ubicacion central y frontal de las prendas para ubicar un elemento similar.

Asi pues, en razén a lo expuesto anteriormente, la Direccion observa que con la
presente decision se conserva una sola linea de decisién, mas aun cuando
agotada la via gubernativa en el expediente 12-52770 se pudo corroborar que es
la sociedad solicitante la llamada a obtener el registro del signo solicitado.
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Adicionalmente se observa que estas resoluciones conservan su presuncion de
legalidad al no haberse notificado a esta Entidad de demanda alguna ante el
Consejo de Estado u otra autoridad competente.

11. La distintividad adquirida o segundo significado de la marca solicitada

A este respecto cabe indicar que como se sefialé antes, sélo procede cuando el
signo sobre el que se pretende el registro carece de distintividad, o cuando el
signo solicitado careciera de distintividad.

Habiendo quedado demostrado que el signo solicitado cumple con los
presupuestos necesarios para ser marca pues no se trata de una ubicacién
necesaria en la prenda de vestir y carece de cualquier tipo de funcionalidad en los
productos, no es posible aplicar la figura del “secondary meaning” en este caso,
razén por la cual es preciso resaltar que las pruebas aportadas por el solicitante
no fueron analizadas desde el punto de vista de la distintividad adquirida.

Adicionalmente, frente al argumento del opositor segin el cual, la posiciéon del
signo reivindicado en las prendas de vestir es usualmente utilizado por los
empresarios del sector de la ropa interior, esta entidad se permite precisar que si
tal circunstancia fuere cierta, obedeceria al posicionamiento logrado por el hoy
solicitante, quien le dio a sus prendas de vestir una caracteristica particular y
original bastante identificadora que ha pretendido ser imitada durante algun tiempo
por sus competidores, de lo cual resuita como ejemplo el caso contemplado dentro
del expediente 12-52770.

12. Conclusion

De acuerdo con las consideraciones antes expuestas, el signo objeto de la
solicitud de registro en estudio no esta incurso en las causales de irregistrabilidad
establecidas en los literales b), e) y f) del articulo 135 de la Decision 486 de la
Comisiéon de la Comunidad Andina, toda vez que el signo esta dotado de
distintividad para los productos que pretende amparar.

De igual manera, revisada la informacién que reposa en esta entidad se advierte
que no existe impedimento para conceder el registro solicitado.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. Declarar infundada la oposicién presentada por CARLOS
ARTURO CASTRO ARGUELLO

ARTICULO SEGUNDO. Declarar infundada la oposicién presentada por la
sociedad CONFECCIONES INTIMAS LTDA CONINT LTDA.

ARTICUO TERCERO. Conceder el registro de:
La marca de : :
posicion

Péagina 20 de 21

Superintendencia de Industria y Comercio
Cra 13No. 27- 00 pisos 1. 3,4,5.6,7y 10PBX: 1571, 5370000

: © ~ MINCOMERCIO
Call center: (57115920400 Linea gratuita nacional: 01800-910165 NDUSTRIAY TURISMO

www sic.gov.co - E-mail: contactenosta:sic.gov.co - Bogotd D.C. - Colombia.



f{( Industria y Comercio . | TODOSPORUN
SUPERINTENDENCIA __. ) NUEVO PAIS
Resolucién N° Er‘ 1 rgz (} 2 g PAZ EQUIDAD EDUCACION

Ref. Expediente N° 14-29527

Descripcién . “La marca consiste en la posicidon de una estrella de
color metalizado, ubicada en la parte frontal central
inferior de la ropa interior. La linea punteada no es un
rasgo caracteristico de la marca y tiene por objefo
establecer la ubicacion de la estrella en la ropa
interior. No se reivindica exclusividad sobre la forma
de la prenda ni sobre el color de la estrella”

Alcance del : NO SE CONCEDE DERECHO EXCLUSIVO SOBRE
derecho LA FORMA DE LA PRENDA DE VESTIR, SINO
SOBRE LA ESTRELLA UBICADA EN LA PARTE
FRONTAL CENTRAL "INFERIOR DE DICHA
/PRENDA ™
\\
,opa /ntenor” (Productos de la Clase- 25 de la
Clasificacion |nternac10nal de Niza). - \

Para distinguir |

Titular :{ BRANDON INVESTMENT CORP
Dommicilio \ CBELLEVILLE SAINT MICHAE ‘BARBADOS

Direccion o THE PHOENIX CENTRE GEORGE STREET

Vigencia ' ;‘“‘Dlez"‘(10) “nos“'c‘ontado,s*a partir de la fecha de la
} ( presente resolucion. |

ARTTCULO CUART O Asignar numero de certlflcafo al derecho concedido, previa
mscnpmon en los libros de la propiedad industrial}

ARTICULO QUINTO Notificar a la sociedad solicitarite BRANDON INVESTMENT,
CORP. \y a Ios oposntores CARLOS ARTURO CASTRO ARGUELLO vy
CONFECQIONES INTIMAS LTDA CONINT LTDA,, el cofitenido de la, presente
resolucion, \entregandoles copia de la misma y adwrtlendoles que contraV ella
procede el recurso ide apelacion ante el Superintendente Delegado para la
Propiedad Industrldll !el cual debera ser interpuesto dentro de los-diez (10) dias
habiles siguientes & la fecha de la not|f|ca0|on del presente acto admihistrativo.

Notifiquese y Cumplase,. /
Dado en Bogota-D.C.,a los-5" 4.
/,"‘ /9 DIC 2015

La Directora de Signos Distintivos,
MARIA JOSE AMU éE(C‘:E)RRA
Proyecté: LCPG - contratista

Solicitante: BRANDON INVESTMENT, CORP.
Apoderado: MAURICIO PATINO BONNET

Opositor: CARLOS ARTURO CASTRO ARGUELLO

Opositor: CONFECCIONES INTIMAS LTDA CONINT LTDA.
Apoderada: MARIA CLAUDIA GORDILLO BERMEO
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