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RESUMEN

En este trabajo se identifican las causas por las que en Colombia los
Acuerdos de Coexistencia Marcaria han tenido problemas en su apli-
cacién. Mediante el andlisis de los instrumentos juridicos con que la
Comunidad Andina, la Superintendencia de Industria y Comercio y la
méxima autoridad de la Jurisdiccién de lo Contencioso Administrativo
interpretan estos acuerdos, se evidencian los problemas y las limita-
ciones que impiden su registro. Se propone la actualizacién del marco
juridico para los Acuerdos de Coexistencia y algunas recomendaciones
de interpretacién normativa que responden a las posiciones adoptadas
en la doctrina y el derecho comparado.
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ABSTRACT

In this work, the reasons why the Trademark Coexistence Agreements
in Colombia have had problems in their application are identified.
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Through the analysis of the legal instruments with which the Andean
Community, the Superintendency of Industry and Commerce and the
highest authority of the Administrative Litigation Jurisdiction interpret
these contracts, it was possible to highlight the problems and limita-
tions that caused their registration to be rejected. The updating of the
legal framework for the Coexistence Agreements and some recommen-
dations for normative interpretation that took into account the posi-
tions adopted in doctrine and comparative law are proposed.

Keywords: Trademark Coexistence Agreements, Decision 486 of 2000,
trademark registration, distinctiveness, risk of confusion.

INTRODUCCION

Winston Churchill, ademés de ser un politico prominente, se destacé
por ser estadista, historiador y escritor. En una ocasién comenté que
habia recibido felicitaciones de muchos sectores por sus obras narra-
tivas de ficcién. Debido a estos halagos, el politico se enteré de que
compartia su nombre con un reconocido escritor americano. Para evitar
mas confusiones, el primer ministro se contacté con su homoénimo y le
propuso celebrar un acuerdo para firmar diferente y asi lograr distin-
guirse. El estratega inglés debia agregar a su firma su segundo nombre
Spencer y el escritor tenia que firmar como Winston Churchill, el ame-
ricano. Independientemente de lo que aconteci6 después, su actuar
contribuy6 con uno de los planteamientos del Derecho de Propiedad
Industrial, los Acuerdos de Coexistencia Marcaria? (American Bar As-
sociation, 2020).

Es necesario entender a los signos como aquellos fenémenos ca-
paces de representar algo. Los signos distintivos se usan en el mundo
comercial para identificar y diferenciar a las empresas, generan singu-
laridad y le otorgan valor a una compania3, algunos de los signos dis-
tintivos son: los nombres, lemas o marcas. Las marcas son todo signo

2. “Indeed, Churchill was a pioneer and one of the first proponents of trademark coexistence agreements”
[De hecho, Churchill fue pionero y uno de los primeros defensores de los Acuerdos de Coexistencia de
Marcas.] (American Bar Association, 2020, s.p.).

3. La Propiedad Industrial se divide en 2 ramas principales siendo estas, las nuevas creaciones que
determinan novedades en la industria y el comercio y los signos distintivos.
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capaz de distinguir un producto y/o servicio en el mercado y se compo-
nen de figuras, vocablos o expresiones*.

El signo que no sea distintivo, individual y singular careceria de
objeto (Tribunal de Justicia de la CAN, 2010, Proceso 004-IP) puesto
que induciria a error a los consumidores sobre el producto o servicio
que estdn consumiendo al no poder ser distinguidos de los otros. Por lo
tanto, la distincién es la caracteristica principal a la hora de obtener un
registro marcario, mismo que genera derechos sobre la marca, de ahi
que no podra registrarse como marca los signos que carezcan de dis-
tintividads o sean idénticos y se asemejen a una marca anteriormente
solicitada para registro (CAN, 2000, Decision 486, art. 136, lit. a.).

En la actualidad, la solucién a la existencia de marcas similares en
un mismo territorio son los Acuerdos de Coexistencia Marcaria. Cuan-
do los titulares se percatan que entre sus marcas puede haber confu-
sién deciden realizar un contrato que les permita hacer identificable su
producto para eliminar el riesgo y de esta manera, poder coexistir en
un mismo mercado, por ejemplo, mediante la inclusién de clausulas
de exclusividad para el uso de determinados productos. Estos acuerdos
buscan que dos marcas similares convivan en un mercado, pero sin
arriesgar la identidad entre sus marcas.

Respondiendo a estas practicas y necesidades comerciales, la Co-
munidad Andina¢ (CAN), organismo del que Colombia hace parte” y
cuyas directrices son de cumplimiento obligatorio, en su Decisién 486
articulo 159, dio aval para suscribir Acuerdos de Coexistencia Mar-
caria siempre y cuando se adopten medidas para evitar la confusion
del consumidor y se respeten las normas sobre practicas comerciales y
promocién de la competencias.

4. Podran constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: las palabras; las imégenes figuras, simbolos,
graficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos u olores; las
letras y los ntimeros; los colores delimitados por la forma; la forma de los productos. (CAN, 2000,
Decisién 486, art. 134)

5. Articulo 135 de la Decisién 486 del 2000 de la Comunidad Andina.

6. La Comunidad Andina (CAN) tiene un esquema juridico denominado “supranacional”, que significa
que la normativa comunitaria emitida tiene efectos juridicos directos y vinculantes en sus Paises
Miembros (Secretaria General de la Comunidad Andina, 2018).

7. A partir del Acuerdo de Cartagena suscrito el 26 de mayo del afio 1969.

8. Al respecto, el Articulo 159 de la Decisién 486 establece: “Cuando en la Subregién existan registros
sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos
productos o servicios, se prohibe la comercializacién de las mercancias o servicios identificados
con esa marca en el territorio del respectivo Pais Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas
suscriban acuerdos que permitan dicha comercializacién. (CAN, 2000). (Subrayado fuera del texto
original)
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De acuerdo con la disposicién normativa comunitaria deberia exis-
tir, en principio, un juicio a favor de estos instrumentos. Sin embargo,
en Colombia los Acuerdos de Coexistencia Marcaria no llegan a ser efi-
caces, con frecuencia, su registro es rechazado por las autoridades, una
negativa que genera, entre otras cosas, altos costos para las empresas,
quienes se ven obligadas a cambiar su identidad para comercializar sus
productos. Por lo cual, existe la necesidad de crear un criterio que dote
de seguridad juridica la aplicaciéon de los Acuerdos de Coexistencia
Marcaria.

El presente articulo respondera en cuatro partes a la siguiente pre-
gunta: /cudles son las causas por las que los Acuerdos de Coexistencia
Marcaria no han tenido eficacia en una solicitud de registro marcario
en Colombia? La primera parte estudiard el concepto de marca y sus
principales caracteristicas, en especial la funcién distintiva y el feno-
meno del riesgo de confusién; la segunda, se encargara de exponer el
concepto de coexistencia marcaria y los Acuerdos de Coexistencia, su
contexto normativo y la posicién que ha tenido el Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina frente a estos contratos; en el tercer capitulo
se observara la jurisprudencia del Consejo de Estado en los casos en que
los Acuerdos de Coexistencia han estado involucrados en una solicitud
marcaria, para pasar a contrastarlo con la perspectiva que se les ha
dado en el derecho comparado. El articulo terminaré con la discusién
de estos acuerdos y la posicién de algunos doctrinantes, evidenciando
cuales han sido las razones por las que en Colombia no han llegado a
tener validez y se planteardn algunas recomendaciones.

1. LA MARCA

1.1 Lamarcaysufunciéndistintiva:Identificadoray diferenciadora

“Los productos se crean en las fabricas, pero las mar-
cas se crean y viven en la mente” - Walter Landon

Etimol6gicamente la marca proviene del lexema germanico mark que
en su sustantivo singular indefinido traduce marco, limite o frontera.
La marca es definida por Férnandez Novoa (1984) como la percepcién
de unidad entre signo y producto por los consumidores y tiene como
proposito, identificar y hacer distinguible para el ptablico unos produc-
tos y servicios.
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Las marcas tienen identidad propia y generan una imagen en la so-
ciedad. Los empresarios buscan atribuirles a sus marcas ciertos atribu-
tos para ser reconocidas en el mercado, sin embargo, la marca termina
siendo lo que los consumidores dicen que es, es decir, lo que el pablico
logra percibir. Mantener el buen posicionamiento de la marca requiere
de esfuerzo, ya que estos signos distintivos al meterse en el imaginario
comun, logran adquirir caracteristicas propias y dotar de significado a
una organizacion. Asi es como sus productos y/o servicios llevan con-
sigo el ofrecimiento de una experiencia u expectativa. En el 2018 un
tribunal de los Estados Unidos condené a Johnson y Johnson por 550
millones de doélares debido a que su talco para bebés fue acusado de
producir cancer en las mujeres, ademas de la millonaria suma, el hecho
le ha costado a la marca su Good Will® o buen nombre, ya que para sus
clientes ahora es dificil desvincular un producto de Johnson y Johnson
con el riesgo de contraer cancer.

Los signos buscan ofrecer productos con virtudes como: calidad,
prestigio o seguridad. Piense el lector, en lo que representan marcas
como Apple en tecnologia, Louis Vuitton en industria textil o Ferrari
en el mundo automotriz. Debido a lo anterior, los empresarios buscan
proteger el valor de esos signos mediante el registro marcario.

El efecto principal de registrar una marca es adquirir su derecho a
la exclusividad. En ese sentido, el titular puede impedir que se regis-
tren marcas similares o idénticas a la suya para identificar los mismos
productos o servicios. La tnica forma de adquirir este derecho es por
medio del registro?°.

La Comunidad Andina, de la cual Colombia hace parte, establecié
en la Decisién 486 el Régimen Comun sobre Propiedad Industrial. En
esta norma comunitaria se fijaron los requisitos para que se pueda re-
gistrar una marca: la distintividad®?, susceptibilidad de representacion

9. “Goodwill refers to the value a company gets from its brand, customer base and reputation associated
with its intellectual property. Goodwill is a long-term asset that generates value for a company over a
number of years.” [El Goodwill se refiere al valor que una compaiiia obtiene de su marca, a base de sus
clientes y de la reputacién asociada con propiedad intelectual. E1 Good Will es un activo a largo plazo
que genera valor a una empresa durante varios anos] (Business Development Bank of Canada, s.f.).

10. Le permite a su titular ejercer el ius prohibendi para impedir que terceros utilicen su marca, sin su
expreso consentimiento, en bienes o servicios idénticos o similares. (Tribunal de Justicia de la CAN,
2000, Caso 33 IP).

11. Es considerada como la caracteristica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como
marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su funcién principal de identificar
e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusién. (Tribunal
de Justicia de la CAN, 2010, Proceso 004-IP)
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gréafica? y perceptibilidad® (CAN, 2000, Decisién 486, art.134). Igual-
mente se determiné como causal de irregistrabilidad la falta de alguno
de estos requisitos y de nulidad absoluta, en especifico, la ausencia de
distintividad.

El elemento juridico esencial de la marca es su distincion, es la
caracteristica infaltable para ser considerada como tal. La distincién se
encarga de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad de lo
que se esté consumiendo (Tribunal de Justicia de la CAN, 2010, Proce-
so 004-1P) y tiene como objetivo, que:

i) el signo sea capaz de distinguir productos en el mercado y
ii) que pueda diferenciarse de otros signos4.

Coémo lo dice Riofrio Martinez (2003) “si una marca no se diferen-
cia de otra (confusién marcaria) entonces no hay marca, pues, para que
exista, debe tener «fuerza distintiva»”(s.p.). Pretender evadir esta carac-
teristica seria dejar a las marcas en un absurdo, puesto que la carencia
de distintividad implicaria incapacidad identificatoria, lo que genera
per se un riesgo de confusioén, el cual afecta tanto a los intereses de los
consumidores?s como de los titulares marcarios.

1.2 Sobre el Riesgo de Confusion

La Decisién 486 del 2000, en su articulo 136 establece la prohibicién de
registrar como marca aquellos signos que sean idénticos o se asemejen
a una marca anteriormente solicitada para registro. Esta prohibicion
tiene dos fundamentos:

i) Se prohibe porque existe colisién de derechos donde el derecho que
prevalece es el del que registré la marca con anterioridad; y, ii) También
se prohibe porque al ser idéntico o similar a la marca, el signo que se pre-
tende registrar carece de fuerza distintiva (Riofrio Martinez, 2003, s.p).

12. “Es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, graficos,
signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo
observe” (Tribunal de Justicia de la CAN, 2018, Proceso 736- IP)

13. “Hace referencia a todo elemento, signo o indicacién que pueda ser captado por los sentidos para que,
por medio de estos, la marca penetre en la mente del pablico” (Tribunal de Justicia de la CAN, 2018,
Proceso 736- IP)

14. Se entienden como la capacidad extrinseca e intrinseca de la marca.

15. Por ejemplo, si existe confusién entre dos productos médicos, se podrian generar consecuencias
adversas a los intereses de los particulares. Motivo por el cual, se debera ser més estricto con cierto
tipo de bienes y servicios.
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Es decir, se prohibe para proteger los derechos de exclusividad y
para evitar la confusién de los consumidores frente a la marca.

Cuando el publico crea que dos productos tienen un origen empre-
sarial comtn o estan vinculados de alguna manera, sin que la realidad
concuerde, nos estamos enfrentando a un riesgo de confusion. (Tribu-
nal de Justicia de la Comunidad Andina, 2002, Proceso 109 IP). Riesgo
que se puede ver expresado de dos formas, las cuales se diferencian en
su alcance:

i.  Elriesgo de asociacion o confusion indirecta es cuando los con-
sumidores asumen que una y otra marca, debido a su simili-
tud, tienen una relacién o vinculacién empresarial sin que la
realidad concuerde; y,

ii. El riesgo de confusion o confusion directa es cuando el consu-
midor compra un producto o servicio pensando que esta ad-
quiriendo uno diferente.

El Tribunal de Justicia de la CAN ha estimado?¢ que para que pro-
ceda la irregistrabilidad, no es necesario que el signo induzca a error
a los consumidores, sino que basta con la existencia del riesgo. Segin
Otamendi (como se cit6 en el Tribunal de Justicia de la CAN, 2013, Pro-
ceso 05 - IP), los consumidores son sujetos pasivos que se encuentran
en un territorio, por lo cual los efectos juridicos que emanan de una
marca siempre estan limitados a un territorio determinado y no son
derechos que puedan ser oponibles en cualquier parte del mundo.

Si las autoridades identifican que una marca que pretende ser re-
gistrada tiene la potencialidad de generar riesgo de confusién, estan en
la obligaciéon de hacer un estudio de confundibilidad entre los signos
involucrados. Para lo cual, se basan en tres diferentes clases de revi-
sion, segiin Ramirez Vallecilla y Vernaza Gémez (2016) “Las primeras
son las reglas de cotejo marcario, las segundas son los tipos de simili-
tud y las terceras son los criterios que pueden conducir a establecer o
fijar la conexién competitiva entre los productos” (p. 25).

16. En Procesos tales como: 26 IP, 2004 —109 IP, 2002 —06 IP, 2004.
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1.2.1 Las Reglas de Cotejo Marcario'”

Se basan en hacer un anélisis de las caracteristicas de las marcas, espe-
cialmente de su componente visual, auditivo, ideolégico y fonético. En
este particular, cobra especial importancia la regla de evitar la “disec-
ciéon de las denominaciones comparadas en sus diferentes elementos
integrantes” (Tribunal de Justicia de la CAN, 2010, Proceso 22 IP). Es
decir, al momento de realizar un analisis entre los diferentes signos,
se debera partir de una visién en conjunto de todos los elementos que
componen su unidad.

1.2.2 Los Tipos de Similitud

Por medio de un analisis que evidencie la cercania de semejanza en sus
signos, referente a la similitud ortografica?®, fonética??, e ideologica2®.

1.2.3 Los Criterios que Conducen a Establecer la Conexion
Competitiva entre los Productos

El Tribunal de Justicia en Interpretacién Prejudicial 100 IP (2018) es-
tableci6 los criterios sustanciales para determinar si existe conexién
competitiva entre los productos:

Intercambiabilidad: Los productos son sustituibles entre si.

Complementariedad: El uso de uno causa la necesidad de adquirir
el otro.

17. Regla 1.- La confusion resulta de la impresién de conjunto despertada por las marcas. Asi tenemos
entonces que no se debe descomponer la integridad gréafica y fonética, considerando por tanto todos
los elementos que componen a estos signos distintivos.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultaneamente. Esto debido a que el
andlisis simultdneo no lo realiza el consumidor o usuario comun.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Ya
que el riesgo de confusién se desprende de la similitud de los elementos que aparecen en conjunto
integradores de la marca.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en
cuenta la naturaleza de los productos. (Moreno, 1946, s.p.)

18. La similitud ortografica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en
los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el ntimero de silabas, las raices, o las
terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusién sea mas palpable u obvia.

19. La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La
determinacién de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba ténica o
de la coincidencia en las raices o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las
particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusién entre
los signos confrontados.

20. La similitud ideolégica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del
contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan
una misma cosa, caracteristica o idea, se estaria impidiendo al consumidor distinguir una de otra.
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Razonabilidad: Cuando se piensa que los productos son ofrecidos
por el mismo empresario?!.

El principio de especialidad permite la coexistencia pacifica en un
mercado si los productos o servicios que ofrecen las marcas son dife-
rentes. Tal es el caso de la marca Corona, donde una cerveza, una em-
presa chocolatera y una de vajillas, coexisten en un mercado sin que
haya confusién entre ellas.

Con base en lo anterior, puede entenderse que el riesgo de confu-
si6én varia teniendo en cuenta: la similitud o identidad de las marcas,
aunado a la similitud o identidad de los productos o servicios, asi tam-
bién al tipo de consumidor al que va dirigido, y por tltimo al ambito
geografico en donde se ofrezcan (Lépez-Castro, 2011).

Por lo tanto, si se verifica que su identidad no afecta a terceros, por
ser lo suficientemente distintiva, y, ademas, cumple con los requisitos
fijados de representacion grafica y perceptibilidad, las autoridades pro-
cederan a conceder el registro.

Tomando en consideracion las vicisitudes que se pueden presentar
por las semejanzas entre marcas, que eventualmente pueden conducir
a su irregistrabilidad, por su precaria distintividad, es procedente estu-
diar la posibilidad de que titulares de diferentes marcas que presenten
caracteristicas similares realicen acuerdos para restringir su uso y, de
esta forma, asegurar que sus signos puedan tener un registro simul-
taneo, siempre y cuando no se confunda al consumidor respecto del
origen de las prestaciones.

2. LA COEXISTENCIA DE MARCAS

Para la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (2006) “la
expresion ‘coexistencia de marcas’ describe una situacién en la que
dos empresas diferentes usan una marca igual o similar para comercia-
lizar un producto o servicio sin que por ello interfiera necesariamente
la una en los negocios de la otra”. La doctrina y la jurisprudencia han

21. Ramirez Vallecilla y Vernaza Gémez (2016) citan al Tribunal de Justicia en su proceso 8 IP del 2005
que sugiere evaluar: “a) La inclusion de los productos en una misma clase del nomenclator b) Canales
de comercializacién ¢) Mismos medios de publicidad d) Relacién o vinculacién de productos e) Uso
conjunto o complementario de productos f) Partes y accesorios g) Mismo Género de Productos h)
Misma finalidad i) Intercambiabilidad de los Productos. (p.22)”.
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identificado dos tipos de coexistencia en el mercado, la coexistencia de
hecho y la de derecho.

La Coexistencia de Hecho, o también denominada coexistencia
pacifica, hace referencia a aquella convivencia en la que dos signos
similares han estado presentes en el mercado por un periodo sin pre-
sentarse confusiéon entre ellos (Tribunal de Justicia de la CAN, 2016,
Proceso 438 IP). Esta coexistencia no evita que se haga un examen de
confundibilidad entre las marcas involucradas. Simplemente es un he-
cho del mercado?2.

Por su parte, la Coexistencia de Derecho encuentra su materiali-
zacion en los Acuerdos de Coexistencia Marcaria. Debido a que estos
contratos son el objeto de estudio del presente articulo se les dara una
descripcién mas detallada.

2.1 Los Acuerdos de Coexistencia Marcaria

En la Europa central del siglo XX las empresas se expandieron y se
empezaron a encontrar con marcas similares en varios paises del mun-
do.z “At the end of the 40’s, many companies widened their field of
activities considerably, no longer selling their goods in their own coun-
tries, or in their traditional territories but in all countries where it was
possible”2¢ (Storkebaum, 1978, s.p.). Esto generd conflictos entre las
marcas en aquellos lugares donde planeaban ser registradas, por lo que
los comerciantes europeos empezaron a suscribir acuerdos unilaterales
de voluntad denominados pre - right declarations, con la finalidad de
evitar las constantes oposiciones al registro que se presentaban en la
época, y asi permitir la coexistencia entre sus marcas, convenios que
luego dieron paso al acuerdo de voluntades?s.

La Comunidad Andina2¢ contempla en el articulo 159 de la Deci-
sién 486 del 2000 la posibilidad que titulares de marcas idénticas o

22. El problema surge cuando van a registrar la marca, bien sea, por descuido por parte de los empresarios
o por la intencién de llegar a un nuevo pafs, y se presenta oposicioén a su registro o negacién de las
autoridades o futura nulidad, viéndose obligadas a cambiar su identidad marcaria.

23. Como ejemplo: Compaiiias del Reino Unido enlamancomunidad de naciones, en inglés “Commonwealth
of Nation”.

24. [A finales de los anos 40 muchas empresas ampliaron considerablemente su campo de actividad, ya no
vendiendo sus bienes en sus propios paises, ni en sus territorios tradicionales, sino en todos los paises
donde fue posible].

25. No fue hasta que la Ley Alemana de Marcas hizo su renovacién en 1967, que fueron considerados por
el derecho marcario.

26. Organismo de integraciéon econémica, social y cultural de caracter supranacional.

Revista Cientifica Codex, Pasto (Colombia) 2021, 7 (12) 198-231. ISSN: 2463-1558 - ISSN-E: 2463-2031

Revista Cientifica CODEX

207



Revista Cientifica CODEX

208

Laura Carolina Vela Moncayo

similares suscriban acuerdos que permitan la comercializacién de sus
productos en un mismo territorio?”. Dichos acuerdos se han denomi-
nado Acuerdos de Coexistencia Marcaria y permiten que dos marcas
puedan coexistir en un mismo mercado sin que el hecho dé lugar a
confusiones. Algunos beneficios de los Acuerdos de Coexistencia Mar-
caria son, que:

i) Impulsan la oferta. Ya que permiten el ingreso de nuevos bie-
nes y servicios a un pais.

ii) Son incentivos para que los comerciantes mejoren la calidad
de sus productos. Debido a que el consumidor tiene més pro-
ductos y servicios por elegir.

iii) Facultan a las marcas conservar su identidad en el mercado.
Al permitir que una marca sea reconocida en diferentes terri-
torios, logran que su Good Will traspase fronteras.

iv) Son mecanismos preventivos ante posibles conflictos. Evitan
las oposiciones ante peticiones de registros asi como la acti-
vaciéon del aparato jurisdiccional,?8 por transgredir derechos
de exclusividad por parte de las marcas registradas, tal como
lo manifiesta Moss (2005): “In order to coexist in the market
“peacefully,” companies with potentially infringing trade-
marks sometimes enter into coexistence agreements, which
allow them to continue marketing their products to the public
without the fear of defending a trademark infringement law-
suit” (p. 4).

De acuerdo al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el
Proceso 37 - IP (2013) los Acuerdos de Coexistencia Marcaria deben
cumplir unos requisitos para que sean eficaces:

(i) la existencia en la subregion de registros de marcas idénticas o simi-
lares; (ii) la existencia de un acuerdo entre las partes; (iii) la adopcién
por parte de estas de las previsiones necesarias para evitar la confusiéon

27. Es preciso aclarar que los supuestos consagrados en el articulo 159 de la Decisién 486 del 2000
contemplan la posibilidad de que esa coexistencia se presente en un territorio de la subregion, y no
consideran la posibilidad de que dos marcas connacionales quieran suscribir estos contratos, por lo
tanto, se entiende que dicha disposicién quedara a consideraciéon de cada nacién.

28. De hecho, en los Acuerdos de Coexistencia Marcaria, se suele incluir clausulas compromisorias para
someter a un procedimiento arbitral las diferencias que provienen de una relacién juridica.
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del publico, asi como proporcionar la debida informacién sobre el origen
de los productos o servicios; (iv) el respeto de las normas sobre practi-
cas comerciales y promocion de la competencia; y, (v) la inscripcion del
acuerdo en la oficina nacional competente (p.11).

En estos acuerdos privados, los titulares ceden parte de su derecho
al uso exclusivo de la marca a partir de restricciones mutuas. La im-
posicién de medidas restrictivas busca evitar que el uso de una marca
pueda causar algan tipo de riesgo de confusiéon o asociacién con la
marca semejante entre los consumidores. Medidas tales como la im-
posicién de etiquetas que informen sobre su origen o la restriccién en
el uso de productos y/o servicios, ayudan a generar mayor distincién.

Para ilustrar lo anterior, en 1991 Apple Computers y Apple Corps
(el sello discografico de los Beatles) hicieron un Acuerdo de Coexisten-
cia Marcaria. En dicho acuerdo se pact6é que la empresa americana ten-
dria el derecho exclusivo sobre productos electrénicos, informéaticos y
de procesamiento, mientras que la empresa de los Beatles podria usar
las marcas de Apple en toda obra creativa cuyo contenido principal sea
la musica (Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, 2006).
Al restringir su uso se logré que cada marca continuase en el mercado
sin interferir en los derechos de la otra. No obstante, cuando Apple
Computers lanzé al aire su explorador de contenido musical iTunes,
los misicos se sintieron transgredidos en sus derechos y se demandé el
incumplimiento por la extralimitacién del uso de la marca. En el caso
se concluyé que:

The primary reason there is no breach is because there is no use of the
logo in connection with recorded music for the purposes of the TMA -
there is no association by way of trade within that agreement. It is a use
which permissibly associates the logo with the service, and it does not
go beyond what is reasonable and fair in order to achieve that?® (Tribu-
nal Superior de Inglaterra y Gales, 2006, Apple Corps. Limited vs Apple
Computer, Inc.).

Se ha recalcado que las autoridades competentes deben dejar a
salvo el interés general de los consumidores a través de la eliminacién

29. [Larazén principal por la que no hay incumplimiento es porque no se usa el logotipo en relacién con la
musica grabada para los fines del Acuerdo de Coexistencia; no hay asociaciéon comercial dentro de ese
acuerdo. Es un uso que asocia permisiblemente el logo con el servicio, y no va mas allé de lo razonable
y justo para lograrlo.]
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del riesgo que pueda generar la semejanza entre las marcas (Tribunal
de Justicia de la CAN, 2003, Caso BSCH mixta). Motivo por el cual, la
mera disposiciéon de los derechos exclusivos por parte de los comer-
ciantes, a través de la suscripciéon de los acuerdos, no genera que estos
contratos sean validos ya que se podrian afectar intereses publicos.

La suscripcion de acuerdos privados no constituye un presupuesto au-
tomatico para que se admita la coexistencia marcaria, puesto que la au-
toridad administrativa o judicial deberd en todo momento salvaguardar
el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error
(Tribunal de Justicia de la CAN, 2003, Proceso 50 IP).

Debido a que estos contratos estdn sometidos a la aprobacion de
una autoridad, bien sea administrativa o judicial, que evidencie si se
han tomado las medidas necesarias para prevenir la confusién marca-
ria, el hecho de que los titulares suscriban un Acuerdo de Coexistencia
no asegura que se pueda actuar en un mismo mercado.

3. LOS ACUERDOS DE COEXISTENCIA EN COLOMBIA

Debido a que las marcas tienden a encontrarse en diferentes partes del
mundo, sus titulares suelen realizar este tipo de acuerdos con la in-
tencién de funcionar de manera global, no obstante, su eficacia se ve
restringida a la concepcion que se tenga de ellos en cada pais. En la
subregion, cada pais miembro de la Comunidad Andina (CAN) tiene
diferentes interpretaciones frente a los Acuerdos de Coexistencia, esto
debido a que la CAN no estableci6 una regulacién expresa para dichos
contratos y solo se limit6 a permitir su realizacién. Con esta problemé-
tica en mente, se procedera a estudiar el caso colombiano e identificar
cudl ha sido el anélisis que se le ha dado a los Acuerdos de Coexisten-
cia Marcaria.

En Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)
es la autoridad competente de administrar el sistema nacional de pro-
piedad industrial y darle tramite a los asuntos relacionados (Decreto
2153, 1992). Teniendo en cuenta que la marca hace parte de los signos
distintivos, la SIC es la encargada del registro de marcas y, a su vez, de
los Acuerdos de Coexistencia. Una vez los titulares han seguido el pro-
ceso administrativo y ejercido los recursos que la ley dispone3?, queda

30. Recursos de reposicion y apelacion para controvertir los Actos Administrativos.
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agotada la via gubernativa. Paso a seguir, el Consejo de Estado es la
autoridad judicial competente de desempenar las funciones de Tribu-
nal Supremo de lo Contencioso Administrativo (Contitucién Politica,
1991, art. 237), y es a quien se acude en Gltima instancia para hacer va-
ler un derecho que se cree, ha sido desconocido, esto mediante accion
de nulidad y restablecimiento de derecho.

Frente a los Acuerdos de Coexistencia Marcaria, la jurisprudencia
en Colombia ha tenido una postura bastante paternalista ya que ha en-
tendido a los Acuerdos de Coexistencia como un fen6meno tendiente
a vulnerar a los consumidores. En los primeros pronunciamientos del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, la sentencia No.
11001-03-24-000-2001-00159-01(7062) emitida por la Sala Contencio-
sa Administrativa del Consejo de Estado (2004), afirma que: “El conve-
nio es un indicio indiscutible del riesgo de confusion, pues, si no fuera
asi, las empresas duenas de las respectivas marcas no suscribirian un
acuerdo como el celebrado” (como se cit6 en Lépez-Castro, 2011, s.p.).

Uno delos casos en los que se fall6 de tal forma fue en el de Starbucks
Corporation y Mars Incorporated, titulares de las marcas STARBUCKS y
STARBUST*'. Ambas empresas se comprometieron a restringir el uso de
sus marcas a nivel mundial para evitar la confusién. Starbucks Corp.
acept6 no usar la marca para comercializar dulces de mascar, por su
parte, Mars Inc. se abstendria de comercializar productos relacionados
con café, té, cocoa, sustitutos de café y bebidas a base de los mismos.
Dicho convenio tenia como propésito ser aplicado de manera global,
pero en Colombia se entendi6 que “El Acuerdo de Coexistencia connota
la percepcién sobre el riesgo de confusion de quienes lo suscriben”sz (CE,
Sala Contenciosa Administrativa, 2004, No. 11001-03-24-000-2001-
00160-01) por lo cual se negd su registro. Segtin el Consejo de Estado
tan clara es la similitud y el riesgo de confusién entre STARBUCKS

31. Los dos productos se encuentran en la clase 30 de la Clasificacién Internacional de Niza, en la que
se ubican productos tales como: Café, té, cacao y suceddneos del café; arroz, pastas alimenticias y
fideos; tapioca y sagi; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pasteleria y
confiteria; chocolate; helados cremosos, sorbetes y otros helados; aztcar, miel, jarabe de melaza;
levadura, polvos de hornear; sal, productos para sazonar, especias, hierbas en conserva; vinagre,
salsas; hielo. (Arreglo de Niza, 1957, s.p.)

32. Manifest6 ademas que “STARBUCKS carece de la distintividad requerida para que procediese su
registro en la Clase 30 de la Clasificacion Internacional de Niza, pues el riesgo de confusién indirecta
entre los productos de la Clase 30 Internacional, por su conexién competitiva, es manifiesto” (CE, Sala
Contenciosa Administrativa, 2004, No. 11001-03-24-000-2001-00160-01).
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y STARBUST, que las marcas hicieron un acuerdo para permitir su
coexistencia.

Colombia ha entendido que la suscripcién de los Acuerdos de Coe-
xistencia es una actitud tendiente a afectar al consumidor, pues se cree
que implica un riesgo de confusién. Se puede evidenciar esta misma
linea argumentativa en el caso WEGA y VEGA (2004), donde el Consejo
de Estado respaldo la negativa que, frente al caso, tuvo la Superinten-
dencia de Industria y Comercio afirmando lo siguiente “la similitud
entre las marcas ‘Wega’ y ‘Vega’ no es discutible, tan es asi que la actora
y la sociedad Vega Grieshaber kg, suscribieron un acuerdo para posibi-
litar la coexistencia de las mismas en el mercado” (Consejo de Estado,
Sala Contenciosa Administrativa, 2004, No. 223715 11001-03-24-000-
2001-00087-016903).

Mas adelante, el Consejo de Estado consideré irrelevantes los
Acuerdos de Coexistencia Marcaria en la solicitud de registro marcario
de BSCH, hoy Banco de Santander, y BOSCH, empresa de seguros, que
fueron suscritos para convivir a nivel mundial. En primera instancia la
SIC neg6 su registro, por lo que acudieron al Consejo de Estado para
amparar su derecho de autonomia a la voluntad privada. Aunque sus
peticiones fueron aceptadas, los motivos del tribunal se basaron en que
las marcas se diferenciaban fonéticamente por lo que alcanzaban un
grado de importante distincién. Para tomar la decision y realizar el ana-
lisis marcario no se tuvo en cuenta el Acuerdo de Coexistencia. A pesar
de que las dos marcas limitaron sus servicios, el Consejo de Estado si-
guio la linea argumentativa de las primeras sentencias y los consideré
completamente irrelevantes (Consejo de Estado, Sala Contenciosa Ad-
ministrativa, 2005, No. 217276 11001-03-24-000-2001-00264-01 264).

La anterior interpretacion también fue utilizada en el caso de UNI-
VERSAL y CAFE UNIVERSAL. Los titulares de las marcas se pusieron
de acuerdo para limitar el uso de los productos ofrecidos por cada una.
No obstante, el acuerdo no fue adjuntado en la demanda. El tribunal
afirmo6 que de existir no tendria ninguna relevancia y connotaria ries-
go de confusidn, y decidié negar el registro porque se ofrecian bienes
comestibles con la misma marca en un mismo territorio, que podian
inducir al publico a error (CE, Sala Contenciosa Administrativa, 2005,
No. 17281-11001-03-24-000-2001-00275-01(275)). De manera persis-
tente el Consejo de Estado ha ignorado los Acuerdos de Coexistencia
al considerarlos irrelevantes, y se ha limitado a hacer un examen de
confundibilidad marcaria.
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En ese mismo sentido se fallaron casos como: ALLEGRA y ALLERGAN
(2003), BON BON BUM (2005), GENFAR (2009), BODY GEAR (2010),
PIXMANIA (2018) y CAFAM (2018). Considerando a los acuerdos irre-
levantes y un riesgo per se de su existencia.

En un caso andémalo, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo
le dio mayor importancia a la autonomia de la voluntad privada, pero
con un argumento diferente. El Consejo de Estado aplico el literal f) del
articulo 136 de la Decisién 486 que dice que en caso de que el titular
de una marca registrada dé su consentimiento expreso para permitir
que una marca similar a la suya sea registrada, se permitiria el registro.

A proposito, Continental Tire North American Inc. titular de la mar-
ca GENERAL y General Motors Corporation titular de la marca GENE-
RAL MOTORS hicieron un Acuerdo de Coexistencia mundial, en el que
General Motors Corporation presenté renuncia parcial de su marca
al despojarse de los derechos sobre neumaticos y llantas. Al solicitar
el registro de la marca GENERAL, la Superintendencia de Industria y
Comercio neg6 la peticién. Motivo por el que los titulares acudieron
al Consejo de Estado, quien determiné en la Sentencia No. 226187-
11001-03-24-000-2002-00237-01 (237), emitida por la Sala Contencio-
sa Administrativa del Consejo de Estado (2007), que la SIC carecia de
competencia para negar el registro, pues mediaba el consentimiento
explicito de General Motors y expresé “La Administracién no puede
desatender el claro tenor de la norma comunitaria” refiriéndose a la
causal relativa del articulo 136 literal .33 En dicha sentencia, el Consejo
de Estado cito al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en los
siguientes términos:

Cuando el articulo 136, literal f), se refiere al consentimiento del titular
de un derecho de propiedad industrial, debemos entender que los Acuer-
dos de Coexistencia Marcaria son una manera idénea para expresar di-
cho consentimiento y, por lo tanto, es la forma pertinente para permitir la
coexistencia de dos marcas potencialmente confundibles sin infringir los
derechos de propiedad industrial (Tribunal de Justicia de la CAN, 2011,
Proceso 58 IP).

33. El tribunal indicé que: El articulo 159 de la Decision 486 no es aplicable en estos casos, pues rige las
condiciones para la comercializacién en la subregion de productos o mercancias con marcas idénticas
o similares. No asi los supuestos bajo los cuales un signo, que pudiese llegar a afectar derechos de
terceros, es registrable que es la regulacién normativa contemplada en el articulo 136 de la Decision 486
de la Comisién de la Comunidad Andina (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
2013, No. 2007-00202, s.p.).
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La anterior sentencia es la Ginica, en la jurisprudencia del Consejo
de Estado, que ha tenido en cuenta los Acuerdos de Coexistencia para
otorgar un registro marcario. El tribunal se bas6 en que el caso presenta
una causal de irregistrabilidad relativa, ya que el literal f) del articulo
136 se constituye como una excepcion a la proteccién de los derechos
de los terceros, cuando permite el registro al existir un consentimiento
de quienes pudiesen verse afectados con el registro.

En la actualidad, generalmente los Acuerdos de Coexistencia Mar-
caria no son aceptados por las autoridades, quienes se fundamentan
en la falta de medidas necesarias para evitar la potencial confusién por
parte de los titulares marcarios.

A propbsito, en el caso STRADA (2013) dos marcas con el mismo
nombre, pero de diferente propietario y producto, decidieron reali-
zar un Acuerdo de Coexistencia para convivir en un mismo merca-
do. Cuando MATSUSHITA propietaria de la marca STRADA solicité
su registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio, se nego
su registro debido a la existencia de la marca STRADA de propiedad
de FIAT, por lo anterior MATSUCHITA acudi6 al Consejo de Estado
presentando el contrato entre las marcas, quien afirmé que “aunque es-
tos acuerdos son actos de la autonomia de la voluntad privada, tienen
ciertos requisitos de orden publico, de los cuales depende su eficacia”
(CE, Sala Contenciosa Administrativa, 2013, No. 2016471 11001-03-
24-000-2009-00009-00) y reitero los requisitos establecidos: i) Adoptar
las medidas y previsiones necesarias para evitar la confusién del publi-
co; ii) respetar las normas sobre practicas desleales y promocién de la
competencia y iii) ser inscritos en las oficinas nacionales. Sin embargo,
a pesar de que los titulares limitaron su mercado para no meterse en el
campo de la otra34, se neg6 el registro. La corte afirmé que no se adop-
taron las medidas tendientes a evitar la confusion sobre el origen de los
productos.

En el caso de la marca LUCKY CHARMS cuyo titular es Nestlé, la
SIC negb su registro afirmando la existencia de la marca CHARMS por
lo que su convivencia podria causarle confusion al pablico. E1 Consejo

34. La marca STRADA cuyo titular sea FIAT acogerd productos relacionados para vehiculos y accesorios
para estos comprendidos en la clase 12 de la Clasificacién Internacional. Asimismo, se estipul6 que
cuando el titular de la marca sea la sociedad MATSUSHITA, esta amparara sistemas de navegacién
para vehiculos y cdmaras retrovisoras, productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificacién
Internacional (CE, Sala Contenciosa Administrativa, 2013, No. 2016471 11001-03-24-000-2009-00009-
00).
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de Estado negb el registro por falta de adopcién de medidas necesarias
para evitar la confusién entre los consumidores y porque el Acuerdo
de Coexistencia firmado entre los titulares no fue inscrito en la oficina
nacional competente (CE, Sala Contenciosa Administrativa, 2020, No.
11001-03-24-000-2009-00216-00).

El hecho de que el Acuerdo no haya sido inscrito en la oficina
nacional competente, también fue argumento para negar la solicitud
de registro marcario en los casos RENEGADE35 (2020) y ELT ESPECIA-
LIDADES?s (2013); y el argumento “la ausencia de medidas necesarias
que eviten la confusiéon del consumidor” se presentd, ademas de los
citados, en casos como GRANTRECK?? (2015) y SCORPIONS3# (2016).

De aproximadamente 20 sentencias, proferidas por el Consejo de
Estado entre los afios 2003 y 2020 en las que se invocaba un Acuerdo
de Coexistencia Marcaria, solo 2 accedieron a las pretensiones de la
demanda. Los casos en cuestién son los de las marcas GENERAL MO-
TORS®® (2007) y BSCH y BOSCH*0 (2005). Hay que recalcar que en el
altimo caso no se tuvo en cuenta el Acuerdo, sino que la corte se basé
en un cotejo marcario para tomar la decisién. Situacién que indica que
durante mas de 10 anos el Consejo de Estado se ha negado a registrar
a todas las marcas que han solicitado su registro por intermedio de di-
chos contratos.

Si bien en Colombia la celebracion de los Acuerdos de Coexisten-
cia no ha sido efectiva, la SIC ha hecho un esfuerzo para superar el
obstaculo del registro de las marcas acordantes en Colombia. Mediante
la Resolucion 21447 del 2012 se crearon las “Audiencias de Facilita-
cién” con el propésito de resolver los conflictos que se evidencian a

35. Caso que se encuentra en el pronunciamiento del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Seccién Primera, sentencia de 26 de junio de 2020, C.P.: Hernando Sanchez Sanchez,
nam. Gnico de radicacién: 11001032400020160002300.

36. Caso que se encuentra en el pronunciamiento del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Seccién Primera, sentencia del 4 de abril de 2013, C.P: Guillermo Vargas Ayala, nam.
tnico de radicacién: 11001-03-24-000-2008-00116-00.

37. Caso que se encuentra en el pronunciamiento del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Seccién Primera, sentencia del diecinueve (19) de febrero de dos mil quince (2015),
C.P: Guillermo Vargas Ayala, nim. tnico de radicacién: 11001-03-24-000-2009-00330-00

38. Caso que se encuentra en el pronunciamiento del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Seccién Primera, sentencia del diecinueve (19) de mayo de dos mil dieciséis (2016),
C.P: Maria Claudia Rojas Lasso, nim. tinico de radicacién: 11001-03-24-000-2008-00343-00

39. Caso que se encuentra en el pronunciamiento del C.E., Sala Plena, No. 11001-03-24-000-2002-00237-
01, 2007. GENERAL y GENERAL MOTORS.

40. Caso que se encuentra en el pronunciamiento del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, S. Primera, No. 11001-03-24-000-2001-00264-01, 2005. Caso BSCH y BOSCH.
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la hora de registrar marcas que hayan celebrado estos acuerdos. Esta
resolucién le dio la facultad al Director de Signos Distintivos#, ademaés
de hacer el examen de registrabilidad, de avalar acuerdos que superen
las diferencias entre las marcas.

Las Audiencias de Facilitacién procederan en (i) el caso de que no
se hubiesen presentado oposiciones a la marca, pero se necesite de la
participacion del titular de la marca registrada para superar las dife-
rencias y (ii) cuando habiéndose presentado oposiciones, las causales
de irregistrabilidad estén situadas en los articulos 135, 136 y 137 de
la Decisién 486. Se puede realizar una audiencia de este tipo se haya
o no presentado alguna oposicién, sin embargo, se establece que solo
serd viable antes de proferirse una decisién de primera instancia (SIC,
Resolucién 21447, 2012, Art. 1.2.1.13, Lit. i, j y k.).

Las Audiencias de Facilitacién se han convertido en una opcién
viable y acertada para enfrentar los problemas de tener dos marcas si-
milares. Considerando la gran probabilidad de rechazo de los Acuerdos
de Coexistencia marcaria en nuestro pais, estas audiencias se han vuel-
to la oportunidad procesal méas adecuada para tener un acuerdo eficaz
entre las partes.

4. LOS ACUERDOS DE COEXISTENCIA MARCARIA EN EL DERECHO
COMPARADO

En orden a superar los obstaculos de aplicaciéon que han tenido estos
acuerdos es conveniente ver como han sido las distintas aplicaciones
de dichos contratos en otros paises. En esta investigacién se citaran a
Pert, Estados Unidos y China. Pert por cuanto hace parte de la Comu-
nidad Andina y se regula con la misma legislacién de marcas que Co-
lombia; Estados Unidos se hace presente porque en este pais se analiza
los acuerdos a partir del producto que ofrezca la marca y su impacto
en el consumidor; y China por que tiene un desarrollo mas objetivo en
la materia.

41. Algunas de sus funciones esenciales son: Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas
y lemas comerciales y adelantar audiencia de facilitacién entre los solicitantes de registros de signos
distintivos y los terceros que hayan presentado oposiciones al registro. (SIC, 2012, Resolucién 21447)
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4.1 Peru

Perti es uno de los paises que resalta por el aporte en la materia dentro
de la Comunidad Andina, por lo cual se explicaran dos aspectos fun-
damentales:

4.1.1 Concepcion frente a los consumidores

Por ser las personas que se buscan proteger al momento de registrar
una nueva marca, los consumidores tienen un papel primordial en la
aplicacién de los Acuerdos de Coexistencia. El Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina los ha clasificado segtin su conocimiento entre
consumidor medio y calificado, entendiendo a este Gltimo como aquel
que tiene un conocimiento més amplio sobre los productos ofrecidos y
mayor posibilidad de distinguir un bien; y al consumidor medio, como
aquel que “hace una lectura superficial de la informacién que se en-
cuentra a simple vista” (Perrilla Granados, 2015, s.p.).

La Comunidad Andina recomienda que al momento de realizar el
analisis sobre la existencia del riesgo de confusién y validar los Acuer-
dos de Coexistencia, se piense en los consumidores de conocimiento
medio. El Indecopi#2, organismo publico auténomo especializado del
Estado peruano, manifiesta que, en caso de algunos productos, como
los de lujo, la interpretacion que deberé aplicarse sera la que es susci-
tada en los consumidores calificados, quienes podran diferenciar con
mayor facilidad si se trata de una marca y no de otra.

Cuando se interpreta la confusién marcaria bajo la éptica del con-
sumidor calificado, la posibilidad de registrar marcas similares aumen-
ta. La razon es que hay menos razones objetivas que demuestren que
los consumidores puedan confundirse por lo que consumen, ya que se
interpreta que estos realizan compras informadas y razonables.

4.1.2 La fijacion de condiciones que deben cumplir los Acuerdos
de Coexistencia

En Per1, el Indecopi precis6 las siguientes condiciones que deben
cumplir los Acuerdos de Coexistencia: i) la informacién sobre los sig-
nos y sus elementos denominativos y figurativos; ii) delimitacién terri-
torial; iii) delimitaciéon en sus productos y servicios; iv) delimitacion
en el uso y presentacién de los signos; v) sefialar las consecuencias en

42. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccién de la Propiedad Intelectual.
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caso de incumplimiento; vi) establecer mecanismos de resolucién de
controversias en caso de presentarse alguna materia litigiosa (Indecopi,
2014, Resolucién No. 4665).

El establecimiento de requisitos més concretos, genera que los ti-
tulares conozcan las expectativas que tienen las autoridades para otor-
garle validez a estos contratos y por tanto elevan la posibilidad de ser
tenidos en cuenta en una solicitud de registro marcario.

4.2 Estados Unidos

“Court’s interpretations vary from validating an agreement based solely
on its terms without considering public interest to invalidating an oth-
erwise legitimate agreement because it violates public policy. The pro-
posed explanation for this difference is that courts consider the type of
products subject to a coexistence agreement”#? (Moss, 2005, s.p).

Las cortes norteamericanas consideran el tipo de productos invo-
lucrados en un Acuerdo de Coexistencia y su impacto en el consumi-
dor. En el caso de articulos de moda, las cortes no estudian la confusién
del publico, incluso si las marcas son bastantes similares, tal es el caso
del Acuerdo de Coexistencia realizado entre las marcas Gucci, Coach
y Chanel, donde a pesar de que sus logos y productos tienen potencia-
lidad para confundir al ptiblico*, estas marcas cuentan con un Acuer-
do de Coexistencia, por lo que pueden convivir pacificamente; caso
contrario se presenta en productos farmacos, en donde la afectacion al
consumidor puede ser mayor y, por lo tanto, las autoridades estudian
con més ahinco el riesgo de confusién entre las marcas.

4.3 China

En China la generalidad es darle validez a los Acuerdos de Coexisten-
cia dentro de una solicitud de registro marcario. Sin embargo, al igual
que en Colombia, este pais considera que estos contratos no pueden
superar al examen que hagan las autoridades sobre el analisis de una
posible confusién. Por lo que su existencia no es razon suficiente para
registrar una marca.

43. [Las interpretaciones de la corte varian desde validar un acuerdo basado tinicamente en sus términos,
sin considerar el interés publico, hasta invalidar un acuerdo legitimo porque viola los intereses
publicos. La explicacion propuesta para esta diferencia es que los tribunales le dan especial relevancia
al tipo de productos sujetos a un Acuerdo de Coexistencia.]

44. Las tres empresas fabrican productos de moda como bolsos, ropa, zapatos y cosméticos.
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Sus autoridades deben considerar los siguientes factores al mo-
mento de tomar una decisién: el Acuerdo de Coexistencia Marcaria,
el grado de similitud entre las marcas, la cercania de sus bienes y ser-
vicios, asi como la popularidad de estos signos (analizan si se trata de
marcas reconocidas, que puedan mitigar el riesgo). Adicionalmente, en
este pais se acostumbra a establecer una cldusula de arbitraje, para que,
en caso de disputa, se ahorren tiempos y costos procesales.

In 2016, more than 80 trademarks were approved for registration by courts
of first or second instance based on the acceptance of trademark coexis-
tence agreements. In 2017, more than 90 trademarks were approved by
the courts based on trademark coexistence agreements#. (Xie, 2019, s.p.)

Una de las razones por las que en China ha aumentado la acogida
de estos acuerdos, es que las autoridades no se apegan a la existencia
de un riesgo de confusién incierto. Desde el Caso Google y Shimano
(2016) el Tribunal Supremo Popular, amplié la perspectiva, manifes-
tando que de no existir pruebas objetivas de que el registro de la marca
solicitada perjudique el interés ptublico, no es apropiado apoyarse en
la existencia de un “riesgo de confusién” para rechazar un Acuerdo de
Coexistencia.

5. DISCUSION

Se evidencié que en Colombia las autoridades judiciales se han
basado principalmente en dos argumentos para negar la validez de los
Acuerdos de Coexistencia: i) Que el acuerdo entre las partes es mues-
tra evidente del inminente riesgo de confusion entre las marcas; y ii)
La falta de medidas suficientes tomadas por el acuerdo para proteger
al publico. El punto de partida de la interpretacién de las autoridades
es que la norma tiene como objeto proteger al consumidor, motivo por
el cual, si se evidencia que pueda haber cualquier tipo de riesgo, su
registro sera rechazado.

Debido a lo anterior “La aceptacion de estos acuerdos debe pasar
por un proceso de modificacién a la norma comunitaria (CAN, 2000,
Decision 486) con el fin de adaptar la legislacién a las nuevas realida-
des de la subregion”. (Londono y Lamus, 2015, p. 191), esto debido a

45. [En 2016, mas de 80 marcas fueron aprobadas para su registro por tribunales de primera o segunda
instancia con base en la aceptaciéon de Acuerdos de Coexistencia de Marcas. En 2017, los tribunales
aprobaron méas de 90 marcas en base a Acuerdos de Coexistencia de Marcas.]
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que: i) la proteccion del ptblico consumidor es el argumento para des-
conocer la autonomia de la voluntad privada y ii) la ausencia normati-
va no permite darle viabilidad a los Acuerdos de Coexistencia.

5.1 La Proteccion del Pablico Consumidor

A través de la casuistica, se observa que las autoridades realizan una
interpretacion restrictiva de la norma tendiente a rechazar estos con-
tratos. Presumen mala fe por parte de las empresas cuando realizan
Acuerdos de Coexistencia y temen que los derechos de los consumi-
dores puedan ser afectados. En la actualidad, el estudio que hacen las
autoridades se suele basar en un cotejo marcario mas que en un ana-
lisis del acuerdo. Lo que, a consideracion de los titulares marcarios,
constituye una “restricciéon a sus libertades comerciales porque limita
sus posibilidades de expansiéon” (Londofno y Lamus, 2015, p. 181).

Esto se da debido a que aceptar el registro de marcas idénticas o
similares podria generar confusién entre los consumidores. Sin embar-
go, esta razon es el precepto base para realizar estos acuerdos, pues los
titulares se sienten motivados a crearlos cuando identifican que existe
confusion entre sus marcas.

Un fallo del TPI - Indecopi, Tribunal Administrativo de Pert (como
se cit6 en Mujica San Martin, 2010, s.p.) concluyé “Se determina que
es posible su coexistencia en el mercado sin riesgo de inducir a confu-
sién al publico consumidor; més atin si se tiene en cuenta que existe un
Acuerdo de Coexistencia celebrado entre los titulares de los signos”4s.
Posicién que se contrapone al analisis que, de los mismos, ha hecho
Colombia, considerdandolos un riesgo per se dé su existencia y no como
senal de que se han tomado medidas para prevenir que se caiga en
confusion?.

Al acordar que dos marcas coexistan en un mismo mercado, no se
pretende eliminar su capacidad distintiva o confundir a los consumi-
dores, por el contrario, se desea salvaguardar y hacer subsistir la iden-
tidad marcaria que cada marca posee, pues a causa de que las marcas

46. Esta posicion también fue tomada en la Resolucién 4665, TPI - Indecopi, 2014.

47. Los acuerdos de coexistencia no se celebran a la ligera. Por el contrario, como sostuvo la Corte de
Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal en el caso In re Four Season Hotel Limited
“..en ausencia de evidencia en contrario, un acuerdo de coexistencia en si mismo puede constituir
evidencia de que no existe riesgo de confusion...” (Rodriguez Garcia, 2012, s.p.).
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van adquiriendo posicionamiento al pasar del tiempo, a los titulares no
les conviene que su identificaciéon no sea clara.

Si bien no se deben desconocer los derechos del ptblico, el anali-
sis de un Acuerdo de Coexistencia debe trascender el paternalismo y
ser mas objetivo, buscando amparar al consumidor sin desconocer la
voluntad privada. Los Acuerdos de Coexistencia no buscan perjudicar
los derechos de los consumidores o perpetuar actos de competencia
desleal, sino que son herramientas que usan los titulares de marcas
similares para buscar soluciones que permitan su coexistencia en el
mercado. Como dijo la Corte de apelaciones de los Estados Unidos, en
el caso Bongrain International (American) Corporation Vs Delice de
France Inc. (Como se cité en Rodriguez, 2014):

(...) en casos de marcas involucrando acuerdos que reflejan la visién de
las partes sobre la posibilidad de confusién en el mercado, los empresa-
rios estan en mucho mejor posicién de conocer la situacion de la vida
real que los burdcratas o jueces y, por tanto, tales acuerdos pueden, de
acuerdo a las circunstancias, tener un gran peso (...) (s.p.).

Se propone tener en cuenta la posicién que ha tomado el Tribunal
de Justicia de la CAN en casos tales como Proceso 58 IP - 2011 y Pro-
ceso 37 IP - 2013, donde se afirma que la causal de irregistrabilidad
marcaria debe ser tomada como relativa y no como absoluta, ya que el
articulo 136 de la Decision 486, en su literal f) admite el registro de un
signo cuando media el consentimiento del titular que tiene registrada
una marca similar#. Tal como lo expone Yira Lopez Castro (2011):

Indicar que la autonomia privada permite el registro simultdneo de sig-
nos distintivos sittia a los Acuerdos de Coexistencia en el ambito de irre-
gistrabilidad relativa y no en el de la causal de irregistrabilidad absoluta
por falta de distintividad, ubicacién que cambia sustancialmente la pers-
pectiva del anélisis (s.p.).

5.2 La Ausencia Normativa
5.2.1 Una Necesidad de Fijar Parametros Claros de Realizacion

La norma no dispone de una férmula clara para permitir la viabili-
dad de los Acuerdos de Coexistencia, lo que genera, por un lado, des-

48. De conformidad con el articulo 136: “No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en
el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (...) f) consistan en
un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que
medie el consentimiento de éste”. (CAN, 2000, Decisién 486)
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conocimiento por parte de los titulares para realizar contratos que se
ajusten a las exigencias de las autoridades y, por el otro, un apego por
parte de las autoridades hacia el riesgo de confusién entre las marcas.

La falta de regulacion conlleva a que los titulares elaboren de for-
ma escueta los acuerdos, ya que no toman las previsiones necesarias
para que sus marcas sean distinguibles, por tanto, no suplen las medi-
das esperadas por las autoridades. Como se evidenci6 en la jurispru-
dencia, algunos de los errores tipicos se suelen dar por no inscribir el
acuerdo en las oficinas nacionales competentes, no adjuntar el acuerdo
en la demanda o no tomar las suficientes medidas para mitigar el ries-
go. Actuar que se sustenta en i) el desconocimiento de estos contratos
atipicos y ii) en la ausencia propositiva de los empresarios y sus repre-
sentantes legales.

El Consejo de Estado ha venido argumentando sus fallos en que el
acuerdo “carece de las medidas necesarias para evitar que los consumi-
dores caigan en confusién” sin embargo, no se sabe cuéles son dichas
medidas. Por lo que, si bien a cada caso se le debe hacer un analisis
particular, tener unas medidas determinadas serviria como guia para
aumentar las probabilidades de que estos contratos sean validos y faci-
litar la coexistencia entre marcas.

5.2.2 No se tuvo en cuenta otros paises

La norma actual limita la convivencia a la existencia de dos marcas
existentes en la subregion. La CAN hace esta aclaracion con la finali-
dad de impulsar la comercializacién entre sus paises miembros, pero
no contempla la posibilidad de que marcas extranjeras que no hayan
nacido en alguno de los 4 paises de la subregién quieran entrar al pais
o que dos marcas connacionales, siendo similares, traten de solucionar
sus diferencias por medio de esta figura. Situaciones frecuentes que
también necesitan regulacion.

5.3 Otras recomendaciones
5.3.1 Las Warning Labels

Estos acuerdos deben buscar disminuir el riesgo de confusién median-
te la imposicién de previsiones que otorguen la suficiente informacion
sobre el origen de los productos y/o servicios. Beltran, A. y Daza, A.
(2020) han recomendado la aplicacion de Warning Labels. Etiquetas que
reafirman el origen empresarial de los productos sometidos a Acuerdos
de Coexistencia. Una sefializacién en el empaque, le otorga al consu-
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midor seguridad para elegir los productos y facilidad para superar los
riesgos que se puedan presentar por marcas similares. Esta es una opi-
nién compartida, pues diferentes investigaciones* han arrojado que
la inclusion de etiquetas en los productos ayuda a los consumidores a
tomar decisiones mas conscientes a la hora de elegir un bien o servicio.
Se puede citar el caso de las etiquetas en empaques de tabaco o las in-
cluidas en productos alimenticios que se hacen en diferentes paisess®
para controlar la obesidad y la salud de los ciudadanos. Etiquetas que
indican, de forma clara y de facil percepcion, si el producto es alto en
azucares, en grasas saturadas, en calorias o en sodio (Figura 1).

CONTIENE
GRASAS ALTO EN
TRANS AZUCAR

Figura 1. Tomado de Nuevo etiquetado de alimentos en México, de los mejores del
mundo: Unicef, por Cédigogro, 2020.

Esta informacién ha ayudado en gran medida a la eleccién cons-
ciente al momento de hacer una compra. Por lo cual, hacer una inclu-
sién de este tipo de categorias, adaptadas al caso en concreto de los
Acuerdos de Coexistencia, ayudaria a los consumidores a hacer una
eleccion acertada.

5.3.2 La Escala Mavil

In evaluating the validity of coexistence agreements, courts should con-
sider public interest based on a sliding scale. The more vital the public

49. Investigaciones tales como: Morais Sato P, Mais LA, Khandpur N, Ulian MD, Bortoletto Martins AP,
Garcia MT, et al. (2019) Consumers’ opinions on warning labels on food packages: A qualitative study
in Brazil. PLoS ONE 14(6): e0218813. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0218813 - VanEpps EM,
Roberto CA. (2016). The Influence of Sugar-Sweetened Beverage Warnings: A Randomized Trial of
Adolescents’ Choices and Beliefs. American Journal of preventive medicine, volume (51), 664-672.
doi: 10.1016/j.amepre.2016.07.010. 61)

50. Tal es el caso de Ecuador, Chile o México, donde los alimentos advierten sobre su peligro.
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interest implicated by the agreement (such as public health) the more
strictly should the court scrutinize it?! (Moss, 2005, s.p.).

Las autoridades tienen la obligaciéon de estudiar estos contratos,
sin embargo, su rigurosidad no puede ser la misma para toda clase de
productos. Se recomienda que, a mayor interés del publico, las auto-
ridades le den menos peso a la iniciativa de la voluntad privada, y a
menor peso del interés del publico mayor peso a la voluntad privada.
Esto traeria como consecuencia una mayor aceptacion de los Acuerdos
de Coexistencia y, por lo tanto, un aumento en el registro de aquellas
marcas similares que buscan entrar al mercado.

Se debe buscar que la generalidad sea que los Acuerdos de Coexis-
tencia tengan validez. El hecho de otorgarle peso a estos contratos, no
significaria que en un futuro el registro de la marca pueda ser cance-
lado si se demuestra que ha causado perjuicio a los consumidores. Por
lo que las autoridades deberan brindar herramientas juridicas para que
los consumidores puedan solicitar la cancelacién del registro, en caso
dado de que la coexistencia marcaria esté afectando el interés general
del publico consumidor.

Por otro lado, debe haber mas rigurosidad en el anélisis en los ca-
sos donde las marcas involucradas distinguen productos que puedan
afectar derechos fundamentales como la salud de los consumidores. El
camino para un registro de marca en estos casos es mas estrecho, pues
se dispone de un interés vital del publico, por lo que las autoridades
deben evaluar con mayor riguridad estos contratos.

CONCLUSIONES

Los Acuerdos de Coexistencia Marcaria nacen de una necesidad del
mercado y son instrumentos disefiados con el propésito de evitar la
infraccion a derechos marcarios. El lenguaje tiene limitaciones, lo que
conduce a las marcas a elegir nombres similares, los Acuerdos de Co-
existencia se presentan como solucién donde normalmente existiria
conflicto. Pragmaticamente, sirven para restringir el uso de las marcas,
mejorar su identificacién y, por lo tanto, afianzar la comercializacién
en diferentes mercados.

51. [Al evaluar la validez de los acuerdos de convivencia, los tribunales deben considerar el interés piblico
con base en una escala mévil. Cuanto maés vital sea el interés piblico implicado por el acuerdo (como
la salud publica), més estrictamente deberia examinarlo el tribunal.]
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Los Acuerdos de Coexistencia deben procurar disminuir el riesgo de
confusion por lo que su creacién no es motivo suficiente para ser acep-
tados o convivir en un mercado, pues, “aunque son actos que nacen de
la voluntad privada tienen requisitos de orden ptblico de los cuales
depende su eficacia” (Tribunal de Justicia de la CAN, 2011, Proceso 58
IP).

En el caso de Colombia, los Acuerdos de Coexistencia han sido vis-
tos como una conducta tendiente a afectar al consumidor. En algunas
ocasiones han llegado a ser entendidos como un indicio indiscutible
del riesgo y se ha pensado que su concesién estd destinada a confun-
dir al publico. En otros momentos, han sido ignorados al momento de
hacer el anélisis correspondiente y en la actualidad, a pesar de que
son tenidos en cuenta al momento del estudio, su interpretacion atenta
contra los derechos de empresa por no llegar a ser efectivos, pues tanto
los titulares, como los consumidores y el mercado suelen tener venta-
jas en la realizacion de estos contratos.

Se argumenta la prohibicién del registro de dos marcas similares o
iguales, no obstante, no se considera que esta causal debe ser tomada
como relativa y no como absoluta. De acuerdo al Tribunal de Justicia de
la CAN en su articulo 136 literal f), los Acuerdos de Coexistencia son
una manera idénea para expresar el consentimiento del titular que ya
tenga una marca registrada en el mercado.

En el articulo se identific6 que las dos razones principales por las
cuales las autoridades rechazan estos acuerdos son: i) Que el acuerdo
entre las partes es muestra evidente del inminente riesgo de confusién
entre las marcas; y ii) La falta de medidas suficientes tomadas por el
acuerdo para proteger al publico. Los obstaculos que hacen que su re-
gistro no sea vélido parten de que la norma comunitaria tiene como
proposito salvaguardar los derechos de los consumidores y se conso-
lidan en i) Una ausencia normativa y ii) La prevalencia del interés ge-
neral.

La ausencia de una fuente normativa clara, se fundamenta en que
no existe un articulo en la Decisién 486, o en norma posterior, que re-
gule expresamente los Acuerdos de Coexistencia. La falta de prevision
del legislador ha generado que los particulares no tengan seguridad a la
hora de realizar estos acuerdos. Algunos contratos carecen de medidas
para prevenir el riesgo de confusion que pueda afectar a los consumi-
dores y otros tantos, aunque con buena previsién, no tienen forma de

Revista Cientifica Codex, Pasto (Colombia) 2021, 7 (12) 198-231. ISSN: 2463-1558 - ISSN-E: 2463-2031

Revista Cientifica CODEX

225



Revista Cientifica CODEX

226

Laura Carolina Vela Moncayo

exigir su registro ante las autoridades debido a la ausencia de regula-
cion.

Se requiere que Colombia precise unas condiciones normativas es-
pecificas que permitan hacer posible la aplicacién de estos acuerdoss2.
Requisitos que deben remitirse a las previsiones necesarias para evitar
la confusién de los consumidores, tales como: la delimitacién del uso
de la marca en el territorio, en los productos y en la forma de los signos.

Es necesario que la Comunidad Andina, modifique la Decisién 486
del 2000 en relacion a los Acuerdos de Coexistencia Marcaria y esta-
blezca pardmetros claros para su validez. Debido a que la norma comu-
nitaria presenta un vacio, al tiempo que no responde a las necesidades
de la subregion.

La prevalencia del interés general sobre el particular ha tenido
gran impacto. A diferencia de Estados Unidos, donde prima la autono-
mia de la voluntad privada, en nuestro pais se le ha dado prioridad a
la proteccion de los consumidores. Haciendo que las autoridades ana-
licen los acuerdos regidos por esta regla general, sin considerar que
los Acuerdos de Coexistencia son una excepcién a la prohibicién de
registrar marcas idénticas o similares. Al respecto, la solucién que han
dado las cortes en China es buscar que la confusién se base en pruebas
objetivas y no en un posible riesgo de confusién, hecho que ha genera-
do un aumento en el registro de marcas que se soportan en Acuerdos
de Coexistencia, por lo que se recomienda analizar esta posibilidad en
el caso colombiano. Se precisa, que no se busca eliminar el examen de
confusiéon marcario o disminuir la importancia de que el consumidor
caiga en confusion, sino de hacer un adecuado anélisis de pondera-
cién, que no desconozca los derechos de libertad empresarial.

El hecho de que se suscriba un Acuerdo no genera una obligacién
para ser registrado, pero tampoco debe significar que los mismos no
tengan alguna validez. El estado no debe tomar como pretexto el hecho
de la proteccién al derecho del piblico para olvidar la iniciativa priva-
da, que permite el desarrollo de actividades econ6micas y que respon-
de a fines constitucionales.

Las autoridades deberan analizar estos acuerdos basandose en una
escala movil, donde a mayor el interés del consumidor, mas fuerte de-

52. Mientras la norma comunitaria lo regula con mayor precision.
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beré ser el estudio y menor el peso de la voluntad privada y cuando
menor sea el interés del consumidor, mayor sera el peso que se le debe
dar a estos acuerdos.

Debido a las necesidades de comercializacién, el derecho de mar-
cas esta en constante evolucion y la figura de los Acuerdos de Coe-
xistencia responde a una practica muy utilizada a nivel mundial que
responde a una voluntad razonable: el coexistir en un mismo mercado
sin buscar afectar a terceros. Por lo que “Atin mas, en esta institucién
que protege el ingenio se puede constatar cémo sociedad y derecho son
causa y efecto, y como los cambios en la humanidad exigen, y normal-
mente logran, cambios juridicos” (Llinares, 2007, s.p.).
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