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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 7 de julio de 2017

Proceso : 42-1P-2017
Asunto = Interpretacién Prejudicial
Consultante : Quinta Sala Especializada en lo Contencioso

Administrativo con Subespecialidad en Temas
de Mercado de la Corte Superior de Justicia
de Lima de la Republica del Per(

Expediente interno
del Consultante : 3193-2014

Referencia : Nombre comercial PROFILMS (mixto) vy
marca PROTECFILMS (mixta).

Magistrado Ponente : Hugo Ramiro Gomez Apac

VISTOS

El Oficio N° 3193-2014-0/5'2 SECA-CSJLI-PJ del 8 de febrero de 2017, recibido
via correo electrénico la misma fecha, mediante el cual la Quinta Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas
de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la Republica del Pera
solicitd Interpretacion Prejudicial del Literal b) del Articulo 136, y de los
Articulos 172 y 192 de la Decision 486 de la Comisidn de la Comunidad
Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 3193-2014; vy,

El Auto del 9 de marzo de 2017, mediante el cual este Tribunal admitid a
tramite la presente Interpretacién Prejudicial.

A. ANTECEDENTES
1. Partes en el Proceso Interno

Demandante C Protecfilms S.A.C.

&
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

Proceso 42-1P-2017

Demandados : Profilms S.A.C.

Instituto Nacional de Defensa de Ia
Competencia y de la Proteccion de la
Propiedad Intelectual

Hechos relevantes

Con fecha 28 de diciembre de 2011, Profilms S.A.C. solicitd ante el Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccién de la Propiedad
Intelectual de la Republica del Peru (en adelante, el Indecopi) la nulidad
del registro de la marca PROTECFILMS (mixta), otorgada a favor de
Protecfilms S.A.C." el 20 de marzo de 2007, para distinguir productos de la
Clase 17 de la Clasificacion Internacional de Niza?, atendiendo a que es
confundible con su nombre comercial PROFILMS {mixto), del que es titular
desde el 26 de abril de 2000.

Nombre comercial Marca registrada

T e P

1S

Pro m

LAMINAS DE SEGURIDAD PARA YIDRIDS

El 19 de septiembre de 2012, mediante Resolucién 3100-2012/CSD-
INDECOPI, la Comision de Signos Distintivos del Indecopi, declaré
infundada la accién de nulidad interpuesta.

El 19 de octubre de 2012, Profims S.A.C. interpuso recurso de
reconsideracion, el mismo que fue considerado como apelacion por la
autoridad administrativa.

El 15 de marzo de 2013, Protecfims S.A.C. absolvid la apelacion
manifestando que los signos confrontados no son confundibles y se adhirié
a la apelacion.

El 30 de abril de 2013, mediante proveido de la Sala Especializada en
Propiedad Intelectual del Indecopi se denegd la adhesién de la apelacion
presentada por Protecfilms S.A.C.

El 17 de diciembre de 2013, mediante Resolucién 4379-2013/TPI-
INDECOPI, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi

Bajo Certificado 126500.

Clase 17: Laminas de polietileno para proteccién de vidnos y materias plasticas comprendidas en
la clase.
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2.7.

2.8.
2.9.

Proceso 42-|P-2017

revocod el pronunciamiento emitido por la Comisidn de Signos Distintivos
del Indecopi que declard fundada la accion de nulidad.

El 12 de mayo de 2014, Protecfilms S.A.C. interpuso demanda contencioso
administrativa.

El 24 de septiembre de 2014, el Indecopi contesté la demanda.

El 27 de octubre de 2014, Profims S.A.C. contestd la demanda.

2.10.El 9 de junio de 2016, mediante Resolucién N° 6, el Vigésimo Cuarto

Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de
Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la Republica del
Peru emitid sentencia, declarando infundada la demanda.

2.11.Con fecha 21 de julio de 2016, Protecfilms S.A.C. presentd recursc de

apelacion contra la sentencia de fecha 9 de junio de 2016.

2.12.Con fecha 27 de octubre de 2016, el Indecopi absolvié el traslado de la

apelacién.

2.13.El 8 de febrero de 2017, mediante Oficio N° 3193-2014-0/5'2 SECA-CSJLI-

3.1.

3.2.

3.3.

PJ, l]a Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con
Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia
de Lima de la Republica del Peru solicité Interpretacion Prejudicial al
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Argumentos de la demanda presentada por Protecfilms S.A.C.

Se habria vulnerado el derecho a la debida motivacion, debido a que la
resolucién de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi
no habria considerado que los signos no son confundibles.

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi no debid
otorgarle proteccion al disefio de uso comin utilizado por Profilms S.A.C.,
debido a que diversas empresas suelen usar el disefio de una etiqueta con
vértice doblado.

No se considerd su adhesion a la apelacién, en la que se alega que
Profilms S.A.C. no demostré el uso continuo del nombre comercial.

Argumentos de la contestacion presentada por el Indecopi

. Los signos confrontados son confundibles debido a que existiria

vinculacion entre las actividades econdmicas y los productos que
distinguen los signos confrontados, y similitud grafica entre dichos signos
(disefo de una etiqueta rectangular con uno de sus vértices doblados y
ocho letras ubicadas en los extremos de los signos).



GACETA OFICIAL @ 21/07/2017 5de 49
Proceso 42-1P-2017

4.2.

4.3.

4.4,

5.1,

5.2.

5.3.

54.

6.2.

6.3.

El vértice doblado no esta presente en otras marcas y no es un signo
genérico ni comun.

Los argumentos respecto al supuesto caracter descriptivo o comun de la
figura de un vértice doblado resulta improcedente toda vez que no ha sido
materia de discusién en sede administrativa por lo que no puede ser
introducido en sede judicial.

lLa resclucion de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del
Indecopi se encuentra debidamente motivada, y no se pronuncio respecto
al argumento de la adhesién (uso continuo del nombre comercial) debido
a que la adhesion fue desestimada previamente sin ser cuestionada por la
demandante.

Argumentos de la contestacion presentada por Profilms S.A.C.
Se ha acreditado con facturas que utiliza el nombre comercial desde el 26
de abril de 2000, en diversos departamentos de la Replblica del Per,

acreditando un uso continuo.

Los signos son confundibles a nivel grafico, fonético y conceptual,

La marca PROTECFILMS (mixta) es una imitacién del nombre comercial
PROFILMS (mixto) y distingue los mismos productos de la Clase 17 de la
Clasificacion Internacional de Niza.

Dada la similitud grafica existente entre los mismos, se concluye que no
es posible su coexistencia pacifica en el mercado sin riesgo de inducir a
confusion al publico consumidor.

Argumentos de la Sentencia de Primera Instancia

. El 9 de junio de 2016, el Vigésimo Cuarto Juzgado Contencioso

Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte
Superior de Justicia de Lima de la Republica del Peri emitid sentencia,
declarando infundada la demanda al considerar que los signos son
confundibles.

Existe una vinculacion competitiva entre los productos y las actividades
econdmicas que distinguen los signos.

Los signos comparten el mismo disefio estilizado de una etiqueta
rectangular con uno de los vértices doblados, lo que aunado a que
comparten las primeras silabas y la misma terminacion, genera un
impacto visual muy similar.

. No es posible tomar como valida la afirmacion de que el “disefio estilizado

de una etiqueta rectangular con uno de los vértices doblados” resulte ser
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6.5.

7.2

7.3.

7.4.

8.1.

8.2.

83.

Proceso 42-1P-2017

una figura genérica y de uso comun y/o descriptivo de los tipos de
productos que distingue, toda vez que la figura a la que se hace
referencia no evoca a los productos o actividades relacionadas de la
Clase 17 de la Clasificacién Internacional de Niza, y no se advierte de los
actuados administrativos que la figura sea de uso comun.

No correspondia atender la solicitud de adhesion a la apelacién debido a
que la resolucion que la rechazo no fue cuestionada, por lo que no se
puede discutir en sede judicial lo que no ha sido materia de
cuestionamiento en sede administrativa.

Argumentos de apelacion presentada por Protecfilms S.A.C.

. No existe riesgo de confusidn entre la marca registrada PROTECFILMS

(mixta) y el nombre comercial PROFILMS (mixto).

Los productos que distinguen los signos son diferentes (PROTECFILMS:
laminas de polietileno para proteccion de vidrios y productos de materias
plasticas y PROFILMS: suministro e instalacién de laminas de seguridad
para decoracién y control sofar para cristales de vehiculos automotrices e
inmuebles} y van dirigidos a consumidores especializados, que prestan un
mayor grado de atencion.

No se tomo en consideracion que el elemento figurativo en el cual se basa
la semejanza entre los signos es de uso comun, genérico y ademas
descriptivo de los productos que distingue “laminas de seguridad”.

No se tomd en consideracion su peticion formulada mediante la adhesion
a la apelacion referido a la acreditacion del uso continuo del nombre
comercial, sin motivacion alguna.

Argumentos de la absolucién de apelacion presentada por el
Indecopi

Es evidente el riesgo de confusion entre el nombre comerciai PROFILMS
S.A.C. (mixto) usado por Profilms y el elemento relevante de la marca
registrada PROTECFILMS (mixta), dado que presentan una impresion
visual de conjunto similar y distinguen productos y servicios vinculados.

Los signos presentan el mismo disefio de una etiqueta rectangular con
uno de los vértices doblados aunado al hecho de que comparten ocho
letras que se encuentran ubicadas en los extremos de los signos. Los
signos presentan una impresién visual de conjunto similar.

La figura del vértice doblada que se aprecia en los signos confrontados no
es una figura que esté presente en otras marcas registradas ni es
genérico ni comun. Los argumentos sobre el supuesto caracter descriptivo
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8.4.

Proceso 42-1P-2017

o comun del elemento figurative son improcedentes al no haber sido
materia de discusion en sede administrativa.

Asimismo, en el escrito de demanda no se cuestionod la vinculacion entre
los productos y servicios que distinguen los signos, la existencia de
vinculacion entre los mismos constituye cosa decidida.

NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Corte consultante solicita Interpretacién Prejudicial del Literal b) del
Articulo 136, y de los Articulos 172 y 192 de la Decision 486 de la
Comision de la Comunidad Andina3, y solicité gue se explique lo

siguiente:

(i) ¢Qué criterios se deben tener en cuenta para considerar que existe
uso real, continuo y efectivo de un nombre comercial? En ese
sentido, ;como debe ser analizado el ambito geogréfico en este
aspecto?

(i) ¢Qué criterios se deben tener en cuenta en la determinacién de un
mejor derecho de propiedad industrial cuando se encuentran
confrontados una marca y un nombre comercial?

Decision 486 de [a Comision de la Comunidad Andina.~

“Articulo 136.- No podran regisirarse como marcas aquelios signos cuyo uso en el comercio

afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

{..)

b) sean idénlicos ¢ se asemajen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rotulo o
ensefia, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusion
o de asociacion;

{..)"

“Articulo 172.- La auloridad nacional competente decrelard de oficio o a solicitud de cualquier
persona y en cualquier momenio, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese
concedido en conlravencion con lo dispuesto en los ariiculos 134 primer parrafo y 135,

La autoridad naclonal competente decretara de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad
relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en conliravencion de lo dispuesto en
el articulo 136 o cuando ésle se hubiera efectuado de mala fe. Esta accion prascribiré a los cinco
anos contados desde la fecha de concesion del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afeclaran las que pudieran corresponder por daiios y perjuicios
conforma a la legislacion inferna.

No podra declararse fa nufidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser
aplicables al tlernpo de resolverse la nulidad.

Cuando una cauvsal de nulidad sdlo se apficara a uno o a algunos da los produclos ¢ servicios para
fos cuales fa marca fue regisirada, se declarara la nulidad.”

*Articulo_192.- El flitular de un nombre comercial podra impedir a cualquier tercero usar en el
comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusién o un riesgo de
asaciacion con la empresa def litular o con sus produclos o servicios. En el caso de nombres
comerciales noloriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un dafio econdémico o
comercial injusto, o implicara un aprovachamiento injusio del prestigic del nombre o da fa empresa
del titular

Sera aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los articulos 155, 156, 157 y 158 en cuanto
corresponda.”
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(i) ¢Se pueden considerar confundibles una marca y un nombre
comercial, que ademas de distinguir productos y servicios
vinculados, se encuentran conformados por un elemento figurativo
semejante y cuyos elementos denominativos relevantes comparten
la mayoria de sus letras?

(iv) ¢Como se acredita que un elemento conformante de un signo
distintivo es de uso comudn en la clase? En todo caso ;A quién
corresponde acreditarlo?

Procede la interpretacion del Literal b) del Articulo 136, y de los Articulos
172 y 192 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, por
ser pertinente para el presente caso.

De oficio, procede interpretar el Literal g) del Articulo 135 y los Articulos
159, 190, 191 y 193 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina®, por ser materia de controversia la nulidad de un registro de

Declsién 486 de la Comisién de !a Comunidad Andina.-

“Articulo 135.- No podrén registrarse como marcas los signos que:

f...)

g} consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designacion comun o usual del
produclo o servicio de que se lrate en e lenguafe corriente o en la usanza del pais;

.

“Articulo 159.- Cuando en la Subregién existan registros sobre una marca idéntica o similar a
nombre da litulares diferentes, para dislinguir los mismos productos o servicios, se prohibe la
comercializacion de las mercancias o servicios identificados con esa marca en el lerrilorio del
respeclive Pafs Miembro, salvo que los litulares de dichas marcas suscriban acuerdos que
permitan dicha comercializacién.

En caso de llegarse a lales acuerdos, fas partes deberan adoptar las previsiones necesarias para
evitar la confusion del publico respecto del origen de las mercancias o servicios de que se frals,
incluyendo lo refativo a la identificacion del origen de los produclos o servicios en cueslion con
caracteres deslacados y proporcionales a los mismos para la debida informacion al publico
consumidor. Esos acuerdos deberdn inscribirse en las oficinas nacionales compelentes y respelar
las normas sobre praclicas comerciales y promocion de la compelencia.

En cualquier caso, no se prohibira la importacion ds un produclo o servicio que se encuenire en la
sifuacién descrita en el primer parrafo de este arliculo, cuando la marca no esté siendo wlilizada en
ol territorio del pals importador, segun lo dispuesto en el primer parrafo del articulo 166, salvo que
el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional compeiente, que la no utilizacion de la
marca obedece a causas juslificadas.”

“Articulo 190.- Se enfendera por nombre comercial cualquier signo que identifique a una aclividad
econdmica, @ una emprasa, 0 a un eslablecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podré tener mas de un nombre comercial. Puede consiituir nombre
comercial de una emprasa o establecimiento, enire olros, su denominacién social, razon social u
ofra designacion inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independienies de las denominaciones o razones sociales de las
personas juridicas, pudiendo ambas coexislir.”

“Articulo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comarcial se adquiere por su primer uso en
el comercio y termina cuando cesa ef uso del nombra o cesan las aclividades de la empresa o del
establecimiento que lo usa.”
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marca supuestamente concedido en contravencion de lo dispuesto en el
Literal b) del Articulo 136 de la Decisién antes indicada, asi como el
alcance de la proteccién del nombre comercial.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

PON=

e

1.1.

1.2.

La nulidad de registro de marca.

El nombre comercial.

Ambito territorial de proteccion del nombre comercial. La coexistencia.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética,
ortografica, conceptual o ideoldgica y grafica o figurativa. Riesgo de
confusion directa, indirecta y de asociacion. Reglas para realizar el cotejo
de signos distintivos.

Comparacion entre signos mixtos.

Palabras de uso comun en la conformacién de marcas. Marca debil.
Preguntas formuladas por la corte consultante.

ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

La nulidad de registro de marca

Profilms S.A.C. solicitd la nulidad de la marca PROTECFILMS (mixta), por
la presunta confusion de dicha marca con el nombre comercial
PROFILMS {mixto); en consecuencia, resulta pertinente analizar este
tema.

El Articulo 172 de la Decision 486 distingue entre nulidad absoluta y
nulidad relativa de registro:

La nulidad absoluta, como la norma lo indica, esta concebida para la
proteccion del ordenamiento juridico y no de un tercero determinado,
en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en
cualquier momento. Para que se configure esta nulidad, el registro
debe haberse concedide en contravencion de alguna de las causales
establecidas en el primer parrafo del Articulo 134 o del Articulo 135 de
la Decision 486.

La nulidad relativa tiene por finalidad proteger el interés de un tercero
determinado, aunque puede ser ejercida por cualquier persona. Para
que se configure esta nulidad, el registro debe haberse concedido en
contravencion de alguna de las causales establecidas en el Articulo
136 de la Decision 486 o cuando éste hubiera sido efectuado de mala

4

“Articulo 193,- Conforme a la legisiacion interna de cada Pais Miembro, ef tilufar de un nombre
comercial podra regisirario o depositarip anle la oficina nacional competente, El registro o depdsito
tendra caracter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirira en los férminos
previslos en el articulo 191 "

8
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1.3.

2.1.

2.2,

2.3.

2.4,

2.5.

Proceso 42-IP-2017

fe. En estos casos, el plazo de prescripcion de la accion es de 5 aiios,
contados desde la fecha de concesion del registro impugnado.

De acuerdo a lo expuesto, se debera analizar si el acto administrativo que
concedid el registro de la marca PROTECFILMS (mixta), incurre en la
causal de nulidad relativa contemplada en el Literal b) del Articulo 136 de
la Decisién 486, conforme lo dispone el Articulo 172 de la misma norma.

El nombre comercial

Profilms S.A.C. sostiene ser titular del nombre comercial PROFILMS
(mixto), sobre el cual sustenta la presente accion de nulidad, por lo que en
este acapite se revisara la figura del nombre comercial.

El Literal b) del Articule 136 junto con las disposiciones contenidas en el
Titulo X de la Decision 486 regulan el registro o depdsito y la proteccién
del nombre comercial.®

El Articulo 190 de la Decision 486 entiende al nombre comercial como
“...cualquier signo que identifique a una actividad econdmica, a una
empresa, o a un establecimiento mercantil.”

El nombre comercial es el sigho que identifica a un empresario {(persona
natural o juridica) en el mercado. No es el nombre, razon o denominacion
social del empresario, es el signo mediante el cual los consumidores
identifican al empresario. Es mas, es el signo mediante el cual los
consumidores identifican la actividad economica del empresario o el
establecimiento comercial del empresario. Y es que el nombre comercial
da una imagen global del empresario y permite distinguirlo de los otros
agentes econdmicos que participan en el mercado, de modo que
comprende tanto la identificacion del empresaric como su actividad
econdmica y su establecimiento.

Caracteristicas del nombre comercial
Las principales caracteristicas del nombre comercial son las siguientesS:

- El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad
empresarial de un comerciante determinado.

- Un comerciante puede utilizar mas de un nombre comercial, es
decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con
diversos nombres comerciales.

Ver Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 40-1P-2013 del 9 de junio de 2013, p. 10.

Ver Interpretacidn Prejudicial recaida en el Proceso 96-1P-2009 del 12 de noviembre de 2009.
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2.6.

2.7.

2.8.

Proceso 42-IP-2017

- El nombre comercial es independiente del nombre de la persona
natural o la razén social de la persona juridica, pudiendo coincidir
con ella; es decir, un comerciante puede tener una razon social y un
nombre comercial idéntico a esta, o tener una razén social y uno o
muchos nombres comerciales diferentes de ella.

- El nombre comercial puede ser multiple, mientras que la razén o
denominacion social es Unica; es decir, un comerciante puede tener
muchos nombres comerciales, pero solo una razén social.

Proteccién del nombre comercial

Los Articulos 191, 192 y 193 de la Decision 486 establecen el sistema de
proteccion del nombre comercial. El Articulo 191 otorga el derecho al uso
exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio,
uso que debera ser probado y, consecuentemente, este uso exclusivo
concluye cuando cesa el uso real y efectivo del nombre comercial. Por su
parte, el Articulo 193 de la Decisién 486 precisa que el registro o el
depdsito del nombre comercial ante la oficina nacional competente tiene
un caracter declarativo; sin embargo, el derecho al uso exclusivo solo se
adquiere probando el uso constante, real y efectivo del nombre comercial.

El Tribunal se ha pronunciado sobre la proteccién del nombre comercial
en los términos siguientes: “Por tanfo, la obligacion de acreditar un uso
efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de
fundamentar la existencia y el derecho de proteccion del nombre en algtn
hecho concreto, sin el cual no existiria ninguna seguridad juridica para los
competidores”?

Este Tribunal también ha manifestado que:

‘(...) Ia proteccion otorgada al nombre comercial se encuentra supedifada a
su uso real y efectivo con relacion al establecimiento o a la actividad
econdmica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide
como tal y manienga su derecho de exclusiva. Cabe precisar
adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre
registrado no lo libera de la exiqencia de uso para mantener su vigencia.
Las pruebas dirigidas a demosirar el uso del nombre comercial deben
servir para acreditar la identificacion efectiva de dicho nombre con las
aclividades economicas para las cuales se pretende el registro {...). Las
pruebas dirigidas a demosirar el uso del nombre comercial deben servir
para acreditar la identificacion efectiva de dicho nombre con las actividades
economicas para las cuales se prefende el registro”®

?

Ver Interpretacidn Prejudicial recaida en el Proceso 45-1P-98, publicada en la Gaceta Oficial
N° 581 del 12 de julio de 2000,

Ibidem.
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2.9.

Conforme a las indicadas disposiciones, quien alegue el uso anterior del
nombre comercial debera probar por los medios procesales al alcance de
la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ambito
jurisdiccional “que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad
(...). La simple alegacién del uso no habilita al poseedor del nombre
comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar
el uso puede provenir de un sistema de registro o de depésito que, sin ser
esenciales para la proteccion, proporcionan por lo menos un principio de
prueba en favor del usuario”.®

2.10.La persona que alegue tener un nombre comercial debera probar su uso

2.11.

real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislacion de cada pais
miembro. Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para
demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial se
encuentran las facturas comerciales, documentos contables, o©
certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad
de la comercializacion de los servicios identificados con el nombre
comercial, entre otros.

Asimismo, constituiran uso de un signo en el comercio, entre otros, los
siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o
distribuir productos o servicios con ese signo; imporiar, exportar,
almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en
publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones
escritas u orales, independientemente del medio de comunicacion
empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen
aplicables.

2.12.Respecto a la prueba del uso constante del nombre comercial debemos

sefnalar que la norma comunitaria no exige que se acredite el uso del
nombre comercial cada instante desde su primer uso, perc si que se
presenten pruebas que acrediten el uso del mismo desde esa fecha en el
mercado, debiendo ser un uso real y efectivo, considerando los productos
y servicios que distingue el signo.

2.13.Por lo antes expuesto, quien sustente una accion de nulidad en un

nombre comercial, previamente deberd haber probado el uso real,
efectivo y constante del mismo con relacién a las actividades econémicas
que distingue, pues de esta forma acreditara los derechos sobre dicho
signo distintivo, pudiendo ser oponible a un registro de marca que
presuntamente se haya otorgado sin tener en cuenta el riesgo de
confusién y/o asociacion con tal nombre comercial.

Ver Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 3-1P-98.
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Ambito territoriai de proteccion del nombre comercial. La
coexistencia

La corte consultante solicitd que se explique como debe analizarse el
ambito geografico de proteccién del nombre comercial, por lo que se
desarrollara el presente acapite.

De conformidad con lo establecido en el Articulo 191 de la Decision 486
el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su
primer uso y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las
actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.

Es una realidad de los Paises Miembros de la Comunidad Andina que
excepcionalmente dos o mas empresas pequefias que operan en
ambitos geograficos diferentes usen nombres comerciales idénticos o
similares, sin que haya riesgo de confusidn o asociacién, lo que tiene
que determinarse caso por caso en funcién de la amplitud de las
operaciones de las empresas respectivas.’?

En efecto, es usual y frecuente en los paises miembros de la Comunidad
Andina que dos o mas empresas pequefas (restaurantes, bodegas,
bazares, bares, hostales, etc.) utilicen nombres comerciales idénticos o
similares, principalmente relacionados con los nombres y apellidos de
personas naturales, y que operan en ambitos geograficos distintos, lo
cual hace necesario dar una solucién a este tipo de situaciones que
serian excepcionales al principio general de proteccion de los signos en
todo ei temtorio nacional.

Por tal razon, este Tribunal, considera que, de manera excepcional y con
relacion a los signos distintivos que ya operan en el mercado, se podra

La Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI menciona lo siguiente;

“A diferencia de las marcas, que se aplican a producfos que pueden circular dentro de un
territorio e incluso exceder de las fronleras de un pals, los nombres comerciales a menudo
distinguen a empresas cuyas aclividades estan limitadas a cierfo territorio. En estos casos
seria_permisible, por_ejemplo, que dos empresas pequefias gue operan en dmbilos
geogréficos diferentes puedan usar nombres comerciales o similares, pues no habria riesgo
de interferencia ni de confusion, Esto tendrd necesariamente que apreciarse caso por caso
en funcién de Ia amplitud de las operaciones de las empresas respeclivas.”

(Subrayado agregado)

Taller de la OMPI sobre Signos distintivos y Denominaciones de origen para funcionarios de las
Oficinas de Propiedad Industrial de los Pafses Andinos, Caracas, 17 y 18 de junio de 1997,
Documento preparado por la Oficina Internacional de la OMPI: OMPIRMAQICCS/ATN, p. 20.

En: hitp:/fwww . wipo.int/mdocsarchives/OMP!L MAO CCS 97/0MPI MAO CCS 97 1 E.pdf
(Consulta: 30 de mayo de 2017).
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establecer la coexistencia de los signos en conflicto, analizando caso por
caso, sobre la base de los siguientes criterios:

a) Que los titulares de los signos distintivos en conflicto hayan
actuado de buena fe y sin generar actos de competencia desleal al
momento de obtener el registro o el primer uso.

b) Que los signos en conflicto identifiquen productos o servicios del
mismo rubro o actividad econémica, sin importar si dicha actividad
se realiza a través del comercio tradicional o mediante canales
virtuales.

¢) Que no se haya presentado anteriormente ninguna accidn o
reclamacion administrativa o judicial que cuestione el derecho de
uno de los titulares de los signos en conflicto.

d) Que los titulares de los signos en conflicto se encuentren operando
en ambitos geograficos distintos y no exista riesgo de confusion o
asociacion en el publico consumidor, teniendo en cuenta el grado
de conocimiento de los signos en conflicto y la percepcion del
publico consumidor.?

Estos criterios son aplicables al conflicto entre un nombre comercial no registrado y una marca
registrada.

El grado de conocimiento de los signos en conflicto para establecer si tienen un nivel bajo,
medio o alto de impacto en el consumidor. Asi, se pueden aplicar, entre otros, los siguientes
criterios:

- Nivel de afluencia de consumidores locales y turistas en el ambito geografico en que se
desenvuelven los signos en conflicto. Entre mayor afluencia mayor nivel de impacto.

- Utilizacion de canales fisicos o virtuales para comercializar los productos o servicios que
identifican los signos en conflicto. Entre mayor presencia virtual mayor nivel de impacto.

- Nivel de publicidad en medios masivos de comunicacién de los praductos o sarvicios que
identifican los signos en conflicto. Entre mayor de publicidad en medios masivos mayor
nivel de impacto.

La percepcion del pitblico consumidor para determinar fa posibilidad de emor en su eleccion, de
conformidad con lo siguiente:

- Criterio del consumidor medio:; si estamos frente a produclos ylo servicios de consumo
masivo, el criterio del consumidor medio podria ser el soporie del andlisis de
confundibilidad. De acuerdo con las maximas de la experiencia, al consumidor medio se le
presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepcién es
variable en relacién con la calegoria de bienes o produclos, lo que debe ser analizado y
ponderado per la autoridad nacional competente.

El grado de atencidn del consumidor medio es un pardmetro importante para el andlisis de
confundibilidad de signos que diferencien praductos o servicios de consumo masivo, bajo el
entendido de que puede variar o graduarse segun el tipe de producto del cual se trate, pues
por via de ejempto no se presta el mismo nivel de atencidn al adquirir productos cosmélicos
que al comprar pasabocas para fiestas.

- Criterio del consumidor selectivo. Se basa en un consumidor mas informado y atenlo
que el consumudor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parametros

13
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Se entiende por ambito geogréfico distinto el hecho de que los locales
comerciales o industriales estén ubicados en diferentes provincias,
departamentos o regiones dentro de un mismo pais. Es importante
precisar que la sola lejania no es garantia de ausencia de riesgo de
confusion, por lo que se deberd tener en consideracion el nivel de
afluencia de consumidores locales y turistas, ios canales fisicos o
virtuales para comercializar los productos o servicios y el nivel de
publicidad en medios masivos de comunicacion de los producios o
servicios.

Dentro de un mismo ambito geografico (barrio, localidad, parroquia,
distrito, cantén, municipalidad) no pueden coexistir dos 0 méas nombres
comerciales idénticos o similares que induzcan a riesgo de confusién en
los consumidores.

No cabe la posibilidad de coexistencia si el nombre comercial usado por
primera vez ha sido inscrito en el registro de propiedad industrial al
mismo tiempo que su primer uso, como tampoco si uno de los signos en
conflicto es notorio.

Ahora bien, es importante aclarar que la coexistencia de dos signos
distintivos (que se encuentran operando en ambitos territoriales distintos)
no se puede interpretar como un impedimento para que los titulares de
dichos signos puedan ampliar 0 expandir sus actividades econdémicas,
siempre que actien de buena fe y se mantengan todas las demas
condiciones que dieron lugar a su coexistencia; y, en el evento de que
los titulares de dichos signos o uno de ellos inicie su expansion territorial
llegando o pudiendo llegar a tener presencia en el ambito de influencia
territorial del otro, estos pueden suscribir un Acuerdo de Coexistencia,
en el que se deberan incluir clausulas que permitan diferenciar
claramente los signos en conflicto, acuerdo que debera ser puesto en
conocimiento de ia autoridad competente a fin de que esta lo apruebe o
rechace, observando los pardmetros que sobre el particular ha
establecido este Tribunal.

especificos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido
claramente de las caracteristicas y cualidades de los productos o servicios que desea
adquirir, Sabe detalles estélicos, de calidad y funcionamiento que la media de la poblacién
no sabria. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmel es consciente
de que el servicio que prestan, pues sabe datos de su atencion al cliente, costo de los
platos, manejo publicitano, promociones, etc.

- Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumdor absolutamente
informado y atento sobre las caracteristicas técnicas, funcionales o practicas de los
productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su allo grado de instruccion
lécnica o profesional. Dicho consumidor hace una evaluacion mas prolija del bien o
serviclos que desea adquirir lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional
competente al realizar el respectivo analisis de confundibilidad.

14
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4.2.

43.
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irregistrabilidad de signos por identidad o simiiitud. Similitud
fonética, ortografica, conceptual o ideoidgica y grafica o figurativa.
Riesgo de confusion directa, indirecta y de asociacion. Regias para
realizar el cotejo de signos distintivos

En vista de que en el proceso interno se discute si la marca
PROTECFILMS (mixta) y el nombre comercial PROFILMS (mixto) son
confundibles o no, es pertinente analizar el Ariculo 136 de la Decision
486 de la Comisién de la Comunidad Andina, especificamente en las
causales de irregistrabilidad previstas en su Literal b), cuyo tenor es el
siguiente:

‘Articulo 136.- No podrén registrarse como marcas aquellos signos cuyo
uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de fercero, en
particular cuando:

(...)

b)  sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de
ser el caso, a un rotulo o ensefa, siempre que dadas las
circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusién o
asociacion;

()"

Como se desprende de estas disposiciones, no es registrable un signo
que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con
anterioridad por un tercerc o a un nombre comercial protegido, porque en
dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son
distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusion
(directo o indirecto) y/o riesgo de asociacion en el publico consumidor.3

a) El riesgo de confusion, puede ser directo e indirecto. El primero,
riesgo de confusion directo, caracterizado por la posibilidad de que el
consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que
esta adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusion indirecto, se
presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto o servicio
determinado, en contra de la realidad de los hechos, un origen
empresarial diferente al que realmente posee.

b) El riesgo de asociacion, consiste en la posibilidad de que el
consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen
empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de
dicho producto o quien presta el servicio y otra empresa tienen una
relacion o vinculacidon econémica.

Se debera examinar si entre los signos confrontados existe identidad o
semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de
confusién (directo o indirecto) o de asociacién en el publico consumidor.

13

Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 470-1P-2015 de! 19 de mayo de 2016 y
466-IP-2015 y 473-1P-2015 del 10 de junio de 2016.
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4.4.

45.

486.
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Un signo es idéntico a otro cuando reproduce, sin modificaciones ni
adiciones, todos los elementos que lo constituyen.

Un signo es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene
diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los
ojos de un consumidor, teniendo en cuenta en esta valoracién que la
similitud entre dos signos puede ser:™

a)

b)

d)

Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en
conflicto. La determinacion de tal similitud depende, entre otros
elementos, de la identidad en la silaba tdnica o de la coincidencia
en las raices o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también
en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de
determinar si existe la posibilidad real de confusién entre los signos
confrontados.

Ortografica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos
en conflicto desde el punto de vista de su configuracion; esto es,
tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las
palabras, el nimero de silabas, las raices, o las terminaciones
comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en
mayor grado a que el riesgo de confusién sea mas palpable u
cbvia.

Conceptual (o ideoldgica): se configura entre signos que evocan
una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

Grafica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos
graficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos
del dibujo o el concepto que evocan.

Igualmente, al verificar el cotejo de ios signos en conflicto, se debera
observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 5

a)

b)

La comparacion debe efectuarse sin descomponer los elementos
que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada
uno debe analizarse con una vision de conjunto, teniendo en
cuenta su unidad fonética, ortografica, grafica (o figurativa) vy
conceptual o ideoldgica.

En la comparacion se debe emplear el método del cotejo sucesivo;
esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es
procedente realizar un andlisis simultaneo, pues el consumidor

14

15

Ibidem,

Ibidem,
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dificilmente observara los signos al mismo tiempo, sino que lo hara
en momentos diferentes.

c) El analisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las
diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede
percibir el riesgo de confusién o asociacion.

d) Al efectuar la comparacion en estos casos es importante colocarse
en el lugar del consumidor, y su grado de percepcion, de
conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate,
bajo los siguientes criterios:

(i) Criterio del consumidor medio: si estamos en frente de
productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del
consumidor medio debe ser el soporte del anilisis de
confundibilidad. De acuerdo con las méaximas de la
experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente
informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepcion
es variable en relacibn con la categoria de bienes o
productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la
autoridad nacional competente.

El grado de atencion del consumidor medio es un parametro
importante para el analisis de confundibilidad de signos que
diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el
entendido que el mismo puede variar o graduarse segun el
tipo del producto del cual se trate, pues por via de ejemplo no
se presta el mismo nivel de atencion al adquirir productos
cosmeéticos que al comprar pasabocas para fiestas. Para el
caso particular, ya que se trata de signos que amparan
productos de la Clase 17, es importante que se establezca el
nivel o grado de atencion del consumidor medio al enfrentarse
a la escogencia de los mismos.

(if) Criterio del consumidor especializado: si estamos en frente
de productos y/o servicios de consumo selectivo; es decir, de
aquellos adquiridos dnicamente por un fragmento de la
poblacién bajo ciertas caracteristicas técnicas, de estatus,
funcionales o practicas, como los dirigidos a ciertos
profesionales especializados, el criterio del consumidor
especializado debe ser el soporie del andlisis de
confundibilidad. Diche consumidor hace una evaluacién mas
prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser
tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al
realizar el respectivo analisis de confundibilidad. s

ie Ver Interpretacion Prejudicial 473-1P-2015 de 10 de junio de 2016.
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4.7. Una vez sefaladas las reglas y pautas expuestas en precedencia, es
importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes
de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que
pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor
podria incurrir en riesgo de confusion y/o de asociacion.

4.8. Sin embargo, no seria suficiente basar la posible confundibilidad
Unicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus
formas, pues el analisis debe comprender todos los aspectos que sean
necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en
conflicto.

4.9. En conclusion, en el caso materia de andlisis se debera verificar si existe
o no confusidn respecto del signo solicitado, de acuerdo con las reglas y
pautas antes desarrolladas.

5. Comparacion entre signos mixtos

5.1. En tanto que la accidn de nulidad se sustenta en la presunta confusién
entre la marca PROTECFILMS (mixta) y el nombre comercial
PROFILMS (mixto), es necesario que estos se comparen teniendo en
cuenta que estan conformados por elementos denominativos y graficos.

5.2. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o
varias palabras) y un elemento grafico (una o varias imagenes). La
combinacion de estos elementos al ser apreciados en su conjunto
produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite
diferenciarlo de los demas existentes en el mercado.

5.3. De acuerdo con la doctrina especializada, “en el anélisis de una marca
mixta hay que esforzarse por encontrar la dimension mas caracteristica
de la misma: la dimensién que con mayor fuerza y profundidad penetra
en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresién
general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”\?

5.4. Si bien el elemento denominative suele ser el preponderante en los
signos mixtos, dado que las palabras impactan mas en la mente del
consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este,
sino el gréfico, ya sea que, por su tamafio, color, disefio u otras
caracteristicas, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de
acuerdo con las particularidades de cada caso.'®

it/ FERNANDEZ-NOVOA, Carlos. Fundamentos def Derecho de Marcas. Madrid, Edilorial Montecorvo
S.A., pp. 238 ¥ 240,

" Ver Inlerpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.
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En el analisis de signos mixtos se debera determinar qué elemento, sea
denominativo o grafico, penetra con mayor profundidad en la mente del
consumidor. Asi, la autoridad competente debera determinar en el caso
concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el mas
caracteristico, o si lo es el elemento grafico, o ambos, teniendo en
cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaiio, color y
colocacién de los elementos graficos, y también si estos Gltimos son
susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos

Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debera tomar en cuenta lo

a) Si el elemento predominante es el denominative en los signos
confrontados, el cotejo entre signos debe realizarse de conformidad
con las siguientes reglas para la comparacion entre signos

(i) Se debe analizar cada signo en su conjunio; es decir, sin
descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante
tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que
poseen una funcion diferenciadora en el conjunto, debido a
que esto ayudaria a entender cémo el signo es percibido en el

(i) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un
mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por
lexemas y morfemas Los primeros son la base y el elemento
que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista
léxica de las derivaciones que puedan salir de ella, y cuyo
significado se encuentra en el diccionario?!. Como ejemplo
tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-
istas, deport-élogo.

Los segundos, son fragmentos minimos capaces de expresar
un significado y que unido a un lexema madifica su

Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 472-IP-2015 del 10 de junio de 2016 y

REAL ACADEMIA ESPANOLA (RAE). Diccionario de la RAE, Definicién de "lexema™ Unidad
minima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, por ejemplo sol; o que
poseyéndolos prescinde de ellos por procesc de segmentacian, por ejemplo ferr, en enferrais.

5.5.
abstractos.1?
5.6.
siguiente:20
denominativos:
mercado.
definicion.22
19
418-|P-2015 del 13 de junio de 2016.
0 lbidem.
21
22

REAL ACADEMIA ESPARNQLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definicién de *morfema™ Unidad
minima aislable en andlisis morfofogico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y —
es. Por oposicidn a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, &), ar, -s, -ero. Unidad
minima de significado. La terminacion verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y
nuamero, plural.
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b)

(iii)

(iv)

(v)
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Si los signos en conflicto comparten un lexema o raiz léxica,
se debe tener en cuenta lo siguiente:

. Por lo general el lexema es el elemento que mas
impacta en la mente del consumidor, lo que se debe
verificar al hacer un analisis gramatical de los signos en
conflicto.

. Por lo general en el lexema esta ubicada la silaba tonica.

. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podria
generarse riesgo de confusion ideolégica. Los lexemas
imprimen de significado a la palabra. Es muy importante
tener en cuenta que el criterio ideclégico debe estar
complementado con otros criterios para determinar el
riesgo de confusion en los signos en conflicto.

Se debe tener en cuenta la silaba ténica de los signos a
comparar, pues si ocupa la misma posicion, es idéntica o muy
dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podria ser
evidente.

Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se
encuentran en el mismo orden asumirdn una importancia
decisiva para fijar la sonoridad de la denominacién.

Se debe determinar el elemento que impacta de una manera
mas fuerie en la mente del consumidor, pues esto mostraria
cémo es captada ia marca en el mercado.

Si resultare que el elemento caracteristico de los signos mixtos es
el grafico, se deben utilizar las reglas de comparacion para los
signos figurativos:

(i)
(1)

(i)

El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo.

El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la
mente de quien |a cbserva.

Los coiores: si el signo solicitado reivindica colores
especificos como parte del componente grafico, al efectuar el
respectivo analisis de registrabilidad debera tenerse en cuenta
la combinacién de colores y el grafico que la contiene, puesto
que este elemento podria generar capacidad de diferenciacion
del signo solicitado a registro.

20
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(iv) Se debe realizar una comparacion grafica y conceptual, toda
vez que la posibilidad de confusion puede generarse no
solamente en |a identidad de los trazos del dibujo o similitud
de ellos, sino también en la idea o concepto que el signo
figurativo suscite en la mente de quien la observe.

(v) Entre los dos elementos del signo gréfico figurativo, el trazado
y el concepto, la parte conceptual o ideologica suele
prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir
diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una
misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusion.

(vi) Si el signo solicitado reivindica colores especificos como parte
del componente grafico, al efectuar el respectivo analisis de
registrabilidad debera tenerse en cuenta la combinacion de
colores y el grafico que la contiene, puesto que este elemento
podria generar capacidad de diferenciacion del signo
solicitado a registro.?3

c) Siel elemento grafico es el preponderante en un signo y en el otro
no, en principio no habria riesgo de confusion, salvo que pueda
suscitar una misma idea o concepto.

Sobre la base de los criterios expuestos, se debera determinar el
elemento caracteristico de los signos mixtos y, postericrmente, proceder
al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios
sefialados en los puntos precedentes,

Palabras de uso comdn en la conformacion de marcas. Marca débil

En el presente caso la corte consultante nos pregunta sobre los
elementos de uso comun en un signo. Por lo tanto, es pertinente analizar
el tema de las palabras de uso comun en la conformacién de marcas y la
marca débil.

El Literal g) del Articulo 135 de la Decisién 486 de la Comisién de la
Comunidad Andina dispone:

“Articulo 135.- No podran registrarse como marcas los signos que:

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una
designacién comun o usual del producto o servicio de que se trate en
el lenguaje corriente o en la usanza del pais;

(..)"

En el marco del Literal g) del Articulo 135 de la Decision 486, se
entiende por signo comun o usual aquel que se encuentra integrado

23

De modo referencial, ver Proceso 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015, p. 10.
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

exclusivamente por uno o mas vocablos o indicaciones de los que se
utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del pais en que se
ha solicitado el registro del signo, para identificar los productos o
servicios de que se trate.

En este caso, el signo no serd suficientemente distintivo y no podra
otorgarse a su titular el derecho al uso exclusivo de las indicaciones
comunes o usuales que lo integren.

La prohibicién alcanza tanto a los signos denominativos como a los
graficos: en efecto, cuando la disposicion alude a la indicacion que se
utiliza en el lenguaje corriente, cabe interpretar que se refiere al signo
denominativo, y cuando trata de la indicacién comdn en el uso comercial,
cabe considerar que la prohibicion se refiere también al signo gréafico.?

En la doctrina, Otamendi ha sefialado que las designaciones usuales
son las que "habitualmente se utilizan para un producto, ademas de las
necesarias. Es aqui donde se incorporan las palabras extranjeras, el
lunfardo y otras palabras inventadas que adquieran una cierla
popularidad en su uso. Son las palabras que no encontraremos en los
diccionarios con las acepciones que éstos les atribuyen, pero si, en el
fenguaje de todos los dias, tal vez de mucha gente, tal vez de unos
pocos cuando se lrala de términos técnicos”.25

Si bien la norma transcrita prohibe el registro de signos conformados
exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o
particulas de uso comun al estar combinadas con otras pueden generar
signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a
su registro. En este ultimo caso, el titular de dicha marca no puede
impedir que las expresiones de uso comin puedan ser utilizadas por los
otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una
fuerza limitada de oposicion, ya que las particulas genéricas o de uso
comuin se deben excluir del cotejo de la marca.28

No obstante, si la exclusién de los componentes de esas caracteristicas
(de uso comun) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara
imposible hacer una comparacion, puede hacerse el cotejo considerando
de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo
que los contenga tendria un grado de distintividad débil, en cuyo
escenario se debera analizar los signos en su conjunto, la percepcion del

24

25

28

Ver Interpretacion prejudicial recalda en el Proceso 378-1P-2016 del 09 de marzo del 2017, p.5.

OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas. Edilorial LexisNexis Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002,
p.71.

Ver Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 536-1P-2015 de fecha 23 de junio de 2018.
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publico consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el
grado de distintividad de los signos en conflicto.2”

6.9. Es pertinente sefialar que la palabra o frase que constituye un
término genérico, técnico, descriptivo o de uso comun respecto de los
productos o servicios de una clase, puede también tener esa naturaleza
con relacion a los productos o servicios de otra clase, si es que entre
ellos hay vinculacion o conexion competitiva. Sin embargo, considerando
la naturaleza y caracteristicas de los productos o servicios involucrados,
habra situaciones en las que, pese a existir dicha vinculacién o conexién
competitiva, la palabra o frase que es un término genérico,
técnico, descriptivo o de uso comln respecto de los productos o
servicios de una clase, no lo sera con relacion a los productos o
servicios de otra clase.

6.10. Dicho en otras palabras, que wuna palabra o frase sea
un término genérico, técnico, descriptivo o de uso comun respecto de los
productos o servicios de una clase, no implica que también lo sea,
necesariamente, respecto de los productos o servicios de otra clase,
pese a existir entre ellos vinculacién o conexién competitiva. El hecho de
que se deé esta circunstancia —la vinculacién o conexién competitiva—,
no significa que haya que efectuar una extrapolacion automatica, sino
que habra que considerar, caso por caso, si lo que califica
como término genérico, técnico, descriptivo o de uso comin para los
productos o servicios de una clase también califica como tal con relacion
a los productos o servicios de otra clase.

6.11. La carga de la prueba de la veracidad de los hechos que se alegan,
corresponde a la parte que lo alega, en este sentido si una parte sefala
gue nos encontramos ante un elementdo comun, le correspondera
acreditarlo. Ello sin perjuicic del examen de registrabilidad que efectia
la autoridad administrativa.

6.12. En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos de
uso comun en la Clase 17 de la Clasificacion Internacional de Niza, para
establecer su caracter distintivo 0 no y, posteriormente, realizar el cotejo
excluyendo los elementos de uso comun, siendo que su presencia no
impedira el registro de la denominacion en caso que el conjunto del
signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad
suficiente.

7. Preguntas formuladas por la corte consultante
Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas, es necesario

precisar que este Tribunal no brindara respuestas que resuelvan el caso
en concreto, siendo que se limitard a precisar el contenido y alcance de

el De modo referencial, ver Procaso 327-IP-2015 del 19 de mayo de 2016, p.12.
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las normas que conforman el ordenamiento juridico de la Comunidad
Andina, asi como tampoco calificara los hechos materia del proceso.

¢Qué criterios se deben tener en cuenta para considerar que existe
uso real, continuo y efectivo de un nombre comercial? En ese
sentido, (como debe ser analizado el ambito geografico en este
aspecto?

En relacién con la pregunta formulada sobre que criterios se deben
tfomar en cuenta para considerar que existe un uso real, contindo y
efectivo en el mercado se debera tomar en cuenta el analisis realizado en
el Tema 2 de la Secci6n D de la presente Interpretacion Prejudicial.

Tratandose de la pregunta formulada sobre cémo debe ser analizado el
ambito geografico del nombre comercial se debera tomar en cuenta el
andlisis realizado en el Tema 3 de la Seccion D de la presente
Interpretacion Prejudicial.

¢Qué criterios se deben tener en cuenta en Ia determinacién de un
mejor derecho de propiedad industrial cuando se encuentran
confrontados una marca y un nombre comercial?

En el caso de nombres comerciales se debera acreditar el uso previo del
signo a efectos de evaluar la existencia de un mejor derecho de
propiedad, sin perjuicio de los criterios sefalados en el numeral 3.4 del
Tema 3 de la Seccion D de la presente Interpretacion Prejudicial.

¢Se pueden considerar confundibles una marca y un nombre
comercial, que ademas de distinguir productos y servicios
vinculados, se encuentran conformados por un elemento figurativo
semejante y cuyos elementos denominativos relevantes comparten
la mayorfa de sus letras?

En relacion con la pregunta formulada, para determinar si son
confundibles una marca y un nombre comercial que ademas de distinguir
productos y servicios vinculados, se encuentran conformados por un
elemento figurativo semejante y cuyos elementos denominativos
relevantes comparten la mayoria de sus letras, se debera tomar en
cuenta el analisis realizado en los Temas 4, 5 y 6 de la Secciéon D de la
presente Interpretacion Prejudicial.

¢Como se acredita que un elemento conformante de un signo
distintivo es de uso comun en la clase? En todo caso ¢A quién
corresponde acreditario?

En relacion a la pregunta formulada, se debera tomar en cuenta el
analisis realizado en el Tema 6 de la Seccisn D de la presente
Interpretacion Prejudicial. 24
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En los términos expuestos, el Tribuna e us icia de la Comunidad Andina deja
consignada la presente Interpretacion Prejudicial para ser aplicada por la Corte
consultante al resolver el Proceso)interna N° 3193-2014, la que debera
adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en
el Articulo 35 del Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretacién Prejudicial se firma por los Magistrados que
participaron de su adopcion de acuerdo con lo dispuesto en el lltimo parrafo
del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal.

F——
I .’R
/1
Cecilia l+u'{§a'[4ll\ I%@Jiﬂférbs Luis Rafael Vergara Quintero
MAG DA MAGISTRADO

|

Hugo Ramiro Gomez Apac
MAGISTRADO
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De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la
presente Interpretacion Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

Cecilia Luisa Aylléi Quinteros ,
PRESIDENTA SECRETARIO

Notifiquese a la Corte consultante y remltase copia de la presente Interpretacion
Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicacion
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 07 de julio de 2017

Proceso : 50-1P-2017
Asunto H Interpretacion Prejudicial
Consultante g Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia

del Estado Plurinacional de Bolivia

Expediente interno

del Consultante : 1062/2014

Referencia : Marcas involucradas G {mixta) GG (mixta)
Magistrado Ponente : Hugo Ramiro Gdmez Apac

VISTOS

El Oficio 065/2017 del 9 de febrero de 2017, recibido vila courier el 20 de
febrerc del mismo afio, mediante el cual la Sala Plena del Tribunal Supremo de
Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia solicita la Interpretacion Prejudicial
de los Articulos 1 y 224 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina, a fin de resolver el Procese Interno 1062/2014; v,
El Auto del 24 de abril de 2017, mediante el cual este Tribunal admitid a tramite
la presente Interpretacion Prejudicial.
A. ANTECEDENTES
1. Partes en el Proceso Interno

Demandante : Guccio Gucci S.P.A.

Demandado : Servicio Nacional de Propiedad Intelectual del
Estado Plurinacional de Bolivia

Tercero Interesado : Guess?, INC.
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Hechos relevantes

. El 17 de septiembre de 2012, GUESS?, INC. (en adelante, GUESS)

solicitd al Servicio Nacional de Propiedad Intelectual {(en adelante, el
SENAP!) del Estado Plurinacional de Bolivia, el registro del signo G
{mixto)!' para distinguir productos de la Clase 9 de la Clasificacion
Internacional de Niza.?

La solicitud fue publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia N° 447, bzjo el
nimero de publicacion 1574003, siendo objetada el 15 de enerc de 2013
por GUCCIO GUCCI S.P.A. (en adelante, GUCCI) en base a la titularidad
que ostenta sobre la marca GG (mixta), registrada con anterioridad con
Certificado 64946-C, que distingue productos de la Clase 9 de la
Clasificacion Internacional de Niza.4

©)

El 28 de mayo de 2013, mediante Resojucion Administrativa 276/2013, el
Director de Propiedad Industrial del SENAP| declard improbada la
oposicion y concedid el registro de la marca G (mixta) a favor de GUESS,
considerando lo siguiente:

a) De la revision de la base de datos y libro de registros, se evidencid
que GUCCI es titular de la marca GG (mixta), con Certificado
140351-C, que distingue productos de la Clase 9 de la Clasificacién
Internacional de Nizab.

Expedients administrativo SM 4928-2012.

Clase 9: gafas incluyendo gafas de sol, monturas para gafas y estuches para gafas; especialmente
fundas y estuches para disposilivos electronicos portaliles, disposilivos electronicos personales,
teléfonos celulares, teléfonos moviles, teléfonos, computadoras, computadoras portatiles, tablet
PC, ordenadores portatiles, reproductores de MP3, reproductores de misica portdtiles, asistentes
digitales personales, dispositivos electronicos de lectura, cdmaras digitales y camaras,

Del expediente ramitido a este Tribunal no se puede apreciar la fecha de la publicacién.

Clase 9: antaojos y gafas, monturas y lentes para anteojos y gafas.

Clase 9: anteojos, gafas de sol, monturas para antecjos y partes de los mismos.
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b) Los disefios de los signos en conflicto difieren en cuanto al concepto
y la disposicion de las letras G, por lo que serdn facilmente
diferenciables por el consumidor promedio. Ninguna persona puede
atribuirse el monopolic de la letra G.

c) Pese a que ambos signos distinguen productos de la Clase 9, lo que
evidencia que podria existir conexion competitiva, al ser los signos
diferentes no se generard ningln tipo de confusidn ni asociacién
entre los consumidores; en tal sentido, el signo solicitado no se
encuentra inmerso en ila causal de irregistrabilidad contemplada en
el Literal a) del Articulo 136 de la Decision 486.

d) Las pruebas aportadas son inconducentes e insuficientes para
demostrar la notoriedad de la marca GG {mixta), ya que no se
cumple con ninguno de los literales preceptuados por el Articulo 228
de la Decision 486; por tanto, el signo solicitado no se encuentra
inmerso en la causal de irregistrabilidad establecida en el Literal h)
de la referida Decision.

e) Respecto de la prohibicion establecida en el Articulo 137 de la
Decision 486, GUESS manifestd contar con el registro de la marca
GUESS, bajo el Certificado 49048-C, que distingue productos de la
Clase 25 de la Clasificacion Internacional de Niza; sin embargo,
dicho registro no guarda relacion con la presente solicitud.

f)  No se demostrd la mala fe, puesto que GUCCI no aporté ninguna
prueba; en consecuencia, el signo solicitado no se encuentra
inmerso en la causal de irregistrabilidad estipulada en el Articulo 137
de la Decisién 486.

El 21 de agosto de 2013, GUCCI interpuso recurso de revocatoria contra
la Resolucion Administrativa 276/2013.

El 18 de septiembre de 2013, mediante Resolucién Administrativa
DPI/JOP/REV-No. 261/2013, la Direccién de Propiedad Industrial del
SENAPI resolvié rechazando el recurso de revocatoria y confirmé la
Resolucién Administrativa 276/2013.

El 4 de octubre de 2013, GUCCI interpuso recurso jerarquico contra la
Resolucion Administrativa DPI/OP/REV-No. 261/2013.

El 10 de febrero de 2014, mediante Resolucién Administrativa Jerarquica
DGE/OPO/J-No. 48/2014, la Direccion General Ejecutiva del SENAPI
rechazo el recurso jerarquico y confirmd la Resolucion Administrativa
DPI/OP/REV-No. 261/20138.

En esta resolucién se advierte que en el cotejo del signo solicitado a registro se tomd en
cansideracién la marca GG (mixta) con Certificado §4946-C, y la marca GG {mixta} con Certificado
140351-C.

3
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2.8. El 4 de julio de 2014, GUCCI solicité aclaracion y complementacién de la
Resolucion Administrativa Jerarquica DGE/OPQO/J-No. 48/2014. El 10 de
julio de 2014, la Direccion General Ejecutiva del SENAPI declard
improcedente dicha solicitud.

2.9. El 29 de octubre de 2014, GUCCI interpuso demanda contenciosa
administrativa contra la Resolucién Administrativa Jerarquica DGE/QPQO/J-
No. 48/2014.

2.10.El 19 de noviembre de 2014, se admitié la demanda y se dispuso: (i)
correr traslado de la misma al SENAP] y (ii) poner en conocimiento de la
demanda a GUESS.

2.11.El 20 de febrero de 2015, el SENAPI! contestd la demanda contenciosa
administrativa.

2.12.El 16 de marzo de 2015, GUCCI presento la réplica.
2.13.El 15 de abril de 2015, el SENAPI presenté la duplica.

2.14.El 10 de noviembre de 2016, GUCCI pididé que se remita la solicitud de
Interpretacion Prejudicial obligatoria al Tribunal.

2.15.El 22 de noviembre de 2016, mediante Resolucién 185/2016, la Sala
Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia
decidi® suspender el proceso y solicitdé Interpretacién Prejudicial al
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

3. Argumentos de |la demanda de GUCCI

3.1. La marca GG (mixta) es notoriamente conocida a nivel mundial; sin
embargo, el SENAPI ha desconocido dicha calidad senalando que las
resoluciones que declaran la notoriedad provienen de paises que no son
parte de la Comunidad Andina, lo cual no solo constituye una mala
interpretacion normativa de la Decision 486 sino una vulneracion y
desconocimiento de otros tratados como es el Convenio de Paris.

3.2. La autoridad administrativa no tomé en cuenta el Articulo 1 de la Decisién
486, que establece que cada pals miembro concederd a los nacionales
del Convenio de Paris un trato no menos favorable que el que se otorgue
a sus propios nacionales; asimismo, se ha limitado a aplicar de manera
cerrada lo sefialado en el Articulo 224 de 1a Decision 486.

3.3. La autoridad administrativa se extralimité al no solicitar una Interpretacion
Prejudicial al Tribunal Andino de Justicia para esclarecer la duda
razonable del Articulo 1 de la Decision 486.
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Si no se reconoce la declaracién de notoriedad de una marca en un pals
miembro del Convenio de Paris, como es Espafia, 0 de paises de la
Comunidad Europea, se entenderia que la aplicacion del derecho es
desfavorable y contradictoria por la restriccion que sefalan los Articulos
224 y 228 de la Decisién 486.

La autoridad administrativa al no admitir ninguna prueba sobre la
notoriedad de su marca, no ha advertido que el fundamento de su
oposicion es la prohibicién del Literal b) del Articulo 135 y de los Literales
a) y h) del Articulo 136 de la Decisién 486. Lo que se reclama es la
intencion de GUESS de usar la misma forma de la letra G entrelazandola,
con el objeto de evitar la dilucion de valor distintivo de su marca GG
(mixta).

Argumentos de la contestacion del SENAP!

. La prueba documental aportada no cumpli6 con las legalizaciones

respeclivas para tener eficacia en un procesc de oposicién, por lo que no
correspondia valorar la misma; en consecuencia, GUCCI no demostrd
mediante prueba idonea, ni en primera instancia ni en grado jerarquico, el
reconocimiento de su marca como notoria dentro de algiin pais miembro
de la Comunidad Andina, por lo que no se cumplié con los parametros
establecidos en el Articulo 228 de la Decision 486.

La figura de la interpretacion Prejudicial tiene la caracteristica de ser una
solicitud facultativa para la autoridad administrativa; es decir, no esta
obligada a solicitarla. En este caso la autoridad se circunscribio a aplicar
lo estrictamente establecido por la Decisidn 486.

De acuerdo con el Articulo 2 del Convenio de Parls, la norma nacional se
supedita a la normativa comunitaria teniendo en cuenta lo estipulado en la
Decision 486, por lo que correspondia y es correcta la aplicacion de lo
dispuesto en el Articulo 224 de la Decision 486; en ese sentido, los
argumentos de GUCCI carecen de fundamento legal.

Argumentos de |a réplica presentada por GUCCI

Las pruebas de notoriedad de su marca no han sido consideradas por la
autoridad por aspectos formales pues dichos documentos cuentan con
legalizacion del Consulado de Bolivia, el cual es el pais de origen.

El SENAPI, al conocer los procesos administrativos no judiciales, tiene
competencia para realizar el andlisis y juzgar sobre el contenido de la
prueba documental. Por otro lado, el encargado en cancilleria solo abala
la correcta legalizacion consular y no el contenido o valor del documento.
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Argumentos de la diplica presentada por el SENAPI

Reiterd sus argumentos de la contestacion.

NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Corte consultante sclicitd Interpretacion Prejudicial de los Articulos 1 y
224 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina?, los
cuales proceden.

Asimismo, de oficio, procede interpretar lo siguiente:

- Los Literales a) y h) del Articulo 136 de la norma antes citada®, por
ser materia de controversia la presunta confusion del signo solicitado
con una marca registrada con anterioridad, respecto de la cual se ha
alegado notoriedad.

- Los Articulos 226, 228 y 229 de la norma antes citada?, toda vez que
forma parte de la controversia el supuesto caracter notorio de la
marca objeto de la oposicidn.

Decisidn 486 de la Comisién de la Comunidad Andina.-

“Articulo _1.- Con respecto a la proteccién de la propledad industrial, cada Pals Miembro
concederd a los nacionales de los demas miembros de la Comunidad Andina, de la Organizacién
Mundial del Comercio y del Convenio de Paris para la Proteccidn de la Propiedad Industrial, un
trato no menos favorable que ef que olorgue a sus proplos nacionales, a resarva de lo previsio en
los articulos 3 y § del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derachos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (ADPIC), y en el articulo 2 del Convenio de Paris para la Protaccion
de la Propledad Industriel.

Asimismo, podrén conceder dicho trato a los naclonalas de un tercer pafs, bajo las condiclonas que
prevea la legisiacién interna del respectivo Pals Miembro.”

“Articulo 224.- Se entienda por signo distintive noloriamente conocido el que fuese reconocido
como fal en cualquier Pals Miembro por ef sector pertinente, independientemente de la manera o el
maedio por el cual se hublese hecho conocido.”

Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina.-

“Articulo 136.- No podrén regisirarse como marcas aqusiios signos cuyo uso en el comercio
afeclara indebidamente un derecho de lercero, en particular cuando:

a) sean Idénticos o se asemefen, a una marca anteriormente solicitada para registro o regisirada
por un lercero, para los mismos produclos o serviclos, o para productos o servicios raspecto de
fos cuales of uso de la marca pueda causar un riasgo de confusién o de asoclacién;

()

h) consliluyan una reproduccin, imitacion, traduccion, ftranshileracién o transcripcion, iotal o
parcial, de un signo distintivo notorlamente conocido cuyo litular sea un tercero, cualesqulera
que sean los produclos o servicios a los que se apliqgue el signo, cuando su uso fuese
suscepltible de causar un riesgo de confusién o de asociacién con ese lercero o con sus
productos o servicios; un aprovechamiento infusto de! prestigio del signo; o la dilucién de su
fuerza dislintiva o de su valor comercial o publicitario.”

Decislon 486 de la Comision de [a Comunidad Andina.-
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TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

Primacla del ordenamiente comunitario. La Decision 486 de la Comisién
de la Comunidad Andina y su relacién con el Convenio de Paris para la
Proteccion de la Propiedad Industrial.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusién
directa, indirecta y de asociacion. Similitud fonética, ortografica,
conceptual o ideoldgica y grafica o figurativa. Reglas para realizar el
cotejo de signos.

Comparacién entre marcas mixtas.

Marcas conformadas por letras.

“Articulo 226.- Constitulrd uso no aultorizado dal signo distintivo noloriamente conocido el uso del
mismo en su tolalidad o en una parfe esencial, 0 una reproduccion, imitacién, fraduccion o
lransfiteracidn del signo, susceplibles de crear confusién, en relacién con establecimisntos,
actividades, produclos o serviclos ldénticos o similares a los que se aplique.

También constituird uso no aulorizado del signo distintivo noloriamente conocldo el uso dsf mismo
en su lolalidad o en una parte esencial, o de una reproduccidn, imitacion, iraduccién o
iransiileracién del signo, aun respeclo de establecimientos, aclividades, producios o serviclos
diferentes a los que se aplica ef signo noforiamente conocido, o para fines no comerciales, si tal
uso pudlese causar alguno de los efeclos siguientas:

a) riesgo da confusién o de asoclacién con el litular del signo, o con sus establecimientos,
actividades, produclos o servicios;

b) dafio econdmico o comercial infusto al fitular del signo por razén de una dilucidn de la fuerza
distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o,

¢) aprovechamiento injusio del presligio o del ranombre del signo.

£l uso podré verificarse a través de cualquier medio de comunicacion, incluyendo los electrénicos.”

“Articulo 228.- Para determinar la noloriedad de un signo disiintivo, se lomaré en consideracion

entre alros, los sigulentes faclores:

a) el grado de su conocimianto enire los miembros de! sector pertinente deniro de cualquier Pals
Miembro;

b) la duracién, amplitud y extensién geografica da su ulilizacion, deniro o fuera de cualquier Pals
Miembro;

¢) la duracidn, ampiitud y extension geografica de su promocion, dentro o fuera de cuaiquier Pals
Miembro, incluyendo la publicidad y la prasentacién en ferias, exposiciones u ofros evenios de
los produclos o servicios, del establecimiento o de la aclividad & los que se aplique;

d) el valor de toda inversion efecluada para promoverlo, o para promover el establecimiento,
aclividad, productos o servicios a los que se aplique;

@) las cifras de ventas y de Ingresos de la empresa iiiular en fo que respscta al signo cuya
notoriedad se alega, lanto en el plano internacional como en el del Pais Mismbro en ol que se
pretende la proteccidn;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial:

h) el volumen de pedidos de personas inleresadas en oblener una franquicia o Hieencla del signo
en determinado lerritorio; o,

i) la existencia ds aclividades significativas de fabricacién, compras o almacenamianio por el
tiular del signo en el Pals Mismbro en que se busca protaccion;

) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigiiedad de cualquier regisiro o solicitud de regisiro de! signo distinlivo en el
Pals Miembro o en el exiranfero.”

"Articulo 229.- No se negard /a calidad de nolorio a un signo por el solo heche que:

a) no eslé regisirado o en framite de registro en el Pals Miembro o en el exiranjero;

b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir produclos o serviclos, o para ideniificar
aclividades o establecimiantos en el Pals Miembro; o,

¢) no sea noloriamente conocido en ef extranfero.”

7



GACETA OFICIAL @ 21/07/2017 35 de 49

1.1

1.2

1.3.

Proceso 50-1P-2017

La marca notoria, su proteccion.

ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

Primacia del ordenamiento comunitario. La Declsion 486 de la
Comisién de la Comunidad Andina y su relacién con el Convenio de
Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial

GUCCI manifesté que el SENAP! desconocié la notoriedad de su marca
GG {mixta), toda vez que las resoluciones que declaran dicha notoriedad
provienen de paises que no son parte de la Comunidad Andina, lo cual no
solo constituye una errada interpretacion de la Decisién 486 sino una
vulneracion y desconocimiento de otros tratados, como el Convenio de
Paris, del cual Bolivia es parte. Por tanto, el Tribunal estima pertinente
desarrollar el presente tema'?,

Por el principio de preeminencia, la normativa comunitaria prevalece
sobre las normas internas o nacionales {incluyendc las normas
constitucionales)'! de cada uno de los paises miembros de la Comunidad
Andina. Como consecuencia de elio, en los casos de incompatibilidad
entre una norma comunitaria y una norma nacional, se debera preferir la
primera. Cabe indicar que ello no implica que la norma nacional deba ser
derogada, sino que basta que sea inaplicada por el pais miembro que
corresponda.

Asimismo, la jurisprudencia del Tribunal ha sido clara al sefalar que la
circunstancia de que un pais miembro pertenezca a un organismo
intemacional distinto a la Comunidad Andina no lo exime de obedecer las
normas comunitarias andinas con el pretexto de que se estd cumpliendo
con las de dicho organismo; puesto que ello implicaria “negar la

10

1"

Ver Interpretacién Prejudicial 669-IP-2015 del 17 de febrero de 2017.
Al respecto, la doctrina sefiala lo siguiente:

“Cuando un Estado se adhlere a un sisterma comunitario debe considerar y resolver los problemas
de orden constilucional que se planteen. Cada uno es duefio de la solucién que les dé, pero una
vez que ha acepiado el compromiso internacional con toda libertad, hay aqui un hecho hisidrico
sobre el qus ya no es posible volver [...] Lo que resulteria entonces inadmisible, porque se opone a
fa buena fe los lralados internacionales, seria que un Eslado miembro, o una de sus auforidades,
por ejemplo, una Jurisdiccion, frafara de poner en duda los compromisos aceplados invocando ‘a
posteriorf, obslaculos constituclonales. Tales actifudes sefialarian blen una fmprevision, blen la

mala fe. Un Estado no pueds oponer, pues, una norma cualguiera de su derecho Inferno, inchida

fas normas constitucionales, para sustrasrse a los compromisos gue ha coniraido vélidamente
sequn el derecho inlernacional.”
(Subrayado agregado)

En: PESCATORE, Pierre. Aspecios Judiciales del Acervo Comunilanio. Revista de Instituciones
Europeas. Madrid, 1981, pp. 348-349. Citado por NOVAK TALAVERA, Fabian. La Comunidad
Andina y su ordenamiento furidico. En: Derecho Comunitario Andino. Instiluto de Estudios
Internacionales de la Pontificia Universidad Catélica del Peri, Fondo Editorial de la Pontificia
Universidad Catdlica del Peri, 2003, p. 76.

8
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supremacia del ordenamiento comunitario andino que es preponderante
no solo respecto de los ordenamientos juridicos de los palses miembros
sino de los ofros ordenamientos jurldicos internacionales a que
pertenezcan”.12

Este Tribunal ha resaltado la importancia del principic de preeminencia de
la normativa comunitaria, en los siguientes términos3:

“El derecho de la integracién, como tal, no puede existir si no se acepia el
principio de su primacla o prevalencia sobre los derechos nacionales o
internos de los Palses Miembros (...) En los asuntos cuya regulacion
corresponde al derecho comunitario, segun las normas fundamentales o
basicas del ordenamiento infegracionista, se produce automalicamente un
desplazamiento de la compelencia, la que pasa del legislador nacional al

comunitario. La Comunidad organizada invade u ocupa, por asf decirlo, el

terrenc legislativo nacional, por razdn de la materia, desplazando de este
modo al derecho inferno...”

(Subrayado agregado)

En ese sentido, en la Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 1-
IP-87 este érgano jurisdiccional enfatizé que el principio de preeminencia
o aplicacion preferente constituye una caracteristica esencial del Derecho
Comunitario y un requisito basico para la construccion integracionista.
Textualmente, senald lo siguiente:

“2. PREEMINENCIA DEL DERECHO ANDINO

En primer termino, se hace nescesario puntualizar que el ordenamiento
jurldico de Ia integracién andina prevalece en su aplicacién sobre las
normas internas o nacionales, por ser caracteristica esencial del Derecho
Comunitario, como requisito basico para la conslruccion integracionista.
Asf lo reconocié la Comision del Acuerdo de Cartagena integrada por los
Plenipotenciarios de los Palses Miembros, en el pronunciarmiento aprobado
durante su Vigésimo Noveno Perfodo de Sesiones Ordinarias (Lima, 29 de
mayo-5 de junio 1980} cuando declard la 'validsz plena’ de los siguientes
conceplos: (...) b} el ordenamiento jurfdico del Acuerdo prevalece, en el
marco de sus compelencias, sobre las normas nacionales sin que puedan
oponerse a él medidas o actos unilaterales de los Palses Miembros..."”

Como se puede apreciar, el principio de preeminencia o aplicacion
preferente involucra que la normativa comunitaria debe prevalecer sobre
cualquier disposicion nacional o internacional a la que se encuentren
vinculados los paises miembros. La aplicacién de este principio constituye
un requisito sumamente relevante para la consolidacion de construccion
integracionista y los fines y objetivos del Acuerdo de Integracion
Subregional Andino.

12

13

Sentencia de la Accion de Incumplimiento recaida en el Proceso 7-Al-98.

Interpretacidn Prejudictal recalda en el Proceso 2-IP-90.
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Corresponde atender a los criterios expuestos en la presente
Interpretacion Prejudicial respecto a la primacla del derecho comunitario
andino, teniendo en cuenta su aplicabilidad preeminente sobre el
ordenamiento interno de origen internacional de los paises miembros.

La Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina y su
relacion con el Convenlo de Paris para la Proteccion de la Propiedad
Industrial

En virtud del Principio de Primacia del ordenamiento comunitario,
explicado precedentemente, el ordenamiento comunitario deviene en
imperativo y prevalece sobre toda norma de derecho interno de origen
internacional de los paises miembros, de manera que alli donde se trate
de aplicar normas legales en actos juridicos contemplados en el derecho
de integracion debera acudirse al ordenamiento juridico comunitario, con
prevalencia sobre el derecho interno o internacional.

Las referidas caracteristicas se cumplen en su integridad y se
materializan cuando el Articulo 4 (antes el Articulo 5) del Tratado de
Creacion del Tribunal'4 impone a los paises miembros dos obligaciones
basicas: una de hacer, consistente en adoptar medidas necesarias para
asegurar el cumplimiento del ordenamiento juridico comunitario contenido
en el Articulo 1 del Tratado; y la obligacién de no hacer, consistente en no
adoptar ni emplear medida alguna contraria a dichas normas o que
obstaculice su aplicacion.

1.10. Adicionalmente, el Principio de Primacla del Ordenamiento Comunitario

1.11

se sustenta en el Principio de Autonomia del mismo, que presupone la de
la Comunidad Andina para formular su propio ordenamiento, y que deriva,
a su vez, de la transferencia de atribuciones que los paises miembros
hicieran a la Comunidad Andina, en ambitos especificos como el de la
propiedad industrial. A causa de la citada transferencia, y en los ambitos
en que ella se produzca, los paises miembros quedan limitados motu
proprio en el ejercicio de su potestad normativa y, en consecuencia,
quedan impedidos de dictar providencias o contraer compromisos, aun de
alcance internacional, que menoscaben o contrarien el ordenamiento
comunitario.?

.En este contexto, cabe recordar que el ordenamiento comunitario no

deriva del ordenamiento de los paises miembros, sea este de origen

14

Tratado de Creacién del Tribunal de Justiclia de la Comunidad Andina.-

“Articulo 4.- Los Paises Miembros estén obligados a adopler Ias medidas que sean necesarias
para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento Juridico de la
Comunidad Andina. Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea
coniraria a dichas normas o que de algtin modo obstaculice su aplicacion.”

De modo referencial, ver Procesos 34-Al-2001 del 21 de agosto de 2002, p. 48, y 1-Al-2001 del 27
de junio de 2002, p. 38.
10
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interno o internacional, sino del Tratado de Creacién del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina. Asi, y por virtud de su autonomia, se
ratifica que el ordenamiento juridico de la Comunidad Andina —tanto el
primario como el derivado— no depende ni se halla subordinado al
ordenamiento interno, de origen internacional de dichos paises. Por lo
tanto, los tratados interacionales que celebren los palses miembros por
propia iniciativa, como el del Convenio de Paris, no vinculan a la
Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza
vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los
citados paises miembros y terceros paises u organizaciones
internacionales.

1.12.En virtud de los referidos Principios de Autonomla y Primacia del

Ordenamiento Comunitario, las normas que lo integran —tanto las
primarias como las derivadas— deben surtir la plenitud de sus efectos, de
manera uniforme, en fodos los paises miembros. En consecuencia, las
normas de los ordenamientos nacionales, sean de origen interno o
internacional, no pueden menoscabar o contrariar los imperativos
comunitarios. De alli que la Comunidad Andina, si bien no se encuentra
vinculada por los tratados o acuerdos que celebren individualmente los
paises miembros, como es el caso del Convenio de Paris, puede tomarlo
como una referencia, ya que los cuatros paises miembros son parte del
mismo.1®

1.13.De conformidad con los criterios que se esbozan en la presente

21,

Interpretacién Prejudicial, se debe tener en cuenta que el Principio de
Primacla del Ordenamiento Comunitario sobre las demas normas de los
ordenamientos nacionales, de origen nacional o internacional, no obsta
para tomar como referencia los tratados celebrados por los paises
miembros, siempre que no sean contrarios ni menoscaben el
ordenamiento comunitario.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de
confusion directa, indirecta y de asociacién. Similitud fonética,
ortografica, conceptual o ideolégica y grifica o figurativa. Reglas
para realizar el cotejo de signos

En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado G
(mixto) y la marca registrada GG (mixta) son confundibles o no, es
pertinente analizar el Articulo 136 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina, especificamente la causal de irregistrabilidad prevista
en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente:

“Articulo 136.- No podrén registrarse como marcas aquellos signos cuyo
uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en
particular cuando:

16

Ibidem.
11
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a) sean identicos o se asemefen, a una marca anleriormente solicitada
para registro o regisirada por un tercero, para los mismos productos
0 servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el
uso de la marca pueda causar un riesgo de confusién o de
asociacidn;

()

Como se desprende de esta disposicion, no es registrable un signo que
sea idéntico o similar a otro signo registrade o solicitado con anterioridad
por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.
Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar
riesgo de confusién (directa o indirecta) y/o riesgo de asociacién en el
publico consumidor.?

a) El rlesgo de confusion, puede ser directo e indirecto. El primero,
riesgo de confusion directo, caracterizado por la posibilidad de que el
consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que
esta adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusion indirecto, se
presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto o servicio
determinado, en contra de la realidad de los hechos, un origen
empresarial diferente al que realmente posee.

b) E! riesgo de asociacion, consiste en la posibilidad de que el
consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen
empresarial del producto, al adquirilo piense que el productor de
dicho producto o quien presta el servicio y otra empresa tienen una
relacion o vinculacion econémica.

Se debera examinar si entre los sighos confrontados existe identidad o
semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de
confusion (directa o indirecta} o de asociacién en el publico consumidor.

Un signo es idéntico a otro cuando reproduce, sin modificaciones ni
adiciones, todos los elementos que lo constituyen.

Un signo es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene
diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos
de un consumidor, teniendo en cuenta en esta valoracidén que la similitud
entre dos signos puede ser:18

a) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en
conflicto. La determinacion 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, deben tenerse también en

Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 470-1P-2015 del 19 de mayo de 2016 y
466-1P-2015 y 473-1P-2015 del 10 de junio de 2016.

Ibidem.
12
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2.6.

cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si
existe la posibilidad real de confusién entre los signos confrontados.

b) Ortografica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en
conflicto desde el punto de vista de su configuracién; esto es,
tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las
palabras, el nimerc de silabas, las raices, o las terminaciones
comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en
mayor grado a que el riesgo de confusion sea mas palpable u obvio.

c) Conceptual o ideoldgica: se configura entre signos que evocan
una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

d) Grafica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos
graficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del
dibujo o el concepto que evocan.

Igualmente, al verificar el cotejo de los signos en conflicto, se deberd
observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:1®

a) La comparacién debe efectuarse sin descomponer los elementos
que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada
uno debe analizarse con una visién de conjunto, teniendo en cuenta
su unidad fonética, ortografica, gréfica (o figurativa) y conceptual o
ideoldgica.

b) En la comparacion se debe emplear el método del cotejo sucesivo;
esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es
procedente realizar un andlisis simultaneo, pues el consumidor
diflciimente observara los signos al mismo tiempo, sino que lo hara
en momentos diferentes.

c) El anélisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las
diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir
el riesgo de confusion o asociacion,

d) Al efectuar la comparacion en estos casos es importante colocarse
en el lugar del consumidor, y su grado de percepcién, de
conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate,
bajo los siguientes criterios:

(i) Criterio del consumidor medio: si estamos en frente de
productos yfo servicios de consumo masivo, el criterio del
consumidor medio debe ser el soporte del andlisis de
confundibilidad. De acuerdo con las maximas de la experiencia,
al consumidor medio se le presume normalmente informado y

19

Ibidem.
13
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razonablemente atento, cuyo nivel de percepcion es variable en
relacion con la categoria de bienes o productos, lo que debe
ser analizado y ponderado por la autoridad nacional
competente.

El grado de atencidn del consumidor medio es un parametro
importante para el analisis de confundibilidad de signos que
diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el
entendido que el mismo puede variar o graduarse segun el tipo
del producto del cual se trate, pues por via de ejemplo no se
presta el mismo nivel de atencién al adquirir productos
cosmeticos que al comprar pasabocas para fiestas.

(i) Criterio del consumidor especializado: si estamos en frente
de productos y/o servicios de consumo selectivo; es decir, de
aquellos adquiridos Onicamente por un fragmento de la
poblacién bajo ciertas caracteristicas técnicas, de estatus,
funcionales o practicas, como los dirigidos a ciertos
profesionales especializados, el criterio del consumidor
especializado debe ser el soporte del andlisis de
confundibilidad. Dicho consumidor hace una evaluacién mas
prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser
tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al
realizar el respectivo analisis de confundibilidad.20

Una vez sefialadas las reglas y pautas expuestas en precedencia, es
importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes
de los signos en conilicto desde los distintos tipos de semejanza que
pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor
podria incurrir en riesgo de confusién y/o de asociacion.

Sin embargo, no seria suficiente basar la posible confundibilidad
Unicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas,
pues el andlisis debe comprender todos los aspectos que sean
necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en
conflicto.

En conclusién, en el caso en analisis debera verificarse si existe confusion
respecto del signo solicitado, de acuerdo con lo antes desarrollado.

Comparacion entre marcas mixtas

De acuerdo a lo alegado por GUCCI, existiria confusion entre el signo
solicitado G (mixto) y la marca registrada GG (mixta).

Ver Interpretacién Prejudicial 473-1P-2015 de 10 de junio da 20186.
14
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Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o
varias palabras) y un elemento grafico (una o varias imagenes). La
combinacion de estos elementos al ser apreciados en su conjunto
produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite
diferenciarlo de los demas existentes en el mercado.

De acuerdo con la doctrina especializada, “en e/ andlisis de una marca
mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensién més caracterfstica de
la misma: la dimensién que con mayor fuerza y profundidad penetra en la
mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresion
general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores” 2!

Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos
mixtos, dado que las palabras impactan mas en la mente del consumidor,
puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el grafico,
ya sea que, por su tamafio, color, disefio u otras caracteristicas, puedan
causar un mayor impacio en el consumidor, de acuerdo con las
particularidades de cada caso.22

En el analisis de signos mixtos se debera determinar qué elemento, sea
denominativo o grafico, penetra con mayor profundidad en la mente del
consumidor. Asi, la autoridad competente debera determinar en el caso
concreto si el elemento denominativoe del signo mixto es el mas
caracteristico, o si lo es el elemento gréfico, o ambos, teniendo en cuenta,
la capacidad expresiva de las palabras y el tamafio, color y colocacion de
los elementos graficos, y también si estos dltimos son susceptibles de
evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.2?

Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debera tomar en cuenta lo
siguiente;24

a) Si el elemento predominante es el denominativo en los signos
confrontados, el cotejo entre signos debe realizarse de conformidad
con las siguientes reglas para la comparacién entre signos
denominativos:

(i} Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin
descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante
tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen

24

FERNANDEZ-NOVOA, Carlos. Fundamentos del Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo
S.A., pp. 239y 240.

Ver Interpretacién Prejudicial recaida en el Proceso 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 20186,

Ver Interpretaciones Prejudiclales recaldas en los Procesos 472-IP-2015 dal 10 de junio de 2016 y
418-1P-2015 del 13 de junio de 2016.

Ibidem.
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una funcién diferenciadora en el conjunto, debido a que esto
ayudaria a entender cé6mo el signo es percibido en el mercado.

Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un
mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas
y morfemas Los primeros son la base y el elemento que no
cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista Iéxica de
las derivaciones que puedan salir de ella, y cuyo significado se
encuentra en el diccionario?s, Como ejemplo tenemos el lexema
deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-6logo.

Los segundos, son fragmentos minimos capaces de expresar un
significado y que unido a un lexema modifica su definicion.2

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raiz léxica, se
debe tener en cuenta lo siguiente:

e  Por lo general el lexema es el elemento que mas impacta
en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al
hacer un andlisis gramatical de los signos en conflicto.

. Por lo general en el lexema esta ubicada la silaba tonica.

. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podrla
generarse riesgo de confusion ideoldgica. Los lexemas
imprimen de significado a la palabra. Es muy importante
tener en cuenta que el criterioc ideologico debe estar
complementado con otros criterios para determinar el
riesgo de confusion en los signos en conflicto.

(ii) Se debe tener en cuenta la silaba tonica de los signos a

comparar, pues si ocupa la misma posicion, es idéntica o muy
dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podria ser
evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se

encuentran en el mismo orden asumirdn una importancia
decisiva para fifar la sonoridad de la denominacion.

& REAL ACADEMIA ESPANOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definiclén de “lexema™ Unidad
minima con significado léxico que no presenta morfemas gramalicales, por ejemple sof; 0 que
poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentacion, por ejemplo ferr, en enterrals.

e REAL ACADEMIA ESPANOLA, (RAE). Diccionario de la RAE. Definiclén de "morfema™ Unidad
minima aislable en analisis morfolégico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y —
es. Por oposicidn a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, -ero. Unidad
minima de significado. La terminacién verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y
nomero, plural.

I
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(v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera
mas fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraria
como es captada la marca en el mercado.

b) Siresultare que el elemento caracteristico de los signos mixtos es el
grafico, se deben utilizar las reglas de comparacion para los signos
figurativos:

(i) Eltrazado: son los trazos del dibujo que forman el signo.

(i) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la
mente de quien la observa,

(iif) Los colores: si el signo solicitado reivindica colores
especificos como parte del componente grafico, al efectuar el
respectivo andlisis de registrabilidad debera tenerse en cuenta
la combinacion de colores y el grafico que la contiene, puesto
que este elemento podria generar capacidad de diferenciacion
del signo solicitado a registro.

(iv) Se debe realizar una comparacién grafica y conceptual, toda
vez que la posibilidad de confusion puede generarse no
solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de
ellos, sino también en la idea o concepto que el signo figurativo
suscite en la mente de quien la observe.

(v) Entre los dos elementos del signo grafico figurativo, el frazado
y el concepto, la parte conceptual o ideolégica suele
prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias
en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea
o concepto e incurrir en el riesgo de confusion.

(vi) Si el signo sclicitado reivindica colores especificos como parte
del componente gréfico, al efectuar el respectivo andlisis de
registrabilidad debera tenerse en cuenta la combinacién de
colores y el gréfico que la contiene, puesto que este elemento
podria generar capacidad de diferenciacion del signo solicitado
a registro.??

c) Siel elemento grafico es el preponderante en un signo y en el otro
no, en principio no habria riesgo de confusién, salvo que pueda
suscitar una misma idea o concepto.

3.7. Sobre la base de los criterios expuestos, se debera determinar el
elemento caracteristico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder

< L) De modo referencial, ver Proceso 161-1P-2015 del 27 de octubrs de 2015, p. 10.
17
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al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios
sefalados en los puntos precedentes.

Marcas conformadas por letras

En este caso, GUESS solicito el registro de una marca mixta constituida
por seis letras G entrelazadas. Por tanto, resulta conveniente analizar el
tema de las marcas constituidas por letras que conforman el alfabeto del
idioma espaiiol.

Al respecto, el Tribunal ha establecidoc que dos o mdas letras son
registrables como marcas salvo que sean descriptivas (lo cual incluye
abreviaciones o acrénimos), indicativas, genéricas, necesarias, usuales o
carentes de distintividad en su conjunto. El mismo criterio es aplicable
para combinaciones de nimeros y letras.28

Como ejemplos de signos carentes de distintividad compuestos por letras
0 numeros, es posible citar, entre otros, XL para designar vestimenta,
SOS para productos farmacéuticos, ABC para agendas o directorios, SDK
(software development kit) para cierto tipo de software de programacion,
MP3 para reproductores de sonido, 4x4 para camionetas, AAA para
baterias o servicios de hospedaje, TB para discos duros, M&A para
servicios relacionados con fusiones y adquisiciones, GPS para
localizadores o sistemas de posicionamiento global, i7 para
computadoras, HD para monitores, GB para tarjetas de memoria, etc.

En suma, el cardcter distintivo de un signo compuesto por letras debera
analizarse de acuerdo al producto o servicio que se pretende distinguir.
En otras palabras, de ser arbitrario respecto al producto o servicio sera
registrable; lo contrario ocurrira si el signo resulta descriptivo, genérico o
de uso comuan en relacion al respectivo producto o servicio.

En ese sentido, si un signo compuesto por letras es asociado con los usos
del comercio del producto o servicio que se pretende distinguir, su aptitud
distintiva sera menor2®, De igual manera, si dichas letras evocan, préxima
o estrechamente, alguna caracteristica del producto o servicio para el cual
se solicita el registro, el caracter distintivo de este disminuira.

Adicionalmente, la estilizacion también aumenta la aptitud distintiva de
signos conformados por letras 0o nimeros, o combinaciones de estos. En
oftras palabras, cuando la estilizacion sea tal que las letras o los nimeros
son secundarios al disefio del signo en su conjunto y, en consecuencia, a

De modo referencial, ver Proceso 64-IP-2015 del 27 de mayo de 2015, p. 7.

De modo referencial e llustrativo, ver las directrices de la Intellectual Property Office of MNew
Zealand (IPONZ)}, “Practice Guidelines. Absolute grounds distinctiveness. Section 18 of the Trade
Marks Act 2002", Capliulo 8, "Letters and Numerals®, disponibles en web:
htips:/iwww.iponz.govt.nz/about-ip/irade-marks/practice-guidelines/current/absolute-grounds-
distinctivenessffumpto-8__002e-letters-and-numerals7.

18



GACETA OFICIAL m 21/07/2017 46 de 49

4.7.

5.1.

5.2,

5.3.

Proceso 50-1P-2017

la percepcion general del signo, el caracter distintivo de este serd
mayor.30

Segun lo establecido en el Literal d) del Articulo 134 de la Decision 486
pueden constituir marcas las letras y los nimeros. Sin embargo, resulta
imperativo que dichos signos cumplan con el requisito de la distintividad
contemplado en el Literal b) del Articulo 135 de la misma normativa. En
consecuencia, se debera evaluar la aptitud distintiva del signo solicitado,
compuesto por letras, de conformidad con los criterios esbozados en la
presente Interpretacion Prejudicial.

La marca notorla, su proteccién

GUCCI! alegé que la marca GG (mixta) es una marca notoriamente
conocida; por su parte, el SENAPI manifestd que no se acreditd el
caracter de notoria de dicha marca. En ese sentido, resulta pertinente
tener en cuenta el Articulo 136 de la Decision 486 de la Comisién de la
Comunidad Andina, concretamente la causal de irregistrabilidad prevista
en su Literal h), cuyo tenor es el siguiente:

“Articulo 136.- No podrén registrarse como marcas aquellos signos
cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de
tercero, en particular cuando:

(..

h) constituyan una reproduccién, imitacién, traduccién,
lransliteracién o transcripcion, total o parcial, de un signo
distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero,
cualesquiera que sean los produclos o servicios a los que se
aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar
un riesgo de confusién o de asociacién con ese tercero o con
sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del
prestigio del signo; o la dilucién de su fuerza distintiva o de su
valor comercial o publicitario.”

Como se advierte de la disposicion citada, no es registrable un signo que
reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente
conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos
o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un
riesgo de confusion o de asociacidn, aprovechamiento injusto del prestigio
del signo o la dilucion de su fuerza distintiva o de su valor comercial,3!

El Articulo 224 de la Decision 486 entiende como signo distintivo
notoriamente conocido a aque! que sea reconocido como tal en cualquier
pais miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera
o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. El Articulo 228 de la

Ibidem.

Ver Interpretacién Prejudicial recalda en el Proceso 472-1P-2018 del 10 de junio de 2016.
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misma Decisién analiza algunos factores que se deberan tomar en cuenta
para determinar la notoriedad de una marca.32

De conformidad con lo establecido en el Articulo 224 de la Decision 486,
la marca notoria es conocida por el sector pertinente¥?; esto es, por los
consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los
que se aplique; las personas que participan en los canales de distribucion
o comercializacion del tipo de productos o servicios a los que se aplique;
o0, los circulos empresariales que actian en giros relativos al tipo de
establecimiento, actividad, productes o servicios a los que se aplique.
Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente,
pudieran no tener una gran presencia en otros sectores.

Cabe distinguir entre la marca notoria andina y la marca notoria no andina
(o marca notoria extracomunitaria).

La marca notoria andina rompe los principios de territorialidad, principio
registral y uso real y efectivo, lo que significa que no se negara la calidad
de notorio al signo que no lo sea en el pais andino donde se solicita su
proteccion si es que es notorio en cualquier otro pais andino, incluso si
dicha marca no se encuentra registrada en el pais andino donde se
solicita su proteccion, e incluso si no se ha usado o no se esté usando en
el pais andino donde se solicita su proteccion. Sin embargo, su proteccién
no se da respecto de todos los bienes y servicios, sino Unicamente
respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que
generen la posibilidad de causar riesgo de confusién o de asociacion.

La marca notoria no andina (o marca notoria extracomunitaria) se rige por
los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y
efectivo,3

Ibidem,

A diferencia de la marca notoria, la marca renombrada es conocida practicamente por el publico
en general; por diferentes tipos de segmenios de consumidores y proveedores, incluso por
aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comerclalizan el producto o servicio identificado por la

marca renombrada; es decir, s conocida més alla del sector pertinente (Por ejemplo, Coca Cola,
Toyota, Facebook, Google, elc.).

La proteccién de la marca renombrada es amplia y va més alla de los principios de especialidad,
territorialidad, principio registral y uso real y efective. Por fanto, tratindose de una marca
renombrada, esta serd protegida en los cuatm paises miembros de la Comunidad Andina con
relacion a todo tipe de bienes y servicios, incluso sl dicha marca no se encuentra registrada en el
pais andino donde se solicila su proteccion, e incluso si no se ha usado o no se esié usando en el
pais andino donde se solicita su proteccién.

La marca renombrada no necesita ser probada, pues se trata de un hecho notorio.
Articulo 230 de la Decision 486.
La marca noforia no andina (o marca noloria extracomunitaria), al encontrarse fuera de la

Comunidad Andina, estéd supedilada a los principios de territorialidad, especialidad, principio
registral y de uso real y afectivo.
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5.8. En ningdn caso se otorgara el registro marcario de un signo distintivo si el
solicitante actia de mala fe, si el propésito de dicho registro es restringir
la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia
desleal, situaciones que deberan estar debidamente probadas.

5.9. Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se deberan tomar en
cuenta los factores establecidos en el Articulo 228 de la Decisién 486,

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja
consignada la presente Interpretacion Prejudicial para ser aplicada por la Corte
consultante al resolver el proceso interno 1062/2014, la que debera adoptarla al
emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35
del Tratado de Creacién del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en
concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretacion Prejudicial se firma por los Magistrados que
participaron de su adopcion de acuerdo con lo dispuesto en el Gltimo péarrafo
del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal.

/l/\./

Cecilia Luisa Ayllon Quinteros

uis Rafael Vergara Quintero

MAGISTRADA MAGISTRADO
Heman Rbmero Zambrano  _ Hugo Ramiro Gémez Apac
RADO MAGISTRADO

No por el hecho de considerarse notoria una marca en su pals de origen puede impedir el registro
de una marca similar o idénticaen un Pais Miembro de la Comunidad Andina, ya que el
examinador andino, en aplicacidn de los principios de terrilorialidad y especlalidad debera analizar
el caso en concreto y, a menos que exista un eventual acio de competencia desleal o &nimo de
apropiarse de un signo que era conocido por el solicitante, no podra impedir el registro de un signo
sobre la base, Gnicamente, de que la marca es notoria fuera del territorio comunitario andino.
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De acuerdo con el Articulo 80 del Estatuto del Tribunal, firman iguaimente la
presente Interpretacion Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

i

Cecilia Luisa Ayllon Quinteros
PRESIDENTA

Notifiquese a la Corte consultante y remitase copia de la presente Interpretacion
Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicacion
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.





