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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 14 de junio de 2018

Proceso 1 235-1P-2017
Asunto : Interpretacién Prejudicial
Consultante : Tribunal Distrital de Ilo  Contencioso

Administrativo con sede en el Distrito
Metropolitano de Quito de la Provincia de
Pichincha de la Republica del Ecuador

Expediente interno
del Consuiltante : 17811-2013-6363

Referencia : Signo involucrado BLENDAS-TOR PLAX
(denominativo) y marcas involucradas PLAX
(denominativas)

Magistrado Ponente : Hugo Ramiro Gémez Apac

VISTOS:

El Oficio 2705-S-TDCA-DMQ-2017 del 29 de junio de 2017, recibido
fisicamente el 30 de junio de 2017, mediante el cual el Tribuna! Distrital de lo
Contencioso Administrativo con sede en el Distritoc Metropalitano de Quito de la
Provincia de Pichincha de la Republica del Ecuador solicitd interpretacion
prejudicial del Articulo 81, los Literales a) y h) del Articulo 82, los Literales a) y
h) del Articulo 83 y el parrafo segundo del Articulo 95 de la Decision 344 de la
Comisién del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el proceso interno 17811-
2013-6363; v,

El Auto del 12 de septiembre de 2017, mediante el cual este Tribunal admitio a
tramite la presente interpretacion prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el Proceso Interno

\ Demandante : Colgate Palmolive Company
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Demandados : Presidente de! Instituto Ecuatoriano de
Propiedad Intelectual — IEPI de la Republica
del Ecuador

Director Nacional de Propiedad Industrial
Procurador General del Estado

Tercero interesado : Blenastor C.A.

B. SINTESIS DE HECHOS RELEVANTES

Colgate Palmolive Company (demandante} interpuso accién subjetiva o
de plena jurisdicciéon contra la resolucion emitida por el 1EPI (co-
demandado) que rechazd su oposicion y otorgé el registro como marca
del signo BLENDAS-TOR PLAX (denominativo) para distinguir productos
de la Clase 3 de la Clasificacion Intemacional de Niza' a favor de
Bienastor C.A. (tercero interesado), pues consideré que el referido signo
seria similar y confundible con sus marcas PLAX (denominativas) para
distinguir productos de las Clases 3, 5 y 21 de la Clasificacion
Internacional de Niza2 las cuales afirmdé que tendrian la calidad de
notorias y serian conocidas en varios paises del mundo, circunstancias
que no fueron consideradas por la Autoridad Administrativa. Sefalg,
ademas, que el signo en conflicto no cumpliria con los requisitos para ser
considerado como marca.

Por su parte, el Presidente del IEPI {co-demandado) sostuvo que la
resolucion cuestionada se ajusta a derecho. Asimismo, el tercero
interesado, negd que los signos en conflicto tengan algin tipo de similitud,
asi como que las marcas de titularidad de la demandante sean
notoriamente conocidas en el mercado nacional o internacional.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. E!l Tribunal consultante solicitd la interpretacién prejudicial del Articulo 81,
los Literales a) y h) de! Articulo 82, los Literales a) y h) del Articulo 83 y el
segundo parrafo del Articulo 95 de la Decision 344 de la Comision del
Acuerdo de Cartagena?.

De la revision del expediente no se idenlifica los productos protegen esta marca.

Da la documentacidn que obra en el expediente no se verifica los produclos que distinguen las
releridas marcas. No obstante, se verilica que les corresponden los siguientes Certificados: 3786-
90, 3787-90 y 539-85,

Decision 344 de la Comisién del Acuerdo de Carlagena.-

“Articulos 81.- Podran regisirarse como marcas los signos gue sean perceptibles, suficientemente
distintivos y susceplibles de representacidn gréfica.
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2. Procede la interpretacién del Articulo 81, el Literal a) del Articulo 82, los
Literales a) y h) del Articulo 83 de la Decision 344 de la Comision del
Acuerdo de Cartagena, por ser pertinentes al caso.

3. No procede la interpretacion del Literal h) del Articulo 82 de la Decision
344 de la Comision del Acuerdo de Cartagena, pues no es materia
controvertida la irregistrabilidad de un signo engafnoso, asi como tampoco
del segundo parrafo del Articulo 95 de la referida Decision, por no ser
materia de controversia el deber de la Autoridad en pronunciarse sobre
las observaciones planteadas en una solicitud de registro.

Se entenderd por marca todo signo perceplible capaz de distinguir en el mercado, los productos o
servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o
similares de olra persona.

“Articulo 82.- No podrdn registrarse como marcas los signos que:
a) No puedan constituir marca conforme al articulo anterior;

h) Puedan engarfiar a los medios comerciales o al publico, en panticular sobre la procedencia,
la naturaleza, el modo de fabricacion, las caracieristicas o cualidades o la aptitud para el
empleo de los productos o servicios de que se trate;

(.r

“Articulo 83.- Asimismo, no podrdn registrarse como marcas aquellos signos que, en relacion con
derechos de lerceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

aj) Sean idénlicos o se asemefen de forma que puedan inducir al publico a error, a una marca
anteriormente solicitada para registro o regislrada por un lercero, para los mismos
productos o servicios, o para producios o servicios respeclo de los cuales el uso de la
marca pueda inducir al publico a error;

d) Constituyan la reproduccicn, la imitacion, la traduccidn o la transcripcion, total o parcial, de
un signo distintivo notoriamente conocido en el pais en el que solicita el registro o en el
comercio subregional, o intemacional sujeto a reciprocidad, por los seclores inleresados y
que pertenszca a un lercero. Dicha prohibicidn serd aplicable, con independencia de la
clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o
servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el
uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposicion no serd aplicable cuando el pelicionario sea el legitimo tilular de la marca
notoriamente conocida;

e) Sean similares hasta el punlo de producir confusion con una marca notoriamente conocida,

independientemente de la clase de los produclos o servicios para los cuales se solicita el

registro.

Esta disposicion no sera aplicable cuando el peticionario sea el legitimo titular de la marca
notoriamente conocida;

(.J

“Articio 95.- Una vez admitida a tramite la observacion y no incurnendo ésta en las causales del
articulo anterior, la oficina nacional compeltente notificara al pelicionario para que, dentro de lreinia
dfas habiles contados a partir de la nolificacion, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente.

Vencido el plazo a que se refiere este articulo, la oficina nacional compelente decidira sobre las
observaciones y la concesion o denegacion del registro de marca, lo cual notificara al peficionario
mediante resalucion debidamente motivada.

(.J
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética,
ortogréfica, conceptual o ideoldgica y grafica o figurativa. Induccidn a error.
Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.

Comparacién entre signos denominativos.

Comparacién entre un signo mixto con elemento denominativo compuesto y
un signo denominativo. La marca notoriamente conocida. Su proteccion y su
prueba.

ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION
Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas

Teniendo en consideracion que uno de los argumentos de la demandante
fue sefalar que el signo BLENDAS-TOR PLAX (denominativo) solicitado
para registro no cumpliria con los requisitos para ser considerado como
marca, resulta pertinente analizar el tema propuesto.

Concepto de marca

Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es
pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.

El Articulo 81 de la Decision 344 ofrece una definicion general de marca:

“Podrdn registrarse como marcas los signos que sean perceptibles,
suficientemente distintivos y susceptibles de representacion gréfica.

Se entendera por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el
mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una
persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona’.

De conformidad con la anterior definicion normativa, se podria decir que la
marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los
diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:

a) Diferencia los productos o servicios que se ofertan.

b) Esindicadora de la procedencia empresarial.

c) Indica la calidad del producto o servicio que identifica.
d) Concentra el goodwill del titular de la marca.

e) Sirve de medio para publicitar los productos o servicios.

. Las marcas como medio de proteccién al consumidor cumplen varias

funciones (distintiva, de identificacion de origen de los bienes y servicios,
de garantia de calidad, funcion publicitaria, competitiva, etc.}. De ellas vy,

4
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1.7.

1.8.

1.9.

para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la funcion
distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios
de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se
encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin esta
no existiria el signo marcario.

Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel
esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del
producto o del servicio al que representa, funcién publicitaria que es
percibida por el publico y los medios comerciales, pudiéndose no obstante
causar engafio o confusién por falsas apreciaciones respecto de los
productos o servicios protegidos.

Requisitos para el registro de marcas

Segun el Régimen Comtn de Propiedad Industrial contenido en la citada
Decision, los requisitos para el registro de marcas son: la perceptibilidad,
la distintividad y susceptibilidad de representacion grafica.

En relacién con los requisitos previstos en la norma, se tiene:

a}) La perceptibilidad, hace referencia a todo elemento, signo o
indicacion que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio
de estos, la marca penetre en la mente del publico, el cual la asimila
con facilidad. Por cuanto para la percepcién sensorial o exterma de los
signos se utiliza en forma mas general el sentido de la vista, han
venido caracterizandose preferentemente aquellos elementos que
hagan referencia a una denominacién, a un conjunto de palabras, a
una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos.

b) La distintividad es la capacidad intrinseca que debe tener el signo
para distinguir unos productos ¢ servicios de otros. El caracter
distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la eleccién de
los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular
de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares
que se ofertan en el mercado.

c} La susceptibilidad de representacion grafica es la posibilidad de
gue el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras,
graficos, signos, colores, figuras etc.,, de tal manera que sus
componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta
caracteristica es importante para la publicaciéon de las solicitudes de
registro en los medios oficiales.

perceptible, distintivo y susceptible de representacion grafica, de
conformidad con el Articulo 81 de la Decision 344.
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1.11.

1.12

1.13.

2.1,

2.2,

Es importante advertir que el Literal a) del Articulo 82 de la Decision 344,
eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los
requisitos que se desprenden del Articulo 81 de la misma normativa; es
decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de
perceptibilidad, distintividad, de susceptibilidad de representacion grafica
o de perceptibilidad.

. La distintividad tiene un doble aspecto: i) distintividad intrinseca, mediante

la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir
productos o servicios en el mercado y i) distintividad extrinseca, por la
cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros
signos en el mercado.

Se debera analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los
requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no esta
inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad sefaladas en los
Articulos 82 y 83 de la Decision 344.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética,
ortografica, conceptual o ideolégica y gréfica o figurativa. Induccién a
error. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos

En vista de que en el proceso intemo se discute si el signo solicitado
BLENDAS-TOR PLAX (denominativo) es confundible o no con las marcas
PLAX (denominativas), es pertinente analizar el Literal a) del Articulo 83
de la Decision 344 de la Comision del Acuerdo de Cartagena, cuyo tenor
es el siguiente:

“Articulo 83.- Asimismo, no podran registrarse como marcas aquellos
signos que, en relacion con derechos de terceros, presentan algunos de
los siguientes impedimentos:

a) sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al ptublico
a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o
para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca
puede inducir al publico a error;

(...}

Como se desprende de esta disposicion, no es registrable un signo que
sea idéntico o se asemeje a otro signo registrado o solicitado con
anterioridad por un tercero para distinguir los mismos productos o
servicios; o, para productos o servicios respecto de los cuales pueda
inducir al pablico a error. Ello, debido a que en dichas condiciones el
signo solicitado carece de fuerza distintiva y puede inducir al publico a
error.

Se debera examinar si entre los signos confrontados existe identidad o
semejanza, para luego determinar si esto es capaz de inducir al publico a
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2.4,

error, 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 ténica 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 configuracidn; 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 confusion sea mas palpable o
evidente.

Conceptual o ideolégica: 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
gréaficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del
dibujo o el concepto que evocan.

Igualmente, al proceder a cotegjar los signos en conflicto, se deben
observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos®:

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 visién de conjunto, teniendo en cuenta
su unidad fonética, ortografica, grafica o figurativa y conceptual o
ideolagica.

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 analisis simultdaneo, pues el consumidor
dificilmente observara los signos al mismo tiempo, sino que lo hara
en momentos diferentes.

El analisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las
diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede inducir
al publico a error.

Ver Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 73-IP-2006 de! 18 de agosto de 2006.

Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Juslicia de la Comunidad Andina en mulliples
providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interprelacion Prejudicial de 19 de
octubre de 20085, expedida en el marco del Proceso 148-1P-2005; e Interpretacién Prejudicial de 28
de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-|P-2009.



GACETA OFICIAL @ 28/06/2018 9 de 42
Proceso 235-IP-2017
d) Al realizar la comparacién 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)

(ii)

(i)

Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos

y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor
medio podria ser el soporte del andlisis de confundibilidad. De
acuerdo con las maximas de la experiencia, al consumidor
medio se le presume normalmente informado vy
razonablemente atento, cuyo nivel de percepcion es variahle en
relacion 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 andlisis de confundibilidad de signos que
diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el
entendido de que puede variar o graduarse segun el tipo de
producto del cual se trate, pues por via de ejemplo no se presta
el mismo nivel de atencidn al adquirir productos cosmeticos
que al comprar pasabocas para fiestas.

Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor

mas informado y atento que el consumidor medio, ya que elige
los bienes y servicios bajo ciertos parametros 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
estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la
poblacion no sabria. Por ejemplo, el consumidor de servicios
de restaurantes gourmet es consciente del servicio que
prestan, pues sabe datos de su atencion al cliente, costo de los
platos, manejo publicitario, promociones, etc.

Criterio del consumidor especializado: Se basa en un

consumidor absolutamente informado y atento sobre las
caracteristicas técnicas, funcionales o practicas de los
productos © servicios que adquiere, teniendo como soporte su
alto grado de instruccion técnica o profesional. Dicho
consumidor hace una evaluacibn 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
andlisis de confundibilidad. Igualmente, para estos efectos, se
consideraran como consumidores especializados los médicos
respecto de los medicamentos que ellos receten o prescriban.

R 5. Una vez sefaladas las reglas y pautas expuestas en precedencia, es
importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes
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2.6.

27.

3.1.

3.2.

3.3.

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 error.

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.

Conforme a las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso
concreto se debera verificar que el examen de los signos en conflicto se
haya practicado tomando en consideracién las posibles similitudes que
pueden presentarse, para de esta manera establecer si podria incurrir en
error en el publico consumidor.

Comparacion entre signos denominativos

Como la controversia radica en la presunta confusién entre el signo
solicitado BLENDAS-TOR PLAX (denominativo) y las marcas PLAX
(denominativas), es necesario que se verifique la comparacion teniendo
en cuenta que estan conformados uOnicamente por elementos
denominativos, los cuales estan representados por una ¢ mas paiabras
pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.®

Los signos denominativos, Illamados también nominales o verbales,
utilizan expresiones acusticas o fonéticas, formadas por una o varias
letras, palabras o numeros, individual o conjuntamente estructurados, que
integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener
significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos,
que son los que tienen una connotacion conceptual que evoca ciertas
cualidades o funciones del producto identificado por el signo; vy,
arbitrarios, que no manifiestan conexién alguna entre su significado y la
naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos
elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor
una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en €l
mercado.”

En consecuencia, al realizar la comparacion entre marcas denominativas
se debera realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas:®

a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin

Ver Interpretaciones Prejudiciales 529-1P-2015 del 19 de mayo de 2016 y 466-1P-2015 del 10 de
junio de 2016.

Ibidem.

Ibidem.
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b)

d)

e)

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 como 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 léxica de las
derivaciones que pueden 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-6logo.

Los segundos, son fragmentos minimos capaces de expresar un
significado y que unido a un lexema modifica su definicién.'®

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.

J Por lo general en el lexema esta ubicada la silaba ténica.

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

Se debe tener en cuenta !a silaba ténica de los signos a comparar,
pues si ocupa la misma posicién, 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 asumiran una importancia decisiva
para fijar la sonoridad de la denominacion.

Se debe determinar el elemento que impacta de una manera mas

& REAL ACADEMIA ESPANOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definicion de “lexema™ Unidad
minima con significado léxico que no presenta morfemas gramalticales, por ejemplo, sol; o que

poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentacion, por ejemplo, terr, en enlerrais.

REAL ACADEMIA ESPANOLA (RAE). Diccionario de fa RAE. Definicién de “morlema™ Unidad
minima aislable en analisis morfoldgico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y — es.
Por oposicién a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, -ero. Unidad minima de
significado. La terminacicén verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y nimero, plural.

10
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3.4.

4.1,

4.2.

4.3.

4.4,

fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraria cémo es
captada la marca en el mercado.

En congruencia con el desarrollo de esta interpretacion, se debera
verificar la realizacion del cotejo de conformidad con las reglas ya
expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusidn y/o asociacion
que pudiera existir entre el signo solicitadc BLENDAS-TOR PLAX
(denominativo) y las marcas PLAX (denominativas).

La marca notoriamente conocida. Su proteccion y su prueba

Como en el proceso intemo se argumentd que el signo solicitado
BLENDAS-TOR PLAX (denominativo) reproduce las marcas notorias
PLAX (denominativas), se abordara el presente tema.

Definicion

Si bien la Decision 344 del Acuerdo de Cartagena, no puntualiza lo que se
entiende como marca notoria, es preciso que este Tribunal la defina como
aquella que reune la calidad de ser conocida por una colectividad de
individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o
usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable,
porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo?.

El Articulo 83 literales d) y e) de la Decision 344, prohibe el registro de
signos que se encuentren en contraposicion con marcas notoriamente
conocidas, existiendo dos causales diferentes.

Reproduccion, imitacién, traduccion o transcripcién total o parcial de
una marca notoria

Por una parte el literal d) del Articulo 83 que dispone que:

“Articulo 83.- Asimismo, no podran registrarse como marcas aquellos
signos, que en relacion con derechos de terceros, presenten algunos de
los siguientes impedimentos:

(...

d) Constituyan la reproduccion, la imitacion, la traduccion o Ia transcripcion,
total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el pais en el
que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional
sufeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un
tercero. Dicha prohibicion serd aplicable, con independencia de la clase,
tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos
productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida,
como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios
distintos.

(.)

Para referencia revisar la Interpretacion Prejudicial dentro del Proceso 109-1P-2013.
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4.5. La norma antes citada prohibe el registro de un signo que reproduzca,
imite, traduzca o transcriba de manera total o parcial un signo
notoriamente conocido; es decir, esta causal evidencia que el solicitante
intenta aprovechar la fama y reconocimiento de la marca, lo que
conllevaria a que el consumidor considere que es la misma y por tanto se
confunda.

4.6. La marca notoria de acuerdo con esta disposicion se protege ya sea en el
pais en el que se solicita el registro y va mas alld del principio de
territorialidad, vva que se manifiesta que la marca notoria puede ser dentro
del comercio subregional, es decir, en paises de la Comunidad Andina o
comercio internacional, con la especificacion de que exista reciprocidad,
es decir, si el pais donde ostenta la calidad de notoria, reconoce a su vez
la notoriedad de marcas de la region andina, no basta con que el signo
sea internacional y notorio sino que el pais debe corresponder en el
mismo sentido al Pais Miembro en casos andlogos.

4.7. En cuanto al segundo parrafo del literal d) del Articulo 83, al enunciar que la
marca notoria se protege con independencia de la clase, ello debe
entenderse en el sentido de que no solo se le protege respecto de los
mismos productos o servicios que ampara la marca notoriamente conocida,
sino tambien respecto de los productos o servicios similares, conexos e
inclusive diferentes que se encuentren dentro del sector pertinente de la
marca notoriamente conocidas*2. En efecto, la mayor proteccion que recibe
la marca notoria implica evitar el riesgo de dilucion y el uso parasitario, por
lo que la proteccion se extiende a productos o servicios distintos pero
dentro del sector pertinente de la marca notoria.

Signo similar a una marca notoriamente conocida
4.8. Por su parte, el literal e) del Articulo 83 dispone que:

“Articulo 83.- Asi mismo, no podrdn registrarse como marcas aquellos
signos, que en relacion con derechos de terceros, presenten algunos de
los siguientes impedimentos:

(...)

e) Sean similares hasta el punto de producir confusion con una marca
notoriamente conocida, independientemente de Ia clase de los productos o
servicios para los cuales se solicita el registro.”

4.9. Esta prohibicion hace expresa mencién a la irregistrabilidad de signos que
sean similares a tal grado que el consumidor pueda confundirse respecto
de la marca notoria, sin importar los productos o servicios que solicite,
aclarandose que para que opere confusién deben tratarse de productos o

La marca notoria regulada en la Decision 344 es prolegida respecto de aquellos producios o
servicios diferentes que se encuentren dentro del sector pertinente con la finalidad de evitar el
riesgo de dilucidn y el uso parasitario.

12
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servicios que guarden conexién, toda vez que si sencillamente un
producto esta tan alejado de la marca notoria no existe manera de que el
consumidor caiga en riesgo de confusién.

4.10.Cuando la noma enuncia que es independiente de las clases de
productos o servicios esta haciendo mencién a que la Clasificacién
Internacional de Niza no es un referente para definir que dos productos o
servicios son similares o idénticos, ya que por ei hecho de que dos signos
estén en clases distintas no significa que no sean relacionados como por
eiemplo servicios oftalmoldgicos y lentes de contacto, si bien estan en dos
clases disimiles, estos guardan estrecha relacion, o para el caso de hielo
y arroz, si bien estan en la misma clase, son productos que no tienen el
mismo destino ni publico consumidor, por lo que, sera el juzgador quien
debera analizar si el consumidor puede confundirse o no.

Prueba de la notoriedad

4.11.No basta con afirmar que una marca es notoria, este es un hecho que
debe ser demostrado mediante pruebas idéneas presentadas ante el Juez
o la Oficina Nacional Competente de acuerdo con el caso.

4.12.El Articulo 84 de la Decision 344 enuncia varios criterios en base de los
cuales la autoridad puede determinar si una marca es notoriamente
conocida y que son los siguientes:

a) La extensiéon de su conocimiento entre el ptiblico consumidor como
signo distintivo de los productos o servicios para los que fue
acordada.

b} La intensidad y el ambito de la difusion y de la publicidad o
promocion de la marca.

¢) La antigliedad de la marca y su uso constante.

d) El analisis de produccién y mercadeo de los productos que distingue
la marca.

4.13.Los criterios antes citados no son taxativos, la autoridad que resuelva
podra contar con otros elementos que le lleven a determinar que la marca
cuya notoriedad se alega ostenta dicha calidad, de acuerdo con las
pruebas aportadas por su titular.

4.14.El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que
hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su
titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusion,
volumen de ventas, publicidad, entro otros. En este orden de ideas, para
probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial
donde se haya reconocido dicha condicion, sino que se deben presentar
todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el caracter de
notorio caso a caso. Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por fa

13
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autoridad administrativa o judicial es vélida para dicho caso particular'3,

4.15.En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se debera
determinar si las marcas PLAX (denominativas) cuyo titular es Colgate
Palmolive Company, eran notoriamente conocida en la Comunidad Andina
al momentc de la solicitud del signo BLENDAS-TOR PLAX
(denominativo), de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso,
para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro
configura alguno de los riesgos determinados en la presente providencia.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja
consignada la presente interpretacién prejudicial para ser aplicada por el
Tribunal consultante al resolver el proceso interno N° 17811-2013-6363, 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 tltimo parrafo
del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal.

i

1

;_L P
Ceciliatll/.lisa Mnteros uis Rafael Vergara Quintero

MAGISTRADA MAGISTRARO

Hugo Ramiro Gémez Apac
MAGISTRADO
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De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman iguaimente la
presente interpretacion prejudicial el Presidente y el Secretario.

afael Vergara Quintero
PRESIDENTE

Notifiguese al Tribunal consuitante 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.
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TRIBUNAL. DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 14 de junio de 2018
Proceso
Asunto

Consultante

Expediente interno
del Consultante

Referencia

Magistrado Ponente

VISTOS

317-IP-2017

Interpretacion Prejudicial

Grupo de Competencia Desleal y Propiedad
Industrial de la Delegatura para Asuntos
Jurisdiccionales de la Superintendencia de
Industria y Comercio de la Repulblica de
Colombia

2017-86023

Infraccion a los derechos de propiedad
industrial de la marca CHAHER (mixta)

Hugo Ramiro Gémez Apac

El Oficio 1003-349 del 29 de agosto de 2017, recibido via correo electrénico el
mismo dia, mediante el cual el Grupo de Competencia Desleal y Propiedad
Industrial de Ila Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la
Superintendencia de Industria y Comercio de la Reptblica de Colombia solicitd
interpretacion prejudicial de los Literales a) y d) del Articulo 155 de la Decision
486 de la Comision de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso

intermo 2017-86023; vy,

E! Auto del 27 de septiembre de 2017, mediante el cual este Tribunal admitié a
tramite la presente interpretacién prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Demandante

Partes en el Proceso Interno

Chaher S.A.S.
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Demandada . Construcciones e Inversiones Chaher S.A.S.

SINTESIS DE HECHOS RELEVANTES

Chaher S.A.S. (demandante), en su calidad de titular de la marca
CHAHER (mixta)', interpuso una demanda por presunta infraccion de
derechos de propiedad industrial en contra de Construcciones e
Inversiones Chaher S.A.S. (demandada), pues esta vendria haciendo uso
de la denominacién CHAHER en avisos publicitarios para identificar u
ofrecer servicios iguales y/o similares a los que brinda dentro del sector
de la construccion, ingenieria civil, entre otras actividades afines al
mercado, lo cual seria susceptible de ocasionar riesgo de confusion y de
asociacion en el publico consumidor respecto de su marca previamente
registrada.

Por su parte, la demandante sostuvo que el signo utilizado por la
demandada reproduciria total y exactamente la denominacion protegida
por ei registro de la marca CHAHER (mixta). Agregé que incluso el signo
estaria siendo utilizado por la demandada como referencia de contacto a
traves de la direccidn de correo electrénico “chahersas@gmail.com”, lo
cual podria generar riesgo de confusion debido a que los consumidores
podrian incurrir en error de seleccion pensando que se trata de la
empresa Chaher S.A.S., que no solo posee la titularidad de la marca
CHAHER {mixta), sino que, ademas, gozaria de 31 afos de experiencia y
reconocimiento en el mercado?,

NORMAS A SER INTERPRETADAS

El Consultante solicité la interpretacion prejudicial de los Literales a) y d)
del Articulo 155 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina.

Procede la interpretacion del Literal d) del Articulo 155 de la Decisién
486° de la Comision de la Comunidad Andina, por ser pertinente para

Clase 37: Servicios de construccidn, ingenieria e inslalacién relacionados con la industria
hospitalaria, tales como: construccion, ingenieria e instalacion de generadores para oxigeno, aire y
vacio; sistemas automaticos y digitales de Ultima tecnologia; centrales de gases para oxigeno,
Gxido nitroso, aire medicinal, co y vacio. Suministros de partes, repuestos y equipos.

%
ST

BEE &

Cabe seialar que de la informacién remitida por el Consultante no se verifica los descargos por
parte de la demandada.

Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina.-

“Articulo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier
tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes acltos:
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el

resolver la controversia que se discute en el proceso interno.

No procede la interpretacion del Literal a) del Articulo 155 de la Decision
486 de la Comision de la Comunidad Andina, toda vez que no es materia
controvertida el usc de una marca registrada en envases, envolturas,
embalajes de productos para los cuales se ha registrado una marca.

De oficio, se interpretaran los Articulos 191, 192, 193 y 200 de la
Decision 486% de la Comisién de la Comunidad Andina, a efectos de
responder la pregunta formulada por el Consultante:

“¢.Se puede considerar que hay infraccion a los derechos de propiedad
industrial de un titular de una marca mixta cuando un tercero la ha venido
utilizando a titulo de nombre y ensefia comercial?’

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

Accion por infraccion de derechos. Los sujetos y el objeto de dicha accién.
Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el
comercio un signo distintivo idéntico o similar.

El nombre comercial y su ambito de proteccién.

La ensefa comercial y su ambito de proteccion.

Ambito territorial de proteccion del nombre comercial. La coexistencia.

(-.)

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respeclo
de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un
dafio econdmico o comercial infusto por razon de una dilucion de Ia fuerza distintiva o del
valor comercial o publicitario de la marca, o por razén de un aprovechamiento injusto del
prestigio de la marca o de su titular;

{...)"
Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina.-

“Articulo 191.- El derecho exciusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en
el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del
establecimiento que fo usa.”

“Articulo 192.- El litular de un nombre comercial podrd impedir a cualquier tercero usar en el
comercio un signo distintivo idénlico o similar, cuando ello pudiere causar confusion o un riesgo de
asociacion con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres
comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un dafio econdmico o

comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa
del titular.

Serd aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los articulos 155, 156, 157 y 158 en cuanio
corresponda.”

“Articulo 193.- Conforme a la legisiacion intema de cada Pais Miembro, el titular de un nombre
comercial podra registrario o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depdsito

tendra cardcter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirird en los términos
previstos en el articulo 191.”

“Articulo 200.- La proteccion y depgsiio de los rdtulos o ensefias se regird por las disposiciones
relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada Pais Miembro."
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1.1.

1.2.

Respuesta a la pregunta formulada por la consultante.

ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

Accion por infraccion de derechos. Los sujetos y el objeto de dicha
accion. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero
use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar

En el presente caso, tomando en cuenta que en el proceso intermo se
discute el presunto uso indebido por parte del demandado de un signo
similar a la marca registrada de la demandante, resuita necesario analizar
lo establecido en el Literal d) del Articulo 155 de la Decisién 486, el cual
establece lo siguiente:

“Articulo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de
impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes
aclos:

(...)

d)  usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto
de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar
confusion o un riesgo de asociacion con el titular del registro.
Tratandose del uso de un signo idéntico para productos o servicios
idénticos se presumira que existe riesgo de confusion;

(..)"

Previamente a realizar el anaiisis de la norma citada, resulta pertinente
sefialar que la accion por infraccion de derechos de propiedad industrial
se encuentra regulada en el Titulo XV de la Decision 486, y cuenta con
las siguientes caracteristicas:®

a) Sujetos activos, personas que pueden interponer la accidn:

(i) El titular del derecho protegido. El titular puede ser una
persona natural o juridica. Si existen varios titulares, salvo
pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la accién
sin el consentimiento de los demas.

(i) El Estado. Si la legislacién interna lo permite, las autoridades
competentes de los Paises Miembros pueden iniciar de oficio la
accion por infraccion de derechos de propiedad industrial.

b) Sujetos pasivos, personas sobre las cuales recae la accidn:

(i) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.

(i) Cualquier persona que con sus actos pueda de manera

interpretacion prejudicial recaida en el Proceso 367-1P-2015 de 19 de mayo de 2016.
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1.3.

1.4.

inminente infringir los derechos de propiedad industrial. Esta es
una disposicion preventiva, ya que no es necesario que la
infraccion se verifique, sino que exista la posibilidad inminente
de que se configure una infraccién a los referidos derechos.

El objeto de una accion por infraccion de derechos es precautelar los
derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, cbtener de la
autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se
establezca o no la comisidn de una infraccion contra las marcas u otros
signos que motivan la accion y, de ser el caso, la adopcién de ciertas
medidas para e efecto.b

Del comportamiento estipulado en el Literal d) del Articulo 155 antes
mencionado, se prevé que el titular de una marca podra impedir que
cualquier tercero, que no cuenta con autorizacién del titular de la_marca,
utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relacién con cualquier
producto o servicio, bajo la condicién de que tal uso pudiese generar riesgo
de confusidn o de asociacién en el publico consumidor’. A continuacién se
detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido
literal:

a) El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relacién con
cualquier producto o servicio

La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir
que se puede presentar a traves ae un amplio espectro de acciones
donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad,
para identificar una actividad mercantii, un establecimiento, entre otras
conductas.

La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en
actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta
y demanda de bienes y servicios.

Prevé una proteccion mas alla del principio de especialidad. Por lo
tanto, se protegera la marca, aunque el signo usado en el comercio se
relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la
marca vuinerada.

b) Posibilidad de generar riesgo de confusion o de asociacion. Para
que se configure la conducta del tercero no consentido, no es
necesario que efectivamente se dé la confusién o la asociacion, sino
que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado.?

Interpretacion prejudicial recaida en el Proceso 263-1P-2015 del 25 de febrero de 2016.
Interpretacién prejudicial recaida en el Proceso 346-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015.

Sobre el riesgo de conlusion y de asociacién, el Tribunal ha manifestado que el “..riesgo de confusion
es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que estd adquiriendo ofro

5
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

c} Evento de presuncion del riesgo de confusién. La noma prevé que
si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de
confusion se presumira. Para esto los signos deben ser exactamente
iguales.

Los mencionados derechos de exclusion, contenidos en el Literai d) del
Articulo 155 de la Decision 486, pueden considerarse como parte del
conjunto de facultades del titular del registro de marca para imposibilitar
determinados actos en relacién con el signo o en definitiva para ejecutar
las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el trafico econsmico
y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha
identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusién.®

Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la
marca y el consecuente ejercicio del ius prohibendi no es ilimitado. La
exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro no es absoiuta,
sinc relativa, pues la Decision 486 establece ciertas limitaciones vy
excepciones al derecho exclusivo de la marca, las cuales se encuentran
establecidas en los Articulos 157, 158 y 159 de dicha norma.1?

Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en
el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar
confusion en el publico. Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y
excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretacion
restrictiva, y que “su procedencia se encuentra supeditada al
cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa
comunitaria”.*?

De otro lado, la accién estudiada tiene un término de prescripcion de dos
anos desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infraccién o,
en todo caso, de cinco afios desde que se cometio la infraccién por ultima
vez, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 244 de la Decisién 486.

En atencidon a lo expuesto, se debera establecer cual es el signo utilizado
en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infraccién de derechos
de marcas y, posteriormente, se debera comparar el signo registrado con
el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se
genere riesgo de confusidn o de asociacion en el publico consumidor, asi
como de ser el caso, la aplicacion del plazo de prescripcion establecido

{coniusion directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que
realmente posee (confusidn indirecta); mientras que el “..resgo de asociacidn es la posibilidad de que
el consumidor que, aungue diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al
adquirirto piense que el productor de dicho producio y otra empresa lienen una relacion o vinculacion
econdmica”. {interpretacion prejudicial del 2 de julio de 2008, recaida en el Proceso 70-IP-2008).

Interpretacidn prejudicial del 22 de mayo de 2013 recaida en el Proceso 101-1P-2013.
Interpretacion prejudicial del 7 de diciembre de 2015 recaida en el Pracesa 348-1P-2015.

Interpretacién prejudicial del 13 de mayo de 2015 recaida en el Proceso 37-IP-2015.
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1.9.

2.1,

2.2.

2.3.

2.4,

en la normativa andina, para interponer una denuncia por infraccion.

Si la coexistencia pacifica entre los signos en conflicto revela que no hay
riesgo de confusidn ni riesgo de asociacion, no se configuraria la
infraccion. Por el contrario, si pese a existir coexistencia, se demuestra
que hay riesgo de confusién o riesgo de asociacion, se configuraria la
infraccién.

El nombre comercial y su ambito de proteccion

En el presente caso, el Tribunal procede a interpretar lo relacionado al
nombre comercial, en virtud de que en la pregunta formulada por el
Consultante se entenderia que la direccion de correo electrénico
“chahersas @gmail.com” habria sido usada como nombre comercial por
parte de Construcciones e Inversiones Chaher S.A.S.

El Articulo 190 de la Decisiéon 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 signo que identifica a un empresario (persona
natural o juridica) en el mercado. No es el nombre, razén o denominacién
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 econdmica del empresario o el
establecimiento comercial dei empresario. Y es que el hombre comercial
da una imagen global del empresario y permite distinguirlo de los otros
agentes econdémicos que paricipan en el mercado, de modo que
comprende tanto la identificacién del empresario como su actividad
econdmica y su establecimiento.

Caracteristicas del nombre comercial
l.as principales caracteristicas del nombre comercial son las siguientes'2:

- 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.

- 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 razén social y un
nombre comercial idéntico a esta, o tener una razén social y unc o

Ver de modo relerencial la Inlerpretacion Prejudicial expedida el 12 de noviembre de 2009 en &l
Proceso 96-1P-2009, pp. 14-16.
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2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

muchos nombres comerciales diferentes de ella.

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

Proteccion del nombre comercial

Los Articulos 191, 192 y 193 de la Decisidn 486 establecen el sistema de
proteccion del nombre comercial. El Articulo 191 otorga el derecho al uso
exclusive 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, sustancial y constante del nombre
comercial.

De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre
comercial debera probar su uso real, sustancial y constante. Real quiere
decir que se use materialmente en el mercado; es decir, que
efectivamente identifigue un comerciante determinado en el mercado.
Sustancial, que su uso en el mercado mantenga los elementos
esenciales. Y, constante, que su uso sea permanente e ininterrumpido.’?

Por su parte, el Articulo 193 de la Decision 486 precisa que el registro o el
depodsito del nombre comercial ante la oficina nacional competente tiene
un caracter declarativo; sin embargo, el derecho al uso exclusivo sdlo se
adquiere probando el uso real, sustancial y constante del nombre
comercial.

El Tribunal se ha pronunciado sobre la proteccidén del nombre comercial
en los términos siguientes: “Por tanto, 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 algun
hecho concreto, sin el cual no existiria ninguna seguridad jurfdica para los
competidores”. 14

Este Tribunal también ha manifestado que:

“(...) la proteccion otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada 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 mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar
adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre
registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia.
Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben

Saobre el uso real y constante, se puade consultar la Interpretacion Prejudicial de 31 da mayo de
2000, expedida en el marco del Proceso 45-1P-98.

Ver de modo referencial la Interpretacion Prejudicial expedida el 31 de mayo de 200 en el Proceso
45-1P-98, p. 10.
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servir para acreditar la identificacion efectiva de dicho nombre con las
actividades economicas para las cuales se pretende el registro {...). Las
pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir
para acreditar la identificacion efectiva de dicho nombre con las actividades
economicas para las cuales se pretende el registro”.'®

2.10.Conforme a las indicadas disposiciones, quien alegue el uso anterior del

2.11.

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 alegacion 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 depdsito que sin ser
esenciales para la proteccién, proporcionan por lo menos un principio de
prueba en favor del usuario”.®

La persona que alegue tener un nombre comercial debera probar su uso
real, sustancial y constante en el mercado de acuerdo a la legislacién de
cada pais miembro. Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta
para demostrar el uso real, sustancial y constante en el mercado del
nombre comercial son 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.

2.12. Asimismo, constituiran uso de un signo en el comercio, entre otros, los

3.1.

3.2.

siguientes actos: introducir en et comercio, vender, ofrecer en venta o
distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar,
almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en
publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones
escritas u orales, independientemente de!l medio de comunicacion
empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen
aplicables.

La enseifia comercial y su ambito de proteccién

En el caso de estudio, el Tribunal procede a interpretar lo relacionado a la
ensefa comercial en atencion a la pregunta formulada por el Consultante

Si bien la Decisién 486 no contiene una definicién de ensefia comercial,
este concepto se encuentra intimamente vinculado al del nombre
comercial, cuya definicion se encuentra en el Articulo 190 de la referida
Decision, tal como se ha explicade anteriormente. Mientras que el
nombre comercial constituye una nocién global que es empleada para

Ibidem.

Ver de modo referencial la Interpretacion Prejudicial expedida en el Proceso 3-IP-88.
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3.3.

3.4.

identificar al empresario en el mercado, la actividad econdmica del
empresario o el establecimiento del empresario, la ensefa identifica
unicamente al establecimiento, consistiendo en la expresién distintiva
contenida en el rétulo o letrero que es perceptible a la vista por los
consumidores.

Un empresario puede tener varios establecimientos con el mismo rétulo o
letrero, y los consumidores pueden identificar a todos esos
establecimientos como pertenecienies a un mismo empresario. La
ensena comercial es la expresion distintiva contenida en el rétulo o letrero
de cada establecimiento. El nombre comercial, en cambio, es o que los
consumidores aprecian en conjunto: al empresario, su actividad
econdmica y sus establecimientos. El nombre comercial es el vehiculo
que permite a los consumidores identificar a un empresario determinado,
y lo que él representa, en el mercado. Respecto del nombre comercial, en
algunos casos los consumidores privilegiaran en su proceso cognitive de
identificacidn (individualizacion del empresario) la actividad econdmica, y
en otros lo que privilegiaran sera al establecimiento. Es por ello que el
Articulo 190 de la Decision 486 establece que el nombre comercial es el
signo que identifica a un empresario, una actividad econdmica o un
establecimiento.

Por otra parte, el Articulo 200 de la Decision 486'7 regula la proteccion
que se debe dar a la ensefa comercial y de esta manera se entiende que
dicha proteccion se regira por las disposiciones relativas al nombre
comercial, lo que significa que:

- Para que una ensefia comercial sea protegida, no es necesario su
registro, sino la prueba de su uso real, sustancial y constante en el
comercio, antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o
similar. Esta circunstancia debe ser probada por quien la alega.

- Quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro de un
signo idéntico o similar, si este pudiera causar riesgo de confusion
y/o de asociacién con su ensefia comercial protegida en el publico
consumidor.

Ambito territorial de proteccion del nombre comercial. La
coexistencia

En razon que en el presente caso, el Consultante pregunta expresamente
si es posible considerar que hay infraccién a los derechos de propiedad

Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina.~

“*Articulo 200.-

La proteccidn y depdsito de los rolulos o ensefias se regird por las disposiciones relativas al
nombre comercial, conforme a fas normas nacionales de cada Pafs Miembro."

10
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4.2.

4.3.

4.4,

4.5,

industrial de un titular de una marca mixta cuando un tercero la ha venido
utiizando a titulo de nombre y enseiia comercial, se desarrollara el
presente acapite.

De conformidad con lo establecido en el Articulo 191 de la Decisién 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 confusion © asociacion, 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 pequeiias (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 solucion a este tipo de situaciones que serian
excepcionales al principio general de proteccion de los signos en todo el
territorio nacional.

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

18

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

“A diferencia de las marcas, que se aplican a producios que pueden circular dentro de un
territorio e incluso exceder de las fronteras de un pais, los nombres comerciales a_menudo
distinguen a empresas cuyas actividades estan limitadas a cierto territorio. En eslos casos
serig permisible, por efemplo, que dos empresas pequenas que operan en dmbilos
geograficos diferentes puedan usar nombres comerciales o similares, pues no habria riesqo
de interferencia ni de confusion. Esto tendrd necesariamente que apreciarse caso por caso
en funcion de la ampiitud de ias operaciones de las empresas respectivas.”

{Subrayado agregado)

Taller de la OMP| sobre Signos distintivas y Denominaciones de origen para funcionarios de las
Oficinas de Propiedad Industrial de los Paises Andinos. Caracas, 17 y 18 de junio de 1997.
Bocumento preparado por la Oficina Inlernacional de la OMPI: OMPIYMAQ/CCS/97/1, p. 20.

En: hitp:/iwww. wipo.int/mdocsarchives/OMPI_MAQ_CCS 97/OMPI MAQO CCS 97 1 E.pdf
(Consulta: 30 de mayo de 2017).

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

11
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b)

d)

de buena fe y sin generar actos de competencia desleal al momento
de obtener el registro o el primer uso.

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 accidén o
reclamacién administrativa o judicial que cuestione el derecho de
uno de los titulares de los signos en conflicto.

Que los titulares de los signos en conflicto se encuentren operando
en ambitos geograficos distintos y no exista riesgo de confusion o
asociacién en el publico consumidor, teniende en cuenta el grado de
conocimiento de los signos en conflicto y la percepcion del publico
consumidor.20

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

Nivel de afluencia de consumidores locales y luristas en el Ambito geogralico 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
identilican los signos en conlflicto. Entre mayor presencia virtual mayor nivel de impacto.

Nivel de publicidad en medios masivos de comunicacién de los productos o servicios que
identifican los signos en conflicto. Entre mayor de publicidad en medios masivos mayer
nivel de impacto.

La percepcion de! pablico consumidor para determinar la posibilidad de error en su eleccidén, de
conformidad con lo siguiente:

Criterio del consumidor medio: si estamos frenle a productos y/o servicios de consumo
masivo, el criterio del consumidor medioc podria ser el soporie del analisis de
confundibilidad. De acuerdo con las maximas de la experiencia, al consumidor medio se le
presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepcion es
variable en relacién con la calegoria de bienes o producles, lo que debe ser analizado y
ponderado por la autoridad nacional competenta.

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

Criterio del consumidor seleclivo: Se basa en un consumidor méas informado v atento que el
consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos pardmetros especiiicos
de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de
las caracteristicas y cualidades de Jos productos o servicios que desea adquirir. Sabe
detalles eslélicos, de calidad y funcionamiento que la media de la poblacién no sabria. Por
ejemplo, el consumidor de servicios de restauranles gourmet es consciente de que el
servicio que prestan, pues sabe datos de su atencion al cliente, costo de los platos, manejo
publicitario, promociones, etc.

Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absalutamente informado

12
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4.6.

4.7,

4.8.

4.9,

Se entiende por ambito geografico 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 deberda tener en consideracién el nivel de
afluencia de consumidores locales y turistas, los canales fisicos o
vituales para comercializar los productos o servicios y el nivel de
publicidad en medios masivos de comunicacién de los productos o
servicios.

Dentro de un mismo &mbito geografico (barrio, localidad, parroquia,
distrito, cantén, municipalidad) no pueden coexistir dos 0 mas nombres
comerciales idénticos o similares que induzcan a riesgo de confusion 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 o expandir sus actividades econdmicas,
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 la autoridad competente a fin de que esta lo apruebe o rechace,
observando los parametros que sobre el particular ha establecido este
Tribunal.

Criterios aplicables al conflicto entre un nombre comercial no
registrado y una marca registrada

4.10.El registro de una marca confiere proteccién a este signo distintivo en

todo el territorio del pais miembro, aunque sea usado solo en una fraccion
de dicho territorio.

y atento sobre las caracteristicas técnicas, funcionales o practicas de los productos o
servicios que adquiere, leniendo como soporte su alle grade de instruccion técnica o
profesional. Dicho consumidor hace una evaluacion 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 coniundibilidad. Igualmente, para eslos efectos, se
consideraran como consumidores especializados los médicos respecto de los
medicamentos que ellos recelen o prescriban.

13
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4.11. El nombre comercial se protege por su uso y la Decision 486 no establece
si dicha proteccidon es a nivel nacional o solo en el ambito territorial de
difusion, influencia o conocimiento del nombre comercial. Si el nombre
comercial se registrara no habria discusion alguna de que su proteccién
tendria que ser, al igual que la marca registrada, en todo el territorio del
pais miembro.

4.12.En parrafos anteriores, se explica io referido al ambito de proteccién
territorial del nombre comercial no registrado®' y ademds se establecen
los criterios aplicables al conflicto entre un nombre comercial no
registrado y una marca registrada. A partir de dichos criterios es posible
extraer las siguientes conclusiones:

a) Si el registro de una marca se obtiene de buena fe en el sentido de
que su titular (y también la autoridad de propiedad industrial)
desconocia la existencia del uso previo de un nombre comercial no
registrado susceptible de generar riesgo de confusion con la referida
marca?®?, debido a que dicho nombre comercial no era conocido en
todo o en un gran porcentaje del ambito del territorio de un pais
miembro (alcance nacional), sino solo a nivel local o incluso menos
(por ejemplo, un barrio), el referido nombre comercial —pese a que
su uso fue antes del registro de la marca— no puede anular el
mencionado registrc marcario.

b) Por el contrario, el titular de un nombre comercial no registrado que
acredita su difusion, influencia o conocimiento de alcance nacional
puede oponerse a la solicitud de registro, asi como solicitar la
nulidad del registro, de una marca idéntica o similar (capaz de
generar riesgo de confusion) al nombre comercial, debido a la
ausencia de buena fe del titular de la marca, quien conocia de la
existencia previa del mencionado nombre comercial. Dicho en otros
términos, el titular de un nombre comercial usado con anterioridad a
la solicitud y registro de una marca idéntica o similar, si acredita que
el uso del referido nombre comercial es de alcance nacional, puede
oponerse al registro de dicha marca asi como solicitar la nulidad del
registro ya otorgado.

c) Un nombre comercial y una marca registrada pueden coexistir si los
titulares respectivos se encuentran operando en ambitos geograficos
distintos y no hay riesgo de confusién entre ambos signos distintivos.
En caso de expansién territorial de las respectivas actividades
econdmicas, los mencionados titulares pueden suscribir un acuerdo
de coexistencia, el cual debe prever la inclusion de clausulas que

Tratandose del nombre comercial registrado, reiteramos, no cabe duda que la proteccion es en
todo el territario del pais miembro.

Es decir, que el nombre comercial es idéntico o similar a la marca registrada y hay conexion entre
los respeclivos bienes o servicios.

14
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5.1.

permitan diferenciar claramente los signos en conflicto.

Respuesta a la pregunta formulada por el Consultante

Antes de dar respuesta a esta, es necesario precisar que este Tribunal no
brindara respuesta que resuelva el caso concreto, siendo que se limitara a
precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el
ordenamiento juridico de la Comunidad Andina, asi como tampoco
calificara los hechos materia del proceso.

¢Se puede considerar que hay infraccion a los derechos de
propiedad industrial de un titular de una marca mixta cuando un
tercero la ha venido utilizando a titulo de nombre y ensena
comercial?

La respuesta se encuentra desarrollada en el Tema 4 del Apartado E de
la presente interpretacion prejudicial, en especial en el parrafo 4.4 y en la
nota a pie de pagina 19.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja
consignada la presente interpretacion prejudicial para ser aplicada por el
Consultante al resolver el proceso interno 2017-86023, 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 interpretacion prejudicial se firma por los Magistrados que
participaron de su adopcion de acuerdo con lo dispuesto en el ultimo parrafo
del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal.

Cecilia Luisa Ayllén Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero

MAGISTRADA MAGISTRADO

15
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Hugo Ramiro Gémez Apac
MAGISTRADO

De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la
presente interpretacion prejudicial el Presidente y el Secretario.

§ Rafael Vergara Quintero s
PRESIDENTE

SECRETA

10

Notifiqguese al Consultante y remitase copia de la presente interpretacion
prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicacién
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

16
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 14 de junio de 2018

Proceso: 322-1P-2017
Asunto: Interpretacion 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 Perd

Expediente interno

del Consultante: 1857-2016-0-1801-JR-CA-25

Referencia: Signos involucrados MAXIFLEX (denominativo) /
MAXFLEX (mixto)

Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllon Quinteros

VISTOS

El Oficio 1857-2016-S-5'2SECA-CSJLI-PJ del 7 de agosto de 2017, recibido
el 1 de septiembre de 2017 via correo electrénico, mediante el cual, la Quinta
Sala Especializada en o Contencioso Administrativo con Subespecialidad en
Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la Reptblica
de! Peru, solicita interpretacion prejudicial del articulo 136 literal a) de la
Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, a fin de resolver el
Proceso interno 1857-2016-0-1801-JR-CA-25; y,

El Auto de 17 de noviembre de 2017, mediante el cual este Tribunal admitié a
tramite la presente interpretacién prejudicial.

A. ANTECEDENTES
Partes en el proceso interno

Demandante: LABORATORIOS UNIDOS S.A.
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Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE
LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
(INDECOPI) DE LA REPUBLICA DEL PERU

B. SINTESIS DE HECHOS RELEVANTES

LABORATOQRIOS UNIDOS S.A. interpuso recurso de apelacion en
contra de la Sentencia signada como Resolucién Numero Doce del 16
de diciembre de 2016, dictada por el Vigésimo Quinto Juzgado
Contencioso Administrativo con Subespecializado en Temas de
Mercado.

Dicha sentencia declaré infundada la demanda contencioso
administrativa planteada por LABORATORIOS UNIDOS S.A., por la
cual, se solicité que se declare nula la Resolucion 4170-2015/TPI-
INDECOPI, que confirmé la Resolucién 1730-2014/CSD-INDECOP! que
aceptd la oposicién presentada por DROGUERIA LA VICTORIA S.A.C.
sobre la base de su marca MAXFLEX {mixta) para la Clase 5! de la
Clasificacién Internacional de Niza, y denegdé el registro como marca del
signo MAXIFLEX (denominativo), solicitado por la actora para proteger
productos de la Clase 52 de la Clasificacién Internacional de Niza.

En la sentencia se determiné que entre el signo solicitado MAXIFLEX
(denominativo) y la marca registrada MAXFLEX (mixta) existen
semejanzas graficas y fonéticas, existiendo riesgo de confusion y, por lo
tanto, el signo solicitado carece de elemento adicional alguno que le
permita diferenciarlo de la marca inscrita, pudiendo el consumidor
considerar que se trata del mismo producto, ¢ que ambos provienen del
mismo origen empresarial.

LABORATORIOS UNIDOS S.A. enuncid que el signo solicitado
MAXIFLEX (denominativo) es un medicamento farmacoldgico que esté
indicado para el tratamiento de la osteoartritis u otros problemas
articulares, por sus propiedades qgue coadyuvan a la regeneracion del
cartilago articular, es decir, destinado para la artrosis, por lo que el
consumidor lo adquirird con receta de un médico y por tanto no se
confundiria con el producto MAXFLEX.

Clase 5: Productos farmacéuticos.

Clase 5: Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso
meédico; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, malerial para
apositos; material para empastes e improntas dentales, desinfectantes; productos para eliminar
animales dafinos; fungicidas, herbicidas.
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1.1.

NORMA A SER INTERPRETADA

La Sala consultante solicita 1a interpretacion prejudicial del articulo 136
literal a) de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina.
Procede la interpretacién solicitada®.

TEMAS MATERIA DE INTERPRETACION

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

Comparacion entre signos mixtos y denominativos.

Preguntas del consultante.

ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

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

En vista de que en el proceso intemo se discute si el signo solicitado
MAXIFLEX (denominativo) y la marca MAXFLEX (mixta) son
confundibles o no, por lo que es pertinente analizar el literal a) del articulo
136 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina,
concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor
es el siguiente:

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

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente
solicitada para registro o registrada por un tercero, para los
mismos productos o servicios, o para produclos o servicios
respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo
de confusién o de asociacion; {...)'

Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina. -

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

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anleriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero, para los mismos produclos o servicios, o para productos o

servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesge de confusion
o de asociacion; {...J.
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1.2. Como se desprende de esta disposicion, no es registrable un signo que
sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad
por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.
Los signos no son distintivos extrinsecamente cuandc puedan generar
riesgo de confusion (directa o indirecta) y/o riesgo de asociacion en el
publico consumidor.*

a) FElriesgo de confusién, puede ser directo e indirecto. El primero,
riesgo de confusién directo, esta 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, 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 las marcas en conflicto y el origen
empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de
dicho producto y otra empresa tienen una relacidn o vinculacion
econdmica.

1.3. Se debera examinar si entre los signos confrontados existe identidad o
semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de
confusidn (directo o indirecto) o de asociacién en el publico consumidor,
teniendo en cuenta en esta valoracién que la similitud entre dos signos
puede ser:®

a) 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, ios cuales pueden inducir en
mayor grado a que el riesgo de confusién sea méas palpable u obvio.

b) 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, también debe tenerse
en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de
determinar si existe la posibilidad rea! de confusion entre los signos
confrontados.

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

Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-IF-2015 de fecha 19 de mayo
de 2016, 466-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016.
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1.4.

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 realizar el cotejo de los signos en conflicto, se debera
observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:®

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 y conceptual o

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
dificilmente observara los signos al mismo tiempo, sinc que lo hara

El andlisis 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.

Al realizar la comparacién 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

() Criterio det consumidor medio: si estamos frente a productos
y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor
medio podria ser el soporte del analisis de confundibilidad. De
acuerdo con las maximas de la experiencia, al consumidor
medio se le presume nomalmente informado vy
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

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 de que puede variar o graduarse segun el tipo de
producto del cual se trate, pues por via de ejemplo no se
presta el mismo nivel de atencién al adquirir productos
cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

a)

ideologica.
b)

en momentos diferentes.
c)
d)

criterios’:

competente.
& |bidem.

)7 Ver Interpretacion Prejudicial emitida en el Proceso 42-1P-2017, de 7 de julio de 2017.
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1.5.

1.6.

(i) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor
mas informado y atento que el consumidor medio, ya que elige
los bienes y servicios bajo ciertos pardmetros 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
estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la
poblacién no sabria. Por ejemplo, el consumidor de servicios
de restaurantes gourmet es consciente del servicio que
prestan, pues sabe datos de su atencion al cliente, costo de
los platos, manejo publicitario, promociones, etc.

(i) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un
consumidor absolutamente informado y atento sobre las
caracteristicas técnicas, funcionales o practicas de los
productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su
alto grado de instruccién técnica o profesicnal. Dicho
consumidor hace una evaluacion 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 andlisis de confundibilidad. Ilgualmente, para estos
efectos, se consideraran como consumidores especializados
los médicos respecto de los medicamentos que ellos receten
0 prescriban.

Una vez sefaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al
analizar el caso concreto se detemminen 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.

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, inciuidos sobre los productos amparados por los signos en
conflicto. En ese sentido, se debera verificar si existe 0 no confusion
respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes
expuestas.

Comparacién entre signos mixtos y denominativos

Como la controversia radica en la presunta confusion entre el signo
solicitado MAXIFLEX (denominativo) y la marca MAXFLEX (mixta), es
necesario que se verifique la comparacién teniendo en cuenta que estan
conformados por elementos denominativos, los cuales estan
representados por una o mas palabras pronunciables dotadas o no de
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2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

un significado o concepto.?

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales,
utilizan expresiones acusticas o fonéticas, formadas por una o varias
letras, palabras o numeros, individual o conjuntamente estructurados,
que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener
significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos,
que son los que tienen una connotacién conceptual que evoca ciertas
cualidades o funciones del producto identificade por el signo; vy,
arbitrarios, que no manifiestan conexion alguna entre su significado y la
naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.
Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el
consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros
existentes en el mercado.?

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

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 tamafo, color, disefio u otras
caracteristicas, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de
acuerdo con las particularidades de cada caso.'®

En consecuencia, al realizar la comparacion entre marcas denominativas
y mixtas, se deberd identificar, cual de los elementos prevalece y tiene
mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el
grafico.

a) Sialrealizar la comparacién se determina que en las marcas mixtas
predomina el elemento grafico frente al denominativo, no habria
lugar a la confusién entre las marcas, pudiendo estas coexistir
pacificamente en e! &mbito comercial,!’ salvo que puedan suscitar
una misma idea o concepto en cuyo caso podrian incurrir en riesgo
de confusion.

b) Sien la marca mixta predomina el elemento denominativo, debera

Ver Interpretaciones Prejudiciales 529-1P-2015 de 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de 10 de
junio de 2016.

Ver Interpretlacion Prejudicial 46-1P-2013 de 25 de abril de 2013.
Ver Interpretacién Prejudicial 472-IP-2015 de 10 de junio de 2016.

Ver Interpretacion Prejudicial 129-1P-2015 de 20 de julio de 2015.
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realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para
el cotejo de signos denominativos:'?

() 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 una funcién diferenciadora en el conjunto, debido a
que esto ayudaria a entender como el signo es percibido en
el mercado.

(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 pueden salir de ella, y cuyo
significado se encuentra en el diccionario'3. 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.!*

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raiz lexica,
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 andlisis gramatical de los signos en confiicto.

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

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

LK Ver Interpretacién Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016.

13 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 proceso de segmentacion, por ejemplo terr, en enlerrdis.

REAL ACADEMIA ESPANOLA (RAE). Diccionario de ia RAE. Definicién de “morfema™ Unidad
minima aislable en andlisis moriolégico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y —
es. Por oposicion a lexema, mordema gramatical; p. &j., de, no, yo, l, ar, -s, -ero. Unidad minima
de significado. La terminacion verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y numero,
plural.

8
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2.6.

3.1.

3.2.

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

(ivy Se debe observar ei orden de las vocales, toda vez que si se
encuentran en el mismo orden asumiran una importancia
decisiva para fijar la sonoridad de la denominacion.

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

Sobre la base de los criterios expuestos, se debera determinar el
elemento caracteristico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder
al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios
sefalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo
de confusién y/o asociacion que pudiera existir entre el signo solicitado
MAXIFLEX (denominativo) y la marca MAXFLEX (mixta).

Preguntas del consultante

Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas formuladas, es
necesario precisar que este Tribunal no brindara respuestas que
resuelvan el caso concreto, siendo que se limitara a precisar el contenido
y alcance de las normas que conforman el ordenamiento juridico de la
Comunidad Andina, asi como tampoco calificara los hechos materia del
proceso.

. Qué aspectos o reglas fundamentales se debe tener en cuenta
para comprobar o establecer que existe riesgo de confusién entre
el signo y otras marcas registradas?

La respuesta a esta pregunta se encuentra desarrollada en el Tema 1,
del Apartado E de la presente interpretacion prejudicial.

¢ Como debe analizarse, interpretarse y determinarse el riesgo de
confusidn entre productos y/o servicios de la misma clase 5,
distinguidos por signos poco mas o menos semejantes?

Para determinar si los productos de los signos en conflicto son
confundibles, se deberan seguir las reglas contenidas en el Tema 3, del
Apartado E de la presente interpretacion prejudicial.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
deja consignada la presente Interpretacion Prejudicial para ser aplicada por la
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Sala consultante al resolver el proceso intemo 1857-2016-0-1801-JR-CA-25,
la que deberd 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 interpretacion prejudicial se firma por los Magistrados que
participaron de su adopcién de acuerdo con lo dispuesto en el tltimo parrafo
del articulo 90 del Estatuto del Tribunal.

j L
; L/ P g D
Ceciliakt:ﬂisa wo’rfat;nteros %&lel Vergara Quintero

MAGISTRADA MAGISTRADO

Hugo Ramiro Gémez Apac
MAGISTRADO

De acuerdo con el articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la
presente Interpretacion Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

Luis Rafael Vergara Quintero
PRESIDENTE

Notifiquese a la Sala consultante y remitase copia de la presente interpretacion
. prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicacion
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