GACETA OFICIAL R

Afio XXXIIl — Nimero 2806 del ACtlerdO
Lima, 13 de setiembre de 2016 de Cartageﬂa

SUMARIO
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Pag.

PROCESO 648-IP-2015 Interpretacién  Prejudicial. Consultante: Seccion
Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado de la Republica de Colombia.
Expediente interno del Consultante: 2013-00227-00.
Referencia:  Marcas involucradas SOL DE
MOCTEZUMA(mixta), KOLA SOL (mixta), SODA
SOL (mixta), LIMONADA SOL (mixta), KOLA SOL
LIGHT (mixta), SOL (mixta) y SOL (denominativa)................ 2

PROCESO 668-1P-2015 Interpretacién Prejudicial. Consultante: Quinta Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo con
Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte
Superior de Justicia de Lima de la Republica del
Per(. Expediente interno del Consultante: 02374-
2011-0-1801-JR-CA-12. Referencia: Marcas
involucradas CLUB ESPECIAL (mixta) y CLUB
COLOMBIA (denominativa y mMixXta) .........ccooeeeeereerereeieerennenns 21

PROCESO 687-1P-2015 Interpretacién Prejudicial. Consultante: Quinta Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo con
Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte
Superior de Justicia de Lima de la Republica de Peru.
Expediente interno del Consultante: 01259-2013-0-
1801-JR-CA-15. Referencia: Marca involucrada
BONALEITE (denominativa)........ .c.ccccceeireeieecieere e sne e 47

Para nosotros la Patria es América



GACETA OFICIAL

@ 13/09/2016 2de 58

T\
imi

oot

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 25 de julio de 2016
Proceso
Asunto

Consultante

Expediente interno
del Consultante

Referencia

Magistrado Ponente

VISTOS

648-1P-2015
Interpretacion Prejudicial

Seccion Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado de la
Republica de Colombia

2013-00227-00

Marcas involucradas SOL DE MOCTEZUMA
(mixta), KOLA SOL (mixta), SODA SOL
(mixta), LIMONADA SOL (mixta), KOLA SOL
LIGHT (mixta)), SOL (mixta) y SOL
(denominativa)

Hugo Ramiro Gémez Apac

El Oficio 3971 recibido el 2 de diciembre de 2015, mediante el cual la
Seccién Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado de la Republica de Colombia solicita Interpretacion Prejudicial del
Articulo 134 y del Literal a) del Articulo 136 de la Decision 486 de la
Comision de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno

2013-00227-00; y,

El auto del 15 de marzo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitio a
tramite la presente Interpretacién Prejudicial.
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A. ANTECEDENTES
1. Partes en el Proceso Interno:
Demandante : Luz Dary Mateus Casanas

Demandado : Superintendencia de Industria y Comercio de la
Replublica de Colombia

Tercero interesado: Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de C.V.
2. Hechos relevantes:

2.1. El 28 de marzo de 2012, Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de
C.V. (en adelante, Cervezas Cuauhtémoc) presenté ante la
Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) una
solicitud de registro de la marca SOL DE MOCTEZUMA (mixta) para
distinguir cervezas de la Clase 32 de la Clasificacion Internacional de
Niza (Solicitud 08-84218).

2.2. Luz Dary Mateus Casafias (en adelante, la sefiora Luz Mateus)
formuld oposiciéon basada en la titularidad de las marcas KOLA SOL
(mixta), SODA SOL (mixta), LIMONADA SOL (mixta), KOLA SOL
LIGHT (mixta), SOL (mixta) y SOL (denominativa) inscritas con
Certificados 291617, 291596, 291595, 291464, 338569 y 328247 en
Colombia; alegando la similitud existente entre el signo solicitado y las
referidas marcas registradas, toda vez que comparten la denominacioén
SOL.
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23.

24.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Certificado 291464 Certificado 338569

Cervezas Cuauhtémoc contesté la oposicidn solicitando que se
suspenda el tramite de la oposicion hasta que se emita
pronunciamiento sobre las acciones de cancelacion presentadas contra
los registros de las marcas sustento de la oposicion.

El 22 de mayo de 2009 Cervezas Cuauhtémoc presentd memorial
adjuntando las Resoluciones que cancelaron parcialmente algunos de
los registros de titularidad de la sefiora Luz Mateus?.

Mediante Resolucion 44495 del 31 de agosto de 2009, la SIC decidié
declarar fundada la oposicion formulada y denegar el registro de la
marca solicitada. Consideré que la coincidencia de la denominacion
SOL en los signos en conflicto era suficiente para generar riesgo de
confusién o asociacion en el publico consumidor. Asimismo, senalé
que los elementos denominativos adicionales y como los graficos, no
son suficientes para generar diferencias entre los signos, en tanto
resultan secundarios o accesorios frente a la denominacion SOL2.

Cervezas Cuauhtémoc interpuso recurso de reposicion y, en subsidio,
de apelacion contra la Resolucion 44495 del 31 de agosto de 2009.

Por Resolucion 8654 del 17 de febrero de 2010, la Direccién de Signos
Distintivos (antes Division de Signos Distintivos) de la SIC resolvio el
recurso de reposicion interpuesto confirmando la decisién contenida en
la Resolucion 444395 del 31 de agosto de 2009.

Por Resolucion 4095 del 29 de junio de 2012, el Superintendente
Delegado para la Propiedad Intelectual revoco la Resolucion 44495 del

Cabe seiffalar que la Divisién de Signos Distintivos de la SIC en la Resolucién 44495, del 31 de
agosto de 2009, dej6 constancia que dicho memorial no seria considerado por haber sido
presentado fuera del término legal.

En Ia Resolucidn citada, la Direccion de Signos Distintivos de la SIC seialé que, si bien algunas de
las marcas base de oposicion fueron canceladas parcialmente, especificamente se cancel6 el
registro respecto de cervezas. Se debe tener en cuenta que las marcas SOL (mixta y
denominativa) inscritas con Certificados 338569 y 328247, que también fueron objeto de oposicidn,
se encuentran registradas para todos los productos de Clase 32 de la Clasificacion Intemacional
de Niza. En tal sentido, la Direccién de Signos Distintivos de la SIC concluyd que existe conexién
competitiva entre los productos que distinguen los signos en conflicto.



GACETA OFICIAL @ 13/09/2016 5de 58

31 de agosto de 2009, declarando infundada la oposicion interpuesta vy,
en consecuencia, otorgo el registro solicitado.

2.9. La sefiora Luz Mateus present6 demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho ante el Consejo de Estado de la Reptiblica de Colombia.3

2.10.La Seccion Primera del Consejo de Estado admiti6 la demanda
mediante Auto del 19 de noviembre de 2013 a través del cual ordené
notificar a la SIC y al tercero interesado Cervezas Cuauhtémoc.

2.11.Mediante Oficio 3971 la Seccion Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado de la Republica de Colombia
suspendi6 el proceso y solicito interpretacion prejudicial al Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina.

3. Argumentos de la demanda de Luz Mateus:

3.1. La sefnora Luz Mateus alega que la SIC habria violado la normativa
comunitaria toda vez que la marca SOL MOCTEZUMA (mixta) no
cumpliria con los requisitos exigidos por la norma para que sea
procedente su registro. De acuerdo a lo sefalado por la demandante,
la marca solicitada para registro careceria de perceptibilidad,
distintividad y susceptibilidad de representacién grafica.

3.2. La marca solicitada a registro seria idéntica grafica y fonéticamente a
las marcas mixtas KOLA SOL, SODA SOL, LIMONADA SOL, KOLA
SOL LIGHT, SOL (mixta) y SOL (denominativa) registradas a su favor,
toda vez que se encuentran conformadas por la palabra SOL.

3.3. El elemento que otorga distintividad a las marcas registradas es el
término SOL, dado que los demas elementos (cero, kola, soda, limén,
etc) que los conforman son comunes a la Clase 32 de la Clasificacion
Internacional de Niza. Asimismo, la demandante considera que la
palabra MOCTEZUMA que conforma el signo solicitado no constituye
un elemento diferenciador.

3.4. La marca solicitada utilizaria el mismo concepto grafico de las marcas
registradas, pues ambas presentan los trazos de la palabra SOL de
forma relevante, resaltandola con un color diferente al resto de los
colores del conjunto marcario.

35. Las marcas en conflicto distinguen los mismos productos
correspondientes a la Clase 32 de la Clasificacion Internacional de

2 De la documentacion que obra en el expediente no se aprecia la fecha de presentacién de dicha

demanda.
4



GACETA OFICIAL @ 13/09/2016 6 de 58

3.6.

4.2

4.3.

44,

4.5.

51.

Niza. Asimismo, los elementos graficos, fonéticos e ideologicos de las
marcas en conflicto serian idénticos, por lo que existiria riesgo de
confusion.

En ese sentido, la demandante considera que la SIC no motivd
materialmente su decision.

Argumentos de la contestacion de la demanda de la SIC:

1. La SIC se ajusté al tramite administrativo previsto en materia de

marcas, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa, por
lo que el fundamento legal del acto administrativo expedido se ajustaria
plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales
vigentes en materia de marcas.

Si bien existe similitud ortografica entre las marcas en conflicto, dado
que comparten la palabra SOL, la marca concedida a registro SOL DE
MOCTEZUMA (mixta) goza de distintividad por estar acompafada de
la expresion “DE MOCTEZUMA", la cual se diferencia de las marcas
registradas en su significado y en su estructura fonética. Asimismo,
debe considerarse que la marca SOL DE MOCTEZUMA (mixta) esta
compuesta por una imagen distinta a las de las marcas registradas que
han sido sustento de oposicion.

No existiria posibilidad de confusion entre las marcas en conflicto toda
vez que la marca solicitada a registro SOL DE MOCTEZUMA (mixta)
ha sido concedida para identificar el producto cerveza, mientras que
las marcas que son base de oposicion distinguen productos tales como
gaseosas, limonadas, sodas y colas, por lo que se trata de productos
que no guardan conexion competitiva entre si.

La palabra SOL es una expresion evocativa, la cual debe de ser
tomada como particula débil respecto de los productos a identificar.

En ese sentido, los signos en conflicto no presentan semejanzas
ortograficas, visuales, fonéticas o conceptuales que generen confusion.

Argumentos del tercero interesado, Cervezas Cuauhtémoc:

La demandante no fundamentd su oposicidon contra la solicitud de
registro de la marca SOL DE MOCTEZUMA (mixta) en base al Articulo
134 de la Decision 486, por lo que careceria de legitimacion activa dado
que fundamenté su demanda de nulidad en una causal que no invoco
durante la actuacion administrativa ante la SIC.
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5.2.

5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

La marca solicitada cumple con los requisitos de registrabilidad de la
normativa comunitaria, toda vez que se trata de un logotipo conformado
por una combinacion de palabras y otros elementos susceptibles de
representacion grafica, por lo que reuniria los requisitos senalados en el
Articulo 134 de la Decision 486.

Las marcas en conflicto coinciden en la expresion SOL, la cual es
evocativa y de uso comun en marcas que distinguen bebidas; sin
embargo, en tanto se encuentran conformadas por otros elementos
graficos y denominativos, desde una apreciacion en conjunto, son
distintivas.

En la Clase 32 de la Clasificacion Internacional de Niza existen marcas
registradas a favor de distintos titulares, incluso distintos a la sefiora
Luz Mateus, que incorporan la palabra SOL. De igual modo, coexisten
diversas marcas conformadas por dicha palabra en la Clase 33 de la
Clasificacién Internacional de Niza.

La coexistencia de las diversas marcas registradas, que incorporan la
palabra SOL e identifican productos de la Clase 32, y la reconocida
debilidad distintiva de dicha denominacion, conlleva a que los titulares
de tales marcas toleren la existencia de otras marcas que, combinadas
con otros elementos graficos y nominales resulten distintivas, como es
el caso de la marca SOL DE MOCTEZUMA (mixta).

La marca solicitada a registro SOL DE MOCTEZUMA (mixta) presenta
diferencias graficas, fonéticas y conceptuales, respecto de las marcas
base de oposicion.

Las marcas opositoras transmiten simplemente la idea de SOL,
mientras que la marca SOL DE MOCTEZUMA (mixta) hace que el
consumidor recuerde facilmente un elemento histérico o geografico de
la cultura mexicana.

La confundibilidad no puede fundamentarse en elementos inapropiables
tal como lo es el término de uso comun SOL.

La SIC fundamentd la resolucién cuestionada en base a la existencia de
diferencias graficas y conceptuales entre las marcas en conflicto.

5.10.La concesion del registro de la marca SOL DE MOCTEZUMA (mixta)

esta precedida de la concesion a su favor de otros registros de marcas
que combinan expresiones, tales como SOL y/o MOCTEZUMA, asi
como de los elementos graficos distintivos de su familia de marcas
conformadas por las marcas SOL CERO (mixta), CERVEZA CLARA

6
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SOL (mixta), SOL LIGHT (mixta) y CERVECERIA MOCTEZUMA SOL
LIGHT (mixta), las cuales ademas coexisten con las marcas de la
opositora en la Clase 32 de la Clasificacion Internacional de Niza.

5.11.El hecho de que los disefios dominantes entre las marcas de su

empresa obren como indicadores de pertenencia de la marca SOL DE
MOCTEZUMA (mixta) a una familia de marcas, hara que el consumidor
medio considere que dicha marca pertenece a su empresa, por lo que
podra diferenciarla de las marcas de la opositora.

NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Corte consultante solicita la interpretacion prejudicial del Articulo
134 y del Literal a) del Articulo 136 de la Decision 486 de la Comision
de la Comunidad Andina*.

No procede la interpretacion del Articulo 134 referido a los requisitos
para constituir una marca, toda vez que ello no es materia de la
controversia discutida ante la Corte consultante.

Por lo tanto, solo procede la interpretacion del Literal a) del Articulo
136 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina.

Decision 486 de la Comisidn de la Comunidad Andina.-

“Articulo 134.- A efectos de esle régimen conslituird marca cualquier signo que sea aplto para

distinguir produclos o servicios en el mercado. Podrdn registrarse como marcas los signos

susceptibles de representacion gréfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de

aplicar una marca en ningtin caso serd obstaculo para su registro.

Podrén constituir marcas, enlre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinacioén de palabras;

b) las imdgenes, figuras, simbolos, gréficos, logotipos, monogramas, retralos, eliquelas,
emblemas y escudos;

¢) los sonidos y los olores;

d) las fetras y los niimeros;

e) un color delimitado por una forma, o una combinacion de colores;

f) la forma de los produclos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinacion de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.”

“Articulo _136.- No podran registrarse como marcas aquelios signos cuyo uso en el comercio

afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénlicos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada
por un lercero, para los mismos produclos o servicios, o para produclos o servicios respeclo de
los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusién o de asociacion;

()"
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1.1.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION®

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

Comparacion entre marcas mixtas y denominativas.

Comparacién entre marcas mixtas.

Palabras de Uso Comun en la conformacién de marcas. Marca débil.
Marcas evocativas.

Examen de registrabilidad y debida motivacion de los actos

ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

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

En vista de que en el proceso interno se discute si los signos SOL DE
MOCTEZUMA (mixta), KOLA SOL (mixta)), SODA SOL (mixta),
LIMONADA SOL (mixta), KOLA SOL LIGHT (mixta), SOL (mixta) y
SOL (denominativa) son confundibles o no, es pertinente analizar el
Articulo 136 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, especificamente la causal de irregistrabilidad prevista en su
Literal a), cuyo tenor es el siguiente:

“Articulo 136.- No 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
0 servicios, o para produclos o servicios respecto de los cuales el
uso de la marca pueda causar un riesgo de confusién o de
asociacion;

(..)"

Uno de los argumentos de Cervezas Cuauhtémoc en la contestacion de fa demanda es el hecho
de ostentar una “familia de marcas” sobre la base de los elementos graficas que conforman sus
marcas SOL CERO (mixta), CERVEZA CLARA SOL (mixta), SOL LIGHT (mixta) y CERVECERIA
MOCTEZUMA SOL LIGHT (mixta) Sin embargo, en el presente caso la cuestion controvertida es
si determinar si1 hay confusion o no entre el signo SOL DE MOCTEZUMA (mixta) y los signos
KOLA SOL (mixta), SODA SOL (mixta), LIMONADA SOL (mixta), KOLA SOL LIGHT (mixta), SOL
(mixta) y SOL (denominativa). En ese sentido, este Tribunal considera que no resulta necesario
efectuar un andlisis adicional respecto del concepto “familia de marcas”.

8
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1.2.

1.3

Como se desprende de esta disposicién, 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 cuando
puedan generar riesgo de confusion (directa o indirecta) y/o riesgo de
asociacion en el publico consumidor.®

a) El riesgo de confusion, puede ser directo e indirecto. El primero,
riesgo de confusion 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, que 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 relacion o vinculacion
econdmica.

Se debera verificar si en el examen realizado entre los signos
confrontados se observo la existencia de identidad o semejanza, para
luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusion
(directo o indirecto) o de asociacion en el publico consumidor, teniendo
en guenta en esta valoracion que la similitud entre dos signos puede
ser:

a) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos
en conflicto. La determinacion de tal similitud depende, entre otros
elementos, de la identidad en la silaba tonica 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 confusion entre los
signos confrontados.

b) Ortografica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos
en conflicto desde el punto de vista de su configuracion; esto es,
tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las
palabras, el numero de silabas, las raices, o las terminaciones

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

Ibidem.
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14

d)

comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en
mayor grado a que el riesgo de confusidbn sea mas palpable u
obvia.

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

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

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

a)

b)

c)

d)

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 ideolégica.

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 simultaneo, 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
percibir el riesgo de confusién o asociacion.

Al realizar la comparacién es importante colocarse en el lugar del
consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir como
el producto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio
del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya
que estamos frente a productos que se dirigen a la poblacién en
general.

En el presente caso, se debera verificar que el examen de los signos
en conflicto se haya practicado tomando en consideracion los distintos
tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera
establecer si el consumidor podria incurrir en riesgo de confusién y/o
de asociacion.

NN

Ibidem.

10
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2.1.

2.2.

2.3.

Comparacion entre marcas mixtas y denominativas

Como la controversia radica en la confusiéon entre el signo solicitado
SOL DE MOCTEZUMA (mixta) y la marca SOL (denominativa), es
necesario que se verifique la comparacion entre ambos teniendo en
cuenta que estan conformados por un elemento denominativo y uno
grafico, por un lado, y por un elemento denominativo, por el otro. Los
denominativos estan representados por una o mas palabras
pronunciables dotadas o no de un significado conceptual. Los
figurativos por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los
cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos,
iconos, etc.

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

En consecuencia, al realizar la comparacion entre marcas
denominativas y mixtas, se debe constatar que se haya identificado,
cual de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente
del consumidor, si el denominativo o el grafico, teniendo en cuenta lo
siguiente.

a) Si al realizar la comparacion se determina que en las marcas
mixtas predomina el elemento grafico frente al denominativo, no
habria lugar a la confusion entre las marcas, pudiendo estas
coexistir pacificamente en el ambito comercial'®, salvo que
puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrian
incurrir en riesgo de confusion."

Ver Interpretacién Prejudicial recaida en el Proceso 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.
Ibidem.

En lo que concieme al cotejo entre marcas mixtas, cabe precisar que se ha adicionado en el Literal
c), la siguiente precision: “salvo que puedan suscitar una misma idea o conceplo en cuyo caso
podrian incurnr en resgo de confusion®. Dicha precision no fue tomada en cuenta en
pronunciamientos previos del Tnbunal, en los que solo se indicaba lo siguiente: “Si af realizar la
comparacién se delermina que en las marcas mixlas predomina el elemento gréfico frente al
denominativo, no habria lugar a la confusién enire las marcas, pudiendo eslas coexistir
pacificamente en el ambito comercial”. Lo adicionado mediante la presente interpretacion
prejudicial resulta pertinente adicionar debido a que uno de los supuestos en los que podria
suscitarse el riesgo de confusidn es aquel en el que, sin penuicio del elemento que predomine en
los signos mixtos, estos podrian evocar una misma cosa, caracteristica o idea, lo que ocurre, por
ejemplo, cuando la parte denominativa de una marca describe el grafico de la otra marca.

11
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b) Sien la marca mixta predomina el elemento denominativo, debera
realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para
el cotejo de signos denominativos:*

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

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

(iii) 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.

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

24 Como el elemento denominativo en los signos compuestos
generalmente esta integrado por dos o mas palabras'®, para realizar un
adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las
palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la
distintividad del conjunto de la marca, en cuya direccion son aplicables
los siguientes parametros:*!

a) Ubicacion de las palabras en el signo denominativo compuesto.
La primera palabra genera mas poder de recordacion en el
publico consumidor.

b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la
extension de la palabra. Las palabras mas cortas por lo general
tienen mayor impacto en la mente del consumidor.

Ver Interpretacién Prejudicial recaida en el Praceso 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

Dentro de los signos denominativos estan los signos denominativos compuestos, que son aquellios
que se componen de dos 0 mas palabras.

Ver Interpretacién Prejudicial recaida en el Proceso 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

12
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2.5

3.2.

c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la
sonoridad de la palabra. Entre mas fuerte sea la sonoridad de la
palabra, esta podria tener mayor impacto en la mente del
consumidor.

d) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los
productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la
proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que
ampara, tendra un mayor grado de debilidad. En este caso, la
palabra débil no tendria relevancia en el conjunto.

e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso comun.
Las palabras genéricas, descriptivas o de uso comun se deben
excluir del cotejo de marcas.

f)  Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta
otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es
una marca notoriamente conocida, tendra mayor relevancia. Si la
palabra que compone un signo es el elemento estable de una
marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de
marcas, tendra mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra
situacion que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera,
determinar la relevancia en el conjunto.

En congruencia con el desarrollo de esta interpretacién prejudicial, se
debera verificar que se ha realizado el cotejo de conformidad con las
reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusién y/o
asociacion que pudiera existir entre los signos SOL DE MOCTEZUMA
(mixta) y la marca SOL (denominativa). Para su analisis, se debera
tener en cuenta las palabras que poseen una funcion diferenciadora en
el conjunto, pues esto ayudara a entender como el signo es percibido
en el mercado. Asimismo, se debera establecer cual es la palabra que
genera mas poder de recordacién en el publico consumidor.

Comparacion entre marcas mixtas

. De acuerdo a lo alegado por la demandante, existiria confusion entre el

signo solicitado SOL DE MOCTEZUMA (mixta), y las marcas
registradas KOLA SOL (mixta), SODA SOL (mixta), LIMONADA SOL
(mixta), KOLA SOL LIGHT (mixta), SOL (mixta). En ese sentido, es
necesario que se proceda a comparar los signos teniendo en cuenta
que estan conformados por un elemento denominativo y uno grafico.

En el analisis de una marca mixta se debera determinar qué elemento,
sea denominativo o grafico, penetra con mayor profundidad en la

13



GACETA OFICIAL @ 13/09/2016 15 de 58

mente del consumidor. Asi, la autoridad competente debera determinar
en el caso concreto si el elemento denominativo de la marca mixta es
el mas caracteristico, o si lo es el elemento grafico, o ambos, teniendo
en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamafio, color y
colocacion de los elementos graficos, y también si estos uUltimos son
susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos
abstractos.'

3.3. Al realizar el cotejo entre marcas mixtas, la Corte consultante debe
tomar en cuenta lo siguiente'®:

a) Si el elemento predominante es el denominativo en los signos
confrontados, el cotejo entre signos debe realizarse de
conformidad con las reglas para la comparacion entre signos
denominativos previamente citada.

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

(i) Se debe realizar una comparacioén grafica y conceptual, ya
que la posibilidad de confusion puede generarse no
solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud
de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca
figurativa suscite en la mente de quien la observe.

(i) Entre los dos elementos de la marca grafica figurativa, el
trazado y el concepto, la parte conceptual o ideolégica suele
prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir

\ diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar
\ una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de
\ confusion.

c) Si al realizar la comparacion se determina que en las marcas
~ mixtas predomina el elemento grafico frente al denominativo, no
habria lugar a la confusion entre las marcas, pudiendo estas
coexistir pacificamente en el ambito comercial, salvo que puedan
suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrian incurrir
en riesgo de confusion.

Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de
2016 y 418-1P-2015 de fecha 13 de junio de 2016.

L ibidem.

% 14
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3.4.

4.

4.2.

4.3.

44,

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 sefialados en los puntos precedentes.

Palabras de Uso Comin en la conformacion de marcas. Marca
débil.

Cervezas Cuauhtémoc sefald que las marcas en conflicto coinciden en
la expresion SOL, la cual es de uso comun en marcas que distinguen
bebidas, sin embargo al encontrarse conformadas por otros elementos
graficos y denominativos, resultan distintivas. Agregé que la
confundibilidad no puede fundamentarse en elementos inapropiables
tal como lo es el término de uso comun SOL. Por lo tanto, en el
presenta caso, es pertinente analizar el tema de las palabras de uso
comun en la conformacion de marcas y la marca débil.

El Literal g) del Articulo 135 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina dispone:

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

(.)

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

(.)

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

En tal virtud, se debera establecer si existe algun elemento de uso
comun en las denominaciones de los signos en conflicto en la Clase 32
de la Clasificacion Internacional de Niza o en clases conexas
competitivamente, para de esta manera establecer su caracter

17

Ver Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 536-1P-2015 de fecha 23 de junio de 2016.
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51.

5.2.

5.3.

54.

distintivo y, posteriormente, debera realizar el cotejo excluyendo los
elementos de uso comun, siendo que su presencia no impedira el
registro de la denominacion en caso que el conjunto del signo se
encuentre provisto de otros elementos que lo doten de distintividad
suficiente.

Marcas evocativas

Como en el proceso interno se discute si la denominaciéon SOL tiene
caracter evocativo, es pertinente analizar el tema. Un signo posee
capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el
consumidor cierta relacion con el producto o servicio que ampara, sin
que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas
no se refieren de manera directa a una especial caracteristica o
cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor
haga uso de la imaginacion para llegar a relacionarlo con aquel a
través de un proceso deductivo™®.

Los signos evocativos cumplen la funcion distintiva de la marca y, por
tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del
signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar,
podra ser considerado como un signo marcadamente débil y, en
consecuencia, su titular tendria que soportar el registro de signos que
en algun grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso
de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos
o de uso comun, ya que su titular no puede impedir que terceros
utilicen dichos elementos.®

Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del
signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este
caso el consumidor tendra que hacer una deduccion no evidente ¥ por
lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte.*’

En ese sentido, se debera establecer el grado evocativo de la
denominacién SOL y, posteriormente, realizar el respectivo analisis de
registrabilidad.

18

18

20

De mado referencial, ver Proceso 327-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, p. 12.
Ibidem

Ibidem.
16
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Examen de registrabilidad y debida motivacion de los actos

Tomando en cuenta que la demandante sefialé que la SIC no habria
motivado materialmente la Resolucion 4095 del 29 de junio de 2012,
resulta pertinente referirse al tema “examen de registrabilidad y debida
motivacion”.

El Articulo 150 de la Decision 486 determina lo siguiente:

“Vencido el plazo establecido en el articulo 148, o si no se hubiesen
presentado oposiciones, la oficina nacional competente procedera a
realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado
oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciara sobre éstas y
sobre la concesién o denegatoria del registro de la marca mediante
resolucién”.

A la oficina nacional competente le corresponde realizar el examen de
registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aun cuando
se presenten o no oposiciones. La autoridad competente en ningun
caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o
negar el registro. Asimismo, el examen de registrabilidad, de acuerdo a
lo dispuesto en el Articulo 150 de la referida Decision, comprende el
analisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo
pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos fijados
por el Articulo 134 y, tomando en consideracion las prohibiciones de
los Articulos 135 y 136 de la Decision 486%'.

El acto de concesion o de denegacion del registro debe estar
respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los
elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decision. El
funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia
han establecido con esa finalidad. La aplicacion que de estas se realice
en el examen comparativo dependera, en cada caso, de las
circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto.

La oficina nacional competente realiza el examen de oficio, integral y
motivado, pero también autdénomo, tanto en relacion con las decisiones
expedidas por otras oficinas de registro en materia de marcas, como
en relacion con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina.
Esto en razén a que se debe realizar el examen de registrabilidad
analizando cada caso concreto, independiente de anteriores analisis
sobre signos idénticos o similares. Lo sefialado no supone que la
oficina no tenga limites en su actuaciéon y que no pueda utilizar como
precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de

21

De modo referencial, ver Proceso 242-1P-2013 de fecha 20 de febrero de 2014, p.12.
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6.6.

6.7.

marcas tiene la obligaciéon, en cada caso, de hacer un analisis de
registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran
en cada tramite.

La resoluciéon que emita la oficina nacional competente tiene que ser
motivada y expresar los fundamentos en los que se basé. Acerca de
los actos administrativos referentes a la concesiéon o a la denegacién
de registros de marcas, este Tribunal ha manifestado que dichos actos
requieren de motivacion para su validez y ademas la resolucion que los
contenga podria quedar afectada de nulidad absoluta si por falta de

motivacion se lesiona el derecho de defensa de los administrados”®.

En consecuencia, el examen de registrabilidad debe ser plasmado en
la resoluciéon que concede o deniega el registro de marcas. Es decir, la
oficina nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en
consecuencia, la resolucion que concede el registro de marcas, que en
definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razén de dicho
examen Y, por lo tanto, cumplir con un principio basico de la actuacion
publica como es el de la motivacion de los actos.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
deja consignada la presente interpretacion prejudicial para ser aplicada por
la Corte consultante al resolver el proceso interno 2013-00227-00, 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 adopcién de acuerdo con lo dispuesto en el Gitimo parrafo
del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal.

S

Cecilia Lufsa Ayilon Quinteros Martha R
MAGISTRADA MAGISTRADA
2 |bidem.

18
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Hugo Ramiro Goémez Apac
MAGISTRADO

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

SECRETARIO

Notifiguese a la Corte 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.

19
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 25 de julio de 2016

Proceso :  668-1P-2015
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 Peru

Expediente interno

del Consultante : 02374-2011-0-1801-JR-CA-12

Referencia ¢ Marcas involucradas CLUB ESPECIAL (mixta) y
CLUB COLOMB!A (denominativa y mixta)

Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gémez Apac

VISTOS

El Oficio 2374 del 10 de diciembre de 2015, recibido via correo electrénico el
mismo dia, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso
Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte
Superior de Justicia de Lima de la Republica del Pert solicita Interpretacion
Prejudicial de los Literales a) y h) del Articulo 136 de la Decision 486 de la
Comisién de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno
02374-2011-0-1801-JR-CA-12; y,

E! Auto del 15 de marzo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitié a
tramite la presente Interpretacion Prejudicial.

A. ANTECEDENTES
1. Partes en el Proceso Interno:

Demandante : Bavaria S.A.
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2.1.

2.2.

2.3.

Demandado : Instituto Nacional de Defensa de la Competencia
y de la Proteccién de la Propiedad Intelectual de
la Republica del Peru

Tercero interesado : Acava Limited
Hechos relevantes:

El 29 de abril de 2009, Acava Limited (en adelante, Acava) solicito al
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Proteccion de la
Propiedad Intelectual (en adelante, el Indecopi) el registro de la marca
CLUB ESPECIAL (mixta) para distinguir bebidas alcohélicas (excepto
cervezas) de la Clase 33 de la Clasificacion Internacional de Niza.

El 28 de septiembre de 2009, Bavaria S.A. (en adelante, Bavaria)
formuld oposicién contra el registro del signo solicitado, manifestando
que es titular de las marcas CLUB COLOMBIA (denominativa) y CLUB
COLOMBIA (mixta), registradas previamente con Certificados 598 y
509, respectivamente, que distinguen productos de la Clase 32 de la
Clasificacion Internacional de Niza!. Sostuvo que el signo solicitado
resulta confundible con sus marcas y que la marca CLUB COLOMB!A
(mixta) es notoriamente conocida.

El 5 de noviembre de 2009, Acava absolvio el traslado de oposicion
manifestando que es titular de las marcas CLUB ESPECIAL y logotipo
y CLUB ESPECIAL BEST QUALITY BEER vy logotipo que distinguen
productos de la Clase 32; que la denominacion CLUB es
frecuentemente utilizada en la conformacién de diversas marcas
registradas en las Clases 32 y 33; y que los signos son grafica y
fonéticamente distintitos. Sostuvo que Bavaria no acredito la notoriedad
de su marca.

Cerveza, ale y porter, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcoholicas; jarabes y
otros preparados para hacer bebidas.
2
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24.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Por Resolucién 126-2010/CSD-INDECOPI del 15 de enero de 2010, la
Comision de Signos Distintivos del Indecopi declaré infundada la
oposicion formulada y, en consecuencia, otorgd el registro del signo
solicitado, considerando lo siguiente:

a) Los signos en conflicto presentan diferencias graficas y fonéticas,
de modo que si bien distinguen productos vinculados, es posible
su coexistencia pacifica en el mercado.

b) El término CLUB es de uso comun entre las marcas registradas
en la Clase 33 de la Clasificacion Internacional de Niza.

c) No se ha acreditado que la marca opositora ostente la calidad
notoria en el Pert o en algun pais miembro de la Comunidad
Andina.

El 12 de febrero de 2010, Bavaria interpuso recurso de apelacion
contra la Resolucion 126-2010/CSD-INDECOPI, alegando lo
siguiente:

a) Su marca es notoriamente conocida, siendo el signo solicitado
una transcripcion parcial de su marca, lo cual generaria riesgo de
confusién en el publico consumidor, dando lugar a que se diluya la
fuerza distintiva de la marca registrada y, en consecuencia, se
disminuya su valor comercial y publicitario.

b) Los signos en conflicto distinguen productos relacionados, los
cuales son vendidos en los mismos lugares, incrementandose asi
el riesgo de confusién al momento de adquirir los productos.

E! 22 de abril de 2010, Acava absolvi6 el traslado de la apelacion
reiterando sus argumentos sefialados en la contestacion a la oposicion.

Por Resolucion 188-2011/TPI-INDECOP! del 26 de enero de 2011, la
Sala Especializada en Propiedad Intelectual (antes Sala de Propiedad
Intelectual) del Indecopi resolvid el recurso de apelacién confirmando la
Resolucion 126-2010/CSD-INDECOPI. Dicha instancia sefialé que si
bien la palabra CLUB es frecuentemente utilizado en las Clases 32 y
33, respecto de los productos es un término arbitrario. Establecié que la
marca CLUB COLOMBIA (mixta) ostentaba la calidad de notoria con
relacién a cervezas de la Clase 32. Finalmente concluyé que carecia
de objeto analizar el supuesto de riesgo de dilucién de la marca CLUB
COLOMBIA, ya que el signo solicitado pretende distinguir productos
vinculados a los que distingue dicha marca.

El 3 de mayo de 2011 Bavaria interpuso demanda contenciosa
administrativa solicitando la nulidad de la Resolucion 188-2011/TPI-
INDECORPI.

E! 4 de diciembre de 2012 el Indecopi contest6 la demanda.
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2.10. El 17 de septiembre de 2014 Acava contesté la demanda.

2.11.El 22 de junio de 2015, el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso

Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado de la Corte
Superior de Justicia de Lima, declaré infundada la demanda.

2.12.E! 7 de julio de 2015 Bavaria interpuso recurso de apelacion.

2.13.Mediante Auto del 10 de noviembre de 2015, la Quinta Sala

3.1.

3.2

3.3.

3.4.

Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad
en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la
Republica del Peri decidi6 suspender el proceso y solicitd
interpretacion prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina.

Argumentos de la demanda de Bavaria:

El signo solicitado CLUB ESPECIAL (mixto) es similar a sus marcas
registradas al grado de producir riesgo de confusion a! publico
consumidor en tanto estan conformadas principalmente por la
denominacion CLUB, la cual es relevante en los signos en conflicto
toda vez que los términos ESPECIAL y COLOMBIA, asi como los
demas elementos figurativos, no gozan de capacidad distintiva
suficiente para diferenciar las marcas en conflicto.

Se debe tener en cuenta que el nivel de proteccion de una marca
notoria es mas amplia que el de cualquier marca registrada. Por lo
tanto, se debe considerar que el signo solicitado CLUB ESPECIAL y
logotipo es una transcripcion parcial de la marca notoria CLUB
COLOMBIA.

El registro del signo solicitado generaria riesgo de confusion en e!
publico consumidor respecto de los productos que pretende distinguir,
permitiendo la dilucion de la fuerza distintiva de la marca notoria y
generando que disminuya su valor comercial y publicitario.

La autoridad administrativa erroneamente ha otorgado el registro a
diversas marcas que contienen la denominacion CLUB para distinguir
productos de la Clase 32 de la Clasificacion Internacional de Niza, por
lo cual ha iniciado procedimiento de cancelacion contra dichas marcas.

Argumentos de la contestacién del Indecopi:

. La marca solicitada CLUB ESPECIAL (mixta) no genera riesgo de

confusion con la marca notoria CLUB COLOMBIA (mixta) debido a que
se tratan de signos que generan una impresién en conjunto distinta
tanto fonética como graficamente.
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4.2.

4.3.

5.1.

5.2

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Debido a la naturaleza y finalidad de los productos que distinguen los
signos confrontados el publico consumidor prestara mayor grado de
atencion al momento de contratarlos o adquirirlos.

En relacion al supuesto error cometido por la autoridad administrativa al
permitir la coexistencia de diversas marcas que contienen el término
CLUB en perjuicio de su marca cabe precisar que, al momento de
concederse el registro de su marca CLUB COLOMBIA (mixta) ya
existian registradas marcas que incluian el término CLUB en sus
conformaciones inscritas a nombre de otros titulares, siendo que las
acciones de cancelacioén interpuestas por Bavaria no han recaido sobre
todas las marcas registradas en esa Clase 32 que incluyen el término
CLUB.

Argumentos de la contestacion de Acava:

Su marca CLUB COLOMBIA (mixta) no es una transcripcion parcial de
la marca CLUB ESPECIAL (mixta), ya que su marca es una extension
de los derechos derivados de registros previos.

Los signos en conflicto no son semejantes dado que la marca
registrada CLUB COLOMBIA es un signo mixto que contiene
elementos figurativos distintos a los que tiene el signo solicitado que
también es un signo mixto.

Si bien los signos en conflicto comparten la palabra CLUB, dicho
término no es elemento distintivo de ninguno de los signos en
controversia.

La palabra CLUB esta contenida en diversas marcas registradas para
distinguir productos de las Clases 32 y 33 de la Clasificacion
Internacional de Niza, por lo cual la administracion consideré que la
denominacion CLUB contenida en varias marcas registradas no causa
riesgo de confusidén alguno porque el examen comparativo de marcas
se realiza utilizando la marca en su conjunto y no separandolas.

No opera el riesgo de dilucion ya que los productos que distingue su
signo solicitado a registro no guarda relacién competitiva con los
productos que distingue la marca notoria.

La marca sobre la cual Bavaria sustenta su demanda viene
coexistiendo pacificamente con sus marcas CLUB ESPECIAL, las
cuales amparan productos de las Clases 32 y 33 de la Clasificacion
Internacional.
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6.2.

6.3.

6.4.

7.1.

7.2

7.3.

74.

Sentencia de Primera Instancia:

. Mediante resolucion materia de impugnacion, el Indecopi determiné

que la marca CLUB COLOMBIA (mixta) ostenta la calidad de notoria
con relacion al mercado de cervezas de la Clase 32 de la Clasificacion
Internacional de Niza, lo cual no ha sido cuestionado, por lo que el
examen de registrabilidad efectuado por el Indecopi se realizara
teniendo en cuenta que se esta frente a una marca notoria.

Los signos en conflicto no son similares debido a que incluyen
elementos denominativos y graficos adicionales, lo cual genera
impresiones visuales y fonéticas distintas.

En cuanto al riesgo de dilucién, este no seria aplicable al caso ya que
los signos distinguen productos vinculados.

No se ha configurado el aprovechamiento del prestigio de la marca
notoria debido a que se ha determinado que entre las marcas en
conflicto no existe similitud y, ademas, hay otras marcas registradas
que contienen la misma palabra "CLUB", no existiendo por ello
posibilidad de que la empresa demandada haya pretendido registrar su
marca para aprovecharse de la notoriedad de la marca registrada.

Argumentos del recurso de apelacion:

El signo solicitado resulta grafica y conceptualmente confundible con
las marcas registradas.

Si bien la marca solicitada se encuentra conformada por elementos
denominativos y figurativos adicionales, ello no desvirttila el eminente
riesgo de confusion. El término “ESPECIAL" del signo solicitado es
descriptivo, y por su parte el término “COLOMBIA" de las marcas
registradas hacen alusion al pais de origen. Asimismo, el signo
solicitado pretende utilizar la misma combinacién de colores lo que
contribuye en la confusion de los signos.

Los signos en controversia distinguen productos vinculados destinados
al mismo publico consumidor, por lo cual seran vendidos en los mismos
canales de comercializacién incrementando el riesgo de confusion al
momento de la adquisicion de los productos.

No se ha tenido en cuenta el caracter notorio de su marca, la cual tiene
un nivel de proteccion mayor que las marcas comunes por lo tanto el
nivel de rigurosidad del analisis para el otorgamiento del registro de
marcas que contengan total o parcialmente una marca notoria debe ser
mayor.
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NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Corte consultante solicita la interpretacion prejudicial de los
Literales a) y h) del Articulo 136 de la Decision 486 de la Comisién de
la Comunidad Andina?2 respecto a:

a) Criterios para determinar el riesgo de confusion entre una marca
notoria (CLUB COLOMBIA y logotipo) y un signo solicitado a
registro (CLUB ESPECIAL y logotipo), teniendo en cuenta que
ambos son signos mixtos y comparten un mismo elemento
denominativo (CLUB), se encuentran en clases distintas, pero los
productos que distinguen se encuentran vinculados.

b) La existencia de otras marcas registrada (en las Clases 32 y 33 de
la Clasificacion Internacional de Niza) que contengan el término
denominativo comun del signo solicitado y de la marca notoria
(CLUB) eliminaria el riesgo de confusion.

Por lo tanto, procede la interpretacion del articulo mencionado en el
punto anterior.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusién
directa, indirecta y de asociacion. Reglas para realizar el cotejo de
signos.

Comparacioén entre una marca mixta y una denominativa.

Comparacion entre marcas mixtas.

Palabras de uso comun.

La marca notoriamente conocida. Analisis de registrabilidad cuando el
signo opositor es una marca notoria pero de uso comun.

Conexion competitiva entre productos de las Clases 33 y 32 de la
Clasificacion Internacional de Niza.

Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina.-

"Articulo 136.- No podrén regislrarse como marcas aqueflos signos cuyo uso en el comercio

afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénlicos o se asemejen, a una marca anferiormenle solicilada para registro o
registrada por un tercero, para los mismos produclos o servicios, o para producfos o
Servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusién o
de asaciacion;

h) constituyan una reproduccién, imitacién, traduccién, iransliteracién o transcripcién, tolal o
parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo litular sea un lercero,
cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su
uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusién o de asociacién con ese lercero o
con sus productos o servicios; un aprovechamienlo injusto del presligio del signo; o la
difucién de su fuerza dislintiva o de su valor comercial o publicitario.”
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1.1

1.2.

Coexistencia de hecho de marcas.
Preguntas formuladas por la Corte consuitante.

ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de
confusion directa, indirecta y de asociacion. Reglas para realizar
el cotejo de signos distintivos

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

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

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 confusion o de asociacion;

(..)"

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 cuando
puedan generar riesgo de confusion (directa o indirecta) y/o riesgo de
asociacion en el publico consumidor.3

a) Elriesgo de confusion, puede ser directo e indirecto. El primero,
riesgo de confusion directo, caracterizado por la posibilidad de
que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado,
crea que esta adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusion
indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho
producto, 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 e! productor de

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



O~

GACETA OFICIAL @ 13/09/2016 29 de 58

dicho producto y otra empresa tienen una relaciéon o vinculacion
economica.

1.3. Se debera verificar si entre los signos confrontados se observa la
existencia de identidad o semejanza, para luego determinar si ello es
capaz de generar riesgo de confusion (directo o indirecto) o de
asociacion en el publico consumidor, teniendo en cuenta en esta
valoracién que la similitud entre dos signos puede ser:*

1.4,

a)

b)

d)

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

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

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

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

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

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 ideoldgica.

En la comparacion se debe emplear el método del cotejo
sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No

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

Ibidem.
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1.5.

2.2.

2.3.

es procedente realizar un analisis simultaneo, pues el consumidor
dificilmente observara los signos al mismo tiempo, sino que lo
hara en momentos diferentes.

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

d) Al realizar la comparacién es importante colocarse en el lugar del
consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir como
el producto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio
del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya
que estamos frente a productos que se dirigen a la poblacion en
general.

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 consideracion los distintos tipos de
semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si
e! consumidor podria incurrir en riesgo de confusion y/o de asociacion.

Comparacién entre marcas mixtas y denominativas compuestas

Como un extremo de la controversia radica en la presunta confusion
entre la mara solicitada CLUB ESPECIAL (mixta) y la marca CLUB
COLOMBIA (denominativa), es necesario compararlas teniendo en
cuenta que estan conformadas por un elemento denominativo y uno
grafico, por un lado, y por un elemento denominativo, por el otro. Los
elementos denominativos estan representados por una o mas palabras
pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. Los
figurativos, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los
cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos,
iconos, etc.5

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 tamarfo, 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 debe identificar cud! de los elementos

Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 y de fecha
10 de junio de 2016.

Ibldem.

10
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prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el
denominativo o el grafico.

a) Si al realizar la comparacién se determina que en las marcas
mixtas predomina el elemento grafico frente al denominativo, no
habria lugar a la confusion entre las marcas, pudiendo éstas
coexistir pacificamente en el ambito 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
realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para
el cotejo de signos denominativos:10

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

(i) Se debe tener en cuenta la silaba tonica de los signos a
comparar, pues si ocupa la misma posiciéon, es idéntica o
muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podrla
ser evidente.

(ii) 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 denominacién.

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

10

Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en Procesos 472-IP-2015 y 473-1P-2015 y de fecha
10 de junio de 2016.

En lo que concierne al cotejo entre marcas mixtas, cabe precisar que se ha adicionado en el
Literal c), la siguiente precision: “salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en
cuyo caso podrfan incurnr en riesgo de confusién®. Dicha precision no fue tomada en cuenta en
pronunciamientos previos del Tribunal, en los que solo se indicaba lo siguiente: “Si al realizar la
comparacién se delermina que en {as marcas mixtas predomina ef elemenlo gréfico frente al
denominativo, no habria lugar a la confusién enire las marcas, pudiendo éstas coexistir
paclficamente en el admbito comercial’. Lo adicionado mediante la presente interpretacion
prejudicial resuita pertinente debido a que uno de los supuestos en los que podria suscitarse el
riesgo de confusién es aquel en el que, sin perjuicio del elemento que predomine en los signos
mixtos, estos podrian evocar una misma cosa, caracteristica o idea, lo que ocurre, por ejemplo,
cuando la parte denominativa de una marca describe el grafico de la otra marca.

Ver Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

11
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24.

2.5.

Como el elemento denominativo en los signos compuestos
generalmente esta integrado por dos 0 mas palabras'!, para realizar un
adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las
palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la
distintividad del conjunto de la marca, en cuya direccién son aplicables
los siguientes parametros:12

a) Ubicacidn de las palabras en el signo denominativo compuesto.
La primera palabra genera mas poder de recordacién en el
publico consumidor.

b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la
extension de la palabra. Las palabras mas cortas por lo general
tienen mayor impacto en la mente del consumidor.

c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la
sonoridad de la palabra. Entre mas fuerte sea la sonoridad de la
palabra, esta podria tener mayor impacto en la mente del
consumidor.

d) Analizar si la palabra es evocativa y cuan fuerte proximidad con
los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la
proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que
ampara, tendra un mayor grado de debilidad. En este caso, la
palabra débil no tendria relevancia en el conjunto.

e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso comun.
Las palabras genéricas, descriptivas o de uso comun se deben
excluir del cotejo de marcas.

f)  Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta
otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es
una marca notoriamente conocida, tendra mayor relevancia. Si la
palabra que compone un signo es el elemento estable de una
marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de
marcas, tendra mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra
situacion que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera,
determinar la relevancia en el conjunto.

En congruencia con el desarrollo de esta interpretaciéon prejudicial, se
debera realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas,
con el fin de determinar el presunto riesgo de confusién y/o asociacién
que pudiera existir entre la marca CLUB ESPECIAL (mixta) y la marca

1

12

Dentro de los signos denominativos estan los signos denominativos compuestos, que son
aquellos que se componen de dos o mas palabras. De modo referencial, ver Proceso 12-1P-
2014, p.10.

De modo referencial, ver Proceso 178-IP-2015, p. 12

12
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3.1.

3.2

3.3.

3.4.

CLUB COLOMBIA (denominativa). Para su analisis, se debe tener en
cuenta las palabras que poseen una funciéon diferenciadora en el
conjunto, pues esto ayudara a entender como el signo es percibido en
el mercado. Asimismo, se debera establecer cual es la palabra que
genera mas poder de recordacion en el publico consumidor.

Comparacion entre marcas mixtas con parte denominativa
compuesta

Como la controversia radica en la posible confusion entre el signo
CLUB ESPECIAL (mixto) y la marca CLUB COLOMBIA (mixta), es
necesario compararlos teniendo en cuenta que estan conformados por
un elemento denominativo y uno grafico.

En el analisis de una marca mixta se debera determinar qué elemento,
sea denominativo o grafico, penetra con mayor profundidad en la
mente del consumidor. Asi, se debera determinar si el elemento
denominativo de la marca mixta es el mas caracteristico, o si lo es el
elemento grafico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva
de las palabras y el tamano, color y colocacion de los elementos
graficos, y también si estos ultimos son susceptibles de evocar
conceptos o si se trata de elementos abstractos.?3

Los signos figurativos son aquellos que se encuentran formados por
una grafica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En
este tipo de signos se pueden distinguir dos elementos: en trazado y el
concepto.4

Al realizar el cotejo entre marcas mixtas, se debe tomar en cuenta lo
siguiente*:

a) Si el elemento predominante es el denominativo en los signos
confrontados, el cotejo entre signos debe realizarse de
conformidad con las reglas para la comparacion entre signos
denominativos previamente citada.

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

() Se debe realizar una comparacién grafica y conceptual, ya
que la posibilidad de confusibn puede generarse no
solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud

13

14

15

Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 472-1P-2015 de fecha 10 de junio
de 2016 y 418-1P-2015 de fecha 13 de junio de 2016.

Ibldem.

Ibidem.
13
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3.5.

41.

4.2.

de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca
figurativa suscite en la mente de quien la observe.

(i) Entre los dos elementos de la marca grafica figurativa, el
trazado y el concepto, la parte conceptual o ideolégica suele
prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir
diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar
una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de
confusion.

c) Si al realizar la comparacion se determina que en las marcas
mixtas predomina el elemento grafico frente al denominativo, no
habria lugar a la confusion entre las marcas, pudiendo estas
coexistir pacificamente en el ambito comercial,’® salvo que
puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrian
incurrir en riesgo de confusion.

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.

Marcas conformadas por palabras descriptivas y de uso comun.
La marca débil

Como la demandante y el Juzgado argumentaron que los signos en
conflicto estan conformados por expresiones o denominaciones
descriptivas (ESPECIAL) y de uso comun (CLUB), lo que podria
determinar que se trate de signos débiles, es pertinente analizar el
tema planteado, empezando por advertir que un signo es descriptivo
cuando informa de manera exclusiva acerca de las siguientes
caracteristicas y propiedades de los productos: calidad, cantidad,
funciones, ingredientes, tamario, valor, destino, etc.

El Literal e) del Articulo 135 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina dispone:

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

(...)

e) Consistan exclusivamente en un signo o indicacién que pueda
servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el
destino, el valor, la procedencia geogréfica, la época de
produccién u otros datos, caracteristicas o informaciones de los
productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho
signo o indicacién, incluidas las expresiones laudatorias referidas
a esos produclos o servicios;

Ibidem.
14
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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

(..)

Como se desprende de esta disposicion, no es registrable un signo
conformado por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo,
los signos compuestos, formados por uno o mas vocablos descriptivos,
tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto
suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas caracteristicas
no puede impedir la utilizacion del elemento descriptivo y, por tanto, su
marca seria considerada débil. 17

De otro lado, en cuanto a las marcas conformadas por palabras de uso
comun, el Literal g) del Articulo 135 de la Decision 486 de la Comision
de la Comunidad Andina, dispone:

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

(...

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una
designacion comin o usual del producto o servicio de que se trate
en el lenguaje corriente o en la usanza del pals;

(...)°

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

Cabe precisar que cuando los signos confrontados se encuentran
conformados por elementos de uso comun o descriptivos, es
importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen
una estrecha relacion o conexion competitiva y, de conformidad con
esto, analizando la mencionada conexion se podria establecer si el
estatus de uso comun o en una clase afecta la registrabilidad del signo
en clases conexas o relacionadas.®

No obstante lo antes senalado, si la exclusion de esta clase de
expresiones llegare a reducir el signo de tal manera que resultara
imposible hacer una comparacion, se debera hacer el cotejo teniendo

Ver Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016.
De modo referencial, ver Proceso 93-IP-2015, p.6, de fecha 27 de mayo de 2015.

Ver Interpretacién Prejudicial recaida en el Proceso 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016.
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4.8.

5.1.

5.2

en cuenta de modo excepcional dichos elementos, bajo la premisa de
que el signo opositor tendria un grado de distintitividad débil, en cuyo
escenario se debera analizar los signos en su conjunto, la percepcion
del publico consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya
el grado de distintitividad de los signos en conflicto.20

En tal virtud, se debera establecer si existe algun elemento descriptivo
o de uso comun en las denominaciones de los signos en conflicto en
las Clases 33 y 32 de la Clasificacion Internacional de Niza o en clases
conexas competitivamente, para de esta manera establecer su caracter
distintivo y, posteriormente, debera realizar el cotejo excluyendo los
elementos descriptivos o de uso comun, siendo que su presencia no
impedira el registro de la denominacion en caso que el conjunto del
signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad
suficiente, considerando, de ser pertinente y dependiendo del resultado
de su analisis, la excepcion que al respecto se consigné en el parrafo 4.7.

La marca notoriamente conocida. Analisis de registrabilidad
cuando el signo opositor es una marca notoria pero de uso comun

En el presente caso, la demandante, Bavaria alegé que su marca
CLUB COLOMBIA (mixta) es notoriamente conocida. Si bien el
Indecopi determiné que la marca CLUB COLOMBIA (mixta) ostenta la
calidad de notoria con relacion a cervezas de la Clase 32, considerd
que no se habia configurado un supuesto de riesgo de dilucién; en ese
sentido, resulta pertinente tener en cuenta el Articulo 136 de la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, concretamente
la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal h), 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:

(..)

h constituyan una  reproduccion, imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripcion, total o parcial, de un signo
distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero,
cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se
aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un
riesgo de confusion o de asociacidn con ese tercero o con sus
productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio
del signo; o la dilucién de su fuerza distintiva o de su valor
comercial o publicitario.”

Como se advierte de la disposicion citada, no es registrable un signo
que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo
notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que

De modo referencial, ver Praceso 327-1P-2015, p.12 de fecha 19 de mayo de 2016.
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5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su
uso pueda causar un riesgo de confusion o de asociacién,
aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilucion de su
fuerza distintiva o de su valor comercial.

El Articulo 224 de la Decisién 486 entiende como signo distintivo
notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en
cualquier Pais Miembro por el sector pertinente, independientemente
de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. El
Articulo 228 de la misma Decision analiza algunos factores que se
deberan tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca.

Adicionalmente, cabe senalar que la proteccion especial que se otorga
a la marca notoriamente conocida se extiende, en caso de haber riesgo
de confusiéon por similitud con un signo pendiente de registro, con
independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de
que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca
prevenir el aprovechamiento indebido de la reputacion de la marca
notoria, asi como impedir el perjuicio que el registro del signo similar
pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputacién de aquella?!,
concluyéndose que la protecciéon de la marca notoria va mas alla de los
principios basicos de la especialidad y territorialidad.

De conformidad con lo establecido en el Articulo 229 Literal a) de la
Decision 486, no se negara la calidad de notorio y su proteccion por el
s6lo hecho de no encontrarse registrado o en tramite de registro en el
Pais Miembro o en el extranjero.

Igualmente, la proteccion que otorga la Decision 486 a la marca notoria
va mas allda de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la
cual sustenta figuras como la cancelacion del registro de la marca por
no uso. En efecto, el Articulo 229 Literal b) de la Decision 486 dispone
que no se negara el caracter de notorio de un signo por el sélo hecho
de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos
0 servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el Pais
Miembro.22

La notoriedad de una marca no se presume, debe ser probada por
quien alega esa condicion.23

El reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad
nacional competente, de conformidad con lo establecido en el Articulo

Ibidem.
De modo referencial, ver Proceso 17-IP-2014 de fecha 1 de octubre de 2014, pp. 22-23.
lbidem.
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5.9.

228 de la Decision 486. En ese sentido, para determinar si una marca
es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios
establecidos en forma no taxativa en el articulo previamente citado?4.

Resulta esencial que se determine el momento a partir del cual la
marca notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de
una impugnacion sobre la base de la marca notoria contra un registro o
bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la
norma cuando se ha registrado una marca.25

5.10.En relacion con la proteccion de los signos notoriamente conocidos, la

autoridad competente al resolver la controversia debera tomar en
cuenta los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar de
conformidad con los Articulos 136 Literal h) y 226 Literales a), b), y c)
de la Decision 486. Estos son. el riesgo de confusion, el de asociacion,
el de dilucion y el de uso parasitario: 2

a) Elriesgo de confusion es la posibilidad de que el consumidor al
adquirir un producto piense que esta adquiriendo otro (confusién
directa), o que piense que dicho producto tiene un origen
empresarial diferente al que realmente posee (confusién
indirecta).

24

25

Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina.-

“Articulo _228.- Para delerminar la nolonedad de un signo dislintivo, se tomara en

consideracion entre otros, los siguientes faclores:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del seclor pertinenle deniro de cualquier
Pals Miembro;

b) la duracién, amplitud y extension geografica de su utilizacion, dentro o fuera de cualquier
Pais Miembro;

¢) la duracion, amphtud y extension geogréfica de su promocion, dentro o fuera de cualquier
Pafs Miembro, incluyendo la publicidad y la presenlacién en ferias, exposiciones u olros
evenlos de los produclos o servicios, del eslablecimiento o de la aclividad a los que s8
aplique;

d) el valor de toda inversién efecluada para promoverio, o para promover el eslablecimiento,
actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa tilular en lo que respecla al signo cuya
noloriedad se alega, lanto en el plano intemacional como en el del Pais Miembro en el que
se prelende la proteccion;

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

g) el valor contable de! signo como aclivo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en oblener una franquicia o licencia del
signo en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significalivas de fabricacién, compras o almacenamiento por el
titular del signo en el Pais Miembro en que se busca proleccion;

§) los aspeclos del comercio internacional; o,

k) la exislencia y anligiiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo disltintivo en
el Pals Miembro © en el extranjero.”

Ver Interpretacién Prejudicial recaida en e Proceso 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016.

Ibldem.
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b) El riesgo de asociacion es la posibilidad de que el consumidor,
que 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 relacion o vinculacién
econdémica.

c) El riesgo de dilucién es la posibilidad de que el uso de otros
signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altisima
capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha
ganado en el mercado, aunque se use para productos que no
tengan ningun grado de conexidad con los que ampara el signo
notoriamente conocido.

Sobre el riesgo de dilucion, que por lo general ha estado ligado
con la proteccién de la marca renombrada, la doctrina ha dicho lo
siguiente:

"En efecto, la proteccion frente al riesgo de dilucion se proyecta
sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto
renombre susceptibles de perjudicar la posicién competitiva de su
legitimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria
capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia”.?’

Es importante tener en cuenta que en el actual régimen
comunitario andino de propiedad intelectual no se diferencia entre
marca renombrada y marca notoria a efectos de su proteccion
contra los diferentes riesgos en el mercado.28

d) El riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un
competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de
los signos notoriamente conocidos, aunque la accién se realice
sobre productos o servicios que no tengan ningun grado de
conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Este supuesto se diferencia del riesgo de dilucion en que la
finalidad del competidor parasitario es Unicamente un
aprovechamiento de la reputacién, sin necesidad de presentar un
debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente
conocida.?®

5.11. En relacion con el riesgo de dilucion y uso parasitario, es necesario que
se establezca la exposicion del signo teniendo en cuenta su grado de

a MONTEAGUDO, Montiano. La Proleccion de la Marca Renombrada. Civitas, Madrid, 1995, p.
283.

2 De modo referencial, ver Proceso 66-1P-2015, p. 19

e Ibidem.
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notoriedad. La determinacion de ciertos escenarios de conflicto puede
ser guiada de la mano de la fuerza de implantacion que el signo notorio
tenga en el publico consumidor, ya que el hecho de que un signo tenga
recordacion y suficiente insercion en sectores diferentes podria estar
mas expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilucion. Un ejemplo
son las marcas que presentan publicidad en eventos masivos, como los
deportivos, en canales y horarios de alto rating, 0 que promocionan
eventos de diferente naturaleza, asi como las que sustentan su
publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de atencion como
equipos deportivos, deportistas, artistas, etc.30

5.12.En tal virtud, se debera hacer un analisis muy minucioso del escenario

en el que se desenvuelve el signo notorio, ya que de ninguna manera
la normativa comunitaria podria tolerar conductas parasitarias, la
afectacion del desarrollo empresarial, y la generacion de error el
publico consumidor.

5.13. Por otro lado, con especial importancia se debera analizar los signos

compuestos por la palabra CLUB en relacion con el conjunto de
productos que protegen los signos en conflicto (Clases 33 y 32);
especialmente, se debera determinar su caracter de descriptivo o de
uso comun en la clase para la cual se solicita el registro del signo mixto
CLUB ESPECIAL (Clase 33), ya que esto podria afectar el andlisis de
registrabilidad que se realice. Como ya se advirti6, una palabra
descriptiva o de uso comun no es apropiable por ninglin empresario en
el mercado de los productos o servicios en relacion con los cuales tiene
dicho caracter. Esto es una variable de mucho peso al analizar el poder
de oposiciéon de una marca notoria que se constituya exclusivamente o
se componga por una palabra de dichas caracteristicas.

5.14. En consecuencia, se debe analizar todos los elementos posibles de los

6.1.

6.2.

signos en conflicto, su naturaleza, sus componentes y elementos, para
determinar el riesgo de confusién, asociacién, dilucion y uso
parasitario.

Conexion competitiva entre los productos de la Clases 33 y 32 de
la Clasificacion Internacional de Niza

En el presente proceso, se discute si existe 0 no conexion competitiva
entre productos de las Clase 33 y 32 de la Clasificacion Internacional
de Niza.

En ese sentido, resulta necesario que se realice el anélisis comparativo
tomando en cuenta la posibilidad de conexion competitiva entre
productos de la Clase 33 que pretende distinguir el signo solicitado

De modo referencial, ver Proceso 151-IP-2014 de fecha 2 de enero de 2015.
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6.3.

6.4.

6.5.

CLUB ESPECIAL (mixto) y los productos de la Clase 32 que distinguen
las marcas registradas CLUB COLOMBIA (mixta y denominativa).

Se debe tomar en cuenta que la inclusién de productos o servicios en
una misma clase no es determinante para efectos de establecer si
existe similitud entre los productos o servicios objeto de analisis, tal y
como se indica expresamente en el segundo parrafo del Articulo 151
de la Decision 486.3

Se debera matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia,
analizar el grado de vinculacion o relacién competitiva de los productos
que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda
establecer la posibilidad de error en el publico consumidor; es decir,
debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las
marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma
clase no demuestra su semejanza, asi como la ubicacion de los
productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.32

Para apreciar la conexion competitiva, entre productos o servicios, se
suelen tomar en consideracion, entre otros, los siguientes criterios:

a) Silos productos o servicios pertenecen a una misma clase de
la Clasificacion Internacional de Niza33

Sin embargo, es preciso recordar que la inclusion de productos o
servicios en una misma clase no resulta determinante para
efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios
objeto de analisis. En efecto, podria darse el caso de que los
signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes
a categorias o subcategorias disimiles, aunque pertenecientes a
una misma clase de la Clasificacion Internacional de Niza.

N

Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina.-

“Articulo 151 - Para clasificar los produclos y los servicios a los cuales se aplican las marcas,
los Palses Miembros ulilizaran la Clasificacién Intemacional de Produclos y Servicios para el
Registro de las Marcas, establecida por el Armeglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus
modificaciones vigentes

Las clases de la Clasificacidn intemacional referida en el parrafo anterior no determinardn la
similitud ni {a disimilitud de los produclos o servicios indicados expresamente.”

(Subrayado agregado)

Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-I1P-2015 de
fecha 10 de junio de 2016.

El Tribunal ha sostenido que, a fin de verificar la semejanza entre los productos en
comparacion, se deberd tomar en cuenta. en razén de la regla de la especialidad, la
identificacion de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicacién en el
nomenclator. Véase, por ejemplo, Proceso 67-IP-2002 de 15 de noviembre de 2002, p. 8;
Proceso 441-IP-2015 de 4 de febrero de 2016, pp. 12-13.
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b)

Los canales de aprovisionamiento, distribucion y de
comercializacion, asi como los medios de publicidad
empleados para tales fines®, la tecnologia empleada, la
finalidad o funcion, el mismo género, la misma naturaleza de
los productos o servicios, la utilizacion de estos, entre otros
indicios o criterios

Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribucion,
los grandes distribuidores no pueden ser tomados como
referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es
posible considerar la venta de productos dentro de tiendas
especializadas en combinacion con otros criterios.

Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes,
como regla general, no existira conexién competitiva. De igual
manera, los canales de distribucién independientes o diferentes
indican la existencia de un know-how de fabricacion diferente vy,
generalmente, de ausencia de similitud.

El grado de sustitucion (o intercambiabilidad) o
complementariedad de los productos.3®

En efecto, para analizar la conexion competitiva es pertinente
tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo
al hecho de que los consumidores consideren que los productos
son sustituibles entre si para las mismas finalidades, o la
complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores
juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el
uso de uno de ellos presupone el del otro, 0 que uno no puede
utilizarse sin el otro.3

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se
debe tener en consideracion que existe conexion competitiva
cuando los productos o servicios en cuestion resultan sustitutos
razonables para el consumidor; es decir, que este podria decidir
adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitucion se
presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de

Véase, por ejemplo, interpretacion prejudicial pronunciada dentro del Proceso 441-IP-2015, ya
citada, pp. 12-13.

Esto es, tomando en cuenta las caracteristicas, finalidad, similitudes de género y el precio de
los productos o servicios.

De modo referencial ver, Proceso 68-IP-2002, p. 28 (en el que se cita a FERNANDEZ NOVOA,
Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss.
Citado a su vez en: AAVV. Testimonio Comunitario. Doctrina - Legisiacién - Jurisprudencia.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p. 400.
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6.6.

7.1.

7.2

un producto origina una mayor demanda en el otro¥. Para
apreciar la conexién competitiva, o sustitucion, entre productos, se
debera tener en consideracion los precios de dichos bienes, sus
caracteristicas, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o
de distribucion o de comercializacion, los medios de publicidad
utilizados, etc.

Conforme los criterios sefialados, de debera determinar la existencia de
conexion competitiva entre los productos que distinguen los signos
confrontados. Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los
productos amparados, resulta necesario precisar que habra
circunstancias en las que uno o dos criterios seran suficientes para
establecer la conexion competitiva, tal es el caso de los productos que
son sustituibles entre si para las mismas finalidades y/o son
complementarios. Dependiendo de la naturaleza de los productos o
servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no
serd suficiente para establecer la conexion competitiva, como ocurre
por ejemplo con los productos o servicios que Unicamente comparten
los mismos medios de publicidad. Bajo este ultimo supuesto, se
requerird la concurrencia de otros criterios para la consecucion del
proposito de establecer la conexion competitiva.38

Coexistencia de hecho de marcas

Acava seiialdé que la marca sobre la cual Bavaria sustenta su demanda
viene coexistiendo pacificamente con sus marcas CLUB ESPECIAL,
las cuales amparan productos de las Clases 32 y 33 de la Clasificacion
Internacional.

El fenémeno denominado la "coexistencia pacifica de signos” consiste
en que los signos en disputa, pese a que identifican productos o
servicios similares o idénticos, han estado presentes en el mercado por
un periodo considerable de tiempo, sin que hubiere problemas de
confusion entre ellas.

k14

En lo que concierne a la sustitucion de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo
sefialado por Paul Krugman y Robin Wells (en “/INTRODUCCION A LA ECONOMIA.
MICROECONOMIA" [Version espaiola traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverté
S.A. — Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: “&l efecto sustitucién de un cambio en ef
precio de un bien es la variacion en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de
que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto mas caro en lérminos relalivas por el
bien que se ha vuello mas baralo en términos relativos”. Es decir, al aumentar e! precio de un
bien, el consumidor sustituira el consumo de este por otro que sea relativamente mas baralo,
ocurriendo por tanto un efecto sustitucidn.
Véase:<htips://books.google.com.ec/books?id=Id8|68bW3eoC&pg=PA2478&dg=microeconomia
+efecto+sustitucion8hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjQmbyUus3MAhXIHR4KHRXZAXcQBAEIJTA
C#v=onepage&g=microeconomia%20efecto%20sustitucion&f=false> (visitado el 9 de mayo de
2016).

Ver Interpretaciones prejudiciales recaidas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de
fecha 10 de junio de 2016.
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

8.2

Sobre el particular, el Tribunal ha manifestado que la coexistencia de
hecho de marcas no es un factor determinante que permita el registro
de signos idénticos o semejantes; sin embargo, el hecho de que dos
signos vengan coexistiendo en el mercado por un periodo prolongado
en el tiempo, contribuye a considerar la posibilidad de registrabilidad de
uno de ellos.

Debe tenerse presente que las oficinas nacionales competentes, para
analizar la registrabilidad de un signo, realizan un analisis prospectivo
en el sentido de evaluar si los consumidores podrian incurrir en
confusion entre el signo solicitado y una marca inscrita en el registro.
Este analisis prospectivo (mirar el futuro) busca dilucidar si habra o no
confusién para los consumidores.

La coexistencia pacifica de los signos por varios afios aporta evidencia,
desde un andlisis retrospectivo (mirar el pasado), de que por parte de
los consumidores no hubo riesgo de confusién entre los signos.

En ese sentido, si bien la coexistencia pacifica de los signos no es
determinante para proceder con el registro de un signo, si es un
elemento de juicio importante que debe ser valorado por la autoridad
nacional competente al momento de analizar la existencia o
inexistencia de riesgo de confusién.

Consultas formuladas:

. Criterios para determinar el riesgo de confusiéon entre una marca

notoria (CLUB COLOMBIA y logo) y un signo solicitado a registro
(CLUB ESPECIAL y logo), teniendo en cuenta que ambos son signos
mixtos, y comparten un mismo elemento denominativo (CLUB), se
encuentran en clases distintas, pero los productos que distinguen se
encuentran vinculados.

En relacion al cuestionamiento citado, se debera tomar en cuenta el
andlisis realizado en los numerales 3 y 6 de la Seccion D de la presente
interpretacion prejudicial.

¢La existencia de otras marcas registradas (en clases 32 y 33 de la
Nomenclatura Oficial) que contengan el término denominativo comin
del signo solicitado y de la marca notoria (CLUB) eliminaria el riesgo de
confusion?

Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran
conformadas por palabras de uso comun, estas no deben ser
consideradas a efecto de determinar si existe confusion. Asi, si la
palabra en comun se encuentra registrada a favor de diferentes
titulares en clases conexas, la autoridad nacional competente podrla
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permitir el registro de un signo que incluya el elemento en comun en
atencion a la coexistencia previa de dicho elemento en el registro de
propiedad industrial.

En tal sentido, en el caso de signos conformados por palabras de uso
comun, la distintividad recae en el elemento diferente que integra el
signo, ya que dichas palabras son marcariamente débiles.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
deja consignada la presente interpretacion prejudicial para ser aplicada por
la Corte consultante al resolver el proceso interno 02374-2011-0-1801-JR-
CA-12, 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 adopcién de acuerdo con lo dispuesto en el Ultimo parrafo
del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal.

¢

Cecilia Luisa Aymteros

MAGISTRADA

Hugo Ramiro Gomez Apac
MAGISTRADO

Hernan

De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente ia
presente Interpretacion Prejudicial el Presidente y el Secretario.
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' V — ~ //%
Hernagf Romero Za ustavp/Garcia -I(Q‘S

E SECRETARIO

Notiflquese a la Entidad Consultante y remitase copia de la presente
Interpretacion Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina
para su publicacion en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 25 de julio de 2016

Proceso : 687-1P-2015
Asunto : Interpretacién Prejudicial
Consultante : Quinta Sala Especializada en lo Contencioso

Administrativo con Subespecialidad en Temas de
Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima
de la Republica de Peru

Expediente interno
del Consultante ¢ 01259-2013-0-1801-JR-CA-15

Referencia : Marca involucrada BONALEITE (denominativa)

Magistrado Ponente : Hugo Ramiro Gémez Apac

VISTOS

El Oficio recibido el 15 de diciembre de 2015, mediante el cual la Quinta Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en
Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la Republica
de Pert, solicita Interpretacion Prejudicial de los Literales b) y e) del Articulo
135 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina, a fin de
resolver el Proceso Interno N° 01259-2013-0-1801-JR-CA-15; y,

El Auto del 15 de marzo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitié a
tramite la presente Interpretacion Prejudicial.



GACETA OFICIAL @ 13/09/2016 48 de 58

2.2.

2.3.

24.

2.5.

ANTECEDENTES
Partes en el Proceso Interno:
Demandante : Gloria S.A.

Demandada : Instituto Nacional de Defensa de la Competencia
y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual

Rubén Galsky Sandelman

Hechos relevantes:

. ElI 21 de julio de 2010, Rubén Galsky Sandelman (en adelante, el

sefior Galsky) solicitd ante el Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual (en
adelante, el Indecopi) el registro del signo BONALEITE (denominativa)
para distinguir leche y productos lacteos de la Clase 29 de la
Clasificacion Internacional de Niza.

El 11 de octubre de 2010, Gloria S.A. (en adelante, Gloria) formulé
oposicion al registro del signo solicitado manifestando que el signo
BONALEITE carece de distintividad para identificar leche y productos
lacteos, toda vez que esta conformado por las denominaciones BONA
y LEITE, que son entendidas por el consumidor como “buena”
(descriptivo) y “leche” (genérico). Sefalé que el signo solicitado, en
conjunto, es descriptivo de los productos de la Clase 29 de la
Clasificacion Internacional de Niza.

Por Resolucién 1481-2011/CSD-INDECOPI del 30 de junio de 2011, la
Comision de Signos Distintivos del Indecopi declaré infundada la
oposicion formulada por Gloria y otorgd el registro del signo
BONALEITE (denominativo) considerando que el referido signo no se
encontraba incurso en la prohibicion de registro contemplada en el
Literal e) del Articulo 135 de la Decision 486.

El 22 de julio de 2011, Gloria interpuso recurso de apelacion sefalando
que el signo solicitado carece de distintividad para identificar leche y
productos lacteos, debido a que incluye unicamente la union de un
término descriptivo con uno genérico: BONA (buena) y LEITE (leche).

El 31 de agosto de 2011, el sefor Galsky absolvié el traslado del
recurso de apelacion interpuesto manifestando que la denominacién
BONALEITE no es una palabra del idioma castellano o de otro idioma
sino de una mezcla de fragmentos de distintos idiomas, por lo que no
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2.6.

2.7.

2.8.
2.9.

puede describir de manera genérica o usual a leche o productos
lacteos.

Por Resolucion 2223-2012/TPI-INDECOPI del 12 de noviembre de
2012, la Sala especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi
confirm6 la Resolucién 1481-2011/CSD-INDECOPI considerando que
la conjuncién de las palabras BONALEITE no informa directamente
acerca de alguna de las caracteristicas o cualidades de los productos a
distinguir, que no se trata de una denominacién descriptiva sino mas
bien evocativa que cuenta con aptitud distintiva, siendo susceptible de
indicar un origen empresarial determinado.

El 18 de febrero de 2013, Gloria interpuso demanda contenciosa
administrativa solicitando la nulidad de la Resoluciéon 2223-2012/TPI-
INDECORPI.

El 15 de abril de 2013, el Indecopi contesté la demanda.
El 21 de agosto de 2015, el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso

Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte
Superior de Justicia de Lima declaré infundada la demanda.

2.10.El 4 de junio de 2015, Gloria interpuso recurso de apelacion contra la

2.1,

sentencia dictada.

Mediante Auto del 12 de noviembre de 2015, la Quinta Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad
en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima
suspendid el proceso y solicitd interpretacion prejudicial al Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina formulando las siguientes preguntas:

- ¢Qué elementos esenciales se debe destacar en una marca
descriptiva para determinar que contiene distintividad?

— Al analisis e interpretacién de los Literales b) y e) del Articulo 135
de la Decisiéon 486, con relacion a la marca denominativa
BONALEITE.

Argumentos de la demanda de Gloria:

. Gloria es una empresa reconocida de productos lacteos, titular de

diversas marcas que comercializan estos productos.

. El signo BONALEITE no es distintivo, dado que no puede indicar un

origen empresarial concreto en el mercado para leche y productos
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3.3.

34.

4.2

4.3

44

4.5

lacteos, y, ademas es descriptivo de las caracteristicas de los referidos
productos.

Las denominaciones BONA y LEITE, a pesar de no formar parte del
idioma castellano, pueden ser entendidas por el publico, debido a su
semejanza fonética y grafica con el idioma castellano, especificamente
con las palabras BUENA y LECHE, respectivamente. Siendo asi, al
momento de ser solicitado el registro del signo BONALEITE
(denominativo) se encontraba compuesto por la unién de una
denominacién descriptiva y otra genérica, dando como resultado que
este carezca de distintividad.

El signo BONALEITE en su conjunto resulta descriptivo de los
productos que pretende distinguir, ya que los elementos denominativos
que lo conforman resultan descriptivos de “leche de buena calidad”.

Argumentos de la contestacion de la demanda del Indecopi:

El signo BONALEITE no esta conformado por una denominacion
descriptiva. Sugiere caracteristicas de los productos que pretende
distinguir (leche), suscitando la idea de un producto de mayor calidad o
mejores efectos. Asi, el publico consumidor requerird realizar algun
esfuerzo de imaginacién para establecer la relacién que existe entre el
signo y los productos que pretende distinguir.

La Sala de Propiedad Intelectual considerd, en su oportunidad, que la
conjuncion de dichas palabras en el signo BONALEITE no informa
directamente acerca de alguna de las caracteristicas o cualidades de
los productos a distinguir. Asi, el signo constituye una expresion
evocativa que si cuenta con aptitud distintiva para identificar en el
mercado los productos que pretende distinguir siendo susceptible de
indicar un origen empresarial determinado.

En el caso de la palabra BONA, la misma ha caido en desuso en el
idioma castellano, motivo por el cual no sera percibida necesariamente
por el publico consumidor como sinénimo de “buena”, mientras que en
el caso de la palabra LEITE, dado que se encuentra escrita en idioma
portugués, cuyo conocimiento es reducido por parte del publico
consumidor, dicha palabra puede hacer alusiéon a la palabra “deleite”
por su similitud con el idioma castellano.

El signo BONALEITE es evocativo, por lo que no disminuye su caracter
distintivo.

El signo BONALEITE (denominativo) constituye un signo distintivo
susceptible de ser registrado como marca y que no se encuentra

4
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6.2.

6.3.

7.

7.2

7.3.

incurso en las prohibiciones de registro contenidas en los Literales b) y
e) del Articulo 135 de la Decision 486.

Argumentos de la contestacion de la demanda de Rubén Gaisky
Sandelman:

. No obra en el expediente la contestacion de la demanda de Rubén

Galsky Sandelman.

Fundamentos de la Sentencia de Primera Instancia Judicial:

. No resulta correcto que la demandante disgregue en dos vocablos el

signo solicitado BONA y LEITE dado que el consumidor dificilmente lo
entenderda como tal. EI consumidor apreciara BONALEITE como una
palabra nueva y sin significado, es decir, como una marca de fantasia,
mas aun cuando el término LEITE no es ampliamente difundido en
nuestro medio ni comprendido por el consumidor medio.

Aunque resulta poco probable que el término BONA por si solo sea
asociado a la palabra “buena®’, lo mismo no sucede con el término
LEITE, ya que este no es parecido a la palabra “leche”, sino al vocablo
“deleite”.

La denominacion BONALEITE no es un término de uso necesario para
la comercializacion de leche y productos lacteos.

Argumentos del Recurso de Apelacion interpuesto por Gloria:

No obstante que las palabras que conforman el signo BONALEITE son
facilmente entendidas por el consumidor peruano, el Indecopi y el
Vigésimo Sexto Juzgado han estimado erréneamente que el signo
solicitado a registro si goza de distintividad para identificar leche y
productos lacteos.

El signo BONALEITE (denominativo) esta conformado por dos
denominaciones muy similares a la frase “Buena Leche” por ende
carece de distintividad.

Contrariamente a lo afirmado por el Indecopi, el signo BONALEITE
(denominativo) puede ser facilmente entendido por el consumidor
medio como un signo descriptivo de los articulos que busca distinguir,
pues todos los elementos en su conjunto describen al producto como
leche de buena calidad no pudiendo sehnalar o indicar un origen
empresarial concreto en el mercado para leche y productos lacteos.
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1.1.

NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Corte consultante solicité la interpretacion prejudicial de ios
Literales b) y e) del Articulo 135 de la Decision 486 de la Comision de
la Comunidad Andina'. Procede la interpretacion solicitada toda vez
que el presente caso trata sobre una causal de irregistrabilidad
absoluta por carencia de distintividad y caracter descriptivo del signo.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad.
La irregistrabilidad de signos descriptivos.

Palabras en idioma extranjero.

Marcas evocativas.

Marcas de fantasia.

Consultas formuladas por la Corte.

ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad

En el presente caso se ha alegado que el signo BONALEITE
(denominativo) estaria conformado por denominaciones que serian

similares a la frase "Buena Leche” y que por ello careceria de
distintividad para identificar leche y productos lacteos.

1.2. Al respecto, la distintividad, es la capacidad que tiene un signo para

individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o
servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.
Es considerada como caracteristica esencial que debe reunir todo
signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto
indispensable para que esta cumpla su funcién principal de identificar e

Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina.-

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

(..

b) carezcan de distintividad;

(--)

e) consistan exclusivamente en un signo o indicacién que pueda servir en el comercio para
describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geogrélica, la época de
produccién u olros dalos, caracleristicas o informaciones de los produclos o de los servicios
para los cuales ha de usarse dicho signo o indicacion, incluidas las expresiones laudalorias
referidas a esos produclos o servicios;

(-.)
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1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

2.2.

2.3.

indicar el origen empresarial y, en su caso, la calidad del producto o
servicio, sin riesgo de confusién y/o asociacion2.

Es importante advertir que 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, ii) distintividad extrinseca, mediante la cual se determina la
capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado?.

La falta de distintividad intrinseca esta contemplada en el Literal b) del
Articulo 135 de la Decisién 486, el cual establece que no podran
registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad.

En el presente caso se debera analizar si el signo BONALEITE
(denominativo) se encuentra o no dentro de la causal de
irregistrabilidad prevista en el Literal b) del Articulo 135 de la referida
Decision.

La irregistrabilidad de signos descriptivos

En el proceso interno, se discute si el signo solicitado BONALEITE es o
no descriptivo de las caracteristicas de leche y productos lacteos.

Los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas
son aquellos que informan a los consumidores sobre Ilas
caracteristicas, calidad, cantidad, destino, etc. de los productos o
servicios que buscan identificar.

El Literal e) del Articulo 135 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina dispone:

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

(...)

e) Consistan exclusivamente en un signo o indicacién que pueda
servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el
destino, el valor, la procedencia geogréfica, la época de
produccién u otros datos, caracteristicas o informaciones de los
productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho
signo o indicacién, incluidas las expresiones laudatorias referidas
a esos productos o servicios;

(..)"

De modo referencial, ver Procesos 50-1P-2014, de fecha 26 de agosto de 2014 y 122-1P-2013 de
fecha 16 de julio de 2013.
De modo referencial, ver Proceso 12-IP-2014, de fecha 14 de marzo de 2014, p. 5.
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24.

2.5.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Como se desprende de esta disposicién, no es registrable un signo
conformado por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo,
los signos compuestos, formados por uno o mas vocablos descriptivos,
tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto
suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas caracteristicas
no puede impedir la utilizacion del elemento descriptivo y, por tanto, su
marca seria considerada débil.4

En el presente caso se debera determinar si el signo BONALEITE
(denominativo) es o no descriptivo en la Clase 29 de la Clasificacion
Internacional de Niza, de conformidad con lo expresado anteriormente.

Palabras en idioma extranjero

En atencién a que el signo solicitado se encuentra conformado por
denominaciones en idioma extranjero, resulta necesario tratar el tema
de los signos conformados por palabras en idioma extranjero.

Los signos formados por una o mas palabras en idioma extranjero que
no sean parte del conocimiento comin son considerados signos de
fantasia y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas.®

Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma
extranjero es de conocimiento de la mayoria del publico consumidor o
usuario y, si ademas, se trata exclusivamente de vocablos genéricos,
descriptivos o de uso comun en relacion con los productos o servicios
que se pretende identificar, dichos signos no seran registrables.®

Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial
toma en consideracion lo que realmente ocurre en el mercado, de
modo que es aplicable a esta disciplina juridica el llamado principio de
primacia de la realidad. En este sentido, tratandose de palabras en un
idioma extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si
los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que
pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas
palabras. Si tales consumidores entienden perfectamente el significado
de tales palabras, el tratamiento sera similar al que se da al idioma
castellano.

En el presente caso, se debera determinar si el signo solicitado esta
conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de

De modo referencial, ver Proceso 110-IP-2015 de fecha 25 setiembre de 2015.
De modo referencial, ver Proceso 57-IP-2015, de fecha 13 de mayo de 2015, p. 12.

De modo referencial, ver Proceso 146-1P-2013, de fecha 25 de setiembre de 2013, p. 12
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4.1.

4.2.

4.3.

44.

conocimiento generalizado en el ptblico al que se encuentran dirigidos
los productos de la Clase 29 de la Clasificacion Internacional de Niza,
para luego determinar si dicha palabra o palabras resultan o no
descriptivas de los productos precitados.

Marcas evocativas

Como en el proceso interno se discute si la denominacion BONALEITE
tiene caracter evocativo, es pertinente analizar el tema. Un signo posee
capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el
consumidor cierta relacion con el producto o servicio que ampara, sin
que ello se produzca de manera obvia. Las marcas evocativas no se
refieren de manera directa a una especial caracteristica o cualidad del
producto o servicio; es necesario que el consumidor haga uso de la
imaginacion para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso
deductivo’.

Los signos evocativos cumplen la funcién distintiva de la marca y, por
tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del
signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar,
podra ser considerado como un signo marcadamente débil y, en
consecuencia, su titular tendria que soportar el registro de signos que
en algun grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso
de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos
o de uso comun, toda vez que su titular no puede impedir que terceros
utilicen dichos elementos.®

Un supuesto diferente ocurre cuando no existe una fuerte
proximidad entre el signo y el producto o servicio que se pretende
distinguir. En este caso el consumidor tendra que hacer una deduccion
no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es
marcadamente fuerte.?

En ese sentido, en el presente caso se debera establecer el grado
evocativo de la denominacion BONALEITE vy, posteriormente, realizar
el respectivo analisis de registrabilidad.

De modo referencial, ver Proceso 327-1P-2015, de fecha 19 de mayo de 2016, p. 12.
Ibidem.

Ibidem.
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5.2

5.3.

54.

6.1.

Marcas de fantasia

En el proceso interno se determiné que la denominacién BONALEITE
seria apreciada como una marca de fantasia, por lo que es pertinente
abordar el tema planteado.

Los signos de fantasia son producto del ingenio e imaginacién de sus
autores. Consisten en vocablos que no tienen significado propio pero
que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo
significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna
de sus propiedades. !0

Los signos de fantasia tienen generalmente un alto grado de
distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza
de oposicion en relacion con las marcas idénticas o semejantes.

En el presente caso se deberd analizar si el signo solicitado
BONALEITE (denominativo) es o no de fantasia, para asi poder
determinar su caracter distintivo.

Consuitas formuladas por la Corte:

(Qué elementos esenciales se debe destacar en una marca
descriptiva, para determinar que contiene distintividad?

Para dar respuesta a la interrogante formulada por la Corte consultante
se reitera lo sefialado en el punto 2 de la Seccién D de la presente
interpretacion prejudicial, respecto a que la irregistrabilidad de los
signos descriptivos se refiere a aquellos que designen exclusivamente
la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época
de produccién u otros datos caracteristicos o informaciones de los
productos o de los servicios. Si tales caracteristicas son comunes a
otros productos o servicios, el signo no sera distintivo y, en
consecuencia, no podra ser registrado.

Es importante tener presente que solo se denegara el registro del
signo, si este estda compuesto exclusivamente por palabras, particulas
o expresiones descriptivas. En consecuencia, si una o varias
indicaciones le otorgan caracter distintivo al signo en su conjunto, este
podra ser registrado; sin embargo, el titular no podra reivindicar el uso
exclusivo de las que fueran puramente descriptivas!.

De modo referencial, ver Proceso 425-IP-2015, de fecha 19 de mayo de 2016, p. 13.
De modo referencial, ver Proceso 344-1P-2015, de fecha 20 de octubre de 2015, p. 11.

10
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6.2. Al andlisis e interpretacion de los Literales b) y e) del Artlculo 135 de la
Decision 486, con relacion a la marca denominativa BONALEITE.

En relacion al cuestionamiento citado, la Corte debera tomar en cuenta
el andlisis realizado en los numerales 1 y 2 de la Seccion D de la
presente interpretacién prejudicial.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
deja consignada la presente interpretacion prejudicial para ser aplicada por
la Entidad consultante al resolver el Proceso Interno 01259-2013-0-1801-JR-
CA-15, 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 adopcién de acuerdo con lo dispuesto en el Ultimo parrafo
del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal.

\ /
| b

.
Cecilia Luisa Ayllon Quinteros
MAGISTRADA

Hugo Ramiro-GdmezApac
MAGISTRADO

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

e e




GACETA OFICIAL @ 13/09/2016 58 de 58

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