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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 16 de marzo de 2017

Proceso:
Asunto:

Consultante:

Expediente interno
del Consultante:

Referencia:

Magistrada Ponente:

VISTOS:

485-1P-2016

Interpretacion Prejudicial

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

2013-00032

Signos involucrados: BEISBOL (mixto) vy
FIGURATIVA

Cecilia Luisa Ayllon Quinteros

El Oficio 4201 del 19 de septiembre de 2016, recibido via correo electrénico
el 19 de septiembre de 2016, mediante el cual la Seccion Primera de la Sala
de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la Republica de
Colombia solicita Interpretacion Prejudicial del Articulo 136 literal a) de la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, a fin de resolver el
Proceso Interno 2013-00032; vy,

El Auto de 28 de noviembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admiti6 a
tramite la presente Interpretacion Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el proceso interno

Demandante:

PRODUCTOS FAMILIA S.A.
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Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO (SiC), REPUBLICA DE
COLOMBIA.
Tercero interesado: BEISBOL DE COLOMBIA S.A.S

2. Hechos relevantes

2.1. El 8 de junio de 2010, BEISBOL DE COLOMBIA S.A.S. (en adelante
BEISBOL DE COLOMBIA), solicitd ante la Superintendencia de Industria
y Comercio (en adelante, la SIC), el registro del signo BEISBOL (mixto)’
para proteger productos comprendidos en la Clase 32 del Arreglo de Niza
Relativo a la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el
Registro de las Marcas (en adelante, Clasificacion Internacional de
Niza).

2.2. Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad
Industrial 619, de 10 de agosto de 2010 PRODUCTOS FAMILIA S.A. (en
adelante PRODUCTOS FAMILIA) present6é oposicion a la solicitud de
registro del signo BEISBOL, con fundamento en su marca registrada
FIGURATIVA? que protege productos de la Clase 3* de la Clasificacion

Internacional.
- ‘

1 Expediente interno 2010-68535.

Clase 3.- Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa, preparaciones para
limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumeria, aceites esenciales,
cosméticos, lociones capilares, denlifricos.

3 Certificado 316636.
Clase 3.- preparaciones para blanquear y otras sustancias para |la colada; preparaciones para

limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas); jabones; perfumeria, aceites
esenciales, cosmélicos, lociones para el cabello; dentifricos.
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2.3. EI 25 de febrero de 2011, mediante Resolucion 10772, la Directora de la
Division de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y
Comercio (SIC) resolvié declarar infundada la oposicion presentada, y
en consecuencia, conceder el registro del signo BEISBOL (mixto).

2.4. Dentro del término legal, PRODUCTOS FAMILIA interpuso Recurso de
Reposicion® y en subsidio de Apelacidn, en contra de la Resolucion
10772.

2.5. El 28 de abril de 2011, mediante Resolucion 22403, la Directora de la
Division de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y
Comercio (SIC) al resolver el recurso de reposicion, confirmo la decision
contenida en la Resolucion 10772.

26. EIl 28 de agosto de 2012, mediante Resolucion 50813, el
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el

recurso de apelacion, confirmé la Resolucion 10772 de 25 de febrero de
2011.

2.7. De manera oportuna y dentro del témino legal establecido,
PRODUCTOS FAMILIA S.A., interpuso demanda de nulidad y
restablecimiento de derecho® en contra de las Resoluciones 10772,
22403 y 50813 que negaron el registro del signo solicitado.

2.8. EI 30 de junio de 2016, la Seccion Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, Republica de Colombia,
suspendié el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la
Interpretacion Prejudicial del Articulo 136 literal a) la Decision 486.

3. Argumentos de lademanda de nulidad formulada por PRODUCTOS
FAMILIA

3.1. La Administracién al expedir los actos administrativos impugnados, viold
la disposicion del Articulo 136 literal a) de la Decision 486 de la
Comunidad Andina.

3.2. En el caso concreto, el examen comparativo, debe centrarse en las
figuras geométricas, tomando en cuenta que este es el elemento Unico
y protegido de la marca figurativa previamente registrada.

3.3. Para el cotejo marcario, deben tomarse en cuenta las semejanzas, antes
que las diferencias, pues respecto de sus semejanzas surge el riesgo de
confusion.

e Revisado el expediente, no se pudo determinarla fecha de presentacidn del Recurso.

6 Delarevision del expediente administrativo no se desprende la fecha de presentacian de la accion.

3
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

51.

5.2

5.3.

Es un error establecer como un factor de diferenciacion el elemento
denominativo del signo solicitado.

Al ser la marca previamente registrada una marca figurativa, debe
prescindirse del elemento denominativo BEISBOL del signo solicitado, al
momento de realizar el respectivo cotejo.

Los signos en conflicto, son confundibles en la medida que el signo
solicitado, reproduce la marca registrada.

Los signos confrontados, estan destinados a proteger los mismos
productos de la Clase 3 de la Clasificacion Internacional de Niza.

Argumentos de la contestacion a la demanda de nulidad por parte
de la SIC

Legalidad de las resoluciones emitidas.

Los signos que pretendan ser registrados como marcas deben tener
fuerza distintiva que les permita diferenciarse de otras marcas que
coexisten previamente en el mercado.

Para que exista riesgo de confusiébn o asociacion, es preciso que
concurran dos circunstancias, la primera hace referencia a los signos
entre los cuales debe existir identidad o semejanza de tipo visual,
conceptual o fonético. La segunda se refiere al analisis de los productos
o servicios que identifican los signos en conflicto.

Al observar los signos en controversia, se concluye que el elemento
denominativo del signo solicitado es preponderante en su conjunto, por
cuanto es la palabra la cual causa mayor impacto en el consumidor, por
ser aquella la que permite un concepto y la que el consumidor usaria
para pedir los productos protegidos con este signo.

Argumentos de la contestacion a la demanda de nulidad por parte
de BEISBOL DE COLOMBIA

Las Resoluciones que conceden el signo solicitado se ajustan a derecho
y fueron emitidas en observancia de la Decisiéon 486 de la Comunidad
Andina.

Comparados los signos en conflicto, se observa que los mismos
presentan diferencias suficientes que permiten que los signos puedan
ser diferenciados en un mismo mercado, toda vez que transmiten ideas
distintas.

El caracter distintivo del signo mixto BEISBOL esta determinado por el
conjunto de elementos que lo componen, los cuales no pueden

4
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desintegrarse porque cada uno contribuye a otorgar distintividad al
conjunto.

5.4. Al ser el signo solicitado un signo mixto, de acuerdo con la jurisprudencia
y doctrina aplicable, es el elemento denominativo el preponderante y de
mayor relevancia.

5.5. Existen varias marcas registradas en la Clase 3 de la Clasificacion
Internacional de Niza en el mercado, cuyo elemento denominativo se
encuentra dentro de un recuadro, como son ELITE, GLADE, LOZA
LIQUID, SUAVE, SCOTT, entre otras.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Corte consultante solicita la Interpretacion Prejudicial del Articulo 136
literal a) de la Decisiéon 4867 de la Comisién de la Comunidad Andina.
Procede la Interpretacion solicitada.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética,
ortografica, grafica e ideoldgica. Riesgo de confusion directa, indirecta y
de asociacién. Reglas para realizar el cotejo de signos.

2. Comparacion entre signos mixtos y figurativos.

D. ANALISIS DE LOS TEMAS MATERIA DE INTERPRETACION

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

1.1. Como en el proceso interno se discute si entre el signo mixto
BEISBOL y la marca figurativa son confundibles, es pertinente
revisar el Articulo 136 de la Decisién 486 de la Comision de la
Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de
irregistrabilidad prevista en su literal a), establece que:

“Articulo 136.- No podran registrarse como marcas
aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara

Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comerclo 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 productos o servicios respecto de
los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusion o de asociacion,;

.y
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1.2

1.3.

1.4.

1.5.

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 productos o servicios respecto de
los cuales el uso de la marca pueda causar un
riesgo de confusion o de asociacion; (...)"

El Ordenamiento Juridico Comunitario protege la funcion distintiva del
signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios
en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas
al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decision
486 de la Comision de la Comunidad Andina, extiende su tutela juridica
a precaver eventuales riesgos de confusion o de asociacion en el
mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares
para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar
esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposicion que se
analiza.

De ahi que la norma prohiba el acceso al registro de algutn signo idéntico?
o semejante® a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de
registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusion o de asociacion en
el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado,
no solo el mismo careceria de fuerza distintiva propia para poder acceder
a su registro como marca, sino que ademas aparejaria la gran posibilidad
de inducir a error al publico consumidor, y en esa medida con capacidad
de generar riesgo de confusiéon o de asociacion en la seleccion de los
productos o servicios identificados con la marca.

En cuanto al riesgo de confusién, el mismo puede ser directo e
indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al
adquirir un producto crea que esta adquiriendo otro, y, el segundo
cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen
empresarial diferente al que realmente posee'®.

En cuanto al riesgo de asociacién, éste acontece cuando el
consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen

Los signosidénticos son aquellos que son absolutamente iguales. Contienen todos los elementos
que constituyen los signos en conflicto.

Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente iguales, pero comparten rasgos
esenciales. Contienen diferencias secundarias o insignificantes, que podrian pasar
desapercibidas a los ojos de un consumidor.

Proceso 397-IP-2015.
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1.6.

1.7.

empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho
producto y otra empresa tienen una relacion o vinculacion econémicat!.

Por lo tanto, para resolver la controversia se debera examinar si entre
los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego
determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusion (directa o
indirecta) y/o de asociacion en el publico consumidor, teniendo en
cuenta en esta valoracion que la similitud entre dos signos puede ser:

1.6.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos
en conflicto. Puede darse en la estructura silabica, vocal,
consonante o ténica de las palabras, por lo que para determinar
un posible riesgo de confusidon se debe tener en cuenta las
particularidades de cada caso concreto.

1.6.2. 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 impresion visual de los signos en
conflicto.

1.6.3. Figurativa o grafica: Se refiere a la semejanza de elementos
graficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos
del dibujo o el concepto que evocan.

1.6.4. Conceptual o ideologica: Se configura entre signos que
evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante'?,

Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben
observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos
distintivos'3:

1.7.1. 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, figurativa y conceptual.

1.7.2. 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

Ibidem.

Ibidem.

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

7
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dificilmente observara los signos al mismo tiempo, sino que lo
hara en momentos diferentes.

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

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

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

El grado de atencién del consumidor medio es un
parametro importante para el analisis de confundibilidad
de signos que diferencien productos o servicios de
consumo masivo, bajo el entendido que el mismo puede
variar o graduarse segun el tipo del producto del cual se
trate, pues por via de ejemplo no se presta el mismo
nivel de atencién al adquirir productos cosmeéticos que al
comprar pasabocas para fiestas. Para el caso particular,
ya que se trata de signos que amparan productos de la
Clase 3, es importante que se establezca el nivel o grado
de atencion del consumidor medio al enfrentarse a la
escogencia de articulos cosméticos, de limpieza, etc. 4

b) Criterio del consumidor especializado: si estamos en
frente de productos y/o servicios de consumo selectivo,
es decir, de aquellos adquiridos Unicamente por un
fragmento de la poblacién bajo ciertas caracteristicas
técnicas, de estatus, funcionales o practicas, como los
dirigidos a ciertos profesionales especializados, el
criterio del consumidor especializado debe ser el soporte
del analisis de confundibilidad. Dicho consumidor hace

'\ una evaluacion mas prolija del bien o servicios que
u ul Ver Interpretacion Prejudicial 411-1P-2015 de 1 de septiembre de 2016.

3
Z
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desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la
autoridad nacional competente al realizar el respectivo
analisis de confundibilidad. 1%

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

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

2. Comparacion entre signos mixtos y figurativos

En el presente caso, el cotejo marcario se centra en signos de naturaleza
mixta y figurativa, por lo que es pertinente analizar el siguiente tema.

2.1. Refiriéndose al cotejo entre signos figurativos y mixtos, este Tribunal
reitera que cuando se compara un signo mixto y uno figurativo, se debe
determinar cual es el elemento caracteristico de los mismos.

5 Ver Interpretacién Prejudicial 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016

Interpretacién Prejudicial de 25 de octubre de 2011, expedida en el marco del proceso 97-IP-
2011

“Al comparar un signo mixto y uno figurativo se debe distinguir el elemento caracleristico o
determinante del primero, que por lo general es la parte denominativa, aunque en muchas
ocasiones el elemento grafico es el predominante, teniendo en cuenlta su tamario, color y
colocacion.

El juez consultante, en un primer analisis debe determinar cual de los dos elementos
prevalece en la marca mixta, si el grafico o el denominativo, para asi pasar al segundo grado
del analisis que es el cotejo de las marcas atendiendo a las diferencias o semejanzas en
relacion con este elemento predominante.”

El Tribunal de Juslicia de la Comunidad Andina sobre este punto ha sostenido lo siguiente:

“Al comparar una marca mixta con una figurativa, es importante determinar cual es el
elemento dominante en la marca mixta, si el denominalivo o el grafico; si la denominacién
causa mayor impaclo, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no
podré generarse confusion con una marca figurativa, ya que el distintivo de la primera estara
en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el concepto que expresa la marca
figuraliva® 8,

Ahora bien, si se llegare a establecer que el elementlo distintivo es el denominativo, puede
ocurrir que no exista riesgo de confusion enlre los dos lipos de marcas; si se llegare a
eslablecer que el elemento distintivo es el grafico, el juez nacional o la oficina de registro
marcario, segtn el caso, debera realizar el analisis de confundibilidad teniendo en cuenta
los dos elementos constitutivos de las marcas figurativas, es decir, el trazo y el concepto,
atendiendo los siguienles crilerios para la comparacion entre marcas figurativas.
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2.2. Los signos figurativos son aquéllos que se encuentran formados por una

2.3.

2.4.

grafica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo
de signos, en consecuencia, se pueden distinguir tres elementos, a
saber:

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

2.2.2. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la
mente de quien la observa.

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

Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el
preponderante, dado que las palabras impactan mas en la mente del
consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no
sea éste sino el elemento grafico, ya sea que, por su tamafio, color,
disefio y otras caracteristicas pueda causar un mayor impacto en el
consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.

Se debe analizar qué elemento prevalece en el signo mixto vy,
posteriormente, aplicar las siguientes reglas:

2.4.1. Si predomina el elemento denominativo frente al elemento
grafico: no habria lugar a la confusion entre los signos en
conflicto, pudiendo coexistir pacificamente en el ambito comercial,

“El cotejo de marcas figurativas, requiere de un examen mas efaborado, ya que, en este
caso, debe ofrecerse proteccitn tanto al aspecto grafico, como al aspecto ideoldgico. En el
analisis debera efectuarse una comparacion grafica y conceptual, ya que la posibilidad de
confusion puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo a similitud
de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de
quien la observe.

Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas la Jurisprudencia
del Tribunal Andino, ha expresado que enlire los dos elementos de la marca grafica figurativa:
el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideoldgica 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.

Al comparar marcas figurativas, se deben aplicar las mismas reglas que se utilizan en el
cotejo de los otros tipos de marcas, por ello, el juzgador debe observar los criterios sugeridos
por Breuer Moreno y acogidos por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina (...)"

Sobre esto se puede consultar la Interpretacion Prejudicial 161-1P-2015 del 27 de octubre de
2015.
10
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salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto, en cuyo
caso podrian incurrir en riesgo de confusion.

2.4.2. Si predomina el elemento grafico sobre el denominativo: se
debera atender a la distincion de los elementos mencionados en
el numeral 2.2., pues la confusion bien puede presentarse en los
trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que
contienen, asi como en la disposicion de dichos elementos en el
conjunto marcario.

2.5. Es importante tener en cuenta que la parte conceptual o ideoldgica suele
prevalecer. En este ultimo caso, a pesar de que puedan existir
diferencias en los rasgos, los elementos graficos de los signos en
conflicto pueden suscitar una misma idea y, de esta manera, generar
riesgo de confusion en el publico consumidor.

2.6. Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas
la Jurisprudencia del Tribunal Andino, ha expresado que entre los dos
elementos de la marca grafica figurativa: el trazado y el concepto, la
parte conceptual o ideoldgica 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 confusion8,

2.7. En este orden de ideas, se debera establecer el riesgo de confusion que
pudiera existir entre los signos enfrentados, aplicando los criterios
anotados y analizando si existen semejanzas suficientes capaces de
inducir al publico a error, o si son tan disimiles que pueden coexistir en
el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la
marca.

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 2013-00032, la que debera
adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en
el Articulo 35 del Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de su
Estatuto.

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

8 \bidem.
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{..C

Cecilia Luisa Aylldn Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero
MAGISTRADA MAGISTRADO

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

| Mt sy D
Cecilia Luisa Ayllon Quinteros Gustayo Garcig/Brito
PRESIDENTA SECRETARIO

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

12



GACETA OFICIAL

28/04/2017 14 de 44

Quito, 16 de marzo de 2017

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Proceso

Asunto

Consultante

Expediente interno
del Consultante

Referencia

Magistrado Ponente

VISTOS

486-1P-2016

Interpretacion Prejudicial

Sala Especializada en Propiedad Intelectual
del instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Proteccion de la
Propiedad Intelectual de la Republica del Pert

650-2013/DIN

Disefio Industrial para “Protector de cerradura
con tirador”

Hugo Ramiro Gomez Apac

El Oficio 008-2016/SPI-INDECOPI del 19 de septiembre de 2016, recibido el 20
de septiembre de 2016 via correo electronico, mediante el cual la Sala
Especializada en Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual de la Republica del
Peru solicita Interpretacion Prejudicial del Articulo 124 de la Decision 486 de la
Comision de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 650-
2013/DIN; vy,

El Auto del 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitié a
tramite la presente Interpretacion Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1.

"t 4

Solicitante

Partes en el Proceso Interno

Victor Raul Canepa Llanos
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Consultante : Sala Especializada en Propiedad Intelectual
del Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de [a Proteccion de la
Propiedad Intelectual de la Republica del Pert

2. Hechos relevantes

21. El 27 de marzo de 2013, el sefor Victor Raul Canepa Lllanos (en
adelante, el sefior Canepa) 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 disefio industrial para “Protector de
cerradura con tirador”.

Diseno industrial del solicitante

O RD Q0L E01 200
XU KT A X100

|

2.2. El 8 de agosto de 2013, el sefor Juan José Marcelo Risi Mugaburu (en
adelante, el seior Risi) presenté oposiciéon contra el registro del disefio
industrial precitado, en base al registro de disefo industrial denominado
“Escudo jalador para cerrado” cuyo titulo N° 2945 le fue concedido con
fecha 26 de diciembre de 2011.

Disefio industrial del opositor
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2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

4.2

El 17 de septiembre de 2013, el seiior Canepa contesté la oposicion
presentada por el sefior Risi.

Mediante Informe Técnico CGO 34-2014 del 15 de mayo de 2014, se
concluyd que los argumentos planteados por el opositor afectan el
requisito de novedad de la solicitud de diseio industrial.

Por Resolucion 000078-2014/CIN-INDECOPI del 27 de mayo de 2014, la
Comision de Invenciones y Nuevas Tecnologias del Indecopi declaro
fundada la oposicion formulada por el sefior Risi y, como consecuencia de
ello, denego el disefo industrial solicitado.

El 19 de junio de 2014, el seiior Canepa interpuso recurso de apelacion
contra la Resolucién 000078-2014/CIN-INDECOPI.

El 18 de agosto de 2014, el sefior Risi absolvio el traslado del recurso de
apelacion.

Mediante Oficio 008-2016/SPI-INDECOPI 19 de septiembre de 2016 la
Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi solicitdo al
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Interpretacion Prejudicial del
Articulo 124 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina,
a efectos de que se precise si corresponde notificar los informes técnicos
que se emiten en los procedimientos de registro de disefos industriales.

Argumentos de la oposicion del sefior Risi

. Seiialé que dicho disefo carece de novedad sobre la base del registro del

disefio denominado “Escudo Jalador para Cerrado” inscrito a su favor bajo
el Titulo 2945 en virtud a la Resolucion 2226-2011/DIN del 26 de
diciembre de 2011.

. Asimismo, precis6 que los disefios industriales mencionados presentan

minimas diferencias de caracter secundario.

Argumentos de la contestacion del sefior Canepa

. El disefio solicitado cumple con todos los requisitos para acceder al

registro, pues corresponde a una superficie con lineas, contormos vy
volumenes; y, ademas, tiene una apariencia particular y distintiva que le
provee de un valor agregado.

Manifesté que las diferencias entre el diseio solicitado y el registrado no
son secundarias.

Argumentos de la Resolucion 000078-2014/CIN-INDECOPI del 27 de
mayo de 2014)
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5.1

5.2

5.3

54

5.5

5.6

6.1.

6.2.

6.3.

La Comisién de Invenciones y Nuevas Tecnologias del Indecopi declaré
fundada la oposicion formulada por el sefior Risi y, como consecuencia de
ello, denego el disefio industrial solicitado por el sefior Canepa.

Mediante proveido de fecha 18 de noviembre de 2013, la Secretaria
Técnica de la Comision de Invenciones y Nuevas Tecnologias del
Indecopi dispuso que se emitiera el informe técnico correspondiente.

Mediante Informe Técnico N° CGO 034-2014 se analizaron las cinco (5)
figuras inicialmente presentadas, asi como también los argumentos
técnicos contenidos tanto en el escrito de oposicién de fecha 8 de agosto
de 2013 presentado por el sefior Risi como en el escrito de contestacion
presentado por el solicitante con fecha 17 de septiembre de 2013.

Respecto a la oposicién formulada por el sefior Risi, se determiné que el
Titulo N° 2945, correspondiente al Expediente N° 001430-2011/DIN, con
fecha de publicacién 14 de octubre de 2011, citada por el referido
opositor, sera tomado en cuenta para el analisis de la novedad del
presente disefio, toda vez que cuenta con fecha cierta anterior a la fecha
de presentacion de la solicitud presentada por el sefior Canepa. En ese
sentido, a fin de realizar una comparacion clara y precisa entre el disefio
industrial solicitado y la prueba aportada por el opositor, se procedio a
identificarlos como D1 (disefio solicitado) y D2 (disefio registrado).

Para la realizacion del analisis correspondiente, tomando en cuenta las
figuras 1, 4 y 5 del disefio industrial (D1) solicitado; y las figuras del
antecedente citado (D2), advirtiéendose que el antecedente citado (D2)
presenta similares caracteristicas de forma que el disefio solicitado (D1).

Por lo antes indicado, se considera que el disefio industrial solicitado no
cumple con el requisito de novedad de acuerdo a lo establecido en el
Articulo 115 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina.

Argumentos de la apelacion del seiior Canepa

No se le notificé el informe técnico que motivé la denegatoria del disefio
solicitado, por lo que no pudo responderio y se vulneré su derecho de
defensa.

Si bien el capitulo referido a disefios industriales de la Decision 486 no
menciona que los informes técnicos deben ser notificados, ante dicho
vacio legal, en aras de no afectar el derecho de defensa de las partes, se
debid aplicar el Articulo 45 de la Decisién 486 que sefiala que el informe
técnico se debe notificar al solicitante en el caso de patentes de invencién
y de modelo de utilidad.

Entre el disefo industrial solicitado y el que sustenta la oposicién
solicitada existen diferencias que no son secundarias.
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7.1,

7.2

7.3.

Argumentos de la absolucion del recurso de apelacion del sefior Risi

No existe obligacion legal en cuanto a la notificacion de los informes
técnicos emitidos dentro del tramite de una solicitud de disefio industrial.

No es posible realizar una analogia entre la notificacion del informe
técnico de patentes de invencion y modelo de utilidad, al caso de los
disenos industriales, puesto que ambos supuestos tienen finalidades
diferentes. Mientras que el informe en el caso de las patentes se notifica
al solicitante a fin de darle la oportunidad de reformular sus
reivindicaciones; tratandose del disefio industrial no hay manera de
realizar alguna modificacion a las figuras del disefo.

Existen evidentes similitudes entre los diseinos industriales materia de
controversia.

NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Corte consultante solicité la Interpretacion Prejudicial del Articulo 124
Decision 486 de la Comunidad Andina'. Procede dicha interpretacion
solicitada por ser pertinente en atencion a la materia controvertida del
caso.

Se interpretaran de oficio el Articulo 115 de la Decision 486 referido a los
criterios sobre los cuales debe ser analizada la novedad de un diseiio
industrial, y el Articulo 276 de la misma, referido a la regulacion por las
normas internas de los paises miembros de aquellos asuntos sobre
propiedad industrial no comprendidos en la Decision 486, puesto que los
mismos forman parte de los argumentos en el presente caso.?

Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina.-

“Articuio_124.- Vencido el plazo establecido en el articulo precedente, o si no se hubiese
presentado oposicion, la oficina nacional competente examinara si el objeto de la solicitud se
ajusta a lo establecido en los articulos 113y 116.

La oficina nacional compelente no realizara de oficio ningtiin examen de novedad de la solicitud,
salvo que se presentara una oposicion sustentada en un derecho anterior vigente o en la falta de
novedad del diseno industrial.

Sin perjuicio de ello, cuando el disero indusirial carezca manifiestamente de novedad, la oficina
nacional compelente podra denegar de oficio la solicitud.”

Decision 416 de la Comision de la Comunidad Andina. -

“Articulo 115.- Seran registrables disefios induslriales que sean nuevos.

Un diserio industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad
validamente invocada, se hubiere hecho accesible al publico, en cualquier lugar o momento,

mediante su descripcion, utilizacion, comercializacion o por cualquier olro medio.

Un diserio industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con
respecto arealizaciones anteriores o porque se refiera a olra clase de productos distintos a dichas
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D.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

La novedad como requisito de registrabilidad. Las diferencias
secundarias.

Oposicion en un procedimiento de registro de disefio industrial.
Notificacion de informe técnico (medio probatorio) en el procedimiento de
registro de diseio industrial. La proteccion del derecho de defensa y el
debido proceso

Principio de complemento indispensable.

ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

La novedad como requisito de registrabilidad. Las diferencias
secundarias

El sefior Risi, sefald que el diseno industrial solicitado careceria de
novedad sobre la base del registro del diseio denominado “Escudo
Jalador para Cerrado” inscrito a su favor bajo el Titulo 2945.

El requisito de la novedad constituye una cualidad intrinseca y esencial
para la proteccion del diseio industrial.

Como se dijo precedentemente, un disefio industrial es nuevo si antes de
la fecha de su solicitud o antes de la fecha de la prioridad invocada no
hubiese sido accesible al publico mediante su descripcion, utilizacion,
comercializacion o cualquier otro medio. Iguaimente, un diseno industrial
es nuevo cuando no presente uUnicamente diferencias secundarias
respecto al disefio industrial.

Para determinar la novedad de un disefio industrial, se establecen los
siguientes criterios3;

a) Considerar como nuevo lo que no es conocido en un determinado
momento,

b) Considerar como nuevo lo que no ha sido copiado;

c) Considerar como nuevo lo que se diferencia de lo que existe en un
determinado momento.

En el criterio a), se infiere que el principio de novedad es el
correspondiente al caso de la registrabilidad de Invenciones y Modelos de

realizaciones.”

‘Articulo 276.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decision,
seran regulados por las normas internas de los Paises Miembros.”

Actas de Derecho Industrial. Reflexiones sobre el concepto de novedad en los modelos
industriales. Tomo 5, Madrid 1979, pp. 371 y ss.
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Utilidad; es decir, que no se encuentre anticipado por el estado de la
técnica a nivel mundial.*

En el caso del criterio b), sélo se puede tomar como nuevo lo que no se
encuentra en el conocimiento del creador del disefio industrial’.

Mientras que en el criterio c), un disefo industrial sera nuevo si en el
momento de la presentacion de la solicitud no es conocido por las
personas de cuyo conocimiento depende la existencia de la novedad; es
decir, un circulo especializado.

De esta manera, para juzgar la novedad de un disefio industrial, se tendra
que tener en cuenta lo siguiente:

“(...) habra que comparar las creaciones de forma, cuyo registro se
solicita, con el patrimonio de las formas estéticas existente en el momento
al que ha de referirse el juicio sobre la novedad. Si de esta comparacion
resulta que la creacion de forma no esta comprendida en el patrimonio de
las formas estéticas aplicadas a la industria, la misma seré nueva. En el
caso contrario, la creacion de forma carecera del requisito de novedad por
existir una anticipacion perjudicial para la novedad™.

El Articulo 115 de la Decision 486, seiiala que los antecedentes sobre los
cuales debera ser analizada la novedad, podran consistir en disefios
industriales que hayan sido accesibles al publico por descripciones, usos,
comercializacion o cualquier otro medio.

Las diferencias secundarias

En el proceso interno, el seiior Risi sostiene que el disefio industrial
solicitado para registro presenta diferencias minimas secundarias
respecto del diseno industrial para “Escudo Jalador para Cerrado” inscrito
a su favor bajo el Titulo 2945.

El citado Articulo 115 sefala que las diferencias que debe poseer el
disefo solicitado en relacion a disefios anteriores deben ser sustanciales
y no meramente secundarias sin que se refieran a otra clase de
productos, ya que ello no lo librara de ser confundible y por lo tanto, de
ser irregistrable.

Al respecto, el Tribunal ha sefialado en reiterada jurisprudencia que para
determinar un disefo industrial posee novedad, sera necesario que su
comparacion se realice partiendo de la impresion en conjunto del diseiio

Dicha novedad es conocida en el derecho aleman como “novedad objetiva®,
Ibidem.

OTERO LASTRES, José Manuel. E! Modslo Industrial. Editorial Montecorvo, Primera Edicion,
Madrid, 1977, p. 359.
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con otros que se encuentre en el estado de la técnica, considerandose en
dicha comparacion que no es nuevo no sélo un diseiio que sea idéntico a
otro, sino uno sustancialmente igual a otro o que difiera de este sélo en
caracteristicas secundarias.”

1.10.Las diferencias secundarias solo podran ser determinadas cuando la
impresién general que produzca el diseiio industrial en los circulos
interesados del publico consumidor, difiera de la producida por cualquier
otro diseio que haya sido puesto a su disposicion con anterioridad.
Asimismo, debera el nuevo disefio conferir un valor agregado al producto,
expresado en su apariencia estética, para que sus diferencias sean
sustanciales. En este sentido, es el consumidor quien determinara si las
diferencias existentes entre los disefios industriales comparados son
sustanciales o no, en su eleccion de los productos en el mercado.8

1.11.Dado que la finalidad del disefio industrial es brindar una apariencia
atractiva al producto, el criterio para determinar si existen diferencias
sustanciales entre dos disefios es determinado por la eleccion del
consumidor medio. Si para un consumidor medio, le es indistinto adquirir
cualquiera de los dos productos en comparacion, las diferencias seran
irrelevantes; sin embargo, si prefiere uno de los dos productos por ser
mas atractivo estéticamente, las diferencias son consideradas relevantes,
y por lo tanto se entendera que las diferencias entre ambos son
sustanciales®.

1.12.En tal sentido, se debera examinar el caso concreto y determinar si los
elementos que presenta el disefo industrial le dan a este una apariencia
estética otorgandole la novedad suficiente para acceder al registro.

2. Oposicion en un procedimiento de registro de disefio industrial

2.1. En el presente caso, se advierte que el sefor Risi formulé oposicion al
registro del diseiio industrial “Protector de cerradura con tirador” sobre la
base del diseio industrial “Escudo jalador para cerrado” previamente
inscrito a su favor bajo el Titulo 2945. En su oposicion, el sefor Risi
senalé que el diseifo industrial “Protector de cerradura con tirador”
careceria de novedad y tendria minimas diferencias con el disefio
registrado a su favor.

2.2. En atencion a ello, resulta pertinente analizar los articulos referidos a la
presentacion de una oposicion dentro del tramite de una solicitud de
diseio industrial.

Ver a modo referencial |a Interpretacién Prejudicial expedida en el Proceso 208-IP-2015, de fecha
7 de diciembre de 2015.

8 Ibidem.

g Ver a modo referencial la Interpretacién prejudicial expedida en el Proceso 71-IP-2005 de fecha 6
de julio de 2005.
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2.3.

24.

25.

2.6.

Conforme al Articulo 122 de la Decision 486, quien tenga legitimo interés
podra presentar por una sola vez oposicion fundamentada contra dicha
solicitud de registro de disefio industrial®. Dicha oposicion debe
presentarse dentro del plazo de treinta dias siguientes a la fecha de
publicacion de la solicitud de registro del disefio industrial solicitado.

Por su parte, el Articulo 123 de la Decision 486 sefala que, de
presentarse una oposicion, se debera notificar al solicitante para que
dentro del plazo de 30 dias habiles presente sus argumentos o presente
los medios probatorios que considere pertinentes.

El Articulo 124 de ila Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina seiiala lo siguiente:

“Articulo 124.- Vencido el plazo establecido en el articulo precedente, o si
no se hubiese presentado oposicion, la oficina nacional competente
examinara si el objeto de la solicitud se ajusta a lo establecido en los
artfculos 113 y 116.

La oficina nacional competente no realizara de oficio ningtin examen de
novedad de la solicitud, salvo que se presentara una oposicion sustentada
en un derecho anterior vigente o en la falta de novedad del disefio
industrial.

Sin perjuicio de ello, cuando el disefo industrial carezca manifiestamente
de novedad, la oficina nacional competente podra denegar de oficio la
solicitud.”

Del enunciado del Articulo 124 de la Decision 486 se desprende lo
siguiente:

a) Una vez que haya transcurrido el plazo de 30 dias habiles para que
se presente una oposicion, la autoridad examinara si la solicitud
cumple con los requisitos establecidos para acceder a registro.

10

1"

Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina.-

“Articulo 122.- Dentro del plazo de treinta dias siguientes a la fecha de la publicacion, quien tenga
legitimo interés, podra presentar por una sola vez, oposicién fundamentada que pueda desvirtuar
el registro del diseno industrial.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgara, por una sola vez, un plazo adicional
de lreinta dias para sustentar la oposicion.

Las oposiciones temerarias podran ser sancionadas si asi lo disponen las normas nacionales.”
Decisidon 486 de la Comision de la Comunidad Andina.-

“Articulo 123.- Si se hubiere presentado oposicion, la oficina nacional competente notificara al
solicitante para que dentro de los treinta dias siguientes haga valer sus argumentaciones o

presente documentos, si lo estima conveniente.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente oforgara un plazo adicional de ¥reinta dias para
la contestacion.”
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3.1.

3.2.

b) La autoridad nacional competente no realizara de oficio ningin
examen de novedad, por lo que no podra denegar ninguna solicitud
de disefo industrial argumentando la falta de novedad en base a los
resultados que arroje una busqueda de anterioridades en su base de
datos. En consecuencia, de no existir oposiciones a la solicitud de
registro basadas en un derecho anterior vigente, o en la falta de
novedad del disefio industrial solicitado, el unico analisis que la
oficina debe realizar es si el objeto de la solicitud cumple con los
requisitos contenidos en la definicion del Articulo 113 de la Decision
486, y si no esta incurso en las causales de irregistrabilidad del
Articulo 116 de la misma normativa. La Unica excepcion a dicho
enunciado se advierte en el supuesto de que se haya presentado
una oposicién basada en un derecho anterior vigente; o, en la falta
de novedad del disefio industrial solicitado.

c) En el supuesto de que la autoridad nacional competente verifique
que el disefio industrial solicitado carece manifiestamente del
requisito de novedad podra denegar de oficio la solicitud de registro.

Ahora bien, un disefio industrial carece manifiestamente de novedad
cuando de su simple revision salta a la vista de manera ostensible,
clara y evidente, que no tiene novedad. Por lo tanto, la oficina
nacional en estos casos no tendria necesidad de hacer busquedas
especiales de disefos similares en cabeza de terceros, ni ahondar
en examenes comparativos complicados y técnicos, ya que es tan
evidente la falta de una apariencia especial y propia en el disefo
solicitado, que simplemente deberia argumentar la notoria ausencia
de un aporte novedoso y singular, para con esto cumplir con la
exigencia de la debida motivacién de los actos administrativos. Un
ejemplo de disefios con ausencia manifiesta de novedad se
encuentra en las formas o configuraciones que sean habituales y
normalmente conocidas por el consumidor pertinente'2.

Notificacion de informe técnico (medio probatorio) en el
procedimiento de registro de diseno industrial. La proteccion del
derecho de defensa y el debido proceso

En el presente proceso, el sefor Canepa sefala que no se le notifico el
informe técnico que motivd la denegatoria del disefo industrial solicitado,
razon por la cual no pudo ejercer su derecho a la defensa.

Al respecto, en el acapite anterior se ha explicado el alcance del Articulo
124 de la Decision 486. Esta disposicion, al igual que otras disposiciones
procedimentales contenidas en la Decision 486 (v.g. los Articulos 122 y
123) deben ser leidas, interpretadas y aplicadas a la luz de una adecuada

Ver a modo referencial la Interpretacion Prejudicial expedida en el Proceso 355-1P-2015 de fecha
13 de oclubre de 2016.

10
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

y efectiva proteccion de los derechos humanos, entre los que se
encuentra el derecho al debido proceso, el cual es un principio y un
derecho que instrumentaliza que en cualquier procedimiento
administrativo o proceso judicial se respete el derecho de defensa de las
partes involucradas.

En efecto, en anterior jurisprudencia, este Tribunal ya ha advertido que la
normativa comunitaria de propiedad industrial debe estar en concordancia
y armonia con la proteccion de los derechos humanos, ya que estos son
el soporte de actuacion de todos los operadores juridicos subregionales. 13

Si bien no es vinculante, este Tribunal considera que la Carta Andina para
la Promocion y Proteccion de los Derechos Humanos, adoptada por el
Consejo Presidencial Andino el 26 de julio de 2002, constituye un
parametro interpretativo del derecho comunitario andino.4

En ese sentido, las disposiciones procedimentales contenidas en el
derecho comunitario andino deben ser interpretadas considerando lo
establecido en los Articulos 64 y 66 de la Carta Andina para la Promocion
y Proteccion de los Derechos Humanos, sobre la promocion y proteccion
de los derechos humanos en general, y del derecho al debido proceso en
particular, asi como sobre el rol que tiene la administracion de justicia
—que abarca no solo el ambito judicial, sino también el administrativo—
de cada pais miembro de la Comunidad Andina para la proteccion de los
derechos humanos, a través de la aplicacion de las leyes nacionales e
instrumentos internacionales.

El debido proceso es un derecho humano reconocido en diversos
instrumentos intermacionales, tales como: la Declaracion Universal de
Derechos Humanos, adoptado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 10 de diciembre de 1948; el Pacto internacional de Derechos
Civiles y Politicos, adoptado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 16 de diciembre de 1966; la Convencion Americana sobre
Derechos Humanos, adoptado en San José de Costa Rica el 22 de
noviembre de 1969; entre otros; y cuyo contenido y alcances ha sido
materia de explicacion por jurisprudencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos y de los Tribunales Constitucionales de los paises
miembros de la Comunidad Andina. En ese sentido, en todo
procedimiento se deben asegurar todas las garantias necesarias para la
defensa de las personas y para el respeto del debido proceso, entre ellas
el derecho de defensa.

En el marco del derecho al debido proceso, y en adecuado ejercicio del
derecho de defensa, si en un procedimiento de registro de disefo

14

Ver la Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 60-IP-2012 del 24 de octubre del 2012,

Al respecto, revisar las Interpretaciones Prejudiciales recaidas en el Proceso 100-1P-2011 de! 8 de
febrero de 2012 y en el Proceso 60-1P-2012 del 24 de octubre del 2012.

1
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industrial (con o sin oposicién) la autoridad nacional competente aporta,
como medio probatorio, un informe técnico que sera merituado por dicha
autoridad, el referido informe debe ser notificado a la parte o partes del
procedimiento, segun sea el caso, para que esta o estas tengan la
oportunidad de presentar alegaciones frente al contenido de dicho
informe.

4. Principio de compiemento indispensable

4.1. En el presente proceso, el seiior Risi sefiala que no existe obligacion legal
de notificar los informes técnicos emitidos dentro del tramite de una
solicitud de disefio industrial, y que en vista del vacio de la norma
comunitaria al respecto, no es posible realizar una analogia entre la
notificacién del informe técnico de patentes de invencion y modelo de
utilidad, al caso de los disefos industriales. En ese sentido, y como ha
sido desarrollado anteriormente la Decision 486 no contempla un articulo
especifico para el tema de notificacion de informes técnicos en el caso de
disefios industriales, resulta pertinente desarrollar este tema.

4.2. Segun lo previsto en el Articulo 276 de la Decision 486, “Los asuntos
sobre propiedad industrial no comprendidos en la presente Decision,
seran regulados por las normas internas de los paises miembros”, es
decir, la legislacion nacional de los paises miembros puede suplir los
vacios de los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la
norma comunitaria.

4.3. El principio de complemento indispensable de la normativa comunitaria
consagra lo que algunos tratadistas denominan “norma de clausura”?,
seqgun la cual se deja a la legislacion de los paises miembros la solucién
legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que

es posible que aquella no prevea todos los casos susceptibles de
regulacion juridica.

4.4, EIl Tribunal en reiterada jurisprudencia ha manifestado lo siguiente:

“...) la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan
aplicar criterios reslrictivos, como el principio del ‘complemento
indispensable’ para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones
normativas de derecho interno, anotando que solo serian legitimas
aquellas complementarias que resulten ser ‘estrictamente necesarias para
la ejecucion de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su
aplicacién y que de ningtin modo la entraben o desvirttien’ {...)advirtié la
inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento

juridico comunitario, debiendo quedar substraidos de la_competencia

NAVARRO, Pablo E. Normas permisivas y clausura de fos sistemas normativos. En: Instiluto
Tecnoldgico Auténomo de México (ITAM). ISONOMIA - Revista de Teorla y Filosofia del Derecho.
Nimero 34, Abril 2011, pp. 109 -139.

Disponible: http://www.isonomia.itam.mx/docs/isonomia34/Isono_345.pdf (Consulta: 21 de febrero
de 2017).
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los tos regulados por Ia legislacién comunitaria. De
esta manera, ‘la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria,
que de algun modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si
bien no queda propiamente derogada, dejara de aplicarse
automaticamente, bien sea anterior (subrayamos) o posterior a la norma
integracionista™. ¢

4.5. En este marco, ha establecido que no son aplicables las normas de
derecho intemo que sean contrarias al ordenamiento juridico comunitario,
debiendo quedar substraidos de la competencia legislativa intema los
asuntos regulados por la legislacion comunitaria andina.

4.6. Asimismo, el Tribunal, sobre el tema, ha expresado que “no es posible Ila
expedicion de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo gue sean
necesarias para la correcta aplicacién de aguellas”.\?

4.7. Es decir, los paises miembros no pueden expedir normas sobre asuntos
regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para
su correcta ejecucion y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de
reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u
obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas
comunitarias. Asi, las normas internas que los paises emitan en virtud del
principio de complemento indispensable no podran modificar o ampliar los
plazos establecidos en la norma comunitaria, sino que estas podrian
realizar precisiones a efectos de un correcto computo de los mismos.

4.8. No obstante lo anterior, cuando la norma comunitaria deja a la
responsabilidad de los paises miembros la implementacién o desarrollo
de aspectos no regulados por aquella, en aplicacion del principio de
complemento indispensable, les corresponde a esos paises llevar a cabo
tales implementaciones, sin que estas puedan establecer, desde luego,
exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de
una u otra manera afecten el derecho comunitario o, restrinjan aspectos
esenciales por €l requlados de manera que signifiguen, por ejemplo, una
menor proteccion a los derechos consagrados por la norma comunitaria.'®

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 intemo Proceso Interno 650-
2013/DIN, la que debera adoptarla al emitir el correspondiente fallo de
conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creacion del

. Ver Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 129-1P-2012 de fecha de 25 de abril de 2013,
citando al Proceso 121-IP-2004.

w Ver Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 111-IP-2014 de fecha de 23 de seliembre de
2014,

Ver Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 142-1P-2015 del 24 de agosto del afio 2015 y
Proceso 67-1P-2013 del 8 de mayo del 2013.

13
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Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo
128 parrafo tercero de su Estatuto.

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

/

/
[
7~
Cecilia Luisa Ayllon Quinteros
MAGISTRADA

is Rafael Vergara Quintero
MAGISTRADO

Hugo Ramiro Gédmez Apac
MAGISTRADO

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

Cecilia Luisa Ayllmnteros
PRESIDENTA

Notifiquese a la Entidad 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.

14
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 16 de marzo de 2017

Proceso: 507-1P-2016
Asunto: Interpretacion Prejudicial
Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo

No 1. de Quito de la Republica del Ecuador.

Expediente interno

del Consuitante: 17811-2013-11041

Referencia: Signos involucrados: BOKYBOM (denominativo)
y BOMKY (denominativo)

Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllon Quinteros

VISTOS:

El Oficio 7790-S-TDCA-No.1-J.C.H.T., de 23 de septiembre de 2016 recibido
fisicamente el 3 de octubre de 2016, mediante el cual el Tribunal Distrital de
lo Contencioso Administrativo No. 1, de la Republica del Ecuador, solicito
Interpretacion Prejudicial del Articulo 83, literal a) de la Decision 344 de la
Comision del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el Proceso Interno
17811-2013-11041; vy,

El Auto de 28 de noviembre de 2016, mediante el cuai este Tribunal admitio a
tramite la presente Interpretacion Prejudicial.

A. ANTECEDENTES
1. Partes en el proceso interno

Demandante: INDUSTRIA DE ALIMENTOS DOS EN UNO
S.A.
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Demandado: INSTITUTO ECUATORIANO DE
PROPIEDAD INTELECTUAL (En adelante,
IEPI)

PROCURADURIA GENERAL DEL
ESTADO DE LA REPUBLICA DEL
ECUADOR

Tercero interesado: GELATI CIA. LTDA.
Hechos relevantes

El 5 de noviembre de 1998, GELATI CIA. LTDA., solicité ante el Instituto
Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI (en adelante, IEPI), el registro
del signo BOKYBOM (denominativo)! para distinguir productos
comprendidos en la Clase 302 del Arreglo de Niza Relativo a la
Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el Registro de
las Marcas (en adelante, Clasificacion Internacional de Niza).

Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad
Intelectual 406, correspondiente al mes de noviembre de 1998,
INDUSTRIA DE ALIMENTOS DOS EN UNO S.A., (en adelante,
INDUSTRIA DE ALIMENTOS), presentd observacion en contra de la
solicitud de registro, con fundamento en la marca registrada BOMKY
denominativa3 en la Clase 304 de la Clasificacion Internacional de Niza.

El 17 de febrero de 2000, mediante Resolucion 975731 la Direccion
Nacional de Propiedad Industrial del IEPI, resolvi6 rechazar la
observacion presentada por INDUSTRIA DE ALIMENTOS, y aceptar el
registro como marca de la denominacion BOKYBOM.

El 24 de febrero de 2000, INDUSTRIA DE ALIMENTOS presento
Recurso de Reposicion en contra de la Resolucion 975731.

Mediante Resolucion 976848 de 30 de marzo de 2000, La Direccion
Nacional de Propiedad Industrial del IEPI, resolvié negar el Recurso de
Reposicion interpuesto, y confirmar la Resolucion 975731.

Expediente administrativo 91968-98.
Clase 30.- Helados de crema, helados de agua, helados de yogur.
Titulo de registro 802-93.

Revisado el expediente no se puedo determinar que productos dentro de la Clase 30.
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SN
X

2.6.

2.7.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

5.1.

5.2.

5.3.

E! 27 de abril de 2000, INDUSTRIA DE ALIMENTOS presento recurso
contencioso administrativo en contra de la Resoluciones 976848 y
976848, emitidas por el {EPI.

El 14 de junio de 2016, el Tribunal Distrital de lo Contencioso
Administrativo No. 1 de Quito, de la Republica del Ecuador, suspendio el
proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la Interpretacion
Prejudicial del Articulo 83 literal a)de la Decision 344 de la Comision del
Acuerdo de Cartagena.

Argumentos de la demanda planteada por INDUSTRIA DE
ALIMENTOS DOS EN UNO S.A.

Notoriedad de la marca BOMKY, la cual se encuentra registrada no solo
en el Ecuador, sino en varios paises.

El signo BOKYBOM carece de toda perceptibilidad, distincion y no es
susceptible de representacion grafica, respecto de la existencia previa
de la marca BOMKY.

El signo BOKYBOM cuyo registro se pretende es extremadamente
similar a la marca notoria BOMKY, por lo cual la coexistencia de los
signos en controversia induciria a confusién directa e indirecta al ptblico
consumidor.

Los signos en conflicto estan destinados a proteger productos de la
Clase 30 de la Clasificacion Internacional de Niza, lo que hace que el
riesgo de confusion sea mayor.

Argumentos de la contestacion a la demanda por parte del
Presidente del IEPI

Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la
demanda presentada.

Argumentos de la contestacion a la demanda por parte del Director
de Propiedad Industrial del IEPI

Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la
demanda.

Legitimidad del acto administrativo impugnado, por haber sido emitido
por autoridad competente y con observancia de las formalidades
previstas en la Ley de la materia.

Caducidad del derecho de la actora y prescripcion de la accion.
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6.1.

6.2.

6.3.

Argumentos de la contestacion a la demanda por parte de GELATI
CIA. LTDA.

Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho.

Niega que los signos en conflicto tengan similitudes o caracteristicas al
grado que puedan inducir a confusion en el publico consumidor.

Tomando en cuenta los principios doctrinales y jurisprudenciales, asi
como el sano criterio que se deriva de una correcta comparacion entre
los signos en conflicto, encontramos que no se confunden, por tener
cada uno de ellos, elementos gramaticales suficientemente distintivos.

Argumentos de la contestacion a la demanda por parte de la
Procuraduria General del Estado

El Doctor Carlos Jiménez Salazar, en su calidad de Director de
Patrocinio de la Procuraduria General del Estado, comparecié dentro del
proceso, limitdndose a sefalar casillero judicial, para futuras
notificaciones.

NORMAS A SER INTERPRETADAS

El Tribunal consultante solicita la interpretacion Prejudicial del Articulo
83 literal a)® de la Decision 344 de |la Comision del Acuerdo de
Cartagena. Procede la interpretacion solicitada al tratarse de un tema
relacionado con irregistrabilidad de signos por posibilidad de riesgo de
confusion.

De oficio se interpretaran los articulos 83 literales d) y e) y 846 de la
Decision 344 de la Comision del Acuerdo de Cartagena, toda vez que en

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

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al ptiblico a error, a una marca
anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos
0 servicios, 0 para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda
inducir a! ptblico a error.

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

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

Esta disposicion no serd aplicable cuando el peticionario sea el legitimo titular de la marca
notoriamente conocida;
4
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1.1.

1.2

el presente caso se argumenta la calidad de notorio del signo base de
oposicion.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

Irregistrabilidad de signos por error o similitud. Similitud fonética,
ortografica, grafica e ideologica. Reglas para realizar el cotejo de
signos.

Comparacién entre signos denominativos.

La marca notoriamente conocida y su prueba.

ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

Irregistrabilidad de signos por error o similitud. Similitud fonética,
ortografica, grafica e ideologica. Reglas para realizar el cotejo de
signos.

Se abordara el presente tema en virtud de que, en el proceso intemo, se
debate el posible riesgo de confusién o asociacién entre el signo
BOKYBOM (denominativo), solicitado por GELATI CIA. LTDA., y la marca
BOMKY (denominativa), registrada a favor de INDUSTRIA DE
ALIMENTOS sobre la base de la cual se presentd la oposicion, que fue
finalmente declarada infundada.

En consecuencia, es pertinente analizar el Articulo 83 de la Decision 344
de la Comision del Acuerdo de Cartagena, concretamente en la causal
de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente:

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

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al
publico a error, a una marca anteriormente solicitada para

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

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

Articulo 84. Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se lendran en cuenta,
entre otros, los siguientes criterios:

a) Laextension de su conocimiento entre el publico consumidor como signo distintivo de los
productos o servicios para los que fue acordada;

b) Laintensidad y el ambito de la difusién y de la publicidad o promacion de la marca;

c) Laantigiiedad de la marca y su uso constante;

d) El analisis de produccion y mercadeo de los productos que dislingue la marca.
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registro o registrada por un tercero, para los mismos
productos o servicios, 0 para productos o servicios respecto
de los cuales el uso de la marca pueda inducir al pablico a
error;

(..J.

1.3. Conforme se desprende de esta disposicion, no es registrable un signo
que cause error respecto de una marca anteriormente solicitada para
registro o registrada previamente por un tercero, para los mismos
productos o servicios 0 para productos o servicios que induzca a error al
consumidor.

1.4. Hecha la acotacion anterior, en relacion al literal a) del articulo 83 de la
Decision 344, cabe sefalar que vinculado a la distintividad extrinseca que
debe tener un signo para ser considerado marca, a la que ya se hizo
mencion, se encuentra el riesgo de confusion. Es decir, no puede ser
objeto de registro marcario un signo que si bien es capaz de distinguir los
bienes a los cuales se aplica, presenta identidad o similitud con otro
anteriormente registrado o solicitado para su registro de manera tal que
pueda inducir al publico consumidor a error.

1.5. Por lo tanto, para resolver la controversia se debera examinar si entre
los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego
determinar si ello es capaz de generar riesgo de error en el publico
consumidor.

1.6. El error se podria presentar por confusiéon (directa e indirecta) la
confusion directa, caracterizada porque el vinculo de identidad o
semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio
determinado en la creencia de que esta comprando o usando otro, lo que
implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o
servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vinculo hace que
el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos
productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial
comun.”

1.7. Teniendo en cuenta en esta valoracion que la similitud entre dos signos
puede ser:

1.7.1. Fonética: Se refiere ala semejanza de los sonidos de los signos
en conflicto. Puede darse en la estructura silabica, vocal,
consonante o tdnica de las palabras, por lo que para determinar
un posible riesgo de confusién se debe tener en cuenta las
particularidades de cada caso concreto.

L Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y
diseiio”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
6
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1.8.

1.9.

1.7.2.

1.7.3.

1.7.4.

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 impresion visual de los signos en
conflicto.

Figurativa o grafica: Se refiere a la semejanza de elementos
graficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos
del dibujo o el concepto que evocan.

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

Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe
observar |as siguientes reglas para el cotejo de marcas:?

a)

b)

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 y conceptual.

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 poblacion en
general.

En relacion con esta ultima regla para el cotejo de marcas, relativa al
consumidor medio, es preciso indicar que se espera que este confiara
en la imagen imperfecta que conserva en la memoria'®. Asimismo, se

10

Ibidem.

Véase,
Véase,

por ejemplo, |a Interpretacion Prejudicial pronunciada en el Proceso 178-1P-2015, p. 8.

por ejemplo, las Interpretaciones Prejudiciales pronunciadas en el Proceso 129-1P-2014,

p. 12; Proceso 14-iP-2009, p. 6; Proceso 92-1P-2004, p. 6; las cuales toman como referencia la
Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) de 25 de septiembre
de 2002, asunto T-136/00.

7
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1.10.

1.11.

entiende gue este percibe la marca como un todo, sin detenerse a
examinar los diferentes detalles!!. Adicionalmente, su nivel de atencion
puede variar en funcion de la categoria de productos o servicios
contemplada, sin embargo, en general, se considera que se trata de un
consumidor normalmente informado y razonablemente atento vy
perspicaz’2.

Finalmente, cabe precisar que un signo es idéntico a una marca
registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los
elementos que constituyen la marca; mientras que un signo sera
semejante cuando, considerado en su conjunto, contenga diferencias tan
insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un
consumidor’3,

Al respecto, el Tribunal advierte la prolijidad que se debe tener al momento
de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en un primer
momento determinar la existencia de identidad o similitud, y en un segundo
momento la correspondencia entre los productos o servicios que cada uno
distingue o pretende distinguir'4. De tratarse de una simple similitud, el
examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de contar con
fundamentos claros para denegar o conceder un registro. En cambio, de
existir dos signos idénticos en su composicion pero que identifican
productos o servicios en clases distintas, como regla general, podran ser
perfectamente registrables?S.

1"

5

Véase, en ese sentido, |a Interpretacion Prejudicial emitida en el Proceso 475-IP-2015 de 14 de
julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del TJCE de 12 de junio de 2007,
OAMI c/ Shaker, asunto C-334/05 P, apartado 35; citada en la Sentencia del TJUE de 3 de mayo
de 2016, Aranynektar Termékgyarto és Kereskedelmi KFT ¢/ Oficina de Propiedad Intelectual de
la Unién Europea (EUIPO), asunto T-503/15, apartado 26.

Véase, en ese sentido, Ia Interpretacion Prejudicial expedida en el Proceso 475-1P-2015 de 14
de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de la
Unién Europea (TJUE) de 23 de marzo de 2012, Barilla ¢/ OHMI - Brauerei Schidsser (ALIXIR),
asunto T-157/10, apartado 18; citada en la Sentencia del TJUE de 28 de abril de 2016, Gervais
Danone ¢/ EUIPO - Mahou (B'lue), asunto T-803/14, apartado 18. Véase también la Sentencia
del TICE de 6 de julio de 1995, caso “Mars®, asunto C-470/93, apartado 24, citada en la
Sentencia del TJCE de 16 de septiembre de 1999, Estée Lauder Cosmetics ¢/ Lancaster Group,
asunto C-220/98, apartado 27. Véase asimismo la Sentencia del TJCE de 20 de mayo de 1992,
Comision de las Comunidades Europeas c/ Republica Federal de Alemania, asunto C-290/90,
refativo a la interpretacion de los Articulos 30 y 36 del Tratado CEE y al concepto de
"medicamento”, en el cual el TICE desestimé el recurso interpuesto por la Comision, apartado
11: "El Gobierno aleman considera que las soluciones controvertidas son asimismo
medicamentos por su presentacion debido a la siguiente razon: dado que las soluciones deben
utitizarse cuando el ojo ya se encuentra afectado, el consumidor normaimente informado debe
deducir de ello que se trata de un producto con propiedades preventivas o curativas™,

Véase, en ese sentido, |a Interpretacion Prejudicial emitida en el Proceso 316-1P-2015.

En ese sentido, 1a Interpretacion Prejudicial expedida en el Proceso 512-1P-2014 de 15 de julio
de 2015.

Asi, la Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 316-1P-2015, ya citado.
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1.12. De acuerdo con las reglas y pautas antes expuestas, es importante que,
al analizar el caso concreto, se determinen las similitudes de los signos
en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden
presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podria
incurrir en riesgo de confusidon y/o de asociacion.

2. Comparacién entre signos denominativos

2.1. Como la controversia discutida en el proceso interno radica en parte en
la posibilidad de confusion entre el signo BOKYBOM (denominativo),
solicitado, con la marca registrada BOMKY (denominativa), es
necesario que se proceda a compararlos, teniendo en cuenta que estan
conformados Ginicamente por elementos denominativos, los cuales estan
representados por palabras pronunciables, dotadas o no de un
significado o conceptos.

2.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, se
encuentran conformados por secuencias linglisticas o gramaticales,
formadas por una o varias letras, palabras y/o numeros, individual o
conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo legible,
que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se
subdividen en:'?

a) Sugestivos, que tienen una connotacién conceptual que evoca
ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el
signo; o,

b) Arbitrarios, que no manifiestan conexion alguna entre su
significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que
va a identificar.

2.3. En consideracion a que la controversia informa de la presunta confusion
entre dos signos denominativos, la Corte Consultante debe proceder a
compararlos teniendo en cuenta las siguientes reglas'®:

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

6 Véase, por ejemplo, la Interpretacion Prejudicial expedida dentro del Proceso 529-IP-2015 de 19

de mayo de 2016.
Ly Ibidem.
L Estas reglas han sido adoptadas por e! Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las

cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretacién Prejudicial de! 19 de octubre de
2005 del Proceso 156-1P-2005; y la Interpretacion Prejudicial del 22 de enero de 2014 dentro del
Proceso 200-1P-2013.
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2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

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

Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son |la base y el elemento que no cambia dentro
de la palabra se hace una lista léxica de las derivaciones que
pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el
diccionario.’® Como ejemplo tenemos el lexema deport en:
deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-6logo, deport-e,
deport-ivo, deport-istas

Los segundos, son fragmentos minimos capaces de expresar un
significado y que unido a lun lexema modifica su definicion. 20

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

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

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

2.3.2.3. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podria
generarse riesgo de confusion ideoldgica. Los lexemas
imprimen de significado a la palabra. Es muy importante
tener en cuenta que el criterio ideologico debe estar
complementado con otros criterios para determinar el
riesgo de confusion en los signos en conflicto. 2!

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

Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto
indica la sonoridad de la denominacion.

Pl

RAE: unidad minima que significa léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. €j. sol, o
que poseyéndolos prescinde de ellos por un proceso de segmentacidn. P. ej.; Terr. en Enterrais.

Praceso 308-IP-2015.

Ibidem.

10



Proceso 507-1P-2016
GACETA OFICIAL @ 28/04/2017 38 de 44

2.3.5. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera
mas fuerte en 1a mente del consumidor, pues esto mostraria
como es captada la marca en el mercado.

3. La marca notoriamente conocida y su prueba

3.1. En el presente caso, INDUSTRIA DE ALIMENTOS aleg6 el caracter
notorio de su marca BOMKY (denominativa). En tal virtud, el Tribunal
estima conveniente desarrollar el tema de la marca notoriamente
conocida y su prueba.

3.2. A este respecto, resulta pertinente tener en cuenta el Articulo 83 de la
Decision 344 de la Comision del Acuerdo de Cartagena, concretamente
en las causales de irregistrabilidad previstas en sus literales d) y e), cuyo
tenor es el siguiente:

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

()

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

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

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

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

(...)"

3.3. La marca notoria a lo largo de la Decision 344 se protege teniendo como
base el grado de reconocimiento del consumidor en el mercado.

11



Proceso 507-1P-2016

GACETA OFICIAL @ 28/04/2017 39 de 44

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

En relacion con la proteccion de la marca notoria en el régimen de la
Decision 344, es aquélla difundida en una colectividad de individuos
pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo
de bienes o servicios?.

La normativa comunitaria protege a la marca notoriamente conocida;
este tipo de marca goza de proteccion especial, que va mas alla de los
principios de territorialidad y especialidad, al punto de establecer que no
pueden ser registradas como marcas los signos que sean una imitacion
o reproduccion de una marca notoriamente conocida (literal d, del
articulo 83), o que tengan semejanzas o similitudes que conlleven a
confusién con marcas notoriamente conocidas (literal e del mismo
Articulo de la Decision 344)23,

El literal d) del Articulo 83 de la Decision 344 establece una amplia
proteccion para los signos distintivos que posean la caracteristica de
notoriedad. Lo hace estableciendo la prohibicion para la inscripcion de
signos que reproduzcan, imiten o transcriban, total o parcialmente, un
signo distintivo notoriamente conocido en el pais en el que se solicita el
registro o en el comercio subregional o intemacional sujeto a
reciprocidad.

Este literal establece una amplia proteccion para los signos distintivos
que reunan condiciones de notorios; no obstante, la notoriedad es un
hecho que como se ha dicho debe ser probado. Asi lo establece el
articulo 84 de esa Decision cuando seiala los elementos que sirven para
medir tal circunstancia?*.

En el literal e) del Articulo 83 de la Decision 344 se prevé una proteccion
especial a la marca notoriamente conocida, independientemente de la
clase de servicios y productos solicitados para el registro, considerando
que si existe similitud puede producirse confusion con otra marca?s.

Una marca no es notoria desde su aparicion en el mercado y tal
condicion constituye un estatus superior al que han llegado ciertas
marcas en virtud de la calidad de los productos que distingue,
permanencia en el mercado, aceptacion y conocimiento entre los
consumidores.

22

23

24

25

Proceso 107-IP-2012.
Proceso 265-1P-2014.
Proceso 23-1P-96.

Proceso 16-1P-2001.
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3.10.La notoriedad de la marca se construye a traves del esfuerzo, trabajo e
inversion de su titular, que la ha difundido en el mercado y ha establecido
ciertos parametros de calidad en sus productos, por esto requiere una
proteccion especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar
maliciosamente el prestigio ajeno.

3.11.Senala Zuccherino dentro del tema: “Las llamadas marcas notorias han
merecido tradicionalmente una proteccion especial, en la medida en que
respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno.
La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o
ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o
servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que
consiguio la notoriedad?6™.

3.12. Asi, el reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que
debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba habil ante el
Juez o el Administrador, segun sea el caso. Segun el articulo 84 de la
Decision 344, para que se pueda determinar si una marca es
notoriamente conocida, se debe tener en cuenta, entre otros, los
siguientes criterios:

a) La extension de su conocimiento entre el publico consumidor como
signo distintivo de los productos o servicios para los que fue
acordada;

b) La intensidad y el ambito de la difusion y de la publicidad o
promocion de la marca;

c) La antigtiedad de la marca y su uso constante;

d) Elanalisis de produccion y mercadeo de los productos que distingue
la marca”.

En relacién con los diferentes tipos de riesgos a que se exponen los
signos distintivos en el mercado

3.13.La Decision 344, a diferencia de la Decision 486, no consagra una
proteccion de la marca notoria de forma tan especifica y diferenciada en
relacién con dichos riesgos. Es decir, no califica la proteccion de los tipos
de marcas en relacion con los diversos tipos de riesgos?’.

3.14.Con el objeto de proteger los signos distintivos segun su grado de
notoriedad, se han clasificado y diferenciado diversos tipos de riesgos.

6 ZUCCHERINO Daniel. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT . Editado por Abeledo Perrot,
1997, pp. 130 y 131.

2 Proceso 68-1P-2012.
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Generalmente, la doctrina se ha referido a cuatro, a saber: riesgo de
confusion, de asociacion, de dilucién y de uso parasitario.?®

3.14.1. El riesgo de confusion es cuando el consumidor al adquirir un
producto piense que esta adquiriendo otro (confusion directa), o
que en su defecto crea que este producto tiene un origen
empresarial diferente al que realmente posee (confusion
indirecta).

3.14.2. El riesgo de asociacion es cuando 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 vinculacion econémica.

3.14.3. El riesgo de dilucién es la circunstancia 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.

3.14.4. Y, por ultimo, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad que
un competidor parasitario se aproveche injustamente del
prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la
accion se realice sobre productos o servicios que no tengan
ningan grado de conexidad con los que ampara el signo
notoriamente conocido.

3.15. Aunque el literal e) del Articulo 83 de la Decision 344 sélo se refiera al
término confusion, como se mostrd anteriormente, la marca
notoriamente conocida también es protegida contra el riesgo de
asociacion.

3.16. En relacion con el riesgo de dilucidn, el Tribunal ha manifestado lo
siguiente: “En efecto, al diferenciar las causales de irregistrabilidad de
las marcas, no dispone, como lo hace la Decisidon 486, la proteccion de
las marcas comunes en relacidon con los riesgos de confusion y
asociacion, sino se limita a decir en el literal a) del Articulo 83, que no se
pueden registrar como marcas signos que sean idénticos o se asemejen
de forma que puedan inducir al publico a error, a una marca anteriormente
solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos

f\_\ e Sobre el tratamiento que la Decision 486 le olorga a la marca noloria, puede verse VARGAS

MENDQOZA, Marcelo, “La Marca Renombrada en el Actual Régimen Comunitario Andino de
Propiedad Intelectual®, en revista Foro No. 6, Il semestre, 2006, Universidad Andina Siman
Bolivar, Quito, Ecuador.
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productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales
el uso de la marca pueda inducir al pablico a error.

3.17.En efecto, con la anterior disposicion se otorga proteccion ampliada al
signo notoriamente conocido, que como ya se ha dicho, excede el
principio de especialidad y territorialidad. Dicha norma no hace
referencia a la proteccion de los signos notoriamente conocidos respecto
de ciertos riesgos determinados, pero se debe entender que la norma
trata de salvaguardar los signos notoriamente conocidos del riesgo de
confusion en que puede incurrir el publico consumidor, como lo hace
expresamente en relacién con la marca general.

3.18. Por otro lado, el literal e) del Articulo 83 de la Decision 344, es una
disposicion de caracter especial en relacion con proteccion de la marca
notoria, al disponer que no se pueden registrar como marcas signos ‘que
sean similares hasta el punto de producir confusién con una marca
notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos
0 servicios para los cuales se solicite el registro.

3.19.Con esta ultima disposicion se protege a la marca notoria mas alla del
principio de especialidad, pero unicamente refiriéndose al riesgo de
confusion. No se refiere a la proteccion en relacion con otros riesgos
como uso parasitario y dilucion.

3.20.De manera que en dicha norma se protege no sélo a la marca
notoriamente conocida, sino a las marcas comunes de los riesgos de
confusion y de dilucion que pudiese causar el uso indebido de un signo
distintivo en el mercado. Se advierte que no se esta hablando de las
causales de irregistrabilidad, sino de las conductas lesivas contra una
marca registrada, que el titular de la misma puede atacar.

3.21.Lo anteriormente expuesto quiere decir, que debe hacerse una
interpretacion conjunta de los literales d) y e) del Articulo 83 con el
objetivo perseguido al proteger a la marca notoriamente conocida, que
en relaciéon con el registro de un signo idéntico o similar a un signo
notoriamente conocido, de manera que el Juez Nacional o la Oficina
Nacional Competente, en su caso, deberan tener en cuenta la proteccion
ampliada que establece la normativa comunitaria en el articulo 83,
literales d) y e), siempre y cuando la solicitud de registro como marca de
un signo idéntico o similar a un signo notoriamente conocido pueda
generar riesgo de confusién, asociacion o dilucion de su capacidad
distintiva.

3.22. A pesar de que el riesgo de dilucién ha ido aparejado con la proteccion
de los signos notoriamente conocidos, como se vio, el articulo 104, literal
d), lo ha extendido también a todo tipo de marca registrada cuando se
presente su uso no autorizado. Haciendo una adecuacién del concepto
con la norma comentada, la protecciéon contra dicho riesgo tiene como
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objetivo salvaguardar a las marcas en relacion con cualquier uso de otros
signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de su capacidad
distintiva, aunque se use para productos que no sean idénticos, similares
o que no tengan ningun grado de conexidad con los que ampara la marca
registrada?e.

3.23.En concordancia con lo expuesto, se debera determinar si la marca
BOMKY (denominativa) era notoriamente conocida al momento de la
solicitud del signo BOKYBOM (denominativo), de conformidad con los
medios probatorios presentados y los criterios anteriormente expuestos,
para posteriormente determinar si el signo solicitado registro genera
alguno de los riesgos sefalados en la presente providencia.

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 17811-2013-11041, la que
debera adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo
dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de
su Estatuto.

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

s Rafael Vergara Quintero
MAGISTRADO

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

29 Proceso 145-1P-2006.
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Z/f Lgme
Cecilia Luisa Ayllon Quinteros
PRESIDENTA

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