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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 29 de marzo de 2019

Proceso:
Asunto

Consultante:

Expediente interno
Del Consultante:

Referencia;

Magistrado Ponente:

VISTOS

505-IP-2018
Interpretacion Prejudicial

Quinta Sala Especializada en lo Contencioso
Administrativo con Subespecialidad en Temas
de Mercado de la Corte Superior de Justicia
de Lima de la Republica del Peri

8199-2017-0-1801-JR-CA-25

Signos Involucrados HAMPI WASI vy logotipo
(mixte) [ JAMPI FARMA  BOTICA
PERFUMERIA vy logotipo (mixto), JAMPI
FARMA BOTICA ECONOMICA COMPRA LO
MISMO CON MENOS PLATA vy logotipo
(mixto), JAMPI FARMA BOTICA
PERFUMERIA LO MISMO, PERO MAS
BARATO vy logotipo {mixto), JAMPI FARMA
BOTICA PERFUMERIA MAS BARATO Y ES
LO MISMO vy logotipo (mixto), JAMPI FARMA
y logotipo (mixto), CAJITA JAMP! y grafica
(mixto), DRA JAMPIFARMA y grafia (mixto)

Hernan Rodrigo Romero Zambrano

El Oficio No. 8199-2017-0-S-5%SECA-CSJLI-PJ del 28 de septiembre del 2018,
recibido via correo electrénico el 27 de septiembre del 2018 (sic)', mediante el
cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con
Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de
———kLima de la Republica del Peru, solicitd Interpretacion Prejudicial del Articulo

:.m" DE 1?36 ‘Literal a) de la Decision 486 de la Comisidn de la Comunidad Andina, a fin
:\ g, Haeoiver el Proceso Interno 8199-2017-0-1801-JR-CA-25; v,

SEC RE TA RIA Sé.- abserva que si bien el Oficio tiene fecha 28 de septiembre del 2018, &l mismo fue recibido via
aleatrdnica en el Tribunal el 27 de septiembre dal 2018,
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El Auto del 18 de febrero de 2019, mediante el cual este Tribunal admitio a
tramite la presente Interpretacion Prejudicial.

A.

B.

ANTECEDENTES
Demandante: IRMA SAM PERU S.A.
Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE
LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI)
DE LA REPUBLICA DEL PERU

ASUNTO CONTROVERTIDO

De la revision de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del
proceso interno, este Tribunal considera que el asunto controvertido es la
existencia o no de riesgo de confusién entre el signo solicitado HAMPI WASI vy
logotipo (mixto) con las marcas registradas JAMPlI FARMA BOTICA
PERFUMERIA y logotipo (mixta), JAMPI FARMA BOTICA ECONOMICA
COMPRA LO MISMO CON MENOS PLATA vy logotipo (mixta), JAMPI FARMA
BOTICA PERFUMERIA LO MISMO, PERO MAS BARATO y logotipo (mixta),
JAMP!I FARMA BOTICA PERFUMERIA MAS BARATO Y ES LO MISMO y
logotipo (mixta), JAMPI FARMA vy logotipo (mixta), CAJITA JAMPI y grafica
(mixta), DRA JAMPIFARMA y grafia (mixta).

C.

i b

NORMA A SER INTERPRETADA

La Sala consultante solicito la Interpretacion Prejudicial del Articulo 136
Literal a) de la Decisiéon 486 de la Comisién de la Comunidad Andina?, el
mismo que sera interpretado por ser procedente.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusion
directo, indirecto y de asociacién. Similitud ortografica, fonética,
conceptual o ideclégica y grafica o figurativa. Reglas para realizar el
cotejo de signos distintivos

Comparacion entre signos mixios.

Conexidn entre productos de la Clasificacion Internacional de Niza.
Absolucion a las preguntas formuladas por la Sala consultante.

Decision 486 de la Comisidn de la Comunidad Andina

FArticulo 136.- No podrdn regisfrarse como marcas aguellos signos cuyo uso en el comercio
“afectara indebidamente un derecho de fercero, en particular cuando;

\ af sean idénticas o se asemejen, a una marca anterdormente solicitada para registro o registrada
- por un tercero, para 1os mismos productos o servicios, o para productos o senvicios respecio de los
chales el vso de fa marcs pueda causar un resgo de confusidn o de asociacidn; {..)7
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1.1.

¥.2.

ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

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

En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado
HAMPI WASI v logotipo (mixto) y las marcas registradas JAMP| FARMA
BOTICA PERFUMERIA y logotipo (mixta), JAMPI FARMA BOTICA
ECONOMICA COMPRA LO MISMO CON MENOS PLATA vy logotipo
(mixta), JAMP! FARMA BOTICA PERFUMERIA LO MISMO, PERO MAS
BARATO y logotipo (mixta), JAMPI FARMA BOTICA PERFUMERIA MAS
BARATO Y ES LO MISMO vy logotipo (mixta), JAMPI FARMA y logotipo
(mixta), CAJITA JAMPI y grafica (mixta), DRA JAMPIFARMA y grafia
(mixta), son confundibles o no, es perinente analizar el Literal a) del
Articulo 136 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina,
cuyo tenor es el siguiente:

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

a) sean identicos o se asemejen, a una marca anterormente
solicitada para registro o registrada por un tercero, para los
mismos productos o servicios, o para productos o servicios
respeclo de los cuales el uso de la marca pueda causar un
riesgo de confusién o de asociacién; (...)"

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

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

b) El riesgo de asociacion, consiste en la posibilidad de que el
consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen

&% empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de

3

P

Ver interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de
2016, 466-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016.
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dicho producto y otra empresa tienen una relacion o vinculacion
econdmica.

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

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

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

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

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

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

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

b) En la comparacion se debe emplear el método del cotejo sucesivo;
esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es
procedente realizar un analisis simultaneo, pues el consumidor
dificiimente observara los signos al mismo tiempo, sino que lo hara
en momentos diferentes.
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c) El analisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las

a0

d)

T T ALk

diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir
el riesgo de confusion o asociacion.

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

(i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos
y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor
medio podria ser el soporte del analisis de confundibilidad. De
acuerdo con las maximas de la experiencia, al consumidor
medio se le presume normalmente informado vy
razonablemente atento, cuyo nivel de percepcidn es variable en
relacién con la categoria de bienes o productos, lo que debe
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 masive, bajo el
entendido de que puede variar o graduarse segun el tipo de
producto del cual se trate, pues por via de ejemplo no se presta
el mismo nivel de atencién al adquirir productos cosméticos
que al comprar pasabocas para fiestas.

(i) Criterioc del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor
mas informado y atento que el consumidor medio, ya que elige
los bienes y servicios bajo ciertos parametros especificos de
calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se
ha instruido claramente de las caracteristicas y cualidades de
los productos o servicios gue desea adquirir. Sabe detalles
esteticos, de calidad y funcionamiento que la media de la
poblacion no sabria. Por ejemplo, el consumidor de servicios
de restaurantes gourmet es consciente del servicio que
prestan, pues sabe datos de su atencion al cliente, costo de los
platos, manejo publicitario, promociones, etc.

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

B HD LA
R

-

T

: ‘Ver Interpretacion Prejudicial emitida en el Proceso 42-IP-2017, de 7 de julio de 2017.
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1.5. Una vez sefialadas las reglas y pautas 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 confusion y/o de asociacian.

1.6. Sin embargo, no seria suficiente basar la posible confundibilidad
Unicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas,
pues el analisis debe comprender todos los aspectos que sean
necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en
conflicto. En ese sentido, se debera verificar si existe o no confusion
respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes
expuesias.

2. Comparacion entre signos mixtos

2.1. Como la controversia radica en la presunta confusion entre el signo
solicitado HAMPI HUASI y logotipo (mixto) y las marcas registradas
JAMPI| FARMA BOTICA PERFUMERIA y logotipo (mixta), JAMP| FARMA
BOTICA ECONOMICA COMPRA LO MISMO CON MENOS PLATA vy
logotipo (mixta), JAMPI FARMA BOTICA PERFUMERIA LO MISMO,
PERO MAS BARATO y logotipo (mixta), JAMPI FARMA BOTICA
PERFUMERIA MAS BARATO Y ES LO MISMO y logotipo (mixta), JAMPI
FARMA y logotipo (mixta), CAJITA JAMPI y grafica (mixta), DRA
JAMPIFARMA vy grafia (mixta), es necesario que se verifique la
comparacion teniendo en cuenta que estan conformados por elementos
denominativos, los cuales estan representados por una o mas palabras
pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.”

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

2.3. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo
siguiente®:

7 Ver Interpretaciones Prejudiciales 529-1P-2015 de 19 de mayo de 2018 y 466-IP-2015 de 10 de

=== junin de 2016.

o B W

g - '-'"_,i'n;"er Interpretaciones Prejudiciales 472-IP-2015 de 10 de junio de 2016 y 418-IP-2015 de 13 de
‘junio de 2016.

SET AR1A IBidem.
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a) Sien los signos mixtos predomina el elemento denominativo, debera
realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el
cotejo de signos denominativos:1?

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

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

Los segundos, son fragmentos minimos capaces de expresar
un significado y que unido a un lexema modifica su definicion. 2
Si los signos en conflicto comparten un lexema o raiz lexica, se
debe tener en cuenta lo siguiente:

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

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

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

i

12

Ver Interpretacitn Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016,

REAL ACADEMIA ESPANOLA (RAE). Diccionano de la RAE. Definicion de lexema: *1. m. Ling.
Unidad minima con significado léxico gque no presenta morfemas gramaticales; p. ej., sol, o qua,
poseyvendolos, prescinde de elflos por un proceso de segmentacion; p. ej, fem en enferais.”
Dizponible en: hitp:ddle rae es/?id=NCuidTD (Consulta: 08 de noviembre de 2018).

REAL ACADEMIA ESPAROLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definicién de morferna:
1. m. Gram. Unidad minima aislable en ol andlisis morfologico. La palabra mujeres contiene dos
moifemas: mujer y -2s.

02 m. Gram. Por oposicion a lexema, morfema gramatical; p. ef., de, no, yo, el, -ar, -3, -ero,

'.--_3. J1. Gram. Unidad mimima de significado. La terminacion verbal -mos confiene dos mofemas:
persona, primers, yondmero, plural” Disponible en: htfp:dle.rae.es/?id=Poltdj2 (Consulta: 08 d=

5 Roviembre de 2018).
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(i) Se debe tener en cuenta la silaba tonica de los signos a
comparar, pues si ocupa la misma posicion, es idéntica o muy
dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podria ser
evidente.

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

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

b) Siresultare que el elemento caracteristico de los signos mixtos es el
grafico, se deben utilizar las reglas de comparacion para los signos
puramente graficos o figurativos, segun sea el caso':

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

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

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

3

En la interpretacion Prejudicial 524-1P-2016 de 12 de junio de 2017, el TJCA recogio las siguientes
definiciones;

El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo.
El concepto: es la idea o conceplo que el dibujo suscila en la mente de quien fa observa.

Loes colores: si el signo scolicilado reivindica colores especificos como pare del componente
gral‘m al efectuar el respechvo analisis de registrabilidad debera tenerse en cuenta la
,l:ﬂmblnacmn de colores y el gréﬁm gque la contiens, pusslo que este elemanto podria generar
a;a:gamdad de diferenciacion del signo solicitado a registro.

 SECRET ARIA Ver interprmamon Prejudicial 161-IP-2015 de 27 de octubre de 2015.
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2.4.

2.5.

3.1

3.2.

¢) Si al realizar la comparacion se determina que en los signos mixtos
predomina el elemento grafico frente al denominativo, no habria
lugar a la confusion entre los signos, pudiendo estos coexistir
pacificamente en el ambito comercial, salvo que puedan suscitar una
misma idea o concepto en cuyo caso podrian incurrir en riesgo de
confusion.'s

Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad en la cual se ha
solicitado el registro del elemento nominativo y del grafico como uno solo.
Cuando se otorga el registro de la marca mixta se le protege en su
integridad y no a sus elementos por separado.'®

Si bien la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el
elemento denominativo de la marca mixta suele ser el mas caracteristico
o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las
palabras, las que por definicién son pronunciables, ello no impide que en
algunos casos se le reconozca prioridad al elemento grafico, teniendo en
cuenta su tamano, color y colocacion, que en un momento dado pueden
ser definitivos. El elemento grafico por lo general suele ser de mayor
importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente
en un dibujo abstracto.”

Sobre la base de los criterios expuestos, se debera determinar el
elemento caracteristico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder
al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios
sefialados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de
confusion y/o asociacion que pudiera existir entre el signo solicitado
HAMPI HUASI y logotipo (mixto) y las marcas registradas JAMPI FARMA
BOTICA PERFUMERIA y logotipo (mixta), JAMPlI FARMA BOTICA
ECONOMICA COMPRA LO MISMO CON MENOS PLATA vy logotipo
(mixta), JAMPI FARMA BOTICA PERFUMERIA LO MISMO, PERO MAS
BARATO y logotipo (mixta), JAMPI FARMA BOTICA PERFUMERIA MAS
BARATO Y ES LO MISMO y logotipo (mixta), JAMPI FARMA y logotipo
(mixta), CAJITA JAMPI y grafica (mixta), DRA JAMPIFARMA y grafia
(mixta).

Conexidén entre productos de la Clasificacion Internacional de Niza

A fin de dar respuesta a las preguntas formuladas por la Sala
Consultante, corresponde analizar este tema.

Se debe tomar en cuenta que la inclusion de productos o servicios en una
misma clase no es determinante para efeclos de establecer si existe
similitud entre los productos o servicios objeto de andlisis, tal como se

17

Y -:"i]"'u
1I%ASS

Ver Interpretaciones Prejudiciales 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016 y 418-IP-2015 de 13 de

T junio de 2016
Ver Interpretacion Prejudicial 106-1P-2015 de 20 de julio de 2015.

. _ﬂaidem.
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3.3.

3.4.

indica expresamente en el segundo parrafo del articulo 151 de la Decision
486.18

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

Para determinar si existe vinculacion, conexion o relacion entre productos
yfo servicios corresponde tomar en consideracion el grado de similitud de
los signos objeto de analisis y cualquiera de los siguientes tres criterios
sustanciales:

a) El grado de sustitucion (intercambiabilidad) entre los productos
0 servicios

Existe conexion cuando los productos (o servicios) en cuestion
resultan sustitutos razonables para el consumidor, es decir, que este
podria decidir adquirir uno u ofro sin problema alguno, al ser
intercambiables entre si. En términos conceptuales, la sustitucion se
presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o
servicio) origina una mayor demanda en el otro. En términos
concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o
servicios) la autoridad nacional competente tendra en consideracion
la finalidad y caracteristicas de dichos productos (o servicios), el
rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de
distribucion o de comercializacion, etc.

La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que,
desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es
competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el
consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, fratandose de las infusiones en la forma de
bolsas filirantes, el anis, el cedron, la manzanilla, etc., suelen ser
productos sustitutos entre sl.

Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina. -

“Articulo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los
Paises Miembros ulifzaran la Clasificacidn Infemacional de Producios y Servicios para e Regisfro
de las Marcas, estallecida por ol Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones

<= vigentes.

tas clazes de la Clasificacion Intemacional refernda en el pamafo anterior no delenminardn i3

- similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.”

. ﬁub’rﬂy&du agragado)

Mer Interpretaciones Prejudiciales 472-1P-2015 y 473-IP-2015 de 10 de junio de 2018

10
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3:5.

3.6.

b) Lacomplementariedad entre si de los productos o servicios

Existe conexion cuando el consumo de un producto genera la
necesidad de consumir ofro, pues este es complementario del
primero. Asi, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta
complementariedad se puede presentar también entre productos y
servicios.

Asi, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentifrico) se
complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de
complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el
servicio educativo con el material de ensefianza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios
provienen del mismo empresario (razonabilidad)

Existe conexidn cuando el consumidor, considerando la realidad del
mercado, podria asumir como razonable que los productos o
servicios en cuestion provienen del mismo empresario.

Asi, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza
también expende agua embotellada.

Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y
razonabilidad acreditan por si mismos la existencia de relacion,
vinculaciéon o conexion entre productos y/o servicios.

Los siguientes criterios, en cambio, por si mismos son insuficientes para
acreditar relacion, vinculacion o conexion entre productos y/o servicios,
pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de
cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos:

-  La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios
de la Clasificacion Internacional de Niza

La inclusién de productos o servicios en una misma clase no resulta
determinante para efectos de establecer la conexion competitiva
entre los productos o servicios objeto de analisis. En efecto, podria
darse el caso de que los signos comparados distingan productos o
servicios pertenecientes a categorias o subcategorias disimiles,
aungue pertenecientes a una misma clase de la Clasificacion
Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo pedra ser utilizado
de manera complementaria para determinar la existencia de
conexion competitiva.

Y5 = Los canales de aprovisionamiento, distribucién o de

comercializaciéon; los medios de publicidad empleados; la
tecnologia empleada; la finalidad o funcidn; el mismo género; o
la misma naturaleza de los productos o servicios

11
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Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia
de conexién competitiva. Asf, por ejemplo, dos productos pueden
tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores
comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son
los productores del ofro, no habré conexion competitiva entre ellos.

Dos productos completamente disimiles (v.g., candados e
insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercializacion (v.g.,
ferreterias) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel
publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexién
competitiva entre amhos. De alli que estos criterios deben analizarse
conjuntamente con los criterios intrinsecos para observar la
existencia de conexién competitiva.

Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios
diferentes, como regla general, no existird conexion competitiva.

3.7. Por tal razon, para establecer la existencia de relacion, vinculacion o
conexién entre productos ylo servicios la autoridad consultante, en el caso
en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad
(intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de
provenir del mismo empresario.

4. Absolucion de las consultas formuladas por la Sala consultante

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

4.1. pQué aspectos o reglas fundamentales se debe tener en cuenta para
comprobar o establecer que existe riesgo de confusion entre el signo
solicitado y las marcas registradas a favor de Eckerd Per( 8.A.7

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

4.2. ¢Cémo debe analizarse y determinarse el riesgo de confusion entre
productos de la misma clase 30, distinguidos por signos que
comparten en forma relevante un término casi semejante?

La respuesta a la pregunta se encuentra desarrollada en el Tema 3 del
Apartado E de la presente interpretacion.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja

_ consignada la presente Interpretacion Prejudicial para ser aplicada por la Sala

;& consultante al resolver el Proceso Interno 81 99-2017-0-1801-JR-CA-25, la que
¥ ';‘l‘_._l .:.

SAN
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deberd adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo
dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creacién del Tribunal de Justicia de

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

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

Cecilia Luisa Ay[fﬁauinteros Luis Rafael Vergara Quintero
MAGISTRADA MAGISTRADO

Hugo Ramiro Gémez Apac
MAGISTRADO

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

Hugo Ramiro Gémez Apac. Luis Felipe Angi‘I'ar Feijod
PRESIDENTE — SECRETARIO

Notifiguese a la Sala 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.

&/ ' ' 13
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 29 de marzo de 2019

Proceso ;o 675 1P-2018
Asunto : Interpretacién Prejudicial
Consultante : Tribunal Distrital de lo Contencioso

Administrativo con Sede en el Distrito
Metropolitano de Quito de la Provincia de
Pichincha de la Replblica del Ecuador

Expediente interno

del Consultante : 17811-2013-4668

Referencia : Signos involucrados: TRALAR (denominativo) /
TRAMAL (denominativo)

Magistrado Ponente : Hugo Ramiro Gémez Apac

VISTOS

El Oficio N° 3638-2018-TDCA-DMQ-RJ del 6 de noviembre de 2018, recibido
fisicamente el 15 de noviembre de 2018, mediante el cual el Tribunal Distrital
de lo Contencioso Administrativo con Sede en el Distrito Metropolitano de Quito
de la Provincia de Pichincha de la Republica de Ecuador solicitd Interpretacion
Prejudicial de los Articulos 134 y 136 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 17811-2013-4668; vy,

El Auto del 14 de enero de 2019, mediante el cual este Tribunal admitié a
tramite la presente Interpretacion Prejudicial.

A. ANTECEDENTES
Partes en el Proceso Interno

Demandante :  Grunenthal Gmbh
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Demandados : Presidente del Instituto Ecuatoriano de
Propiedad Intelectual — IEPI — de la Republica
del Ecuador

Presidente del Comité de Propiedad Intelectual,
Industrial y Obtenciones Vegetales del Instituto
Ecuatoriano de Propiedad Intelectual — |IEPI—
de la Republica del Ecuador

Procurador General del Estado de la Republica
del Ecuador

Tercero interesado  : Alexxiapharma S.A. (antes Interpharm del
Ecuador S.A.

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

De la revision de los documentos remitidos por el Tribunal consultante
respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas
controvertidos consisten en determinar lo siguiente:

1.  Si el signo TRALAR (denominativo) solicitado a registro para
distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificacion Internacional de
Niza resultarfa confundible con la marca TRAMAL (denominativa)
registrada a favor de Grunenthal Gmbh para distinguir productos dela
misma clase.

2. Si el término "TRA" que forma parte de los signos en conflicto
resultaria de uso comun para identificar productos de la Clase 5 de la
Clasificacién Internacional de Niza.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. El Tribunal consultante solicitd |a interpretacion prejudicial de los Articulos
134 y 136 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina'. De

! Decisidn 486 de la Comision de la Comunidad Andina. -

“Articufo 134.- A efectos de este régimen constituird marca cuslquier signo gue sea aplo pars
distinguir prodiiictos o servicios en el mercado. Podrdn regisirarse Como marcas los signos
susceptibles do representacion gréfica. La naluraleza del producto o servicio al ctral 58 ha de aplicar
una marce en ningin caso serd obsticwlo para su registro,

Podran canstiiuir marcas, enfre olros, los siguientes signos:

a) Ias palabras o combinacidn de pafabras;

———,
y. - \. DE ""U‘ las imégenes, figuras, simbolos, grificos, logolipos, maonogramas, refralos, eligusatas,

.’-,f\\‘a.p' &, emblemas y escudos,
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los cuales procede solo la interpretacion del Literal a) del Articulo 136 por
ser pertinente.

No procede la interpretacién del Articulo 134 y los demas literales del
Articulo 136 por no ser materia controvertida la definicion de marca y las
demas causales relativas de irregistrabilidad.

—

¢
)
&)
fl
g

los sonidos y los ofores;

lgs felras v los ndmeros;

un color delimitado por una forma, o una combinacicn de coloras;
la forma o los produclos, sUs eAvases o envoliuras;

cuslyuier cambinaciin de fos signos o méedios indicados en los aparlados anteriores.”

«Articulo 136.- No podrén registrarse como marcas aquelios signas cuyo uso en ol comercio afectfara
indebidamente un derecho de lercero, en particular ciando:

a)

b)

d)

8}

gl

i)

\
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sean idénlicos o se asemejen, a una marca anteriormente solicilada para registro o regisirada
por un tercaro, para los mismes productos o sorvicios, o para producios o servicios respecto
de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusion o de asociacion;

sgan idenlicos o $e asomejen a un nombre comercial protegide, o, de ser el caso, a un ratulo
o ensefla, siompre que dadas lss circunstanciss, su uso pudiera originar un riasgo de
confission o de asociacian,

sean idénticas o s8 asemejen & un lsma comercial solicitado o registrado, stermpre que dadas
las circunstancias, su Uso pudicra originar un Aesgo de confusion o dg asociacion;

span idénficos o se asemejen a un signo disfintivo de un lercero, siempre que dadas las
circunstancias su Uso pudiera orfginar un resgo de confusidn o de asociacidn, cuando el
solicitante sea o haya sido un representants, un distiliuidor o una persona oxpresamanie
autorizada por el titular ds! signo prolegido en el Pals Migmbro o en el exiranjenc;

consistan an un signo quo afects fa idenfidad o prestigio de personas juridicas con o sin fines
da lucro, o personas nalurales, on especial, ratandose del nombre, apellida, firma, tifulo,
hipocoristico, seuddnimo, imagen, relralo o caricalura de una persona distinta dal solicitante
o identificada por el seclor partinente dal pliblico como tna persona distinta del soficifants,
zalvo gue so acredile ef consentirmiento de oss persena o, si fibigse fallecido, el do quisnes
fueran declarados sus freredercs;

consistan en un signo que infrinja el derscho de propiedad indusirial o ef derecho g autor de
ui lercero, saivo que medio el consentimienio de 8stg;

consisian en of nombre de las comunidades indigenas, afruamericanas o locales, o las
denominacionss, las palabras, lafras, caracleres o signos iffiizados para disfinguir SUS
productos, sarvicios o la forma de procasarias, o gue constituyan la exprosian de sit cuilura
o prictics, salvo que fa soficifed sea presentada por la propiz comunidad o con S
conzentimienlo cxpreso; ¥,

constiluyan una reproduccidn, imitacién, traduccidn, transfiteracion o transcripeian, fotal o
parcial, de un sigha distintive noforfamente conesido cuyo litular sea un lercero, cualesguisra
que sean los productos o servicios a fos quo se aplique of signo, cuando su use ficse
susceplible de causar un rcsgo de confusion o de asociscidn con ose lercefo o con SUs
productos o servicios; un aprovechamicnlo injusto dol prestigio del signo; © fa dilucicn de su
fiorza dislintiva o de su valor comercial o publicitario.”

17/05/2019 17 de 40
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3. De oficio se interpretara el Literal g) del Articulo 135 de la Decisién 4867,
por ser materia de controversia las designaciones de uso comun.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusion
directo, indirecto y de asociacion. Similitud ortografica, fonética, concepiual
o ideoldgica y grafica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos
distintivos.

Comparacién entre signos denominativos.

Particulas de uso comun en la conformacién de marcas farmacéuticas.

Lrpa

E. ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de
confusion directo, indirecto y de asociacién. Similitud ortografica,
fonetica, conceptual o ideolégica y grafica o figurativa. Reglas para
realizar el cotejo de signos distintivos

1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado a
registro TRALAR (denominativo) y la marca registrada TRAMAL
(denominativa), son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a)
del Articulo 136 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina,
concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es
el siguiente:

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

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anleriormente solicitada
para regislro o registrada por un tercero, para los mismos productos
O servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales of
uso de la marca pueda causar un riesgo de confusion o de
asociacion;

)

1.2. Como se desprende de esta disposicion, no es registrable un signo que sea
idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un

& Declsidn 486 de la Comlsion de la Comunidad Andina. -

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

(-}
i) cargzean de dishintividad:

(..l

i consistan exclusivamanie o se hublferan converfido en una designacion comin o usual del

T B o . producto o servicio de que sa frale en el lengusie carrionfa o en la usanza del pals;
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tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los
signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo
de confusion (directo o indirecto) y/o riesgo de asociacién en el publico
consumidor.?

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

b) El riesgo de asociacién, consiste en la posibilidad de que el
consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto vy el origen
empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de
dicho producto y ofra empresa tienen una relacién o vinculacién
gconomica.

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

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

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

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

d) Gréafica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos
graficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del

< Ver Interprelaciones Prejudiciales expedidas en los Procasos 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de
e — 2018, 466-1P-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.
"‘AIII.- N I "
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dibujo o el concepto que evocan.

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

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

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

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

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

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

El grado de 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 de que puede variar o graduarse segun el tipo de
producto del cual se trate, pues por via de gjemplo no se presta
el mismo nivel de atencion al adquirir productos cosmeéticos que
al comprar pasabocas para fiestas.

(i) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor
mas informado y atento que el consumidor medio, ya que elige
los bienes y servicios bajo ciertos parametros especificos de

i lpidem.

—

/"f v DE mr Interpretacion Prejudicial emitida en el Proceso 42-1P-2017, de 7 de julio de 2017,
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calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha
instruido claramente de las caracteristicas y cualidades de los
productos o servicios que desea adquirir, Sabe detalles
estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la
pobiacion no sabria. Por ejemplo, el consumidor de servicios de
restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan,
pues sabe datos de su atencion al cliente, costo de los platos,
manejo publicitario, promociones, etc.

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

1.5. Una vez sefialadas las reglas y pautas 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 confusién y/o de asociacion.

1.6. Sin embargo, no serla suficiente basar la posible confundibilidad
unicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas,
pues el analisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios,
incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En ese
sentido, se debera verificar si existe o no confusion respecto del signo
solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

2. Comparacion entre signos denominativos

2.1. Como la controversia radica en la presunta confusion entre el signo
solicitado TRALAR {denominativo) y la marca TRAMAL (denominativa), es
necesario que se verifiqgue la comparacion teniendo en cuenta que estan
conformados Unicamente por elementos denominativos, los cuales estan
representados por una o mas palabras pronunciables dotadas o no de un
significado o concepto.”

2.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan
expresiones acusticas o fonéticas, formadas por una o varias letras,
palabras o numeros, individual o conjuntamente estructurados, que
integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener
significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos,

et Ver Inlerpretacionses Prejudiciales 529-11-2015 de 19 de mayo de 2016 y 466-1P-2015 da 10 de junio
: e
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que son los que tienen una connotacion conceptual que evoca ciertas
cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios,
gue no manifiestan conexidn alguna entre su significado y la naturaleza,
cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos,
al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre
el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.®

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

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

b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo
lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas Y
morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia
dentro de la palabra cuando se hace una lista lexica de las
derivaciones gue pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra
en el diccionario'®. Como gjemplo tenemos el
lexema deport en: deport-g, deport-ivo, deport-istas, deport-6logo.

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

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

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

a Ihictem.
2 Ibictam.,

o REAL ACADEMIA ESPANOLA (RAE). Riccionario de ls RAE. Definicidn de laxema: “1. m. Ling.
Unidsd minima con significado fxico gque no presenta morfemas gramabicales; p. e, sal, o que,
poseyéndolos, prescinde de elfos por un proceso de segmentacién; p. g, lerr, en enferrais.”
Disponible en: hitp:fdie.rae.os/?id=NCu16TD (Consulta: 08 de noviembre de 2018).

" REAL ACADEMIA ESPARNOLA (RAE). Diccionario de la RAE, Definician de morfema:

“1. m. Gram. Unidsd minima aislatle sn ol andlisis morfoldgico. La palabra mujeres conltiensg (os
morfemas: mujer i -85

2. m, Gram. Por gposicidn & lexema, morfema gramatical; p. ef, de, no, yo, &l -ar, -5, -oro.

3 m. Gram. Unidad minima de significado. La lerminacion verbal -mos conliene dos motfemas:
persona, primera, ¥ nomaero, plural® Disponible en: bitpiifdie.rae es/?id=Pollgj2 (Consulta: & de

,,;,'J*'“‘[_.'_ S noviembre de 2018),
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° Por 1o general en el lexema esta ubicada la sllaba ténica.

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

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

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

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

2.4, Los anteriores parametros deben complementarse con un examen mucho
mas minucioso, teniendo en cuenta que se trata de un signo que ampara
productos de la Clase 5 de la Clasificacion Internacional de Niza.

25. En este escenario, se deberd realizar un andlisis de registrabilidad
completo y adecuado, tratando de colocarse en la posicion del consumidor
y sus habitos culturales, lo cual serd un complemento util para aplicar las
reglas y pardmetros desarrollados en los capltulos precedentes.

2.6. En congruencia con el desarrollo de esta interpretacion, se debera verificar
la realizacién del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el
fin de establecer el riesgo de confusion y/o asociacion que pudiera existir
entre el signo solicitado TRALAR (denominativo) y la marca TRAMAL
(denominativa).

3. Particulas de uso com(in en la conformacién de marcas farmacéuticas

3.1. En el presente procedimiento el IEPI indic6 gue los signos en conflicto no
pueden ser considerados como semejantes por el hecho de compartir un
prefijo comun en su composicion por el termino "TRA".

3.2. Al respecto, cabe mencionar lo sefialado por el Tribunal en reiterados
pronunciamientos:

— “las marcas farmacéuticas frecuentemente se confeccionan con la
_BE E,:? conjuncion de elementos de uso general y corrente, que le dan al signo
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algtin poder evocativo (prefiios, sufijos o palabras), ya que ofrecen al
consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios
activos, su uso lerapéutico, etc.  Por lo tanlo, ningdn competidor en ol
mercado puede apropiarse de tal particuia coman.

El derecho de uso exclusivo del titular de la marca no impide que las
parttfculas de uso comin puedan ser utilizadas por el pablico en general™.
En este sentido, los signos que contengan dichas particulas seran
considerados marcariamente debiles.

For lo tanto, las parficulas de uso comun que conforman marcas
farmacéuticas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe
confusién, siendo ésta una circunstancia de excepcién a la regla de que el
cotejo de las marcas debe realizarse alendiendo a una simple visién de
conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus

componentes™™.

3.3. Los términos de uso comun por si mismos no resultan registrables como
marcas debido a que carecen de fuerza distintiva.

3.4. Tendrd que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la
naturaleza y caracteristicas de los productos o servicios involucrados, lo
que es de uso comun para el producto o servicio de una clase tambien lo
es para el producto o servicio de ofra clase.

3.5. De conformidad con lo anterior, se debera determinar si en la conformacion
de los signos confrontados se encuentra alguna particula de uso comtin
para distinguir productos farmacéuticos de la correspondiente clase de la
Clasificacion Internacional de Niza vy, posteriormente, realizar la
comparacién excluyendo la particula de uso comtin o genérico.

3.6. No obstante, si la exclusion de los componentes de esas caracteristicas
llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una
comparacion, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional
dichos componentes bajo la premisa gue el signo gue los contenga tendria
un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se debera analizar los
signos en su conjunto, la percepcion del pablico consumidor y cualquier
circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos
en conflicto.

12 Dentro del tema Jorge Otamendi sehala que.

“Ef iitular de ura marcs con un elemento de uso comin sabe que lendrd que cooxistir con las marcas
antoriores, y con fas gue se han de solicitar en ef fuluro. Y sabe también que slemyre exislicd ontre
las marcas asl configuradas e parécido que se deriva, necesarfamente, do las particulas
coparticipadas insusceplibles da privilegio marcario. Eslo necesariamente tendrd efeclos sobra of
criterio que se apligus en al cotojo. Y por eflo se ha dicha que esos elemenlos de uso comidn son
marcariameanta débiles”. OTAMEND! Jorgo. Dorecho de Marcas. Ed. Abeledn Perrot. Buenos Aires,

) 2002, p. 191
o "L ﬂ F hfb \%{gr a modo referencial la Interpretaciin Prejudicial de 2 de diciembre de 2013, expedida en al
/ {:51 Nm 182-IP-2013.
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En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja
consignada la presente Interpretacion Prejudicial para ser aplicada por el
Tribunal consultante al resolver el proceso interno 17811-2013-4668, el que
debera adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo
dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creacidén 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 iu mspuesm en el tltimo parrafo del
Articulo 90 del Estatuto del Tribunal.

|
; ']

e

._f

Cecilia L'ﬁisﬂ Aﬂiﬁ'l Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero
MAGISTRADA MAGISTRADO

NAG[STRADD

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

P
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Hugo Ramiro Gémez Aé‘ac Luis Felipe A uilar Iféijné
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Notifiquese al Tribunal consultante y remitase copia de la presente Interpretacion

Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicacion
__—en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 29 de marzo de 2019

Proceso . 683-1P-2018
Asunto : Interpretacion Prejudicial
Consultante . Quinta Sala Especializada en lo Contencioso

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

Expediente interno
del Consultante : 6782-2017-0-1801-JR-CA-25

Referencia - Signos involucrados: HATER y logotipo (mixto) /
GUESS?y logotipos (mixtos)

Magistrado Ponente : Hugo Ramiro Gomez Apac

VISTOS

El Oficio N° 6782-2017-0-S-58SECA-CSJLI-PJ del 17 de noviembre de 2018,
recibido via correo electronico el mismo dia, mediante el cual ia Quinta Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas
de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la Republica de Peru
solicité la interpretacion prejudicial del Literal a) del Articulo 136 de la Decision
486 de la Comision de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno
6782-2017-0-1801-JR-CA-25; y,

El Auto del 14 de enero de 2019, mediante el cual este Tribunal admitié a tramite
la presente Interpretacion Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el Proceso Interno

.,._.-F:L“,_;._é ) Demandante :  Guess?, Inc.
7o
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Demandada . |nstituto Nacional de Defensa de |la
Competencia y de la Proteccion de la
Propiedad Intelectual —INDECOPI— de la
Republica de Peru

Tercero interesado :  Martha Elvira Quispe Guerra

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

De la revision de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto
del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos
son determinar lo siguiente:

1. Si el signo HATER' y logotipe (mixto) solicitado a registro para
distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificacion Internacional de
Niza resultaria confundible con las marcas registradas a favor de
Guess?, Inc.? (mixtas) registradas para distinguir productos de la
misma clase.

2. Si el elemento grafico que conforma los signos en conflicto (triangulo
invertido) es de uso comun.
C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Sala consultante solicitd |a interpretacion prejudicial del Literal a) del
Articulo 136 de la Decision 4862, la cual procede por ser pertinente.

2 Marcas registradas a favor de Guess?, Inc.
-_5]-" - ﬂ-r-'j::{!:"‘l"i
4 4
! ¥
2 Decizidn 486 de la Comisidn de la Comunidad Andina. -

= Articuto 136.- No podrdn registrarse como marcas aguelios signos cuyo Uso et &l comercio afectars
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

soan idénlicos o 5o asemeajon, & una marca anteriormesnte solicitada para registro o regisirada
par un lercaro, para los mismos productos o servicios, o para productos o senvicios respacio
e los cusles el uso de [a marcs pusda causar un resgo de confusian o de asociacion;
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De oficio se interpretara el Literal g) del Articulo 135 de la Decision 486
pues es asunto controvertido determinar si el elemento grafico (triangulo
invertido) es de uso comun.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

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

Comparacion entre signos mixtos.

Elemento grafico de uso comun.

Conexién entre productos de la Clasificacion Internacional de Niza.
Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala Consultante.

ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

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

En vista de que en el proceso interno se discute si el signo HATER ¥y
logotipo (mixto) y las marcas figurativas registradas GUESS? y logotipo
(mixtas) son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del
Articulo 136 de la Decision 486 concretamente en lo referente a la causal
de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente:

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

a) sean identicos o se asemejan, a una marca anteriormente solicitada
para registro o registrada por un tercero, para log mismaos 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;

(..

[
Decislan 488 de la Comisidn de la Comunidad Andina. -

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

fiis)

i) consistan exclusivamenta o se hubioran converlido on una designacian comin o usial del
producto o servicio de que se [rate en el langusie carrienta o en la usanza det pals;
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1.2. Como se desprende de esta disposicion, no es registrable un signo que sea

idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un
tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva, Los
signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo
de confusion (directo o indirecto) ylo riesgo de asociacién en el publico
consumidor®.

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

b) El riesgo de asociacién consiste en la posibilidad de que el
consumidor, aungue 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 relacién o vinculacion

o

f:\t:

Ny

econdmica.

1.3. Se debera examinar si entre l0s signos confrontados existe identidad o
semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de
confusion (directo o indirecto) o de asociacion en el poblico consumidor,
teniendo en cuenta en esta valoracion que la similitud entre dos signos
puede ser®:

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

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

¢) Conceptual o ideologica: Se configura entre signos que evocan una
idea yfo valor idéntico y/o semejante.

o Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesas 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de

“DE o, W16, 466-1P-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.
ke J g
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1.4

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

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

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

b) En la comparacion se debe emplear el método del cotejo sucesivo,
esto es, se debe analizar un signo y despues 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 confusion o asociacion.

d) Al realizar la comparacion 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 criteriog?:

(i)  Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o
servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio
podria ser el soporte del 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 percepcién es variable en relacién con la categoria de
bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por
la autoridad nacional competente.

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

al comprar pasabocas para fiestas.

: __#_;;_T__-—f._:__: _ Ibidem.
= BE L“;\\ : _
; ;‘-‘,‘;'r" 4 N r Interpretacion Prejudicial emitida en el Proceso 472-|P-2017, de 7 de julio de 2017,
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1.5.

1.6.

2.

2.2.

(i) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor
mas informado y atento que el consumidor medio, ya que elige
los bienes y servicios bajo ciertos parametros especificos de
calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha
instruido claramente de las caracteristicas y cualidades de los
productos o servicios que desea adquirir. Sabe defalles
estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la
poblacién no sabrfa. Por ejemplo, el consumidor de servicios de
restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan,
pues sabe datos de su atencién al cliente, costo de los platos,
manejo publicitario, promociones, etc.

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

Una vez sefialadas las reglas y pautas 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 confusidn y/o de asociacion.

Sin embargo, no seria suficiente basar la posible confundibilidad
Gnicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas,
pues el analisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios,
incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En ese
sentido, se debera verificar si existe o no confusion respecto del signo
solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

Comparacién entre signos mixtos

Como la controversia radica en una supuesta confusién entre el signo
HATER vy logotipo (mixto) y las marcas registradas a favor de Guess?, Inc.
GUESS? y logotipo (mixtas), es necesario que se verifique la comparacion
entre ambos teniendo en cuenta que estdn conformados por un elemento
denominativo y uno grafico.

En el andlisis de signos mixtos se debera determinar que elemento —sea
denominativo o grafico— penetra con mayor profundidad en la mente del
consumidor. Asi, la autoridad competente debera determinar en el caso
concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el mas

7  BDE _; acteristico, o si lo es el elemento grafico, 0 ambos, teniendo en cuenta,
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la capacidad expresiva de las palabras y el tamafio, color y colocacion de
los elementos graficos, y también si estos Ultimos son susceptibles de
evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos®.

23, Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta 1o
siguiente'?:

a)  Sien los signos mixtos predomina el elemento denominativo, debera
realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el
cotejo de signos denominativos'":

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

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

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

Si los signos en conflicto comparten un lexema o rafz 1éxica, se
debe tener en cuenta lo siguiente:

= Ver Interpretaciones Prejudiciales 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016 y 418-IP-2015 de 13 de junic
de 2016

W Ibidem.
n Ver Interpretacitn Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2018,

L REAL ACADEMIA ESPARIOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definicion de lexema: “1. m. Ling.
Unidad minima con significads léxico que no presenta morfemas gramaficales; p. o)., S0l 0 que,
posoyéridolos, prescinde de eflos por Un procaso de segmeniacion; p. &f., terr, en enlerrdis.”
Dizponibla en: hitp: dle rae.es#id=NCU18TD {Consulia 8 de noviembre de 2018).

13 REAL ACADEMIA ESPANOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definicion de marferma:

“t m Grant. Unidad minima aislable en ef andlisis morfoldgico. La palabra mujeres contiene dos
mioffemas: mujar y -es.
2 m. Gram. Por aposicion a lexema, morfemsa gramatical; p. ¢, de, no, yo, &l, -ar, -5, -Cro.
. 3. m. Gram. Unidad minima de significado. La ferminacicn verbal -mos confiens dos morfemas!
o s, persong, primera, y nomero, plural” Disponible en: hitp:/dle rac.es/7id=Polt8i2 (Censulta: § de
7 ah B E g, aoviembre de 2018).
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e Por lo general el lexema es el elemento que mas impacta
en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al
hacer un andlisis gramatical de los signos en conflicto.

° Por lo general en el lexema esté ubicada 1a silaba tonica.

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

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

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez gue sj se
encuentran en el mismo orden asumirdn una importancia
decisiva para fijar la sonoridad de la denominacion.

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

b)  Siresultare que el elemento caracteristico de los signos mixtos es el
grafico, se deben utilizar las reglas de comparacién para os signos
puramente graficos o figurativos, segun sea el caso's:

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

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

En la Interpretacion Prejudicial 524-1P-2016 de 12 de junio de 2017, el TICA recogid 1as siguientos
dafiniciones:

El trazado: son los trazos del dioyjo que forman el signo.
El concepto: es la idea o conceplo que el dibujo suscita en la mente de quien la ohsanva

Los colores: =i ¢l signo solicitada reivindica colores especificos coma parie del componente grafico,
al efectuar el respectivo anélisis de regisirabilidad debera tenerse en cuenta la combinacidn de

2\ 0 Ey ==, colores y el grafico que la contiene, puesto gue este elemento podria generar capacidad de
it U@) iferenciacion del signo solicitado a registro.
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2.4

2.5

2.6.

rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea 0
concepto e incurrir en el riesgo de confusion.

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

¢)  Si al realizar la comparacion se determina que en los signos mixtos
predomina el elemento grafico frente al denominativo, no habria lugar
a la confusion entre los signos, pudiendo estos coexistir pacificamente
en el ambito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea 0
concepto en cuyo caso podrian incurrir en riesgo de confusion’®,

Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad en la cual se ha
solicitado el registro del elemento nominativo y del grafico coma uno solo.
Cuando se otorga el registro de la marca mixta se le protege en su
integridad y no a sus elementos por separado’’.

Si bien la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento
denominativo de la marca mixta suele ser el mas caracteristico o
determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las
palabras, las que por definicion son pronunciables, ello no impide que en
algunos casos se le reconozca prioridad al elemento grafico, teniendo en
cuenta su tamafo, color y colocacién, gue en un momento dado pueden
ser definitivos. El elemento grafico por lo general suele ser de mayor
importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en
un dibujo abstracto’®.

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

Elemento grafico de uso comun

Dado que en el proceso interno, se sefiald que &l elemento grafico
(triangulo invertido) en los signos en conflicto hacen referencia a un

Ver Interpretacion Prejudicial 161-1P-2015 de 27 de ociubre de 2015,

Ver Interpretaciones Prejudiciales 472-1P-2015 de 10 de junio de 2018 y 418-1P-2015 de 13 de junio
de 2016.

\er Interpretacion Prejudicial 106-1P-2015 de 2D de julio de 2015
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elemento de uso comin en la conformacién de marcas que distinguen
productos de la clase 25 de la Clasificacion Internacional Niza, resulta
pertinente abordar el tema de los signos y elementos graficos de uso comun
en la conformacion de signos marcarios'®.

32 Al momento de elaborarse una marca, su creador puede valerse de toda
clase de elementos como palabras o graficos que pueden estimarse como
de uso comun en relacion con el tipo de productos o servicios de que se
trate, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por
persona alguna.

3.3. El Literal g) del Articulo 135 de la Decision 486 dispone lo siguiente:

*Articulo 135.- No podran regislrarse como marcas los signos que:

(.-

g) consistan exclusivamente o se hubieran convartido en una
designacion comun o usual del producto o servicio de que s frate en
el lenguaje corriente o en la usanza del pals;

()

3.4. Si bien la norma trascrita prohibe el registro de signos conformados
exclusivamente por designaciones comunes o usuales, esta prohibicion no
debe restringirse a los elementos denominativos, ya que los graficos también
pueden ser de uso comun. Sin embargo, si estan estos combinados con otros
elementos pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual
se puede proceder a su registro.

3.5. Es claro que el titular de una marca que lleve incluida un elemento figurativo
de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre &l y, en consecuencia,
no esta facultado para impedir que terceros puedan utilizar dicho grafico en
combinacién de otros elementos en la conformacion de signos marcarios,
siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear
confusion.

3.6. Alrealizarse la comparacion entre marcas gue se encuentren conformadas
por elementos graficos de uso comUn, estos no deben ser considerados a
efecto de determinar si existe confusién, siendo esta una circunstancia de
excepcion a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse
atendiendo a una simple vision de conjunto de los signos que se enfrentan,
donde el todo prevalece sobre sus componentes y, en consecuencia, en el
caso de marcas figurativas conformadas por elementos de uso comun, la
distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo.

3.7. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta
que elementos usuales y, por lo tanto, pertenecientes al dominio publico

ee—==t?  Ver Interpretacion Prejudicial recaida en &l Procese 211-1P-2013 del 12 de febrero de 2014 y 53-1P-
~=T DE 52015 del 13 de agosto de 2015
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3.8

41.

4.2.

4.3.

4.4

20

oy

puedan ser utilizados unicamente por un titular marcario, ya que al ser esas
elementos de empleo comuin en relacion con los productos o servicios de que
se trate, no se puede impedir que el pliblico en general los siga utilizando.

En ese sentido, la Entidad consultante debera determinar si el elemento
(figura de flama de fuego) que componen la parte gréfica de los signos en
conflicto son de uso comun Yy, por lo tanto, no apropiables por ninguna
persona, o por el contrario si es elemento distintivo de una marca ya
registrada que no pueden ser utilizado por un tercero al crear confusion en
el publico consumidor.

Conexién entre productos de la Clasificacién Internacional de Niza

Dado que en el proceso interno, se sefalo que existiria conexion entre los
productos que distinguen los signos en conflicto, corresponde analizar este
tema.

Se debe tomar en cuenta que la inclusion de productos o servicios en una
misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe
similitud entre los productos o servicios objeto de analisis, tal como se
indica expresamente en el segundo parrafo del Articulo 151 de la Decision
486 20

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

Para determinar si existe vinculacion, conexion o relacion entre productos
y/o servicios corresponde tomar en consideracion el grado de similitud de
los signos objeto de analisis y cualquiera de los siguientes tres criterios
sustanciales:

Declsian 486 de la Comision de la Comunidad Andina. -

“Articulo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los
Paises Miambros ufilizardn fa Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el Ragisfro
de las Marcas, eslablacida por el Arroglo de Niza dol 15 dle junio de 1957, con sus modificaciones
vigonies.

| as clases de lz Clasificacion inlemacicnal referida on el pdrrafn anlerior no doterminaran la similitucd
ni la disimililud da los productos o sendcios indicadas expresaments,”

{Subrayado agregado)

r Interpretacionss Prejudiciales 472-1P-2015 y 473.IP-2015 de 10 de junio de 2046,

¥
>
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b)

El grado de sustitucion (intercambiabilidad) entre los productos
o servicios

Existe conexién cuando los productos (o servicios) en cuestion
resultan sustitutos razonables para el consumidor, es decir, que este
podria decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser
intercambiables entre si. En términos conceptuales, la sustitucion se
presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o
servicio) origina una mayor demanda en el otro. En términos
concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios)
la autoridad nacional competente tendra en consideracion la finalidad
y caracteristicas de dichos productos (o servicios), el rango de precios
entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribucién o de
comercializacion, etc.

La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde
la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor
de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede
optar por uno u otro con relativa facilidad,

A modo de ejemplo, tratandose de las infusiones en la forma de bolsas
filtrantes, el anls, el cedrén, la manzanilla, etc., suelen ser productos
sustitutos entre si.

La complementariedad entre si de los productos o servicios

Existe conexién cuando el consumo de un producto genera la -

necesidad de consumir otro, pues este es complementario del
primero. Asi, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta
complementariedad se puede presentar también entre productos vy
servicios.

Asl, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentifrico) se
complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de
complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el
servicio educativo con el material de ensefianza.

La posibilidad de considerar que los productos o servicios
provienen del mismo empresario (razonabilidad)

Existe conexién cuando el consumidor, considerando la realidad del
mercado, podria asumir como razonable que los productos o servicios
en cuestién provienen del mismo empresario.

Asi, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza
también expende agua embotellada.

12
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4.6.

4.7

razonabilidad acreditan por si mismos |a existencia de relacion, vinculacion
o conexion entre productos y/o servicios,

Los siguientes criterios, en cambio, por si mismos son insuficientes para
acreditar relacién, vinculacion o conexion entre productos ylo servicios,
pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera
de los tres criterios sustanciales antes referidos:

- La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios
de la Clasificacion Internacional de Niza

La inclusion de productos o servicios en una misma clase no resulta
determinante para efectos de establecer la conexion competitiva entre
los productos o servicios objeto de analisis. En efecto, podria darse el
caso de que los signos comparados distingan productos o servicios
pertenecientes a categorias o subcategorias disimiles, aungue
pertenecientes a una misma clase de la Clasificacion Internacional de
Niza. Por tanto, este criterio solo podra ser utilizado de manera
complementaria para determinar |a existencia de conexion
competitiva.

= Los canales de aprovisionamiento, distribucion o de
comercializacion; los medios de publicidad empleados; la
tecnologia empleada; la finalidad o funcién; el mismo género; o
la misma naturaleza de los productos o servicios

Estos critetios considerados aisladamente no acreditan la existencia
de conexién competitiva. Asi, por ejemplo, dos productos pueden
tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores
comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son
los productores del otro, no habré conexion competitiva entre ellos.

Dos productos completamente disimiles (v.g., candados e
insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercializacion (v.g.,
ferreterias) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g.. un panel
publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexion
competitiva entre ambos. De alli que estos criterios deben analizarse
conjuntamente con los criterios intrinsecos para ohservar la existencia
de conexidn competitiva.

Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios
diferentes, como regla general, no existira conexion competitiva.

. Por tal razon, para establecer la existencia de relacion, vinculacién o

conexién entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso
en concreto, debe analizar si entre elios existe sustituibilidad
(intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de

o\ DE \;—E:;\\pmvemr del mismo empresario.
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5. Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala Consultante

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

5.1. ¢Qué aspectos o reglas fundamentales se deben tener en cuenta para
comprobar o establecer que existe riesgo de confusion entre signos
mixtos solicitados y otras marcas mixtas registradas por la opositora 7

La respuesta a esta pregunta se encuentra desarroliada en los criterios
sefialados en los Temas 1 y 2 del Apartado E de la presente Interpretacion
Prejudicial.

52. ,Cémo debe analizarse, interpretarse y determinarse el riesgo de
confusion entre productos de la misma clase, en los que el aspecto
grifico es semejante?

La respuesta a esta pregunta se encuentra desarrollada en los criterios
senalados en el parrafo 2.3 del Tema 2 y el Tema 5 del Apartado E de la
presente Interpretacion Prejudicial.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja
consignada la presente Interpretacién Prejudicial para ser aplicada por la Sala
consultante al resolver el proceso interno 6782-2017-0-1801-JR-CA-25, |a que
deberd adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo
dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de su
Estatuto.

La presente Interpretacién 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
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Cecilia Luisa Ayllon Eluinteros Luis Rafael Vergara Quintero
MAGISTRADA MAGISTRADO
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De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la
presente Interpretacion Prejudicial el Presidente y &l Secretario.
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Hugo Ramiro Gémez Apac Luis Felipe Aguilar Feijod
'PRESID SECRETARIO

\

Notifiquese a la Sala 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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