GACETA OFICIAL R

Afio XXXVI - Nimero 3740 del ACtlerdO
Lima, 23 de agosto de 2019 de Cartageﬂa

SUMARIO
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Pag.

PROCESO 568-1P-2018 Interpretacion  Prejudicial Consultante:  Seccion
Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado de la Republica de Colombia
Expediente interno del Consultante:
11001032400020130064400 Referencia: Patente
“COMPUESTOS DE ACIDO BORONICO Y ESTER
BORONICO UTILES COMO INHIBIDORES DE
PROTEASOMA Y COMPOSICIONES
FARMACEUTICAS QUE LOS
COMPRENDEN......coiiiii e 2

PROCESO 728-1P-2018 Interpretacion  Prejudicial Consultante:  Seccidn
Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado de la Republica de Colombia
Expediente interno del Consultante:
11001032400020150022500 Referencia: Signos
involucrados EL GARAJE VERONA ROCK
BURGUER (denominativo) / VERONA
(denominativo Yy MiXtO)..........coeuuuieiiieeeeiiiiieee e, 9

Para nosotros la Patria es América



GACETA OFICIAL

@ 23/08/2019 2 de 20

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito 28 de junio de 2019

Proceso:
Asunto:

Consultante:

Expediente de origen:

Expediente interno
del Consultante:

Referencia:

Magistrado Ponente:

VISTOS

568-1P-2018
Interpretacion Prejudicial

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

PCT/10-008611

11001032400020130064400

Patente “COMPUESTOS DE ACIDO
BORONICO Y ESTER BORONICO UTILES
COMO INHIBIDORES DE PROTEASOMA Y
COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE
LOS COMPRENDEN”

Luis Rafael Vergara Quintero

El Oficio N° 4198 del 23 de octubre de 2018, recibido via correo electrénico en
la misma fecha, mediante el cual la Seccion Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado de la Republica de Colombia, solicito la
Interpretacion Prejudicial de los Articulos 14 y 18 de la Decision 486 de la
Comisién de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N°

11001032400020130064400, y,

El Auto de 5 de junio de 2019 mediante el cual este Tribunal admitio a tramite la
presente Interpretacion Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

. 2
o Demandante:

Partes en el proceso interno

MILLENNIUM PHARMACEUTICAL, INC.



GACETA OFICIAL @ 23/08/2019 3 de 20

Praceso 568-1P-2018

1.1.

Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO — SIC — DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA

ASUNTO CONTROVERTIDO

De la revisién de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto
del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido es si
la patente “COMPUESTOS DE ACIDO BORONICO Y ESTER BORONICO
UTILES COMO INHIBIDORES DE PROTEASOMA Y COMPOSICIONES
FARMACEUTICAS QUE LOS COMPRENDEN” solicitada por
MILLENNIUM PHARMACEUTICAL, INC., cumple con los requisitos de
patentabilidad, en especifico con el requisito del nivel inventivo.

NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicito la Interpretacién Prejudicial de los Articulos 14
y 18 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina', los
cuales se interpretaran por ser pertinentes.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

Concepto de invencidn y requisitos de patentabilidad.
El nivel inventivo y el estado de la técnica.

ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

Concepto de invencién y requisitos de patentabilidad

En el proceso interno, la SIC considerd que la patente de invencion
“COMPUESTOS DE ACIDO BORONICO Y ESTER BORONICO UTILES
COMO INHIBIDORES DE PROTEASOMA Y COMPOSICIONES
FARMACEUTICAS QUE LOS COMPRENDEN" solicitada a registro por
MILLENNIUM PHARMACEUTICAL, INC. no cumplia con los requisitos de
patentabilidad necesarios para su otorgamiento; por lo tanto, se procede al
analisis e interpretacion del Articulo 14 de la Decision 488, que establece:

*Articulo 14.- L os Paises Miembros otorgaran patentes para las invenciones
sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnologia,
siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de
aplicacion industrial ®

Decialén 486 de la Comislén de la Comunidad Andina. —

“Articilo 14.- Los Paises Miembros oforgarén patentes para las invencionas sean de producto o e
procedimiento en todos los campos de la tecnologla, siempre que sean nuevas, tongan nivel

~_invenlivo y sean susceplibles de aplicacién industral.”

“i*Articulo 18.- Se considerard que una invencidn tiane nivel inventivo, sl para una persona del oficio

fibmalmente versada en la maleria técnica comespondiente, esa invencién no hubiese resulfado
obivip ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la fécnica.”

h =
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1.2. Esimportante que consideremos la definicion de invencién como aquel nuevo
producto o procedimiento que, como consecuencia de la actividad creativa
del hombre, implica un avance técnico.

1.3. Segun lo dispuesto en la norma transcrita, son tres los requisitos para que
un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo
y ser susceptible de aplicacion industrial?.

1.4. Se debera considerar que toda solicitud de invencién debe cumplir con los
requisitos de novedad, nivel inventivo y la aplicacién industrial, los cuales
constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de
obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invencion,
sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnologia.

2. El nivel inventivo y el estado de la técnica

2.1. En el presente caso, la patente solicitada “COMPUESTOS DE ACIDO
BORONICO Y ESTER BORONICO UTILES COMO INHIBIDORES DE
PROTEASOMA Y COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE LOS
COMPRENDEN” fue denegada porque no habrfa cumplido
especificamente con el requisito de nivel inventivo, en ese sentido se
desarrollara dicho concepto a fin de conocer los alcances de este requisito.

2.2. En relacién a este requisito, el Articulo 18 de la Decision 486 establece lo
siguiente:

"Articulo 18.- Se considerara que una invencion tiene nivel inventivo, si para
una persona del oficio normalmente versada en la materia lécnica

La novedad de la invencién. - Es el atributo que loda soliciiud de invencidn debe poseer, la mizma
que estd defemninada por la ausencia de la tecnologia reivindicada en el estado de la técnica; es
decir, que asta tecnologla no haya sido accesible al piiblico por una descripcion oral o escrita, por
su ulilizacién, comercializacidn o cualguier otro medic antes de la presenfacidn de una saficilud o
prioridad reconocida. En el ordenamiento jurfdico comunitario andino, la novedad que se pradica de
los invenios debe ser absoluta o universal, esto es, en mlacién con el estado de la lécnica a nivel
mundial {Proceso 580-IP-2015 de 18 de agosto de 2016).

Nivel inventiva. - Una invencion goza de nivel inventivo al no dervar de manera evidente el estado
de la téenica, ni resullar obvia para una persona entendida o versada en la materia. Esle requisito,
ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimigntos técnicos que existian al
momento de la invencidn, se hubiese podido Negar de manera evidente a la misma, o si el resullado
hubiese sido obvio para un experfo medio en la materia de que se frale, es decir, para una persona
del oficio normalmente versada en ef asunio técnico correspondisnts.

En aste orden de ideas, se puede concluir que una invencién goza de nivel inventivo cuando a los
gjos de un experto medio en el asunlo de que se trafe, se necesila algo més que la simple aplicacion
de los conocimientos téenicos en la materia para llagar a ella, es decir, que de conformidad con el
astado de la técnica el invenlo no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que
signifique un avance o salfo cualitative en Ia elaboracién de la regla técnica (Procese 580-1P-2015
do 18 de agosto ds 2076).

['j_.'.-_-' Aplicacidn industrial. - Significa que un invenlo pueda ser producido o uliizado en cualquier

AN -'&c_:ﬁﬁdad productiva o de servicios. Este requisito de la invencion encuentra su juslificacion cn el
7 L (s hacha de que la concesion de una patente estimula el desarrolio y crecimiento industial, procurando
& = hengfitios econdmicos a quienes la explolen, por esto, s6lo son susceplibles de patentabilidad fas
[~ ¢ invengiones que puedan ser llevadas a la prictica (Proceso 583-1P-2015 de 9 de septiembre de

‘;J{rr’f p?ﬂ‘m}"

r
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correspondiente, esa invencién no hubiese resultado obvia ni se hubiese

derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

2.3. Conforme se desprende de esta disposicion normativa, el requisito de nivel
inventivo ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los
conocimientos técnicos que existian al momento de la invencion, se

hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado
hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate; es
decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto

técnico correspondiente.
2.4. En este orden de ideas, se puede concluir que una invencién goza de nivel
inventivo cuando para un experto medio en el asunto de que se trate, se
necesite algo mas que la simple aplicacién de los conocimientos técnicos
en la materia para llegar a ella; es decir, que de conformidad con el estado
de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado,
sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboracion de la

regla técnica.?

2.5. Para determinar el nivel inventivo de una solicitud de patente de invencion
Oficinas de Propiedad Industrial de los Paises de la Comunidad Andina

el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invencion en las

sefiala los siguientes criterios*:
El nivel inventivo implica un proceso creativo, por lo que la materia
t&cnica de la invencion reivindicada cuya proteccién se pretende no
debe derivar del estado de la técnica en forma evidente para un
técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de la

a)
presentacion de la solicitud o de la prioridad reconocida.

El examinador debe determinar si la invencion reivindicada es
inventiva o no; no hay respuestas intermedias. La existencia o

inexistencia de alguna ventaja técnica no es un criterio absoluto para

b)
reconocer o no el nivel inventivo.
El examinador al efectuar el analisis debe evitar cualquier tipo de
subjetividad y no basarse en sus propias apreciaciones personales.
En tal sentido, el examinador tiene la carga de probar que la invencion
carece de nivel inventivo, considerando las diferencias entre la

c)
invencion definida por las reivindicaciones y el estado de la técnica

Si se ha determinado que la solicitud de patente de invencion no

en:

mas cercanao.
d)
cumple con el requisito de novedad, ya no sera necesario evaluar el

Disponible

De modo referencial, ver Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 141-IP-2015 del 20 de julio

Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invencion en las Oficinas de Propiedad

Industiial de los Paises de la Comunidad Andina. Secretarla General de la Comunidad Andina,
75-78.

a
de 2015.
2004,

L}
Abya Yala, Quito,
f;ﬂm:rhw.mmunidadam:iina.um!guhiwgalentes.gdf. {Consulla: 18 de agosto de 2018].

Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Segunda edicion,
Pp.

AL DE
' - r;/.-n. b o Ry
V', editorial
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nivel inventivo, debido a que no existen diferencias entre la invencion
y el estado de la técnica.

e) En la mayoria de los casos, el estado de la técnica mas cercano al
que debe recurrir el examinador para evaluar el nivel inventivo se
encuentra en el mismo campo de la invencion reivindicada o trata de
solucionar el mismo problema o uno semejante.

Cabe precisar que el Manual antes citado, establece que para determinar
si la invencion reivindicada deriva de manera evidente del estado de la
técnica, se debe recurrir en lo posible al método problema - solucion, el cual
contempla las siguientes etapas:

(i) Identificacion del estado de la teécnica mas cercano:

En esta etapa el examinador debe plantearse la siguiente pregunta:
;qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invencion y
el estado de la técnica méas cercano?

(i) Identificacién de las caracteristicas tecnicas de la invencion gue son
diferentes con respecto a la anterioridad:

Las diferencias, en términos de caracteristicas técnicas, gue advierta
el examinador entre la invencion reivindicada y el estado de la tecnica
més cercano constituye la solucion al problema téenico que plantea la
invencion.

(i) Definicion del problema técnico a solucionar sobre |a base del estado
de la técnica mas cercano.

- Para definir el problema técnico no se debe incluir elementos de la
solucion, porque ello determinaria que la solucién sea evidente.

- FEn determinadas circunstancias, el problema técnico debera ser
replanteado en funcion de los resultados de la busqueda de
anterioridades, debido a que el estado de |a técnica del cual partio
el solicitante puede ser diferente al estado de la técnica mas
cercano utilizado por el examinador para evaluar el nivel inventivo.

o)

La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la
técnica en su conjunto existe alguna indicacién que lleve a la
parsona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la
téecnica mas cercano para resolver el problema técnico, de tal forma
que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s}
reivindicacién{es).

Una informacion técnica tiene siempre que ser considerada en su
contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir,
que la caracteristica técnica que se esta analizando debe buscarse
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en el mismo campo técnico o en uno gue la persona versada en el
oficio consideraria de todos modos (...)"*

- La blisqueda de informacion ylo documentos técnicos
considerados como antecedentes gue se efectua debe ser a
posteriori, tomando como referencia la misma invencién. Ello
implica que el examinador debera hacer el esfuerzo intelectual de
ponerse en el lugar que tuvo el técnico con conocimientos técnicos
en la materia en un momento en que la invencién no era conocida;
es decir, antes del desarrollo de la invencién.

- La invencion debe ser considerada en su conjunto. Tratandose de
una combinacion de elementos, no se puede alegar que cada uno
es obvio de manera aislada, pues la invencion reivindicada puede
estar en la relacién (caracter técnico) entre ellos. ... La excepcion
a esta regla es el caso de yuxtaposicioén en el que los elementos se
combinan sin que haya relacién técnica entre las distintas
caracteristicas...".®

- "... Una composicién novedosa de AB donde A y B son conocidos
de manera independiente, sera inventiva si existe un efecto
inesperado. Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de Ay
B, no habra nivel inventivo...".”

- En tal sentido, el examinador debe plantearse las siguientes
preguntas:

e Jestaba un técnico con conocimientos medios en la
materia en condiciones de plantearse el problema?;
;de resolverlo en la forma en que se reivindica?; y
;de prever el resultado?

Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel
inventivo.

2.7. En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, se fijara en el
estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona
del oficio normalmente versada en la materia. Esto es que, a la luz de los
identificados conocimientos existentes en el area técnica correspondiente,
se vera si para un experto medio en esa materia técnica -sin que llegue a
ser una persona altamente especializada- pueda derivarse de manera
evidente la regla técnica propuesta por la solicitante de la patente.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja
consignada la presente Interpretacion Prejudicial para ser aplicada por la Sala
, N"llL Dg .J, —
T2t - Ibidem&e
e . ° AN .
< _ 8 e modo rﬁﬁtencial, ver Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 141-IP-2015 del 20 de julio
SECRE$Z;

T ibidem.




GACETA OFICIAL @ 23/08/2019 8 de 20
Proceso 588-1P-2018

consultante al resolver el proceso interno 11001032400020130064400, la que
debera adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo
dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de su
Estatuto.

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

P
i : ; Ng_ e <1
Cecilia Luisa Ayllén Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero
MAGISTRADA MAGISTRADO
_,.,—-'—""_'_'_._'_'_-_\__"' -\.
- l'"\l
!
i /
T s I
Hernan Rodfigo Romera-Zambrano HugojRamiro Gémez Apac
AGISTRADO AGISTRADO

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

./["

l'| o - s > i .:
Hugo [Ramiro Gémez Apac Luis Felipe Aguilar Feijod
PRESIDENTE—) 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.

/@ .| PROGESO 568-P-2018 |
~ SECRETARIA > |
]

s <
NOTEE
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“w AL De Demandante:

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 28 de junio de 2019

Proceso: 728-1P-2018
Asunto: Interpretacion Prejudicial
Consultante: Seccion Primera de la Sala de lo Contencioso

Administrativo del Consejo de Estado de la
Reptblica de Colombia

Expediente de Origen: 13-251526

Expediente interno

del Consultante: 11001032400020150022500

Referencia: Signos involucrados EL. GARAJE VERONA

ROCK BURGUER (denominativo) / VERONA
(denominativo y mixto)

Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero

VISTOS

El Oficio N* 4995 del 18 de diciembre de 2018, recibido via correo electrénico el
19 del mismo mes y afio, mediante el cual la Seccién Primera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Republica de Colombia,
solicité la Interpretacion Prejudicial del Articulo 136 Literal a) de la Decision 486
de la Comisién de la Comunidad Andina, a fin de resclver el proceso interno
N®11001032400020150022500, v,

El Auto de 16 de mayo de 2019, mediante el cual este Tribunal admitio a tramite
la presente Interpretacion Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el Proceso Interno

ORGANIZACION SOLARTE & CIA. S.C.A.
&,
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Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO — SIC — DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA

Tercero Interesado: ESTEBAN JOSE VARGAS BAUTISTA

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

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

1. Si el signo EL GARAJE VERONA ROCK BURGUER (denominativo) es
confundible con las marcas VERONA (denominativa y mixta) registradas a
favor de la ORGANIZACION SOLARTE & CIA. S.C.A., para distinguir
productos comprendidos en las Clases 29 y 30 de la Clasificacion
Internacional de Niza.

2 Si el término BURGUER es genérico respecto de los productos
comprendidos en las Clases 29 y 30 de la Clasificacion Internacional de Niza.

3. Sieltérmino ROCK es de uso comtin para referirse a restaurantes, alimentos
y bebidas.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS
La Sala consultante solicité la Interpretacion Prejudicial del Articulo 136

Literal a) de la Decision 486" de la Comisién de la Comunidad Andina, la cual
procede por ser pertinente.

1 Decisién 486 de la Comisién de la Comunldad Andina. —

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

aj) sean idénlicos o se asemejen, & una marca anferiommente solicitada para regisiro o registratda
por un tercero, para los mismos productos o servicios, 0 para produclos o senvicios respacto
de loz cuales el uso de la marca pusda causar un riesgo de confusion o de asociagion;

(...
A Decisidon 486 de la Comision de la Comunidad Andina. —

=Articulo 135.- No podrén registrarse como marcas l0s signos que:

(... _

f) consistan exclusivamente en un signo o indicacién que sea el nombre genérico o técnico del
producto o servicio de que se irate;

{...

q) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designacidn comin o usual del

e producto o servicio de que se trate en el lenguaje comente o en la usanza del pals,
g 'Arﬁ"ébfé 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican lags marcas, los
PaisesiMismbros ulilizaran la Clasificacion Infemacional de Productas y Servicios para el Registo de
las Maﬁd#, establecida por el Ameglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones

~ SECRETARA
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De oficio se interpretaran los Articulos 135 Literales f) y g) y 151 de la
Decision 4862 de la Comision de la Comunidad Andina para analizar el tema
de los signos conformados por denominaciones genéricas y de uso comuny
la conexion entre los productos amparados por los signos analizados.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

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

Comparacion entre signos denominativos.

Comparacion entre signos denominativos y mixtos.

Signos conformados por denominaciones genéricas y de uso comun.

ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

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

En vista de que en el proceso interno se discute si el signo EL GARAJE
VERONA ROCK BURGUER (denominativo) y las marcas VERONA
(denominativa y mixta), son confundibles o no, es pertinente analizar el
Literal a) del Articulo 136 de la Decisién 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 podréan registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso
en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular
cuando:

a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para
registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios,
o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca
ptieda causar un riesgo de confusion o de asociacion;

(Y

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

- vigentes, Las clases de la Clasificacin Intemacional referida en el parrafo anterior no detarminardn la

7. \] . = g, similitud ni fa digimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.”
l\-:-; __" -:._. . '\? I-J::‘-.Lr
SE( ET ARTA ';-
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confusién (directo o indirecto) y/o riesgo de asociacion en el publico

El riesgo de confusién, puede ser directo e indirecto. El primero,

consumidor®,
riesgo de confusién directo, esta caracterizado por la posibilidad de que
el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que

esta adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusion indirecto, se

presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en cantra de

a)
la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que

realmente posee.
El riesgo de asociacién, consiste en la posibilidad de que el
consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen

b)
13. Se debera examinar si entre los signos confrontados existe identidad o

semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de
confusién (directo o indirecto) o de asociacion en el publico consumidor,

empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho
teniendo en cuenta en esta valoracion que la similitud entre dos signos puede

producto y otra empresa tienen una relacion o vinculacién econdmica.

Ortografica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en
conflicto desde el punto de vista de su configuracidn; esto es, tomando

sert:
en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el
numero de silabas, las ralces, o las terminaciones comunes de los

a)
signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el

riesgo de confusién sea méas palpable u obvio.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en
conflicto. La determinacion de tal similitud depende, entre otros

elementos, de la identidad en la silaba ténica o de la coincidencia en
las raices o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en

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

azos del

idea y/o valor idéntico y/o semejante.
urativa: Se refiere a la semejanza de los elementos

Conceptual o ideolégica: Se configura entre signos gue evocan una
graficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los {r

)

d) Grafica o fig
dibujo o el concepto que evocan.

Vier Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de

2016, 466-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.
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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 comparacion debe efectuarse sin descomponer los elementos que
conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno
debe analizarse con una vision de conjunto, teniendo en cuenta su
unidad fonética, ortografica, grafica o figurativa y conceptual o
ideologica.

b) Enla comparacién 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.

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

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

(i)  Criterio del consumidor medio: Si estamos 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 ejemplo no se presta el
mismo nivel de atencién al adquirir productos cosmeticos que al
comprar pasabocas para fiestas.

(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor mas
informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los
bienes y servicios bajo ciertos parametros especificos de calidad,
posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido
claramente de las caracteristicas y cualidades de los productos o
servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y

v --1: Dé .'- .-
A Ve W%FQ'-‘
- AN =
" . Verlnigpretacion Prejudicial emilida en el Proceso 42-1P-2017, de 7 de julio de 2017.
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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.

(iiiy Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor
absolutamente informado y atento scobre las caracteristicas
técnicas, funcionales o practicas de los productos o 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 sefaladas 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 asociacion.

1.6. Sin embargo, no serfa suficiente basar la posible confundibilidad (inicamente
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 confusién respecto del signo solicitado, de
acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

2. Comparacién entre signos denominativos

2.1. Como la controversia radica en la presunta confusion entre el signo solicitado
EL GARAJE VERONA ROCK BURGUER (denominativo) y la marca
VERONA (denominativa), es necesario que se verifiqgue la comparacion
teniendo en cuenta que estan conformados (nicamente 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 aclsticas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras
o nameros, individual o conjuntamente estructurados, que integran un
conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o
concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que
tienen una connotacion conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones
del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan
conexion alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones
del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su

L .f-. ——== o
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2.3.

conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite
diferenciarlo de otros existentes en el mercado®.

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

a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; s decir, sin descomponer
su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las
letras, las sllabas 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.

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 1éxica 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 raiz léxica, se debe
tener en cuenta lo siguiente:

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

° Por lo general en el lexema esta ubicada la silaba tonica.
s Silos signos en conflicto comparten un lexema, podria generarse

riesgo de confusion ideoclégica. Los lexemas imprimen de
significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que

=
L

Ibidem.
Ibidem.

REAL ACADEMIA ESPAROLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definicion de lexema: “1. m. Lirg.
Unidad minima con significade léxico que no presenta morfemas gramaficales; p. ef., sol, 0 que,
poseyéndolos, prescinde de eflos por un proceso de segmantacion; p. j., term, en enterrais.” Disponible
en: http:/idie.ras.es/?id=NCu16TD (Consulta: 08 de noviembre de 2018).

REAL ACADEMIA ESPANOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definicitn de morfema:
“f m. Gram. Unidad minima aistable en el andlisis morfoldgico. La palabra mujeres conliene dos

~-morfemas: mujer y -as.
J s2-. Gram. Por aposicion a lexema, morfema gramalical; p. ef.. de, no, yo, €l, -ar, -s, -6ro.

ot Gram. Unidad minima de significado. La terminacitn verbal -mos conliene dos maorfemas;
pefsons, primera, y nimero, plural” Disponible en: hitp:/idle.rae es/7id=Poli8j2 (Consulta: 08 de
novigmbre de 2018).
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el criterio ideologico debe estar complementado con otros criterios
para determinar el riesgo de confusion en los signos en conflicto.

c) Sedebe 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.

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 denominacién.

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

2.4. En congruencia con el desarrollo de esta interpretacion, se debera verificar
la realizacion del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el
fin de establecer el riesgo de confusion y/o asociacion que pudiera existir
entre el signo solicitado EL GARAJE VERONA ROCK BURGUER
(denominativo) y la marca VERONA (denominativa).

3. Comparacién entre signos mixtos y denominativos

3.1. Como la controversia radica en la presunta confusién entre el signo solicitado
EL GARAJE VERONA ROCK BURGUER (denominativo) y la marca
VERONA (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.

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

3.3. Los signos mixtos se componen de un elemento denominative (una o varias
palabras) y un elemento gréfico (una o varias imagenes). Las combinaciones

= Ver Interpretaciones Prejudiciales 529-IP-2015 de 19 de mayo de 2016 y 466-1P-2015 de 10 de junio
. de 2016,
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o 1370 Wer Interpretacion Prejudicial 46-1P-2013 de 25 de abril de 2013,
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3.4.

3.5.

3.6.

4.1.

4.2.

de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el
consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demés
existentes en el mercado.

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

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

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

b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debera
realizarse el cotejo de conformidad con las reglas para el cotejo de
signos denominativos'® consagradas en el parrafo 2.3 del Tema 2 de
la presente Interpretacion Prejudicial.

Sobre la base de los criterios expuestos, se debera determinar el elemento
caracteristico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de
los signos en conflicto de conformidad con los criterios sefalados en los
puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusion ylo
asociacion que pudiera existir entre el signo solicitado EL GARAJE
VERONA ROCK BURGUER (denominativo) y la marca VERONA (mixta).

Signos conformados por denominaciones genéricas y de uso comun

Teniendo en cuenta que en el expediente interno se alegd que los términos
ROCK y BURGUER son genéricos y de uso comun para los productos
comprendidos en la clase 29 de la Clasificacion Internacional de Niza, resulta
pertinente desarrollar los alcances del presente tema.

Por su parte, el Literal f) del Articulo 135 de la Decision 486 de la Comision de
la Comunidad Andina dispone:

"Articulo 135.- No podrén registrarse como marcas los signos qgue:
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fi3)
f) consistan exclusivamente en un signo o indicacion que sea el nombre
genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

("

4.3. Como se advierte de la disposicion antes citada, se prohibe el registro de
signos que consistan en el nombre genérico o tecnico de los productos o
servicios a los que se refieran, pero ello no impide que palabras genéricas o
técnicas conformen un signo compuesto. La denominacién genérica
determina el género del objeto que identifica y la denominacion tecnica alude
a la expresién empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte,
ciencia u oficio. No se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo
sobre la utilizacion de esa palabra, toda vez gue se crearia una posicion de
ventaja injusta frente a otros empresarios. El aspecto genérico de un signo

debe ser apreciado en relacion directa con los productos o servicios de gue
se trate'”.

4.4. La expresion genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta
;qué es? en relacion con el producto o servicio designado se responde
empleando la denominacion genérica. Desde el punto de vista de las
marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna
forma para sefialar el producto o servicio que desea proteger o cuando por
si solo pueda servir para identificarlo®.

4 5. Sin embargo, una expresion genérica respecto de unos productos o servicios
puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de
modo que el resultado serd novedoso cuando se usa para distinguir
determinados productos o servicios que no tengan relacion directa con la
expresion que se utiliza'®.

4.6. De otro lado, el Literal g) del Articulo 135 de la Decision 486 de la Comision de
la Comunidad Andina dispone:

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

(.-)

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designacion
comdn o usual del producto o servicio de que se frate en el lenguaje
corrfente o en la usanza del pais;

(...)"

4.7. Si bien la norma transcrita prohibe el registro de signos conformados
exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o
particulas de uso comun al estar combinadas con otras pueden generar
signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su
registro. En este (Gltimo caso, el titular de dicha marca no puede impedir que

L Ibiderm.
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las expresiones de uso comun puedan ser utilizadas por los otros
empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza
limitada de oposicion, toda vez que las particulas genéricas o de uso comun
se deben excluir del cotejo de la marca?®.

4.8. No obstante, si la exclusién de los componentes genéricos o de uso comin
llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una
comparacion, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional
dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendria
un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se debera analizar los
signos en su conjunto, la percepcion del publico consumidor o cualquier
circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos
en conflicto?.

4.9. En tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado esté conformado por
elementos genéricos o de uso comin en la correspondiente clase de la
Clasificacion Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo
excluyendo los elementos genéricos o de uso comun, siendo que su
presencia no impedira el registro de la denominacion en caso que el conjunto
del signo se halle provisto de otros elementos gue lo doten de distintividad
suficiente.

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 11001032400020150022500, la que
debera adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto
en el Articulo 35 del Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretacién Prejudicial se firma por los Magistrados que
participaron de su adopcién de acuerdo con lo dispuesto en el Gitimo parrafo del
Articulo 90 del Estatuto del Tribunal.
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ig6 Romero Zambrano - Huga/Ramiro Gémez Apac
AGISTRADO MAGISTRAD®'

De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la
presente Interpretacion Prejudicial el Presidente y el Secretario.
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HugoiRamiro Gomez A’pac Lu1s Felipe Aguﬁar Feumﬁ
PRESIDENTE __\ SECRETARID
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Notifiqguese 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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