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Proceso 730-IP-2018

VISTOS:

El Oficio N° 4996 de fecha 18 de diciembre de 2018, recibido via correo
electronico el dia 19 del mismo mes y afio, mediante el cual la Seccioén Primera
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la
Republica de Colombia solicité la Interpretacion Prejudicial de las siguientes
normas: Articulos 134 y 135, Literal c) del Articulo 136, y Articulo 150 de la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, a fin de resolver el
Proceso Interno N° 11001032400020160025900.

El Auto de fecha 5 de diciembre de 2019, mediante el cual este Tribunal admitié
a tramite la presente Interpretacion Prejudicial.
A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante: Banco Davivienda S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

—SIC— de la Republica de Colombia

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 los siguientes:

1. Sielsigno MULTILATINA DE SERVICIOS (denominativo) solicitado
a registro! por parte de Global Investment & Trading Management
Inc., resultaria ser confundible con el lema comercial UNA BANCA

MULTILATINA (denominativo)?, cuyo titular es el Banco Davivienda
S.A.

2. Si las expresiones “UNA BANCA” y “DE SERVICIOS" serian
descriptivas para los servicios que distinguen los signos en conflicto.

3. Siel término “MULTILATINA” seria evocativo y de uso comun para
los servicios que distinguen los signos en conflicto.

4.  Siexistiria conexion entre los servicios que distinguen los signos en
conflicto.

Para distinguir servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificacion Internacional de Niza.

Para distinguir productos y servicios comprendidos en las Clases 16, 35, 36 y 38 de la Clasificacion
Internacional de Niza.

2



GACETA OFICIAL @ 27/07/2020 4 de 58

Proceso 730-IP-2018

5.  Sidentro del proceso interno la SIC habria realizado adecuadamente
el examen de registrabilidad.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Sala consultante solicité la Interpretacién Prejudicial de las siguientes
normas: Articulos 134 y 135, Literal c) del Articulo 136, y Articulo 150 de
la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina.

2. Procede unicamente realizar la interpretaciéon del Literal ¢) del Articulo 136
y del Articulo 150 de la Decisién 4863, por ser pertinentes.

3. No se interpretaran los Articulos 134 y 135 de la Decision 486, toda vez
que no esta en discusion el concepto de marca ni sus requisitos, tampoco
se controvierten las causales de irregistrabilidad absoluta relacionadas
con el registro de un signo.

4. De oficio se interpretaran los Articulos 151 y 175 a 179 de la Decision
4864, con el fin de desarrollar el tema de la conexién entre los servicios

3 Decisién 486 de la Comisidn de la Comunidad Andina. -

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

afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(...)

¢) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas
las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusién o de asociacién;

{..J)

“Articulo 150.- Vencido el plazo establecido en el articulo 148, o si no se hubiesen presentado
oposiciones, la oficina nacional competente procedera a realizar el examen de registrabilidad. En
caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciaré sobre
éstas y sobre la concesion o denegatoria del registro de la marca mediante resolucion.”

4 Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina. -

*Articulo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, fos
Paises Miembros utilizarén la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el Registro
de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones
vigentes.

Las clases de la Clasificacion Internacional referida en el parrafo anterior no determinaran la
similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.”

“Articulo 175.- Los Paises Miembros podrén registrar como marca los lemas comerciales, de
conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales. Se entiende por lema comercial la
palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca.”

“Articulo 176.- La solicitud de registro de un lema comercial debera especificar la marca solicitada
o registrada con la cual se usard.”

“Articulo 177.- No podran registrarse lemas comerciales que contengan alusiones a productos o
marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas.”

Nt
} “Articulo 178.- Un lema comercial deberé ser transferido conjuntamente con el signo marcario al
cual'se asocia y su vigencia estaréa sujeta a la del signo.”
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que distinguen los signos en conflicto, la figura del lema comercial y la
aplicacion de las normas sobre marcas al tramite de registro de lemas
comerciales.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

1. El lema comercial. Aplicacion de las normas sobre marcas al registro de
los lemas comerciales.

2. lrregistrabilidad 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.

Comparacién entre signos denominativos compuestos.

Signos conformados por denominaciones descriptivas y de uso coman.

Marcas evocativas.

Conexidn entre productos y/o servicios de la Clasificacién Internacional de

Niza.

Examen de registrabilidad y debida motivacion de los actos.

oo s

=

E. ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

1. El lema comercial. Aplicacién de las normas sobre marcas al registro
de los lemas comerciales

1.1. En el proceso interno se discute si existiria riesgo de confusién entre el
signo solicitado a registro MULTILATINA DE SERVICIOS (denominativo)
por Global Investment & Trading Management Inc., y el lema comercial
UNA BANCA MULTILATINA (denominativo) perteneciente al Banco
Davivienda S.A. En tal sentido, corresponde analizar en qué consiste un
lema comercial y como debe aplicarse la normativa comunitaria sobre
marcas en el presente caso.

1.2. De acuerdo con lo previsto en el segundo parrafo del Articulo 175 de la
Decision 486, el lema comercial es un signo distintivo que acompafa a
una marca y esta compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada
como complemento de la misma.

1.3. De otro lado, respecto al lema comercial, el Tribunal en anteriores
procesos® ha expresado lo siguiente:

“Articulo 179.- Seran aplicables a este Titulo, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Titulo
de Marcas de la presente Decisién.”

Ver Interpretaciones Prejudiciales nimeros 9-1P-2013 de fecha 6 de marzo de 2013, publicada en
la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2194 del 15 de mayo de 2013; 186-1P-2014 de
fecha 10 de abril de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2514 del 9
de junio de 2015; y 02-IP-2014 de fecha 30 de abril de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena N° 2355 del 30 de junio de 2014.

4
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1.5.

1.6.

2.1,

Proceso 730-1P-2018

“Se trata por tanto de un signo que se afiade a la marca para completar su
fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o
servicio que constituya su objeto. Este Tribunal se ha referido al lema
comercial como un signo distintivo que procura la proteccion del
consumidor, de modo de evitar que éste pueda ser inducido a error o
confusion. Se trata de un complemento de la marca que se halla destinado
a reforzar la distintividad de ésta, porlo que, cuando se pretenda el registro
de un lema comercial, debera especificarse siempre la marca con la cual
se usara."

En atencién al caracter accesorio del lema comercial respecto de la
marca, el Tribunal ha sefialado lo siguiente®:

- Al solicitar el registro de un lema comercial, se debe indicar la marca
solicitada o registrada a la cual publicitara (Articulo 176 de la
Decisién 486).

- El lema comercial debe ser distintivo y, por lo tanto, no puede llevar
al publico consumidor a error en el mercado. Por lo tanto, el lema
comercial debe diferenciarse totalmente de los otros signos
distintivos protegidos, teniendo en cuenta los productos amparados
y relacionados (Articulo 177 de la Decision 486).

El Tribunal advierte que, de acuerdo con el Articulo 179 de la Decisidn
486, las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente,
son aplicables al registro de lemas comerciales.

De esta manera, los requisitos para el registro de las marcas son
aplicables a los lemas comerciales, esto es, la distintividad, la
susceptibilidad de representacion grafica, y a pesar de no mencionarse de
manera expresa en la Decision 486, también el requisito de la
perceptibilidad’.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de
confusién directo, indirecto y de asociaciéon. 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 solicitado a
registro MULTILATINA DE SERVICIOS (denominativo) y el lema
comercial UNA BANCA MULTILATINA (denominativo) serian
confundibles, es pertinente analizar el Literal c) 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:

Ver Interpretacién Prejudicial N° 160-IP-2011 de fecha 14 de marzo de 2012, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2053 del 22 de mayo de 2012,

Ver Interpretacion Prejudicial N° 132-1P-2004 de fecha 1 de diciembre de 2004, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146 del 1 de diciembre de 2004.

5
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“Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo
uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en
particular cuando:

(-

c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o
registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera
originar un riesgo de confusion o de asociacion;

(.)

2.2. 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) y/o riesgo de asociaciéon 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 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 y el origen
empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de
dicho producto y otra empresa tienen una relacién o vinculacion
econdmica.

2.3. 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,
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 configuracion; esto es,
tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las
palabras, el nimero de silabas, las raices, o las terminaciones
comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en
mayor grado a que el riesgo de confusidon sea mas palpable u obvio.

8 Ver Interpretaciones Prejudiciales nimeros 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2747 del 8 de junio de 2016; 466-1P-2015 de
fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2754 del
11 de julio de 2016; y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial

P del Acuerdo de Cartagena N°® 2755 del 11 de julio de 2016.

_9 Ibidem.
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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 confusién entre los signos confrontados.

c) Conceptual o ideolégica: 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
dibujo o el concepto que evocan.

2.4. 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 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 después el otro. No es
procedente realizar un analisis simultaneo, pues el consumidor
dificilmente observara los signos al mismo tiempo, sino que lo hara
en momentos diferentes.

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 confusién 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 vy
razonablemente atento, cuyo nivel de percepcion es variable
en relacién con la categoria de bienes o productos, lo que debe

10 Ibidem.

n Ver Interpretacién Prejudicial N° 42-1P-2017 de fecha 7 de julio de 2017, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3063 del 21 de julio de 2017.
7
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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 cosméticos 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
calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se
ha instruido claramente de las caracteristicas y cualidades de
los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles
estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la
poblacién no sabria. Por ejemplo, el consumidor de servicios
de restaurantes gourmet es consciente del servicio que
prestan, pues sabe datos de su 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 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.

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 confusidén y/o de asociacion.

Sin embargo, no seria suficiente basar la posible confundibilidad
unicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas,
pues el anadlisis debe comprender todos los aspectos que sean
necesarios, incluidos aquellos relacionados con los productos y/o
servicios amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se debera
verificar si existe o no riesgo de confusién o asociacion respecto del signo
solicitado a registro, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.
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3. Comparacion entre signos denominativos compuestos

3.1. Como la controversia radica en la presunta confusién entre el signo
solicitado a registro MULTILATINA DE SERVICIOS (denominativo) y el
lema comercial UNA BANCA MULTILATINA (denominativo), es
necesario que se verifique la comparacion teniendo en cuenta que ambos
estan conformados Unicamente por elementos denominativos, los cuales
estan representados por una o mas palabras pronunciables dotadas o no
de un significado o concepto.'?

3.2. 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,
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 conjunto, producen en el consumidor una idea sobre
el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.

3.3. En consecuencia, al realizar la comparacién 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 silabas o las palabras que poseen una funcién
diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaria a entender
cdémo 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 vy
morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia
dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las
derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra
en ] diccionario. Como ejemplo tenemos el

2 Ver Interpretaciones Prejudiciales numeros 529-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2018, publicada
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2747 del 8 de junio de 20186; y 466-1P-2015 de
fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2754 del
11 de julio de 20186.

13 Ibidem.

iy Ibidem.

15 REAL ACADEMIA ESPANOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definicién de lexema: “1. m. Ling.
,}) Unidad minima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. gj., sol, o que,

poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentacion, p. ej., terr, en enterrdis.”
Disponible en: http:/dle.rae.es/?id=NCu16TD (Consulta: 18 de marzo de 2020).
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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:

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.

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

o Si los signos en conflicto comparten un lexema, podria
generarse riesgo de confusién 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 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 denominacion.

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

3.4. En el presente caso, el demandante alegd que los signos en conflicto son
compuestos, por lo que para realizar un adecuado cotejo se debera
analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre
todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca. Para tal
efecto, se deben aplicar los siguientes parametros:!?

18 REAL ACADEMIA ESPANOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definicién de morfema:
*1. m. Gram. Unidad minima aislable en el analisis morfolégico. La palabra mujeres contiene dos
morfemas. mujery -es.
2. m. Gram. Por oposicién a lexema, morfema gramatical; p. /., de, no, yo, el, -ar, -s, -ero.
3. m. Gram. Unidad minima de significado. La terminacién verbal -mos contiene dos morfemas:
persona, primera, y numero, plural.” Disponible en: http://dle.rae.es/?id=Polt8j2 (Consulta: 18 de
‘}; marzo de 2020).

”' Yer\Interpretaciones Prejudiciales 529-1P-2015 de 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de 10 de
junio de 2016.
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a) Ubicacion de las palabras en el signo denominativo compuesto. La
primera palabra genera mas poder de recordacion en el publico
consumidor.

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

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

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

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

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

3.5. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretaciéon Prejudicial, se
debera verificar la realizacion del cotejo de conformidad con las reglas ya
expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusidn y/o asociacion
que pudiera existir entre el signo solicitado a registro MULTILATINA DE
SERVICIOS (denominativo) y el lema comercial UNA BANCA
MULTILATINA (denominativo).

4. Signos conformados por denominaciones descriptivas y de uso
comun

4.1. Teniendo en cuenta que en el proceso interno se argumentd que las
expresiones “UNA BANCA” y “DE SERVICIOS” serian descriptivas; y
que, ademas, el término “MULTILATINA" seria de uso comun respecto de
los productos y servicios que distinguen los signos en conflicto, resulta
pertinente desarrollar los alcances del presente tema.

7 42 Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente

11
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sobre las caracteristicas o propiedades de los productos, tales como su
calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamafio, valor, destino, etc. La
denominacion descriptiva responde a la formulacién de la pregunta como
es? en relacion con el producto o servicio por el cual se indaga, y dicha
pregunta se contesta con la expresién adecuada a sus caracteristicas,
cualidades o propiedades segun se trate.

4.3. Se entiende por signo comun o usual aquel que se encuentra integrado
exclusivamente por uno o mas vocablos o indicaciones que se utilizan en
el lenguaje corriente o en el uso comercial del pais para identificar los
productos o servicios de que se trate.

No es posible aceptar como marca registrable aquellos signos que se
hubieran convertido en una designacion comtn o usual del producto o
servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pais's;
esos signos usuales en el lenguaje comun o en los usos comerciales en
relacion con los productos o servicios que pretenden representar, es decir,
aquellos signos que se han convertido en habituales en el lenguaje comtn
o en las costumbres del comercio para designar los productos o
servicios'.

4.4. Los signos conformados exclusivamente por denominaciones descriptivas
y comunes o usuales al estar combinadas con ofras, puedan generar
signos completamente distintivos. El titular de una marca no puede
impedir que las expresiones descriptivas y comunes o usuales puedan ser
utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil
porque tiene una fuerza limitada de oposicion, ya que las particulas
descriptivas o de uso comun se deben excluir del cotejo de la marca.?

4.5. No obstante, si la exclusion de los componentes de esas caracteristicas
(descriptivas o de uso comun) llegare a reducir el signo de tal manera que
resultara imposible hacer una comparaciéon, 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.?!

46. La carga de la prueba de la veracidad de los hechos que se alegan,

18 Gustavo Arturo Ledn y Leén Duran, Derecho de Marcas en la Comunidad Andina — Analisis y
comentarios, primera edicién, Thomson Reuters - ECB Ediciones S.A.C., Lima, 2015, p. 170.

19 Carlos Fernandez-Névoa, José Manuel Otero Lastres y Manuel Botana Agra, Manual de la
Propiedad Industrial, segunda edicién, Marcial Pons - Ediciones Juridicas y Sociales, S.A., Madrid,
2013, p. 575.

A Ver Interpretacion Prejudicial N° 536-1P-2015 de fecha 23 de junio de 2016, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3003 del 26 de abril de 2017.

)
s
9]

21 De modo referencial, ver Interpretacion Prejudicial N° 327-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 20186,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2752 del 11 de julio de 2016.
12
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corresponde a la parte que lo alega, en este sentido si una parte sefiala
que nos encontramos ante un elemento descriptivo o de uso comdn, le
correspondera acreditarlo. Ello sin perjuicio del examen de registrabilidad
que efectua la autoridad administrativa.

4.7. El que un término sea descriptivo o de uso comun para un producto o
servicio de una clase también podria serlo para el producto o servicio de
otra clase si es que entre ellos hay conexion competitiva. Tendra que
analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y
caracteristicas de los productos o servicios involucrados, lo que es
descriptivo o de uso comun para el producto o servicio de una clase
también lo es para el producto o servicio de otra clase.

4.8. En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos
descriptivos o de uso comun en la correspondiente clase de la Clasificacion
Internacional de Niza, para establecer su caracter distintivo o no v,
posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso
comun, siendo que su presencia no impedira el registro de la
denominacién en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros
elementos que lo doten de distintividad suficiente.

5. Marcas evocativas

5.1. Como en el proceso interno, la SIC sefald que la expresion
MULTILATINA contenida en los signos en conflicto seria evocativa,
resulta pertinente analizar el presente tema.

5.2. Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir
indirectamente en el consumidor cierta relaciéon con el producto o servicio
que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las
marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial
caracteristica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el
consumidor haga uso de la imaginacion para llegar a relacionarlo con
aquel a través de un proceso deductivo??,

5.3. Los signos evocativos cumplen la funcion distintiva de la marca y, por
tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del
signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podra
ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia,
su titular tendria que soportar el registro de signos que en algun grado se
asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos
que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso comun, ya que
su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.?3

2 De modo referencial, ver Interpretacion Prejudicial N° 630-1P-2015 de fecha 25 de julio de 2016,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2805 del 13 de septiembre de 2016.

y

2 Ibidem.
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5.4. Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del
signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso
el consumidor tendra que hacer una deduccién no evidente y, por lo tanto,
la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte.?4

5.5. En ese sentido, se debera establecer el grado evocativo de Ila
denominacién MULTILATINA y, posteriormente, realizar el respectivo
analisis de registrabilidad.

6. Conexion entre productos y/o servicios de la Clasificacion
Internacional de Niza

6.1. Por cuanto el demandante alegd que existiria conexidn entre los servicios
que distinguen los signos en conflicto, corresponde analizar este tema.

6.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusién de productos o servicios en una
misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe
similitud entre los productos o servicios objeto de analisis, tal como se
indica expresamente en el segundo parrafo del Articulo 151 de la Decisién
486.%5

6.3. 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 debe analizar la naturaleza o uso de los
productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de
varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, asi
como la ubicacion de los productos en clases distintas tampoco prueba
que sean diferentes.?®

24 Ibidem.
25 Decision 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
Pafses Miembros utilizaran la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el Registro
de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones
vigentes.

Las clases de la Clasificacion Internacional referida en el parrafo anterior no determinaran la
similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.”

(Subrayado agregado)

O 26 Ver Interpretaciones Prejudiciales nimeros 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2018, publicada
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2755 del 11 de julio de 2016; y 473-IP-2015 de
10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2755 del 11 de
julio de 2016.
14
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6.4. Para determinar si existe vinculacién, conexién o relacién 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:

a) El grado de sustitucién (intercambiabilidad) entre los productos
o 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 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 comercializacioén, 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 anis, el cedron, la manzanilla, etc., suelen ser
productos sustitutos entre si.

b) Lacomplementariedad 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 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 conexién cuando el consumidor, considerando la realidad del

mercado, podria asumir como razonable que los productos o
servicios en cuestion provienen del mismo empresario.

15
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Asi, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza
también expende agua embotellada.

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

6.6. Los siguientes criterios, en cambio, por si mismos son insuficientes para
acreditar relacion, vinculacién o conexién 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 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,
aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificacion
Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podra ser utilizado
de manera complementaria para determinar la 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 criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia
de conexion 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 habra conexion competitiva entre ellos.

Dos productos completamente disimiles (v.g., candados e
insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercializacién (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 observar la
existencia de conexidon competitiva.

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

! - = . T . .5
” 6.7 Ror\tal razén, para establecer la existencia de relacién, vinculacion o
conexion entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso

16



GACETA OFICIAL @ 27/07/2020 18 de 58

Proceso 730-IP-2018

en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad
(intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de
provenir del mismo empresario.

7. Examen de registrabilidad y debida motivacién de los actos

7.1. En el presente caso, se ha alegado que por parte de la SIC no se habria
realizado un correcto examen de registrabilidad entre los signos bajo
analisis, por lo que presuntamente se habria vulnerado el Articulo 150 de la
Decision 486.

7.2. El Articulo 150 de la Decision 486 determina lo siguiente:

“Articulo 150.- Vencido el plazo establecido en el Articulo 148, o si no se
hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente
procedera a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen
presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciard
sobre estas y sobre la concesion o denegatoria del registro de la marca
mediante resolucion”.

7.3. A la oficina nacional competente le corresponde realizar el examen de
registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aun cuando no
se presenten oposiciones. La autoridad competente en ninglin caso queda
eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.
Asimismo, el examen de registrabilidad, de acuerdo con lo dispuesto en el
Articulo 150 de la referida Decision, comprende el analisis de todas las
exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado
como marca, partiendo de los requisitos fijlados por el Articulo 134 vy,
tomando en consideracion las prohibiciones de los Articulos 135y 136 de la
Decision 486.27

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

7.5. La oficina nacional competente realiza el examen de oficio, integral y
motivado, pero también auténomo, tanto en relacion con las decisiones
expedidas por otras oficinas de registro en materia de marcas, como en
relacion con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina. Esto en
razon a que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada
caso concreto, independiente de anteriores analisis sobre signos idénticos

(p7e!
S Ver Interpretacion Prejudicial N° 242-1P-2013 de fecha 20 de febrero de 2014, publicada en la

Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2323 del 8 de abril de 2014.
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o similares. Lo sefialado no supone que la oficina no tenga limites en su
actuacion y que no pueda utilizar como precedentes sus propias
actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligacién, en
cada caso, de hacer un analisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los
aspectos y pruebas que obran en cada tramite.

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

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

En los terminos 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 N° 11001032400020160025900, 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.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en
ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Articulo 19 del Estatuto
del Tribunal y en el Literal f) del Articulo Primero de la Resolucién 05/2020 de
10 de abril de 2020, certifica que la presente Interpretaciéon Prejudicial ha sido
aprobada por el Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
Magistrado Hernan Rodrigo Romero Zambrano, asi como por los Magistrados
Gustavo Garcia Brito, Luis Rafael Vergara Quintero y Hugo R. Gémez Apac en
la sesion judicial de fecha 18 de junio de 2020, conforme consta en el Acta 10-
J-TJCA-2020.

Z8 Ibidem.
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Luis Felipe gunar Feuoo
SEC LETARIO

\

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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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 18 de junio de 2020

Proceso:

Asunto:

Consultante:

Expediente de origen:

Expediente interno
del consultante:

Referencia:

Normas a ser
interpretadas:

Temas objeto de
interpretacion:

Magistrado ponente:

VISTOS:

01-1P-2019
Interpretacién 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 Perd

608622-2015/DSD

5383-2017-0-1801-JR-CA-25

Infraccion a los derechos de propiedad
industrial de Nike Innovate C.V., por la presunta
falsificacion de productos de las marcas NIKE
(figurativa, mixtas y denominativa)

Articulos 155, 156 y 158 de la Decision 486

1. Accion por infraccién de derechos. Los
derechos del titular de una marca de impedir
a un tercero la infraccion de los derechos de
propiedad industrial en el comercio

2. Las importaciones paralelas. El agotamiento
del derecho marcario

Gustavo Garcia Brito

El Oficio N° 5383-2017-0-S-5'"SECA-CSJLI-PJ de fecha 7 de enero de 2019,
recibido via correo electrdénico el mismo dia, mediante el cual la Quinta Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas
de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la Republica del Peru
solicitd la Interpretacion Prejudicial de los Articulos 155, 156 y 158 de la Decisién
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486 de la Comision de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno
N° 5383-2017-0-1801-JR-CA-25.

El Auto de fecha 5 de diciembre de 2019, mediante el cual este Tribunal admitié
a tramite la presente Interpretacion Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante: Nike Innovate C.V.

Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia
y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual
—INDECOPI— de la Republica del Peru

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 los siguientes:

1.  Sise habria valorado correctamente la prueba pericial promovida por
Nike Innovate C.V. para demostrar que el sefior Yoni Hilmer Hoyos
Cotrina infringioé sus derechos de propiedad industrial, a través de la
importacién de setenta y cinco (75) pares de zapatillas presuntamente
falsificadas e identificadas con las marcas NIKE' (figurativa, mixtas y
denominativa).

2.  Siexistiria un agotamiento del derecho del titular de las marcas NIKE
(figurativa, mixtas y denominativa) al presuntamente haberse
configurado un caso de importacién paralela por parte del sefior Yoni
Hilmer Hoyos Cotrina.

NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicitd la Interpretacion Prejudicial de los Articulos
155, 156 y 158 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina?.

Para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificacion Internacional de Niza.
Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina. =

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

a).. aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los

2
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Procede la interpretacién solicitada por ser pertinente.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

Accion por infraccion de derechos. Los derechos del titular de una marca
de impedir a un tercero la infraccidn de los derechos de propiedad industrial
en el comercio.

Las importaciones paralelas. El agotamiento del derecho marcario.
Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante.

cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales
ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales
productos;

b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o
colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos
vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas,
embalajes o acondicionamientos de tales producfos;

c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o
contengan la marca, asi como comercializar o detentar tales materiales;

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

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

f) usar publicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines
no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilucién de la fuerza distintiva o del valor
comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.”

“Articulo 156.- A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del articulo anterior, constituirdn uso
de un signo en el comercio por parte de un ltercero, enire ofros, los siguientes actos:

a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese
signo;

b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o,

¢) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones
escritas u orales, independientemente del medio de comunicacién empleado y sin perjuicio de
las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.”

*Articulo 158.- El registro de una marca no dard el derecho de impedir a un tercero realizar actos
de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se
hubiese introducido en el comercio en cualquier pafs por el titular del registro o por otra persona con
consentimiento del titular o econémicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los
envases o0 embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna
modificacion, alteracion o deterioro.

A los efectos del parrafo precedente, se entendera que dos personas estén econdmicamente
vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva
con respecto a la explotacion de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero puede gjercer tal
influencia sobre ambas personas.”
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E. ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

1.  Accidn por infraccion de derechos. Los derechos del titular de una
marca de impedir a un tercero la infraccion de los derechos de
propiedad industrial en el comercio

1.1. En el proceso interno, Nike Innovate C.V. presenté recurso de apelacion
contra la sentencia emitida por el Vigésimo Quinto Juzgado Especializado
en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de
Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la Republica del Peru,
que declaré infundada la demanda en contra del sefior Yoni Hilmer Hoyos
Cotrina, por la presunta infraccién de los derechos de propiedad industrial
de Nike Innovate C.V., a través de la importacion de setenta y cinco (75)
pares de zapatillas presuntamente falsificadas e identificadas con las
marcas NIKE (figurativa, mixtas y denominativa); por lo cual, resulta
pertinente el desarrollo del presente tema.

1.2. El objeto de una accion por infraccion de derechos es precautelar los
derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la
autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se determine
la existencia o no de infraccion contra las marcas u otros signos que
motivan la accién y, de ser el caso, la adopcioén de ciertas medidas para el
efecto’.

1.3. El Articulo 155 de la Decisién 486 de la Comisidn de la Comunidad Andina,
el cual establece lo siguiente:

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

a)  aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante
sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre
productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha
registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o
acondicionamientos de tales productos;

b)  suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que
se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se
ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios
para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas,
embalajes o acondicionamientos de tales productos;

c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales
que reproduzcan o contengan la marca, as/ como comercializar o
detentar tales materiales;

d)  usaren el comercio un signo idéntico o simifar a la marca respecto de
cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar
confusién o un riesgo de asociacion con el titular del registro.

(0

3 Ver Interpretacion Prejudicial N° 263-1P-2015 de fecha 25 de febrero de 2016, publicada en la Gaceta
Oficial,del Acuerdo de Cartagena N° 2718 del 20 de abril de 2016.
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Tratandose del uso de un signo idéntico para productos o servicios
idénticos se presumira que existe riesgo de confusion;

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

f usar publicamente un signo idéntico o similar a una marca
notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello
pudiese causar una dilucién de la fuerza distintiva o del valor comercial
o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su
prestigio.”

1.4. Tomando en cuenta las conductas atribuidas al demandado por parte de la
demandante, resulta necesario analizar la interpretacion del Articulo 155 de
la Decisidn 486, por ser oportuno en el presente caso.

1.5. Previamente a realizar el analisis de la norma citada, resulta pertinente
sefialar que la accién por infraccidn de derechos de propiedad industrial se
encuentra regulada en el Titulo XV de la Decisién 486 de la Comision de la
Comunidad Andina (Articulos 238 al 244), y cuenta con las siguientes
caracteristicas*:

a) Sujetos activos: personas que pueden interponer la accion:

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

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

b) Sujetos pasivos: personas sobre las cuales recae la accion:

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

(i) Cualquier persona que con sus actos pueda, de manera
inminente, infringir los derechos de propiedad industrial. Esta es
una disposicién preventiva, pues no es necesario que la
infraccion se verifique, sino que basta que exista la posibilidad
inminente de que se configure una infraccion a los referidos
derechos.

4 Ver Interpretacion Prejudicial N° 367-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2745 del 8 de junio de 2016.
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1.6. EIl Literal a) del Articulo 155 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina, especifico para la identificacién de productos o servicios
en el mercado, plantea tres supuestos de aplicacion que a continuacion se

Tl s

sefialan®:

- Supuesto [: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o
semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca.

- Supuesto ll: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o
semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales
esta se ha registrado.

- Supuesto llI: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico

0 semejante

sobre

los

envases,

acondicionamientos de tales productos.

envolturas,

embalajes o

Sujeto activo Sujeto pasivo Resumen.del
supuesto
El titular de una | Aplica o coloca la marca | Marca protegida para
marca que | o signo idéntico o | productos aplicada o
s distingue semejante directamente | colocada con una
upuesto | ; o
productos. sobre productos. marca o signo idéntico o
semejante sobre
productos.
El titular de una | Aplica o coloca la marca | Marca protegida para
marca que | 0 signo idéntico o | servicios aplicada o
distingue semejante sobre | colocada con una
servicios. productos vinculados a | marca o signo idéntico o
Supuesto I los servicios que | semejante sabre
distingue la  marca | productos vinculados a
protegida. los  servicios que
distingue la marca
protegida.
El titular de una | Aplica o coloca la marca | Marca protegida para
marca que | 0 signo idéntico o | productos o servicios
distingue semejante sobre | aplicada o colocada con
productos o | envases, envolturas, | una marca o signo
Supuesto lll | servicios. embalajes o | idéntico o semejante
acondicionamientos de | sobre envases,
productos. envolturas, embalajes o
acondicionamientos de
productos.

Resulta necesario indicar que se entiende por acondicionamiento la forma
como los productos son empaquetados, transportados, asegurados,
protegidos o expuestos para su venta o la forma de arreglar o preparar un
producto para su comercializacién®. Asi, acondicionamiento es un término

Ver la Interpretacion Prejudicial N® 359-1P-2017 de fecha 15 de marzo de 2018, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°® 3266 del 2 de abril de 2018.

REAL, ACADEMIA ESPANOLA (RAE). Diccionario de la Lengua Espafiola. Definicion de

acondicionar:
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tan amplio que abarca diferentes acciones, incluyendo el embalaje de los
productos, el modo de envasarlos y la forma de ofertarlos o exponerlos al
publico consumidor, como por ejemplo a través de las gondolas de los
supermercados, mostradores, vitrinas, o cualquier otro medio que permita
exhibir los productos al consumidor en los puntos de venta.

Posiblemente el acto emblematico del derecho exclusivo sobre la marca se
encuentra constituido por la posibilidad del titular de la marca registrada de
impedir a cualquier tercero utilizar un signo idéntico o similar en grado de
confusién para distinguir productos iguales o relacionados con los cubiertos
por la marca registrada, sin que medie su consentimiento. Al aplicar o
colocar el signo idéntico o similar a la marca registrada puede constituir un
mero acto preparatorio de la infraccion, puesto que ésta Unicamente se
consuma con el uso indebido de la marca en el comercio, con lo que la
norma pretende otorgar la mas amplia cobertura a la proteccion del bien
juridico protegido, sin necesidad de requerirse que el infractor obtenga un
provecho econdémico por su acto ilicito”.

El Literal b) del Articulo 155 de la Decisién 486 es especifico para la
supresién o modificacién de la marca con fines comerciales, por lo que
plantea los siguientes supuestos de aplicacion que a continuacion se sefialan:

- Supuesto |: suprimir o modificar la marca con fines comerciales
después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos
para los cuales se ha registrado la marca.

- Supuesto II: suprimir o modificar la marca con fines comerciales
después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos
vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado.

- Supuesto lll: suprimir o modificar la marca con fines comerciales
después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los envases,
envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.

Sujeto

: Sujeto pasivo Resumen del supuesto
activo

El titular de | Quien suprima o | Marca protegida  contra
una marca | modifique la marca con | supresiones o modificaciones
que distingue | fines comerciales | después de que hubiese sido
productos. después de que se

Supuesto |

“1. tr. Dar cierta condicién o calidad.

2. tr. Disponer o preparar algo de manera adecuada. Acondicionar las calzadas.

3. tr. climatizar.

4. tr. Méx. y Ven. Entrenar a un deportista.

5. tr. Ven. Adiestrar a un animal.

6. prnl. Adquirir cierta condicién o calidad.” Disponible  en: hitp://dle.rae.es/?id=0YQi8Fo
{Consulta: 12 de noviembre de 2018).

Gustavo Arturo Ledn y Leén Duran, Derecho de marcas en la Comunidad Andina. Anélisis y
Comentarios. Thomson Reuters, Lima, 2015, pp. 371-372.
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hubiese aplicado o
colocado directamente
sobre productos.

aplicada o colocada sobre
productos.

El titular de
una marca
que distingue
servicios.

Supuesto |l

Quien  suprima o
maodifique la marca con
fines comerciales
después de que se
hubiese aplicado o
colocado sobre
productos vinculados a

Marca protegida contra
supresiones o modificaciones
después de que hubiese sido
aplicada o colocada sobre
productos vinculados a los
servicios que distingue la
marca protegida.

los  servicios que
distingue la marca
protegida.

El titular de
una marca
que distingue
productos o
servicios.

Quien  suprima o
modifique la marca con
fines comerciales
después de que se
hubiese aplicado o
colocado sobre
envases, envolturas,
embalajes o}
acondicionamientos de
tales productos.

Marca protegida contra
supresiones o modificaciones
después de que hubiese sido
aplicada o colocada sobre
envases, envolturas,
embalajes o]
acondicionamientos de tales
productos.

Supuesto Il

1.10.En este caso, estamos frente a un acto fraudulento que afecta el derecho

y B 8

exclusivo sobre la marca, pero también al consumidor. La supresion,
modificacion o alteracién de la marca colocada en el producto o sobre sus
envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos lesiona los valores
inmateriales que estan inmersos en ella (reputacion, prestigio, goodwill) y
su garantia de calidad que corresponden al titular de la marca, y también
desorienta al consumidor respecto del origen de los productos para los
cuales se ha registrado la marca o los productos vinculados a los servicios
para los cuales esta se ha registrado®.

Del Literal c) del Articulo 155 de la Decision 486 se advierte que para la
aplicacién del referido supuesto normativo deben verificarse las siguientes
condiciones:®

- Que la marca del titular este “reproducida” en etiquetas, envases,
envolturas, embalajes u otros materiales.

- Que la marca del titular esté “contenida” en etiquetas, envases,
envolturas, embalajes u otros materiales.

1.12. El Literal c¢) plantea la posibilidad de que el titular de una marca persiga a

quien, sin su autorizacién, realice la fabricacion de etiquetas, envases,
embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, asi

Ibidem.

Ver Interpretacion Prejudicial N° 179-1P-2018 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3521 del 5 de febrero de 2019.
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como a quien comercialice o detente tales materiales; es decir a quien
comercialice las etiquetas, envases, embalajes u otros.'°

1.13. La comercializacion a que se refiere dicho literal no es la comercializacién del
producto final, sino la comercializacion de etiquetas, envases, embalajes u
otros conteniendo o reproduciendo la marca registrada.

1.14. A modo de ejemplo, la fabricacion indebida de etiquetas, chapas y botellas
vacias con la reproduccion de una marca protegida para distinguir gaseosas,
asi como la comercializacion de estos materiales, constituirian una clara
infraccion al Literal c) del Articulo 155 de la Decision 486; no obstante, la
comercializacion del producto final (la botella de gaseosa que se vende al
consumidor) no se encontraria contemplado en el supuesto anterior, sino
en el Literal d) del mismo articulo.?

1.15.La norma andina de referencia (el Literal c) del Articulo 155 de la Decisidn
486) tiene como finalidad proteger al titular contra aquella conducta previa
al acto de comercio. En ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas,
envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la
marca ajena, respondera por la infraccion, sin necesidad de que dichos
productos se encuentren contenidos en un producto final.'®

1.16. Asimismo, el Literal c) del Articulo 155 menciona que la marca debe estar
reproducida o contenida; es decir, que el signo utilizado debe ser una copia
exacta o idéntica y que, a la vez, la marca registrada se encuentre
contenida en el signo utilizado en la etiqueta o embalaje u otro elemento
fabricado.™

1.17.Como puede inferirse de la norma precitada, la misma procura salvaguardar
la integridad de la marca registrada, incluso de actos preparatorios para
consolidar una infraccidn mayor, como es la comercializacion de bienes o
servicios identificados con la marca infractora. Por lo tanto, proscribe los actos
de fabricacion de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que
reproduzcan o contengan la marca registrada, asi como las acciones de
comercializar y detentar tales materiales.'®

1.18. Tres verbos rectores se identifican en la conducta, a saber:'®

1o Ibidem.
i Ibidem.
12 Ibidem.
i3 Ibidem.
1 Ibidem.
L Ibidem.
18 Ibidem.
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(i) Fabricar: incurre en la conducta quien elabore las etiquetas, envases,
embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca.

(ii) Comercializar: incurre en la conducta quien ponga disposicion en el
mercado tales materiales.

(i)  Detentar: incurre en la conducta quien almacene dichos materiales.

1.19. Ahora bien, para que el supuesto de hecho contenido en la norma se realice
es necesario que la marca se encuentre reproducida o esté contenida en los
mencionados materiales. Reproducida se refiere que el material sea la propia
marca, lista para ser colocada en el producto; y contenida se refiere a que
haya sido aplicada a las etiquetas, envases, envolturas, etc.'”

1.20. Es conveniente aclarar que para incurrir en esta causal el signo utilizado debe
ser exactamente igual a la marca registrada; es decir, que contenga todos los
elementos y exactamente su misma disposicién?®,

1.21.De lo mencionado puede considerarse que la norma tiene como finalidad
proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de comercio. En
ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros
materiales que reproduzcan o contengan la marca ajena, responderan por la
infraccion, sin necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos
en un producto final.

1.22.En atencién a lo expuesto, el Literal c) esta dirigido al responsable de
fabricar etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o
contengan la marca, asi como también a quien comercializa o detenta estos
elementos o insumos. La persona que fabrica los referidos elementos o
insumos no necesariamente es la misma persona que fabrica el producto
final.1®

1.23.La autoridad nacional competente determinara si el producto adquirido de
manera legal fue comercializado con empaques modificados, cambiados o
adulterados, conforme a los medios probatorios allegados en el proceso
interno, siguiendo los principios y reglas para la valoracion probatoria
consagrados en la legislacién nacional.

1.24.A su vez, en la valoracién probatoria realizada por el juez podra tener en
cuenta las afirmaciones realizadas por el titular de la marca quien es el que

i Ibidem.

18 Ver Interpretacién Prejudicial N° 539-1P-2016 de fecha 11 de mayo de 2017, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N°3051 del 26 de junio de 2017.

19 Ver Interpretacién Prejudicial N° 179-1P-2018 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3521 del 5 de febrero de 2019.
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conoce su producto y puede, a su vez, guiarlo en la verificacion de la
autenticidad o no del mismo.

1.25. Del Literal d) del Articulo 155 se infiere que el titular de una marca podra
impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorizacion del titular de la
marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relaciéon con
cualquier producto o servicio, bajo la condicidon de que tal uso pudiese generar
riesgo de confusion o de asociacion en el publico consumidor?® con el titular
de registro. A continuacion, se detallan los elementos para calificar la
conducta contenida en el referido literal:

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

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

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

Prevé una proteccion especial con relacién al principio de
especialidad. Por lo tanto, se protegera la marca no solo respecto de
los productos o servicios idénticos o similares al que la marca distingue,
sino también respecto de aquellos con los cuales existe conexion por
razones de sustituibilidad, complementariedad, razonabilidad, entre
otros.

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

¢) Evento de presuncion del riesgo de confusién. La norma prevé que,
si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada y pretende distinguir
ademas productos o servicios idénticos a los identificados por dicha
marca, el riesgo de confusion se presumird. Para esto, se debe
presentar una doble identidad, vale decir que los signos como los
productos o servicios que identifican deben ser exactamente iguales.

1.26.Los mencionados derechos de exclusion, contenidos en el Literal d) del
Articulo 155 de la Decision 486, pueden considerarse como parte del

e Ver Interpretacién Prejudicial N° 346-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2725 del 22 de abril de 2016.
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conjunto de facultades del titular del registro de marca para oponerse a
determinados actos en relacion con el signo o, en definitiva, para ejecutar
las acciones del caso frente a terceros que utilicen, en el trafico econémico
y sin su consentimiento, un signo idéntico o semejante, cuando dicha
identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusion?!.

Los plazos de prescripcion de la accion por infraccion de derechos de
propiedad industrial relacionados con los supuestos de infraccién
previstos en los Literales a), b), ¢) v d) del Articulo 155 de la Decisién
486

1.27.En ese sentido, en atencion a los Literales a), b), ¢) y d) del Articulo 1565,
se debe tener en cuenta lo establecido en el Articulo 244 de la Decisién 486
de la Comisién de la Comunidad Andina, el cual prescribe lo siguiente:

“Articulo 244.- La accién por infraccion prescribird a fos dos afios contados
desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infraccién o en todo
caso, a los cinco afios contados desde que se cometi6 la infraccion por
ultima vez."

1.28.La norma citada indica que las infracciones prescriben a los dos afios
contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infraccion
0, en todo caso, a los cinco afios contados desde que se cometid la
infraccién por ultima vez. Si el plazo de prescripcion vencid, entonces la
accion es improcedente.??

1.29. Para verificar el plazo de prescripcion (extintiva), es relevante diferenciar
los distintos tipos de infraccion administrativa, tal como lo explica la doctrina
juridica?®, a saber:?*

a) Infraccioninstantanea: Es un tnico acto el que configura el supuesto
calificado como infraccién administrativa. Este tnico acto, a su vez,
puede tener, efecto que se agota con el acto infractor, o efecto
permanente en el tiempo.

2 Ver Interpretacion Prejudicial N° 101-1P-2013 de fecha 22 de mayo de 2013, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2230 del 26 de agosto de 2013.

z Ver Interpretacién Prejudicial N° 205-1P-2018 de fecha 7 de septiembre de 2018, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3391 del 3 de octubre de 2018.

e Al respecto, se sugiere revisar: Victor Sebastian Baca Oneto, La Prescripcién de las Infracciones y

su Clasificacién en la Ley del Procedimiento Administrativo General. En: Revista “Derecho &

Sociedad”, editada por la Asociacion Civil Derecho & Sociedad conformada por estudiantes de la

Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Catdlica del Per(, Lima, 2011, N° 37, pp. 268 y

269.

24 Ver. Interpretacion Prejudicial N° 205-1P-2018 de fecha 7 de septiembre de 2018, publicada en la
Gacata Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3391 del 3 de octubre de 2018.
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b) Infraccién continuada: Se trata de actos idénticos que se repiten en
el tiempo de manera continuada. Si bien cada acto podria constituir
una infraccion individual, se los agrupa en una sola infraccién debido
que todos ellos son ejecucion de un mismo plan, forman parte de un
inico proceso (proceso unitario), existiendo por tanto unidad juridica
de accion.

¢) Infraccién permanente: Es un solo acto, solo que este acto es
duradero en el tiempo.

d) Infraccion compleja: Se trata de una serie concatenada de varios
actos dirigidos a la consecucién de un tnico fin.

Las infracciones a los derechos de propiedad industrial, conforme al
Articulo 244 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina,
prescriben a los dos afios contados desde la fecha en que el titular tuvo
conocimiento de la infraccién o en todo caso, a los cinco afios contados
desde que se cometio la infraccién por Gltima vez.?®

Respecto del plazo de dos afios, dicho plazo se computara necesariamente
desde la fecha que el titular del derecho de propiedad industrial tomé
conocimiento del acto infractor, independientemente de si se trata de una
infraccion instantanea, continuada, permanente o compleja. En
consecuencia, y a modo de ejemplo, si el titular de un derecho de propiedad
industrial tomé conocimiento de una infraccién (instantanea, continuada,
permanente o compleja) al referido derecho el 10 de enero de 2016, habra
prescrito la accion para denunciar o demandar la infraccion a ese derecho
el 11 de enero de 2018.26

En cambio, respecto del plazo de cinco aios?’, dicho plazo se empezara a
computar dependiendo del tipo de infraccion en el que nos encontremos:?®

- Infraccion instantanea: el plazo se computa desde el mismo momento
en que se consumo el acto infractor (el acto unico).

- Infraccion continuada: el plazo se computa desde la fecha de
realizacién del Gltimo acto (idéntico), que es ejecucion del mismo plan,
que consuma la infraccion.

25

26

27

28

Ibidem.

Ibidem.

Estas reglas respecto del plazo de cinco afios no son aplicables para el caso previsto en el Articulo
232 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina relativo a la imprescriptibilidad de
las acciones de infraccién de un signo notoriamente conocido cuando dichas acciones se hubieren
iniciado de mala fe.

Ver Interpretacion Prejudicial N° 205-I1P-2018 de fecha 7 de septiembre de 2018, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3391 del 3 de octubre de 2018.

13



GACETA OFICIAL @ 27/07/2020 34 de 58

Proceso 01-IP-2019

- Infraccion permanente: el plazo se computa desde el momento que
cesa la conducta que califica como acto permanente en el tiempo.

- Infraccidon compleja: el plazo se computa desde la fecha de realizacion
del ultimo acto que consuma la infraccién.

1.33. Los plazos de prescripcidon han sido establecidos para limitar en el tiempo
el ejercicio del derecho de accion del titular del derecho de propiedad
industrial para denunciar o demandar una presunta conducta constitutiva
de infraccién de su derecho de propiedad industrial. Es por ello que el
denunciado o demandado puede defenderse (o interponer una excepcion)
alegando la prescripcién de la accién del titular del derecho de propiedad
industrial. La institucion de la prescripcion (extintiva) de la accion lo que
busca es generar certeza o seguridad juridica en el mercado.?®

1.34.El plazo de prescripcién (extintiva) de dos afos tiene como premisa el
conocimiento de la infraccion por parte del titular del derecho. El tiene dos
afos para hacerlo. Si se le vence este plazo, no puede acudir al otro plazo
(de cinco afios), cuya logica es distinta. En efecto, el plazo de prescripcion
(extintiva) de cinco afios no toma en consideracion el conocimiento de la
infraccién por parte del titular del derecho, sino la fecha de ocurrencia o
cese de la infraccion.3°

1.35. Asi las cosas, si el denunciado o demandado por una presunta conducta
constitutiva de infraccion (instantanea, continuada, permanente o compleja)
de un derecho de propiedad industrial acredita que el titular de dicho
derecho tuvo conocimiento por mas de dos afios de la referida conducta,
puede defenderse (o interponer una excepcién) alegando la prescripcion
(extintiva) de la accién, lo que genera la improcedencia de la denuncia o
demanda, asi como la imposibilidad del titular del derecho de acudir al plazo
de prescripcion de cinco afios.®!

1.36.En cambio, si el denunciado o demandado por una presunta conducta
constitutiva de infraccién de un derecho de propiedad industrial no puede
acreditar que el titular de dicho derecho tuvo conocimiento por mas de dos
afios de dicha conducta, puede defenderse (o interponer una excepcion)
alegando la prescripcion de cinco afios si es que la infraccidn ocurrid, cesd
o se consumd hace mas de cinco afios de presentada la denuncia o
demanda correspondiente, segun la naturaleza de cada infraccion.?

2 Ibidem.
2 Ibidem.
3 Ibidem.
32 Ibidem.
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1.37.El titular del derecho podria considerar que una determinada conducta
califica como infraccion permanente o continuada y como viene ocurriendo
hasta la fecha puede presentar su denuncia o demanda en cualquier
momento. Sin embargo, si el denunciado o demandado acredita que dicho
titular conocia de la referida conducta hace mas de dos afios, la accion por
infraccion del titular del derecho de propiedad intelectual habra prescrito
(extintivamente), debiéndose declarar improcedente su denuncia o
demanda.®?

1.38.En atencién a lo expuesto, se debera establecer cual es el signo utilizado
en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infraccion de derechos
de marcas y, posteriormente, debera comparar el signo registrado con el
supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere
riesgo de confusién o de asociacion en el publico consumidor, asi como de
ser el caso, la aplicacion del plazo de prescripcion establecido en la
normativa andina, para interponer una denuncia por infraccion.*

1.39. Si la coexistencia pacifica entre los signos en conflicto revela que no hay
riesgo de confusion ni riesgo de asociacion, no se configuraria la infraccion.
Por el contrario, si pese a existir coexistencia, se demuestra que hay riesgo
de confusion o riesgo de asociacion, se configuraria la infraccion.3®

Accion por infraccion de la marca notoriamente conocida

1.40. El Literal e) del Articulo 155 de la Decisiéon 486 se refiere estrictamente al
uso no consentido de una marca notoriamente conocida. Establece que el
uso se dé en el comercio y que sea susceptible de causar un dafio
econdémico o comercial al titular, como consecuencia de un riesgo de
dilucion o de un aprovechamiento injusto del prestigio de su marca.
Respecto de la posibilidad de generar un dafo econémico o comercial al
titular del registro, quien lo alegue debera probar tanto el acaecimiento del
dafio como el nexo de causalidad entre este y el uso en el comercio que
pretende impedir.36

1.41.En cuanto al riesgo de dilucién, que por lo general ha estado ligado con
la proteccion de la marca notoriamente conocida (e incluso con la
renombrada), la doctrina ha manifestado lo siguiente:

3 Ibidem.

34 Ver Interpretacion Prejudicial N° 342-1P-2017 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3415 del 5 de noviembre de 2018.

35 Ver Interpretacion Prejudicial N° 179-1P-2018 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3521 del 5 de febrero de 2019.

% Ver Interpretacion Prejudicial N® 454-1P-2015 de fecha 16 de junio de 2016, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2759 del 12 de julio de 2016.
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“En efecto, la proteccién frente al riesgo de dilucién se proyecta sobre las
conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles
de perjudicar la posicién competitiva de su legitimo titular mediante el
debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de
la propia eficiencia..."*’.

1.42.En cuanto al riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente
conocido contra el “aprovechamiento injusto” de su prestigio por parte de
terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o
servicios que se amparen. Lo expuesto, esta ligado a la funcién publicitaria
de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilucion en que la finalidad del
competidor parasitario es Uunicamente un aprovechamiento de Ila
reputacion, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad
distintiva de la marca notoriamente conocida.*®

1.43.Por su parte, la disposicidén contenida en el Literal f) del Articulo 155 de la
Decision 486 extiende la proteccidon de las marcas notorias frente al uso,
aun para fines no comerciales, que realice un tercero de dicha marca sin
autorizacién.3®

1.44.En efecto, acorde con lo sefialado, basta que se configure el uso publico
de un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida y que
este uso sea susceptible de diluir su fuerza distintiva, su valor comercial o
publicitario o aprovechar de manera injusta su prestigio para proceder a
sancionar dicha conducta.*?

1.45. Asi, tenemos que la causal contenida en el literal analizado no condiciona
el uso del signo idéntico o similar a la marca notoriamente conocida para
distinguir productos, servicios o actividades econdmicas que puedan
originar riesgo de confusion y/o asociacion en el publico consumidor, a
efectos de configurar una infraccién, sino que concede una proteccién de
mayor amplitud, referido a un uso publico de la referida marca que incluso
puede alcanzar fines no comerciales.*!

1.46.El Articulo 156 de la Decision 486 establece como uso de un signo en el
comercio, a fin de lo dispuesto en los Literales e) y f) del Articulo 155 de la
misma norma, entre otros:#?

37 Montiano Monteagudo, La proteccién de la marca renombrada. Civitas, Madrid, 1995, p. 283.

8 Ver Interpretacion Prejudicial N° 454-1P-2015 de fecha 16 de junio de 2016, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2759 del 12 de julio de 2016.

H Ver Interpretacién Prejudicial N° 410-1P-2016 de fecha 9 de marzo de 2017, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3005 del 26 de abril de 2017.

A0 Ibidem.
4 Ibidem.

'_))-r‘.
42 Ibidem.
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a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir
productos o servicios con ese signo;

b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo;
o,

c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos
comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente
del medio de comunicacion empleado y sin perjuicio de las normas
sobre publicidad que fuesen aplicables.

Consecuentemente, el uso con fines no comerciales de una marca
notoriamente conocida no debe encontrarse dentro de aquellos supuestos
ejemplificados en el parrafo anterior.*?

En sintesis, podra constituir infraccién contra una marca notoriamente
conocida su uso de forma idéntica o similar para cualquier actividad que se
realice de manera publica (difundida a través de cualquier medio) y que
pueda tener como consecuencia la dilucion de su fuerza distintiva, su valor
comercial o publicitario o aprovechar de manera injusta su prestigio, en
tanto que la conducta descrita si bien no atenta contra la funcién esencial
de la marca, que es indicar la procedencia de productos o servicios, si
vulnera otra de las funciones de la marca.**

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

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

43

44

45

46

[ 2

Ibidem.
Ibidem.

Ver Interpretacion Prejudicial N° 346-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2725 del 22 de abril de 2016.

Ver Interpretacién Prejudicial N° 37-1P-2015 de fecha 13 de mayo de 2015, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2532 del 8 de julio de 2015.
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1.51. Para los casos especificos de infraccidn de un signo notoriamente conocido
establecidos en los Literales e) y f) del Articulo 155, se debe tener en cuenta
lo contemplado por el Articulo 232 de la Decision 486 que establece que
las infracciones a los derechos de propiedad industrial prescriben a los
cinco afios contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo
conocimiento de tal uso.

“Articulo 232.- La accién contra un uso no autorizado de un signo distintivo
notoriamente conocido prescribira a los cinco afios contados desde la fecha
en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso, salvo que éste se
hubiese iniciado de mala fe, en cuyo caso no prescribira la accion. Esta
accion no afectara la que pudiera corresponder por dafios y perjuicios
conforme al derecho comun.”

1.52.Para efectos de computar el término de cinco afios consagrados en la
norma, se deben tener en cuentas las reglas descritas en los parrafos 1.32
al 1.37 de la presente Interpretacion Prejudicial.

1.53.Es importante destacar que las acciones de infracciéon contra un uso no
autorizado de un signo notoriamente conocido no prescribiran cuando las
referidas acciones se hubieran iniciado de mala fe conforme lo dispone el
Articulo 232 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina.

1.54.En atencion a lo expuesto, se debera establecer cual es el signo
notoriamente conocido utilizado sin autorizacidon en el comercio para
perpetrar el supuesto acto de infraccion susceptible de causar un dafio
econdmico o comercial al titular, como consecuencia de un riesgo de
dilucién o de un aprovechamiento injusto del prestigio de su marca, asi
como de ser el caso, la aplicacion del plazo de prescripcién establecido en
la normativa andina, para interponer una denuncia por infraccion.

2. Las importaciones paralelas. El agotamiento del derecho marcario

2.1. En la sentencia emitida dentro del proceso interno por parte del Vigésimo
Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con
Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de
Lima de la Republica del Peru, se determiné que el sefior Yoni Hilmer
Hoyos Cotrina no estaria infringiendo los derechos de propiedad intelectual
de Nike Innovate C.V., pues los productos identificados con las marcas
NIKE (figurativa, mixtas, denominativa) que importo, serian de procedencia
original, toda vez que de las pruebas presentadas no se acredité que
fuesen falsificados o no tengan el origen empresarial de su fabricante. De
esta manera, corresponde analizar dos figuras juridicas: las importaciones
paralelas y el agotamiento del derecho marcario.

Las importaciones paralelas

B
2.2. La importacion paralela es aquella que efectia legalmente un importador
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distinto al representante o distribuidor autorizado, es decir, aquella que se
efectia con un producto de marca legitima, pero fuera de la cadena
comercial oficial 47

2.3. La importacion paralela se perfecciona cuando productos que han sido
importados y comercializados dentro de un pais por el titular de la marca o
con su consentimiento, posteriormente son importados y comercializados
en el mismo pais por un tercero sin el consentimiento del titular de la marca.

2.4. Al respecto Tomas de las Heras Lorenzo*® ha manifestado que: “Las
importaciones paralelas de los productos comercializados con la marca por
el titular de la misma o con su consentimiento en un tercer Estado seran
libres y los productos importados seréan de libre y licito comercio por los
terceros, sin que el titular pueda prohibirlas sobre la base de su derecho de
marcas”.

2.5. No existen razones para prohibir las importaciones de productos auténticos,
originalmente marcados por su titular, cuando esta importacién es realizada
por el titular o con su consentimiento; pero para el caso de que estas
importaciones se realicen sin el consentimiento de su titular o consistan en
importaciones de imitaciones de la marca original, no podria considerarse
que los derechos del titular original quedan agotados pues se estarian
infringiendo sus derechos de propiedad intelectual.

2.6. Para que opere la figura de una importacion paralela se deben reunir los
siguientes requisitos:

a) Importacion efectuada por un importador distinto al representante o
distribuidor autorizado.

b) Que el producto que se importe sea original.

c) Si bien es un producto original esta fuera de la cadena comercial
oficial.

d) Que el producto que se importe se lo haya adquirido licitamente en el
mercado de otro pais.

e) Que el producto haya sido vendido por el propio titular del derecho,
por otra persona con consentimiento del titular del derecho o por una
persona econdémicamente vinculada con el titular del derecho.

2.7. A efectos de definir qué se entiende por persona vinculada, el segundo
parrafo del Articulo 158 de la Decisién 486 dispone que:

“Articulo 158.-
(..)

A los efectos del parrafo precedente, se entendera que dos personas estan

'/ Ver Interpretacion Prejudicial N° 24-IP-2005 de fecha 25 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1218 del 13 de julio de 2005.

4 DE\LAS HERAS LORENZO, Tomas. “El agotamiento del derecho de marca”. Editorial Montecorvo,
S.A| Madrid, 1994. Pag. 33.
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economicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o
indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la
explotacion de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero puede
gjercer tal influencia sobre ambas personas.”

2.8. Tal como lo manifiesta la norma antes citada, dos personas estan
vinculadas econémicamente si una ejerce directa o indirectamente
influencia concluyente sobre la otra en relacién con la explotacién de los
derechos de la marca o en su defecto un tercero también puede influir sobre
las dos.

2.9. Queda claro, a partir de lo expuesto que el titular de una marca no puede
impedir la importacién de un producto que sea original y que haya sido
adquirido ya sea al titular de la marca o a un licenciatario vinculado a este.

2.10.Si el titular de una marca no puede impedir una importaciéon paralela,
tampoco lo puede impedir el licenciatario de la marca. Es mas, en cualquier
escenario, el que una empresa sea titular de un contrato de distribucion
exclusiva de productos de una marca determinada en el territorio de un Pais
Miembro, o una licencia de uso exclusiva de una marca para un
determinado pais, no le confiere la facultad para impedir u oponerse a una
importacion paralela de productos originales identificados con dicha marca.

El agotamiento del derecho

2.11.El agotamiento del derecho es el limite establecido a los derechos
conferidos al titular de una marca que le impide oponerse a la sucesiva
comercializacion de sus productos o a obtener rédito econédmico por estas,
una vez realizada la primera venta. Los derechos del titular sobre su marca
se agotan legalmente a partir de su primera venta, después de la cual la
mercancia tiene libre circulacion en un mercado integrado. Esto significa
que el titular pierde todos sus derechos sobre el bien vendido mientras no
sea alterada la marca, su distintividad o la calidad del bien*®.

2.12.El inciso primero del Articulo 158 de la Decisiéon 486 enuncia que:

“Articulo 158.- El registro de una marca no dara el derecho de impedir a un
tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por
dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el
comercio en cualquier pais por el titular del registro o por otra persona con
consentimiento del titular o econémicamente vinculada a él, en particular
cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto
directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificacion, alteracion o
deterioro.

()"

()-'H
49 Ver Interpretacion Prejudicial N° 35-1P-2015 de fecha 27 de octubre de 2015, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2669 del 19 de febrero de 2016.
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2.13.La norma antes citada dispone que el titular de una marca, una vez que su
producto se ha introducido en cualquier pais, ya sea por el propio titular,
por un tercero con consentimiento del titular, o por una persona vinculada
econdmicamente con él, siempre y cuando el producto o su envase no
hubieren sufrido modificacion, alteracion o deterioro, no podra impedir que
terceros realicen actos de comercio, respecto de los productos que, si bien
cuentan con una marca, han sido licitamente comercializados.

2.14.Cuando la mercancia del producto original ya se nacionalizo; es decir, esta
en circulacion en el mercado interno de determinado Pais Miembro, y alli
sufre modificaciones, alteraciones o deterioro, esto no afecta la importacion
paralela.

2.15. El agotamiento del derecho de una marca busca impedir que el titular de la
marca controle los precios futuros del producto, asi como las formas de
comercializacién, ya que lo que se busca es una libre circulacion de
mercancias y que se respete el derecho a la competencia en cuanto se
refiere a los derechos de propiedad industrial.

2.16.Por lo tanto, los requisitos para que se pueda configurar el agotamiento del
derecho de marca son:

a) Introduccién en el comercio de un producto protegido por un registro
de marca.

b) Que el producto se haya introducido en el comercio en cualquier pais
por el titular del registro, una persona con su consentimiento o por una
persona economicamente vinculada con él.

c) Que los productos y sus envases o embalajes no hayan sufrido ningtin
tipo de modificacién, alteracion o deterioro.

2.17.Una vez que el titular de una marca introdujo su producto en cualquier pais,
no puede bajo la figura del ius prohibendi, impedir que terceros lo
comercialicen, ya que al ser original y no haber sufrido manipulacién o
alteracién, no existe ningun tipo de infraccion.

2.18.De esta manera, se debera determinar si se ha producido una importacion
paralela y si se ha configurado el agotamiento del derecho, de conformidad
con los parametros y requisitos establecidos en la presente interpretacion
prejudicial; de no ser el caso, se estaria frente a una evidente infraccién al
derecho de exclusividad de la marca.

Conclusion sobre las importaciones paralelas y el agotamiento del
derecho

2.19. Es importante mencionar que el legislador andino, al dotar de contenido al
Articulo 158 de la Decision 486, optd por la posicion que se muestra a favor
de las importaciones paralelas y el agotamiento del derecho de marca. La
razén de ello descansa en el hecho de que otro principio rector que guia el

mo
b
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proceso de integracion andino es la promocién de la libre competencia.

2.20.En efecto, las importaciones paralelas promueven una mayor competencia
“‘intramarca” en el mercado, lo que beneficia a los consumidores, pues
genera una mayor oferta para satisfacer la demanda existente. Si bien es
una competencia entre productos que tienen la misma marca, si esta
tuviera posicidon de dominio en el mercado, dicha competencia es relevante
para los consumidores. Precisamente, las importaciones paralelas evitan la
consolidacién de monopolios.

2.21.Dado que se busca evitar la consolidacién de monopolios, de conformidad
con lo establecido en el Articulo 158 de la Decision 486, en términos
generales y abstractos, y en cualquier escenario, un contrato de distribucion
exclusiva de productos identificados con una determinada marca, asi como
un contrato de licencia de uso exclusivo de una marca, en cualquier caso
respecto del territorio de un pais miembro de la Comunidad Andina, no
puede impedir ni oponerse a la importacion paralela de productos originales
identificados con dicha marca.

2.22.Ahora bien, en caso de que las importaciones paralelas generen efectos no
deseados, por ejemplo tipo free riding (como seria el caso que el importador
paralelo se aproveche de las inversiones en publicidad y marketing
incurridas por el distribuidor autorizado), nada impide que el titular de la
marca, u otro autorizado por él, establezca condiciones —a través de
acuerdos verticales— para la comercializacion de los productos por parte
del importador paralelo, lo que es ajeno al derecho de marcas.

3. Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante

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

3.1. De si, ¢En el caso de autos se estaria configurando infraccién
marcaria?

Para dar respuesta a esta pregunta, la Sala consultante debera remitirse a
los criterios desarrollados en el Tema 1 del Acapite E de la presente
Interpretacion Prejudicial.

3.2. ¢Como se puede determinar el agotamiento del derecho de una
marca?
)

Para dar respuesta a esta pregunta, la Sala consultante debera remitirse a
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los criterios desarrollados en el Tema 2 del Acapite E de la presente
Interpretacion Prejudicial.

3.3. (Qué se debe tener en cuenta para considerar que hay una
importacion paralela?

Para dar respuesta a esta pregunta, la Sala consultante debera remitirse a
los criterios desarrollados en el Tema 2 del Acapite E de la presente
Interpretacion Prejudicial.

3.4. ¢Cuales serian los medios probatorios que pueden acreditar que hubo
una importacion paralela?

Con relacion a los medios probatorios se aplica el principio de la "libre
valoracion de la prueba”, lo que significa que no hay pruebas tasadas
(pruebas superiores) ni pruebas disminuidas (o pruebas de inferior
categoria). La autoridad tiene que analizar y merituar en conjunto y de
manera integral todos los medios probatorios aportados y actuados.

Ademas, la Sala consultante debera tener presente los criterios
desarrollados en el Tema 2 del Acapite E de la presente Interpretacion
Prejudicial.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja
consignada la presente Interpretaciéon Prejudicial para ser aplicada por la Sala
consultante al resolver el Proceso Interno N° 5383-2017-0-1801-JR-CA-25, |a
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.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en
ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Articulo 19 del Estatuto
del Tribunal y en el Literal f) del Articulo Primero de la Resolucion 05/2020 de 10
de abril de 2020, certifica que la presente Interpretacion Prejudicial ha sido
aprobada por el Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
Magistrado Hernan Rodrigo Romero Zambrano, asi como por los Magistrados
Gustavo Garcia Brito, Luis Rafael Vergara Quintero y Hugo R. Gémez Apac en
la sesion judicial de fecha 18 de junio de 2020, conforme consta en el Acta 10-J-
TJCA-2020.
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Luis Felipe Agulilar Feijo6
SECRETARIO

Notifiquese 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.

N
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VISTOS:

El Oficio N° 11944-2015-0-S-5"SECA-CSJLI-PJ de fecha 14 de enero de
2019, recibido via correo electrénico el dia 18 del mismo mes y afio, mediante
el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con
Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de
Lima de la Republica del Peru solicitd la Interpretacion Prejudicial de los
Articulos 165, 166 y 167 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina, a fin de resolver el Proceso Interno N° 11944-2015-0-1801-JR-CA-23.

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

A. ANTECEDENTES
Partes en el proceso interno

Demandante: Corporacion Inmarca S.A.C. (Antes Bristol
Myers Squibb Company)

Demandado: Instituto  Nacional de Defensa de Ila
Competencia y de la Proteccion de la Propiedad
Intelectual —INDECOPI— de la Republica del
Peru

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 los siguientes:

1. Siprocede la solicitud de cancelacion del registro por falta de uso de
la marca UROPOL (denominativa)? interpuesta por A.H. Robins
S.A.S.

2. Si la Corporacion Inmarca S.A.C. (Antes Bristol Myers Squibb
Company) habria acreditado el uso real y efectivo de la marca
UROPOL (denominativa).

3. Si la Corporacion Inmarca S.A.C. (Antes Bristol Myers Squibb

Si bien el Oficio recibido indica como fecha de emisién el 14 de enero de 2018, se entiende que
deberia referirse al aflo 2019, por cuanto el Auto que dispone solicitar la Interpretacién Prejudicial,
fue emitido el & de diciembre de 2018.

) 2 Que identifica productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificacion Internacional de Niza.
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Company) habria utilizado la marca UROPOL (denominativa) en el
mercado tal y como fue registrada.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Sala consultante solicitd la Interpretacién Prejudicial de los Articulos
165, 166 y 167 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina. Procede la interpretacion solicitada por ser pertinente.?

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

Cancelacién de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento.
Carga de la prueba en la accién de cancelaciéon de marca por no uso.

El uso efectivo de la marca: La puesta o disponibilidad de los productos
en el comercio.

$0 N

3 Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina. -

“Articulo 165.- La oficina nacional competente cancelara el registro de una marca a solicitud de
persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos
uno de los Pafses Miembros, por su titular, por un licenciatario o otra persona autorizada para ello
durante los tres afios consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la accién de
cancelacion. La cancelacién de un registro por falta de uso de la marca también podra solicitarse
como defensa en un procedimiento de oposicion interpuesto con base en la marca no usada.

No obstante, lo previsto en el parrafo anterior, no podra iniciarse la accion de cancelacién antes
de transcurridos tres arfios contados a partir de la fecha de notificacién de la resolucion que agote
el procedimiento de registro de la marca respectiva en la via administrativa.

Cuando la falta de uso de una marca sélo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios
para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenara una reduccion o limitacién de la lista de
los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto
de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomara en cuenta la identidad o similitud
de los productos o servicios.

El registro no podréa cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debid, entre
olros, a fuerza mayor o caso fortuito.”

“Articulo 166.- Se entendera que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios
que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo
esa marca, en la canfidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la
naluraleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectila su
comercializacion en el mercado.

También se considerara usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son
exportados desde cualquiera de los Paises Miembros, segun lo establecido en el parrafo anterior.

El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sdlo en cuanto a
detalles o elementos que no alteren su caracter distintivo, no motivaré la cancelacion del registro
por falta de uso, ni disminuiré fa proteccién que corresponda a la marca.”

“Articulo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderd al litular del registro.
El'uso de la marca podra demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o

Al certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercializacién de
» las mercancias identificadas con la marca, entre otros.”
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El uso de la marca de manera diferente a la registrada.
Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante.

ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION
Cancelacion de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento

En vista de que en el proceso interno A.H. Robins S.A.S. solicité la
cancelacion por falta de uso del registro de la marca UROPOL
(denominativa); y, a fin de responder una de las preguntas efectuada por
la Sala consultante?, es pertinente realizar el analisis del Articulo 165 de
la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina.

La cancelacion por falta de uso de una marca es una figura que surge ante
la existencia de marcas registradas, pero no usadas, que se convierten en
una traba innecesaria para terceros que si desean utilizar la marca
efectivamente?.

Para determinar si una marca ha sido usada o no, se debera tomar en
cuenta qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la
marca, para estos efectos se soporta en uno de los principios que inspira
el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el
mercado. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si
los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el
mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad
con su naturaleza y la forma de su comercializacion®.

El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el
medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos
y servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relacion esencial entre
el signo, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el
mercado; es decir, no se puede pensar que una marca esté en uso sin
que distinga productos o servicios en el mercado, esto es, sin que cumpla
con su funcién distintiva.”

El primer parrafo del Articulo 165 de la Decisiéon 486 establece que, para
que proceda la accién de cancelacién por falta de uso, la ausencia de uso
tiene que darse en los tres afios consecutivos precedentes a la fecha en
que se inicie la accién de cancelacién; es decir en los tres afos

Ver parrafo 5.1.1. de la presente Interpretacidon Prejudicial.

Ver Interpretacion Prejudicial N° 436-1P-2015 de fecha 2 de marzo de 2016, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2729 del 22 de abril de 20186.

Ver Interpretacion Prejudicial N° 495-1P-2015 de fecha 23 de junio de 2016, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2729 del 22 de abril de 2016.

Ibidem.
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inmediatamente anteriores a la presentacion de la accién. Dicho en otros
términos, significa que basta que el titular haya usado la marca en algun
momento durante esos tres afios para que no proceda la cancelacién del
registro por falta de uso.

1.6. De otro lado, en cuanto a los presupuestos procesales y probatorios de la
figura de la cancelacién por no uso de la marca, se debera tener en
consideracion lo siguiente:®

a) Legitimacion parainiciar el tramite. De conformidad con el Articulo
165 de la Decision 486, el tramite se inicia a solicitud de parte; es
decir, que no puede ser promovido de manera oficiosa por la oficina
nacional competente. Cualquier persona interesada puede iniciar el
tramite. Lo anterior quiere decir que el solicitante debera demostrar
un interés en la cancelacién de la marca respectiva, lo que se
traduce en la intencién de registrar un signo idéntico o semejante al
no utilizado.

b) Oportunidad para iniciar el tramite. El segundo parrafo del Articulo
165 establece la oportunidad para iniciar el tramite de la accion de
cancelacion por no uso de la marca después de tres afios contados
a partir de quedar firme y debidamente notificada la resolucién que
agota la via administrativa en el tramite de concesién de registro de
marca.

Siendo ello asi, incluso si la notificacién antes referida se efectuara
fuera del plazo legal contemplado en el procedimiento interno, el
inicio del computo para interponer la acciéon de cancelacion es a
partir de dicha notificacion.

c) Faltade uso de la marca. Para que opere la cancelacion del registro
de marca, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su
titular, por el licenciatario de este, o por otra persona autorizada para
ello en al menos uno de los Paises Miembros, durante los tres afos
consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la accion de
cancelacion.

2. Carga de la prueba en la accion de cancelaciéon de marca por no uso

2.1. Dado que en el proceso interno A.H. Robins S.A.S. solicité la cancelacién
del registro por falta de uso de la marca UROPOL (denominativa), y a fin
de dar respuesta a una de las preguntas efectuada por la Sala
consultante®, es pertinente realizar el analisis del presente tema.

a Ibidem.

? Ver parrafo 5.1.2. de la presente Interpretacion Prejudicial.
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2.2. La carga de la prueba en el tramite de cancelacion de marca por no uso
corresponde al titular del registro de la marca objeto de cancelacién y no
al solicitante de la cancelacién, de conformidad con lo dispuesto en el
Articulo 167 de la Decisién 486; es decir, corresponde al titular de la marca
probar su uso real y efectivo, bajo apercibimiento que se cancele dicha
marca.

2.3. El Articulo 167 de la Decisidn 486 consigna un listado enunciativo, y no
taxativo, de los medios de prueba que pueden utilizarse para acreditar el
uso de una marca. En ese sentido, el uso de la marca se podra probar con
todos los medios de prueba permitidos en la legislacién nacional. Por tal
motivo, la autoridad competente, debera evaluar todas las pruebas
aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable.

3. El uso efectivo de la marca: La puesta o disponibilidad de los
productos en el comercio

3.1. Teniendo en cuenta que en el presente proceso, Corporaciéon Inmarca
S.A.C. aleg6 que habria demostrado el uso real y efectivo para todos los
productos comprendidos en el registro de su marca UROPOL
(denominativa), por lo cual, la SIC presuntamente habria incurrido en un
error al cancelar el registro marcario; y, a fin de dar respuesta a una de
las preguntas realizada por la Sala consultante, este Tribunal considera
pertinente desarrollar los alcances de este tema.

3.2. Lacarga de la prueba del uso efectivo de una marca corresponde siempre
a su titular por lo que resulta necesario tener en cuenta ciertos parametros
a efectos de determinar cuando se ha acreditado dicho uso.

3.3. Al respecto, el Articulo 166 de la Decision 486'! plantea los supuestos
bajo los cuales se entiende que la marca se encuentra en uso, conforme
a continuacion se detalla:

10 Ibidem.
1 Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina. -

“Articulo 166.- Se entendera que una marca se encuenira en uso cuando los productos o servicios
que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo
esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la
naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectia su
comercializacion en el mercado.

También se consideraréd usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son
exportados desde cualquiera de los Paises Miembros, segtn lo establecido en el parrafo anterior.

El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sdlo en cuanto a
defalles o elementos que no alteren su cardcter distintivo, no motivara la cancelacién del registro
b4 por falta de uso, ni disminuira la proteccién que corresponda a la marca.”
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a) Cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos
en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa
marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde,
teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las
modalidades bajo las cuales se efectia su comercializacion en el
mercado’2.

b) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados
desde cualquiera de los Paises Miembros, segun lo establecido en
el parrafo anterior.

c) Elusode una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue
registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su
caracter distintivo.

3.4. En el presente caso, nos detendremos a analizar el primer supuesto que
sefiala la norma, referido a la puesta o disponibilidad en el comercio de
los productos marcados en la cantidad y modo que corresponde. Al
respecto, cabe hacernos la pregunta de a qué se refiere —o quiso
referirse— la norma cuando prescribe que debe acreditarse la puesta en
el comercio de una cantidad de productos marcados, en tal medida, que
corresponda a la naturaleza de dichos productos.

3.5. En primer lugar, se debe tener presente que la norma bajo analisis sefala

12 En la Interpretacion Prejudicial N° 191-IP-2016 de fecha 12 de junio de 2017, publicada en la

Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3083 del 7 de septiembre de 2017, el TJCA manifestd
que tratdndose de las ventas, que es una de las modalidades para probar el uso de la marca, se
tendra en consideracién la naturaleza de los productos, su forma de comercializacion, las
cantidades y el uso intermitente, de conformidad con lo siguiente:

a) Bienes de consumo masivo y uso permanente. Si el titular de la marca es el fabricante, se
deberéa determinar si el producto se comercializé efectivamente, es decir, si fue identificado en
el mercado en cualquier momento del periodo de evaluacién. Las ventas intermitentes en
grandes cantidades a los intermediarios y distribuidores deben necesariamente
complementarse con pruebas que determinen que la marca efectivamente y de manera real
diferencid los productos en el mercado. Ademas de lo anterior, se debera establecer si los
productos son perecibles o no, ya que asi se hayan vendido grandes cantidades a los
distribuidores y comercializadores, no podrian mantener dicho stock durante un periodo amplio
de tiempo. En este evento, se deben demostrar ventas a los distribuidores complementadas,
como ya se dijo, con la puesta del producto en el mercado.

b) Bienes de uso masivo y estacional. Si el titular de la marca es el fabricante, en este evento,
debera evaluarse las ventas a los intermediarios, las que pueden darse en épocas proximas
al periodo de consumo. En el caso de los arboles de navidad, por ejemplo, dichos
intermediarios compran su stock durante todo el afio para tenerlo listo en la época de navidad.
Este tipo de ventas también se debe tener en cuenta para probar el uso, pero
complementandolo necesariamente con la puesta del producto en el comercio.

¢). Bienes suntuarios y de alto valor econémico. Es muy com(n que para este tipo de bienes
los intermediarios compren un gran stock para venderlos durante todo el afio. Este tipo de
o transacciéon se puede tener en cuenta para probar el uso, pero necesariamente se debe
demostrar que se puso a disposicion del consumidor los productos identificados con las
marcas.
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2 supuestos de uso: (i) la puesta o (ii) disponibilidad de los productos en
el mercado. Por el primero de ellos podemos entender que los productos
han sido materia de venta o comercializacion y por el segundo a aquellos
que se encuentran ofrecidos en el mercado listos para su comercializacion
efectiva.

3.6. Cuando la autoridad competente analiza el uso efectivo de una marca, es
usual que se encuentre con alguno de estos dos escenarios, debiendo
determinar si la comercializacién de una cantidad de productos acredita el
uso efectivo de la marca o si la efectiva disponibilidad de una cantidad de
estos también sirve para acreditar dicho uso, en funcién a las pruebas
aportadas.

3.7. Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar
con pruebas directas o indirectas que oferté al mercado —que ofrecié a
los consumidores— los bienes o servicios (en adelante, productos)
identificados con su marca. Asi, por ejemplo, que tiene un establecimiento
abierto al publico, que contraté publicidad y, de ser el caso, las ventas o
transacciones que hubiera realizado.

3.8. Debe tenerse presente que el sentido de lo establecido en el Articulo 165
de la Decision 486 no es castigar al titular de una marca que, si bien
diligentemente publicita, promociona y pone a disposicién de potenciales
clientes o consumidores sus productos en el mercado, no obtiene los
resultados esperados; es decir, que su esfuerzo no se ve reflejado en una
gran cantidad de productos comercializados.

3.9. Y ello es asi puesto que no es intencién del Articulo 165 de la Decision
486 que el titular de la marca tenga que probar haber tenido éxito
comercial en su negocio para acreditar el uso de la marca. Lo sefalado
encuentra sustento cuando nos detenemos a analizar el primer parrafo del
Articulo 166 de la Decision 486, norma que sefiala que se entendera que
una marca se encuentra en uso cuando los productos que ella distingue
han sido puestos en el comercio o se_encuentran disponibles en el
mercado bajo esa marca.

3.10. Como puede apreciarse, la norma comunitaria es clara al reconocer como
uno de los dos supuestos de acreditacion del uso de la marca el hecho de
que el titular ha puesto a disposicién del mercado los productos
identificados con su marca, no dependiendo de él si dicha oferta tiene o
no la aceptacion esperada por parte de clientes o consumidores.

3.11.En consecuencia, asi como los contratos, comprobantes de pago,
documentos contables y certificaciones de auditoria prueban el uso de la

marca en cuanto acreditan la comercializacion del producto identificado

con ella, también la existencia misma de un establecimiento abierto al

' publico, la publicidad a través de distintos medios (televisién, radio, prensa
escrita, internet, redes sociales, folleteria, etc.) y la oferta de contratar
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(mediante la remision de cartas, correos electrénicos, etc.) prueban el uso
de la marca en cuanto acreditan que el producto se encuentra disponible
en el mercado bajo esa marca.

3.12.En ambos casos, tanto en lo relativo a la puesta en el comercio del
producto como en lo referido a que el producto se encuentra disponible en
el mercado, el primer parrafo del Articulo 166 de la Decision 486 establece
que la prueba de uso de la marca va a depender de la cantidad y del modo
gue normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza del
producto y las modalidades bajo las cuales se efectla su comercializacion
en el mercado.

3.13. Asi, hay productos que son ofertados de manera intermitente o estacional.
Piénsese en los productos propios del verano, de aquellos que
corresponde a fechas festivas tradicionales de los paises de la
Comunidad Andina (navidad, afio nuevo, semana santa, carnavales, entre
otros). En estos casos, es evidente que hay espacios de tiempo en los
que hay ausencia de oferta y demanda del producto en cuestion.

3.14.;Puede haber pausas en la comercializacion, incluso tratdndose de
ventas intermitentes o estacionales? La respuesta no puede ser un “no”
inflexible, pues ello significaria desconocer las vicisitudes, circunstancias
y particularidades que el fendmeno comercial presenta en la realidad.
Procesos inflacionarios, la introduccién de nuevos impuestos, casos
fortuitos o de fuerza mayor'®, pueden alterar las condiciones de oferta y
demanda, de modo que la autoridad debe analizar con prudencia caso por
caso si las pausas resultan justificadas o no. Lo que es inadmisible es
exigir un uso ininterrumpido incluso afectando la rentabilidad del negocio.
En efecto, seria absurdo que el empresario, con tal de probar el uso de la
marca, se vea obligado a perder dinero al ofertar el producto en un
escenario que le es adverso. Por tal razén, corresponde que la autoridad
de propiedad industrial pondere adecuadamente los factores existentes vy,
sobre la base de una apreciacion logica, racional y de la sana critica,
analice caso por caso si las pausas resultan justificadas o no.

3.15. Resta sefialar que se desprende de lo establecido en el primer parrafo del
Articulo 165 de la Decisién 486, que para que proceda la cancelacion de
la marca por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse de manera

. Sobre el particular, en la Interpretacion Prejudicial N° 34-IP-2016 de fecha 12 de junio de 2017,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3111 del 20 de octubre 2017; el TJCA
establecié lo siguiente:

Fuerza mayor. - Es aquel acontecimiento imprevisible e irresistible como la liquidacion forzosa de
una empresa, en el campo marcario puede estar determinado por el embargo de un titulo o
certificado de marca.

: Caso fortuito. - Es aquel acontecimiento imposible de evitar y ocasionado por un fenémeno de la
'3 naturaleza, como Ia destruccion de un local comercial que contenia sus identificaciones o ensefias
comerciales por causa de un terremoto.
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ininterrumpida en los tres afios consecutivos precedentes a la fecha en
que se inicie la accion de cancelacion. Por tanto, para frustrar dicha
accion, basta que el titular de la marca acredite que en cualquier momento
dentro de dicho periodo usé la marca en los términos explicados
anteriormente.

3.16.Teniendo en cuenta lo expuesto, la autoridad competente debe tener
presente que al momento de analizar si la marca ha sido utilizada en la
cantidad y modo que corresponde de acuerdo a la naturaleza del
producto, debe considerar que una de las formas de acreditar el uso de la
marca no se circunscribe solo a acreditar su comercializacién en el
mercado a gran escala, en el caso de productos masivos, sino que
cualquiera que sea el producto o servicio del que se trate, también se
deben ponderar la efectiva puesta a disposicion en el mercado de los
productos o servicios vinculada conjuntamente con otros factores que
acrediten la diligencia del titular en mantener su marca como un activo de
valor dindmico, en la cual ha invertido en publicidad externa dirigida al
publico consumidor, a través de promociones, correos electrénicos,
Facebook, anuncios en paginas web, folleteria, periddicos, entre otros.

4. El uso de la marca de manera diferente a la registrada

4.1. Enel proceso interno se debate si procede o no la cancelacién de la marca
UROPOL (denominativa), la cual, no estaria siendo usada tal como fue
registrada sino con ligeras variaciones (S-UROPOL, UROPOL FORTE,
UROPOL FORTE N y UROPOL N FORTE). En ese sentido y a fin de dar
respuesta a una de las preguntas realizada por la Sala consultante', se
desarrollara el presente tema.

4.2. El Tribunal al referirse al parrafo tercero del Articulo 166 de la Decision
486, ha manifestado:

“El parrafo tercero de la norma estudiada, por su parte, advierte que si una
marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no
podra ser cancelada por falla de uso o disminuirse la proteccién que
corresponda, si dicha diferencia es sélo en cuanto a detalles o elementos que
no alteren su caracter distintivo. En consecuencia, si el signo usado en el
mercado mantiene las caracteristicas sustanciales de la marca registrada y
su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adicion o
sustraccion de ciertos elementos accesorios, no se cumplirian los supuestos
de hecho para su cancelacion por no uso"."®

4.3. Por lo tanto, se debera delimitar lo siguiente:

14 Ver parrafo 5.1.2. de la presente Interpretacion Prejudicial.

Q> 15 Ver Interpretacion Prejudicial N* 20-1P-2013 de fecha 19 de junio de 2013, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2248 del 13 de noviembre de 2013.
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a) Si el signo mixto usado en el mercado mantiene los elementos
esenciales de la marca registrada o esta siendo usada con variaciones
en su parte grafica’®; y,

18 Sobre el particular, se debe tener en consideracidn que en la Interpretacion Prejudicial N° 310-I1P-
2016 de fecha 3 de abril de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°
3061 del 6 de julio de 2017, el TJCA sefal6 lo siguiente:

Si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podra ser
cancelada por falta de uso o disminuirse la proteccién que corresponda, si dicha diferencia es sélo
en cuanto a detalles o elementos que no alteren su caracter distintivo. En consecuencia, si el signo
usado en el mercado mantiene las caracteristicas sustanciales de la marca registrada y su poder
diferenciador, aunque se presente modificado por la adicién o sustraccién de ciertos elementos
accesorios, no se cumplirian los supuestos de hecho para su cancelacién por no uso.

Para determinar si la variacién del signo mixto es sustancial, es decir, aquella que afecte su
caracter distintivo, se debera determinar cuél es elemento preponderante del signo, es decir, el
que le otorga distintividad. Si el elemento relevante es el denominativo, los cambios en el aspecto
grafico serfan irrelevantes para el analisis del uso en el mercado. Si el elemento relevante es el
gréfico, las variaciones denominativas no serian sustanciales.

Ahora bien, una vez encontrado el elemento relevante se deberan seguir los siguientes parametros
para establecer si existe variacion sustancial;

a) Si el elemento relevante es el grafico. Se deber4 establecer qué elemento prevalece: el
trazado o el concepto. Si es el trazado, las variaciones en este aspecto podrian afectar
claramente su distintividad y, por lo tanto, no probarian el uso de la marca; esto debe ser
evaluado con gran cuidado.

Si es el concepto, cualquier variacion grafica que afecte el contenido ideoldgico del signo,
es decir, la idea que genera en la mente de consumidor, seria considerado como una
afectacion a la distintividad del mismo y, en consecuencia, no podria probarse el uso en el
mercado. Esto debe ser evaluado con gran cuidado.

b) Si el elemento relevante es el denominativo. Se debera hacer un analisis del aspecto
denominativo, teniendo en cuenta lo siguiente:

i. Variacién en la silaba ténica: una variacion en la silaba ténica implicaria una variacién
sustancial que afectaria el uso en el mercado.

ii. Variacién en las silabas o letras que cumplen una funcién diferenciadora: si se
afectan dichos elementos, implicaria una variacion sustancia que afectaria el uso en el
mercado.

iii. Variacion en el orden de las vocales. Esto implicaria un cambio sustancial en la
sonoridad del signo, lo que implica una variacién sustancial que afectaria el uso en el
mercado.

iv. Si la parte denominativa es compuesta. Se debe determinar la palabra o palabras
relevantes el conjunto. Si hay un cambio en estos elementos relevantes habria una
variacién sustancial que afectaria en uso en el mercado. Para establecer esto debera
tener en cuenta lo siguiente:

- Ubicacion de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera
palabra, por lo general, genera mas poder de recordacion en el publico
consumidor.

NS - Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extension de la

palabra. Las palabras mas cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente
del consumidor.
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b) Siademas de mantener los elementos esenciales la modificacién por
adiccion o sustraccion no diluye la capacidad distintiva o
diferenciadora de la marca.

c) Silaadicion o sustraccion de elementos denominativos y graficos hace
que se pierda su fuerza para identificar los productos que ampara
estariamos frente a un uso no real ni efectivo de la marca registrada.

4.4. Una vez visto lo anterior, se debera establecer si la mencionada marca es
usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario
procede su cancelacion por no uso.

4.5. Los criterios sefialados precedentemente deberan ser aplicados en cuanto
a la proteccion de los signos; es decir, el signo marcario sera protegido en
la forma en la cual fue registrado; esto es, las pruebas del uso de la marca
deben ser tal como se encuentra registrada o con variaciones que no sean
sustanciales.

4.6. Finalmente, la normativa andina advierte que si una marca es usada de
manera diferente a la forma en que fue registrada, no podra ser cancelada
por falta de uso o disminuirse la proteccién que corresponda, si dicha
diferencia es solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren el
caracter distintivo de la marca; sin embargo, no opera este criterio en el caso
en el que el signo esté siendo usado con modificaciones sustanciales
respecto de la forma en la que fue registrado.

4.7. Al respecto, en el caso concreto se debera analizar de qué manera esta
siendo usada la marca UROPOL (denominativa) en su conjunto.

- Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de Ia
palabra. Entre mas fuerte sea la sonoridad de la palabra podria tener mayor
impacto en la mente del consumidor.

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

- Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso comun. Las palabras
genéricas, descriptivas o de uso comUn no determinan la distintividad del conjunto
marcario.

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

12
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5. Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante

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

5.1. Respecto de la cancelacion del registro de una marca:
5.1.1 ¢,Cuando y como se cumple la obligacién de uso de la marca?

Para dar respuesta a esta pregunta, la Sala consultante debera remitirse
a los criterios desarrollados en el Tema 1 del Acapite E de la presente
Interpretacion Prejudicial.

5.1.2 ,Cbémo se acredita el uso efectivo de la marca en el mercado?

Para dar respuesta a esta pregunta, la Sala consultante debera remitirse
a los criterios desarrollados en los Temas 2 y 3 del Acapite E de la
presente Interpretacion Prejudicial.

5.2. ¢En qué medida se puede entender que una marca ha sido usada
cuando esta forma parte de otras marcas registradas?

Para dar respuesta a esta pregunta, la Sala consultante debera remitirse
a los criterios desarrollados en el Tema 4 del Acapite E de la presente
Interpretacion Prejudicial.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja
consignada la presente Interpretacion Prejudicial para ser aplicada por la Sala
consultante al resolver el Proceso Interno N° 11944-2015-0-1801-JR-CA-23, la
que debera adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo
dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creacién del Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de
su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en
ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Articulo 19 del Estatuto
del Tribunal y en el Literal f) del Articulo Primero de la Resolucion 05/2020 de
10 de abril de 2020, certifica que la presente Interpretacion Prejudicial ha sido
aprobada por el Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
Magistrado Hernan Rodrigo Romero Zambrano, asi como por los Magistrados
Gustavo Garcia Brito, Luis Rafael Vergara Quintero y Hugo R. Gémez Apac en
la sesion judicial de fecha 18 de junio de 2020, conforme consta en el Acta 10-
J-TJCA-2020.
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SECRETARIO

Notifiquese 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.
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