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Magistrado Ponente: Hernan Rodrigo Romero Zambrano
VISTOS

El Oficio N° 17811-2013-2034-OFICIO-01890-2020 del 12 de noviembre de
2020, recibido fisicamente el 13 del mismo mes y afo, mediante el cual el
Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito
Metropolitano de Quito, de la Republica del Ecuador, solicité Interpretacion
Prejudicial de los Articulos 81, 82, 83 y 84 de la Decision 344 de la Comision
de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N°17811-2013-
2034;y,

El Auto del 07 de junio de 2021, mediante el cual este Tribunal admitié a tramite
la presente Interpretacion Prejudicial.
A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante: Pasteurizadora Quito S.A.

Demandada: Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI

Director Nacional de Propiedad Industrial del
Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI

Procurador General del Estado

Tercera Interesada: Oleica S.A.

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

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

1.  Sielsigno solicitado a registro es engafoso respecto de la procedencia de

sus productos protegidos con relacion a los productos protegidos por las
marcas registradas VITALECHE y DISENO (mixtas), VITAYOGURTH
(denominativa), VITAMANTEQUILLA (denominativa), VITAQUESO
(denominativa) y VITAHELADO (denominativa). de titularidad de
Pasteurizadora Quito S.A.
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La posible confusién entre el signo solicitado a registro VITAHUEVO
(denominativo) que pretende proteger productos de la Clase 29 de la
Clasificacion Internacional de Niza, cuyo solicitante es Oleica S.A,, y las
marcas registradas VITALECHE y DISENO (mixtas), VITAYOGURTH
(denominativa), VITAMANTEQUILLA (denominativa), VITAQUESO
(denominativa) y VITAHELADO (denominativa), que distingue productos
de la Clase 29 de la Clasificacién Internacional de Niza de titularidad de
Pasteurizadora Quito S.A.

Si el signo solicitado VITAHUEVO (denominativo) reproduce a las marcas
registradas VITALECHE y DISENO (mixtas), VITAYOGURTH
(denominativa), VITAMANTEQUILLA (denominativa), VITAQUESO
(denominativa) y  VITAHELADO (denominativa) de titularidad
Pasteurizadora Quito S.A., presuntamente notorias.

NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicité la Interpretacion Prejudicial de los Articulos 81,
82, 83 y 84 de la Decision 344 de la Comision de la Comunidad Andina, de
los cuales unicamente se interpretaran los Articulos 82 Literal h), 83
Literales a), d) y e) y 84 de la citada Decision’ por ser pertinentes.

Decision 344 de la Comisidn de la Comunidad Andina. -

«Articulo 82.- No podran registrarse como marcas los signos que:
()
h) Puedan engafiar a los medios comerciales o al plblico, en particular sobre la procedencia, la
naturaleza, el modo de fabricacion, las caracteristicas o cualidades o la aptitud para el empleo
de los productos o servicios de que se trate;

(...)».

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

a) sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al plblico a error, a una marca
anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos
o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede
inducir al ptblico a error;

()

d) Constituyan la reproduccion, la imitacion, la traduccion o la transcripcion, total o parcial, de
un signo distintivo notoriamente conocido en el pais en el que solicita el registro o en el
comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y
que pertenezca a un tercero.

Dicha prohibicién sera aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los
que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca
notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios
distintos.

Esta disposicion no sera aplicable cuando el peticionario sea el legitimo titular de la marca
notoriamente conocida;
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No se interpretara el Articulo 81 de la Decisién 344 de la Comision de la
Comunidad Andina ya que es materia de controversia el concepto de
marca.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

Irregistrabilidad de signos enganosos. (Pl. 52. F.9)

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortografica,
fonética, conceptual o ideologica y grafica o figurativa. Induccion a error.
Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. (pl. 47. F.10)
Comparacion entre signos denominativos. (PI. 2)

Comparacion entre signos mixtos y denominativos. (Pl. 8)

La marca notoriamente conocida. Su proteccion y su prueba. (pl. 30. F.12)

ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION
Irregistrabilidad de signos enganosos

Dado que uno de los argumentos de la demanda es que el registro del signo
solicitado VITAHUEVO (denominativo) viola lo estipulado en el Literal h) del
Articulo 82 de la Decision 344, se procedera a la interpretacion de lo
establecido en dicha norma.

Los signos enganosos son aquellos que por si mismos podrian engafiar a
los medios comerciales o al publico en general sobre la procedencia, la
naturaleza, etc., de los productos o servicios que buscan identificar.

El Literal h) del Articulo 82 de la Decision 344 dispone:

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

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

(-

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

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

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

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

d) El analisis de produccion y mercadeo de los productos que distingue la marca.»
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«Articulo 82.- No podran registrarse como marcas los signos que:

{eeed

h)  Puedan engafar a los medios comerciales o al piblico, en particular
sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricacién, las
caracteristicas o cualidades o la aptitud para el empleo de los
productos o servicios de que se trate;

(...)»
(Subrayado agregado)

1.4. Se trata de una prohibiciéon de caracter general que se configura con la
posibilidad de que el signo induzca a engano, sin necesidad de que este se
produzca efectivamente. La citada prohibicion se desarrolla a través de una
enumeracion no exhaustiva de supuestos que tienen en comun el motivo
que impide su registro, el cual es que el signo engafnoso no cumple las
funciones propias del signo distintivo, toda vez que en lugar de indicar el
origen empresarial del producto o servicio de que se trate y su nivel de
calidad, induce a engafio en torno a estas circunstancias a los medios
comerciales o al publico consumidor o usuario, y de este modo enturbia el
mercado.?

1.5. Elengaiio se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor
una distorsion de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus
caracteristicas, su procedencia, su modo de fabricacion, la aptitud para su
empleo y otras informaciones que induzcan al publico a error. La prohibicion
de registrar signos engafnosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal
se dirige a precautelar el interés general o publico; es decir, del consumidor.
El caracter engarfioso es relativo, esto quiere decir, que no hay signos
enganosos en si mismos. Podran serlo segun los productos o servicios que
vayan a distinguir.?

1.6. En el presente caso se debera determinar si el registro del signo solicitado
VITAHUEVO (denominativo) podria o no generar engafo en cuanto las
caracteristicas y propiedades de los productos que identifica.

2. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud
ortografica, fonética, conceptual o ideolégica y grafica o figurativa.
Induccion a error. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos

2.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado
VITAHUEVO (denominativo) es confundible o no con las marcas
registradas VITALECHE y DISENO (mixtas), VITAYOGURTH
(denominativa), VITAMANTEQUILLA (denominativa), VITAQUESO
(denominativa) y VITAHELADO (denominativa), es pertinente analizar el

— Ver Interpretacion Prejudicial N°120-1P-2015 del 3 de junio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial
‘\\PRL &‘JQ N del Acuerdo de Cartagena N° 2578 de 03 de septiembre del 2015.
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2.3.

Literal a) del Articulo 83 de la Decision 344 de la Comision del Acuerdo de
Cartagena, cuyo tenor es el siguiente:

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

a) sean identicos o se asemejen de forma que puedan inducir al publico
a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada
por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para
productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede
inducir al publico a error;

(...)»

Como se desprende de esta disposicion, no es registrable un signo que sea
idéntico o se asemeje a otro signo registrado o solicitado con anterioridad
por un tercero para distinguir los mismos productos o servicios; o, para
productos o servicios respecto de los cuales pueda inducir al publico a
error. Ello, debido a que en dichas condiciones el signo solicitado carece
de fuerza distintiva y puede inducir al publico a error.

Se debera examinar si entre los signos confrontados existe identidad o
semejanza, para luego determinar si esto es capaz de inducir al publico a
error, teniendo en cuenta en esta valoracion que la similitud entre dos
signos puede ser:*

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

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

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

d) Grafica o figurativa: se refiere a la semejanza de los elementos
graficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del
dibujo o el concepto que evocan.
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2.4. lgualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar
las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos®:

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

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 simultdneo, pues el consumidor dificilmente
observara los signos al mismo tiempo, sino que lo hara en momentos
diferentes.

c) El andlisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las
diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede inducir al
publico a error.

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

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

El grado de atencion 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 atencion 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

g Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en multiples
providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretacion Prejudicial de 19 de octubre
- de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-1P-2005 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo
JO wde Cartagena N° 1271 de 02 de diciembre del 2005; e Interpretacion Prejudicial de 28 de mayo de

2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP- 2009 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
agena N° 1734 del 22 de junio del 2009.
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calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha
instruido claramente de las caracteristicas y cualidades de los
productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles
esteticos, 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.

(i) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un
consumidor absolutamente informado y atento sobre las
caracteristicas técnicas, funcionales o practicas de los productos
o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado
de instruccion técnica o profesional. Dicho consumidor hace una
evaluaciéon 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.

2.5. Una vez sefaladas las reglas y pautas expuestas en precedencia, es
importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes
de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que
pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor
podria incurrir en error.

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

2.7. Conforme a las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso
concreto se debera verificar que el examen de los signos en conflicto se
haya practicado tomando en consideraciéon las posibles similitudes que
pueden presentarse, para de esta manera establecer si podria incurrir en
error en el publico consumidor.

3. Comparacion entre signos denominativos

3.1. Como la controversia radica en la presunta confusién entre el signo
solicitado VITAHUEVO (denominativo) y las marcas registradas
VITAYOGURTH (denominativa), VITAMANTEQUILLA (denominativa),
VITAQUESO (denominativa) y VITAHELADO (denominativa), es necesario
que se verifique la comparacion teniendo en cuenta que estan conformados
unicamente por elementos denominativos, los cuales estan representados
por una o mas palabras pronunciables dotadas o no de un significado o
concepto.®

er Interprefaciones Prejudiciales 529-1P-2015 de 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta
ial del Acuerdo de Cartagena N° 2747 de 08 de junio del 2016 y 466-1P-2015 de 10 de junio de
, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2754 de 11 de julio del 2016.
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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 conexién 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.”

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

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

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 el diccionario®. Como ejemplo tenemos el
lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-6logo.

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

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raiz léxica, se debe

10

Ibidem.
Ibidem.

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. €j., 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: 30 de junio de 2021).

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

«1. m. Gram. Unidad minima aislable en el analisis morfologico. La palabra mujeres contiene dos
morfemas: mujer y -es.

2. m. Gram. Por oposicion 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:
ersona, primera, y numero, plural.» Disponible en: hitp:/dle.rae.es/?id=Polt8j2 (Consulta: 30 de
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tener en cuenta lo siguiente:

« 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.

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

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

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

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

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

3.3. En congruencia con el desarrollo de esta interpretacién, se debera
verificar la realizacion del cotejo de conformidad con las reglas ya
expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusion y/o asociacion
que pudiera existir entre el signo solicitado VITAHUEVO (denominativo) y
las marcas registradas VITAYOGURTH (denominativa),
VITAMANTEQUILLA (denominativa), VITAQUESO (denominativa) y
VITAHELADO (denominativa).

4. Comparaciéon entre signos mixtos y denominativos

4.1. Como la controversia radica en la presunta confusién entre el signo
solicitado a registro VITAHUEVO (denominativo) y las marcas registradas
VITALECHE y DISENO (mixtas), es necesario que se verifique la
comparacioén teniendo en cuenta que estan conformados por elementos
denominativos, los cuales estan representados por una o mas palabras
pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.!’

L Ver Interpretaciones Prejudiciales 529-1P-2015 de 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N® 2747 de 08 de junio del 2016 y 466-1P-2015 de 10 de junio de
2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2754 de 11 de julio del 2016.
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

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,
gue son los que tienen una connotaciéon 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.'?

Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias
palabras) y un elemento grafico (una o varias imagenes). Las
combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto
producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite
diferenciarlo de los demas existentes en el mercado.

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

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

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

b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debera
realizarse el cotejo de conformidad con las reglas expuestas en el
parrafo 3.2. de la presente Interpretacién Prejudicial.

Ver Interpretacion Prejudicial 46-IP-2013 de 25 de abril de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena N°® 2217 de 16 de julio del 2013.

Ver Interpretacion Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena N°® 2755 de 11 de julio del 2016.
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4.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se debera determinar el elemento
caracteristico del signo mixto y el signo denominativo; y, posteriormente,
proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios
senalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de
confusion y/o asociacion que pudiera existir entre el signo solicitado a
registro VITAHUEVO (denominativo) y las marcas registradas VITALECHE
y DISENO (mixtas).

5. La marca notoriamente conocida. Su protecciéon y su prueba

5.1. Como en el proceso interno se argumenté que el signo solicitado
VITAHUEVO (denominativo) reproduce a las marcas registradas
presuntamente notorias VITALECHE y DISENO (mixtas), VITAYOGURTH
(denominativa), VITAMANTEQUILLA (denominativa), VITAQUESO
(denominativa) y VITAHELADO (denominativa) de titularidad
Pasteurizadora Quito S.A., se abordara el presente tema.

Definicion

5.2. Sibien la Decision 344 del Acuerdo de Cartagena, no puntualiza lo que se
entiende como marca notoria, es preciso que este Tribunal la defina como
aquella que reune la calidad de ser conocida por una colectividad de
individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o
usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque
se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo'®.

5.3. El Articulo 83 literales d) y e) de la Decision 344, prohibe el registro de
signosque se encuentren en contraposicion con marcas notoriamente
conocidas, existiendo dos causales diferentes.

Reproduccion, imitacion, traduccion o transcripcion total o parcial de
una marca notoria

5.4. Por una parte el literal d) del Articulo 83 que dispone que:

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

(--)

d) Constituyan la reproduccién, la imitacién, la traduccion o la transcripcion,
total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el pais en el

15

Para referencia revisar la Interpretacion Prejudicial dentro del Proceso 109-1P-2013 del 05 de junio
de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2236 de 13 de septiembre del
2013.
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9.5.

5.6.

5.7.

5.8.

que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a
reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero.

Dicha prohibicion sera aplicable, con independencia de la clase, tanto en los
casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o
servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos
en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

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

(-

La norma antes citada prohibe el registro de un signo que reproduzca, imite,
traduzca o transcriba de manera total o parcial un signo notoriamente
conocido, es decir, esta causal evidencia que el solicitante intenta
aprovechar la fama y reconocimiento de la marca, lo que conllevaria a que
el consumidor considere que es la misma y por tanto se confunda.

La marca notoria de acuerdo con esta disposicion se protege ya sea en el
pais en el que se solicita el registro y va mas alla del principio de
territorialidad, ya que se manifiesta que la marca notoria puede ser dentro
del comercio subregional, es decir, en paises de la Comunidad Andina o
comercio internacional, con la especificacion de que exista reciprocidad, es
decir, si el pais donde ostenta la calidad de notoria, reconoce a su vez la
notoriedad de marcas de la regién andina, no basta con que el signo sea
internacional y notorio sino que el pais debe corresponder en el mismo
sentido al Pais Miembro en casos analogos.

En cuanto al segundo parrafo del literal d) del Articulo 83, al enunciar que
la marca notoria se protege con independencia de la clase, ello debe
entenderse en el sentido de que no solo se le protege respecto de los
mismos productos o servicios que ampara la marca notoriamente conocida,
sino también respecto de los productos o servicios similares, conexos e
inclusive diferentes que se encuentren dentro del sector pertinente de la
marca notoriamente conocidas'®. En efecto, la mayor proteccion que recibe
la marca notoria implica evitar el riesgo de dilucién y el uso parasitario, por
lo que la proteccion se extiende a productos o servicios distintos, pero
dentro del sector pertinente de la marca notoria.

Signo similar a una marca notoriamente conocida

Por su parte, el literal e) del Articulo 83 dispone que:

.La marca notoria regulada en la Decisién 344 es protegida respecto de aquellos productos o

rvicios diferentes que se encuentren dentro del sector pertinente con la finalidad de evitar el riesgo

13
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5.9.

«Articulo 83.- Asi mismo, no podran registrarse como marcas aquellos
signos, que en relaciéon con derechos de terceros, presenten algunos de los
siguientes impedimentos:

()

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

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

(...)»

Esta prohibicién hace expresa mencion a la irregistrabilidad de signos que
sean similares a tal grado que el consumidor pueda confundirse respecto
de la marca notoria, sin importar los productos o servicios que solicite,
aclarandose que para que opere confusion deben tratarse de productos o
servicios que guarden conexion, toda vez que si sencillamente un producto
esta tan alejado de la marca notoria no existe manera de que el consumidor
caiga en riesgo de confusion.

5.10. Cuando la norma enuncia que es independiente de las clases de productos

5.11.

o servicios esta haciendo mencion a que la Clasificacion Internacional de
Niza no es un referente para definir que dos productos o servicios son
similares o idénticos, ya que por el hecho de que dos signos estén en
clases distintas no significa que no sean relacionados como por ejemplo
servicios oftalmolégicos y lentes de contacto, si bien estan en dos clases
disimiles, estos guardan estrecha relacion, o para el caso de hielo y arroz,
si bien estan en la misma clase, son productos que no tienen el mismo
destino ni publico consumidor, por lo que, sera el juzgador quien debera
analizar si el consumidor puede confundirse o no.

Prueba de la notoriedad
No basta con afirmar que una marca es notoria, este es un hecho que debe

ser demostrado mediante pruebas idoneas presentadas ante el Juez o la
Oficina Nacional Competente de acuerdo con el caso.

5.12.El Articulo 84 de la Decisiéon 344 enuncia varios criterios en base de los

cuales la autoridad puede determinar si una marca es notoriamente
conocida y que son los siguientes:

a) La extension de su conocimiento entre el publico consumidor como

signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.
b) La intensidad y el ambito de la difusion y de la publicidad o promocion
de la marca.

14
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c) La antigiiedad de la marca y su uso constante.
d) El analisis de produccién y mercadeo de los productos que distingue
la marca.

5.13. Los criterios antes citados no son taxativos, la autoridad que resuelva podra
contar con otros elementos que le lleven a determinar que la marca cuya
notoriedad se alega ostenta dicha calidad, de acuerdo con las pruebas
aportadas por su titular.

5.14.El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy
se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no
realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusién, volumen de
ventas, publicidad, entro otros. En este orden de ideas, para probar la
notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se
haya reconocido dicha condicién, sino que se deben presentar todos los
medios de prueba pertinentes para demostrar el caracter de notorio caso a
caso. Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad
administrativa o judicial es valida para dicho caso particular'”.

5.15.En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se debera
determinar si las marcas VITALECHE y DISENO (mixtas), VITAYOGURTH
(denominativa), VITAMANTEQUILLA (denominativa), VITAQUESO
(denominativa) y VITAHELADO (denominativa) de titularidad
Pasteurizadora Quito S.A., eran notoriamente conocidas en la Comunidad
Andina al momento de la solicitud del signo VITAHUEVO (denominativo),
de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para
posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configura
alguno de los riesgos determinados en la presente providencia.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja
consignada la presente Interpretacién Prejudicial para ser aplicada por la Sala
consultante al resolver el proceso interno N° 17811-2013-2034, 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 e) del Articulo Segundo del Acuerdo 02/2021 del 5 de
marzo de 2021, certifica que la presente Interpretacion Prejudicial ha sido
aprobada por los Magistrados Gustavo Garcia Brito, Luis Rafael Vergara

L Sobre esto se puede ver la Interpretacion Prejudicial dentro del Proceso 460-1P-2015 de 07 de julio
de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2781 de 19 de agosto del
2016,

1b
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Quintero, Hernan Rodrigo Romero Zambrano y Hugo R. Gémez Apac en la
sesion judicial de fecha 07 de diciembre de 2021, conforme consta en el Acta 26-

O @\\,

Luis Felrpe blgr ilar Fejjo6
SECRETARIO

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

Quito, 07 de diciembre de 2021

Proceso:
Asunto:

Consultante:

Expediente de origen:

Expediente interno
del Consultante:

Referencia:

Normas a ser interpretadas:

Temas objeto de
interpretacion:

Magistrado Ponente:

VISTOS

117-1P-2021

Interpretacion Prejudicial

Seccién Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado de la

Republica de Colombia

PCT/07-16173

11001032400020130005600

Requisitos de patentabilidad en el tramite de
solicitud de patente para la invencion «kFORMA
CRISTALINA DE UN COMPUESTO
BIFENILO»

Articulos 14 y 18 de la Decision 486

1. Concepto de invencién y requisitos de
patentabilidad
2. Elnivel inventivo y el estado de la técnica

Hernan Rodrigo Romero Zambrano

El Oficio N° 1000 del 28 de mayo de 2021, recibido via correo electrénico el 28

del mismo mes y afio, mediante el cual la Seccién Primera de la Sala de lo
tencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Republica de Colombia,
{t6 Interpretacion Prejudicial de los Articulos 14 y 18 de la Decision 486 de
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la Comisién de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno
N° 11001032400020130005600; y,

El Auto del 05 de julio de 2021, mediante el cual este Tribunal admiti6 a tramite
la presente Interpretacién Prejudicial.

A. ANTECEDENTES
Partes en el proceso interno
Demandante: Theravance Inc.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio
(SIC) de la Republica de Colombia

B. ASUNTO CONTROVERTIDO

De la revisién de los documentos remitidos por la autoridad consultante
respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema
controvertido es si la solicitud de patente de invencion titulada «FORMA
CRISTALINA' DE UN COMPUESTO BIFENILO», solicitada por
Theravance Inc., cumpliria o no con los requisitos de patentabilidad en
especifico con el requisito de nivel inventivo.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS
La Autoridad consultante solicité Interpretacion Prejudicial de los Articulos
14 y 18 de la Decision 486" de la Comision de la Comunidad Andina, por
ser pertinentes.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

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

N -

E. ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

1. Concepto de invencioén y requisitos de patentabilidad

1 Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina
«Articulo 14.- Los Paises Miembros otorgaran patentes para las invenciones, sean de producto o

de procedimiento, en todos los campos de la tecnologia, siempre que sean nuevas, tengan nivel
inventivo y sean susceptibles de aplicacién industrial.»

’ «Articulo 18.- Se considerara que una invencion tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio
AL DE
D
Q
N

normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invencion no hubiese resultado
bvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.»
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1.1. En el proceso interno, la SIC consideré6 que la patente de invencién
«FORMA CRISTALINA DE UN COMPUESTO BIFENILO», solicitada por
Theravance Inc., no cumplia con los requisitos de patentabilidad necesarios
para su otorgamiento; por lo tanto, se procede al andlisis e interpretacion
del Articulo 14 de la Decision 486, que establece:

«Articulo 14.- Los Paises Miembros otorgaran patentes para las
invenciones sean de producto o de procedimiento en todos los campos de
la tecnologia, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean
susceptibles de aplicacién industrial».

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

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

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

2 La novedad de la invencion. - Es el atributo que toda solicitud de invencion debe poseer, la misma
que esta determinada por la ausencia de la tecnologia reivindicada en el estado de la técnica; es
decir, que esta tecnologia no haya sido accesible al publico por una descripcién oral o escrita, por
su utilizacion, comercializacion o cualquier otro medio antes de la presentacion de una solicitud o
prioridad reconocida. En el ordenamiento juridico comunitario andino, la novedad que se predica de
los inventos debe ser absoluta o universal, esto es, en relacion con el estado de la técnica a nivel
mundial (Proceso 580-IP-2015 de 18 de agosto de 2016).

Nivel inventivo. - Una invencién goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente el estado
de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia. Este requisito,
ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existian al
momento de la invencion, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado
hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona
del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente.

En este orden de ideas, se puede concluir que una invencion goza de nivel inventivo cuando a los
ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo mas que la simple aplicacion
de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el
estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que
signifique un avance o salto cualitativo en la elaboracién de la regla técnica (Proceso 580-1P-2015
de 18 de agosto de 2016).

Aplicacion industrial. - Significa que un invento pueda ser producido o utilizado en cualquier
actividad productiva o de servicios. Este requisito de la invencién encuentra su justificacion en el
hecho de que la concesion de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando
beneficios econémicos a quienes la exploten, por esto, s6lo son susceptibles de patentabilidad las
invenciones que puedan ser llevadas a la practica (Proceso 583-IP-2015 de 9 de septiembre de
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2.5.

2.1.

2.2.

2.3.

24.

El nivel inventivo y el estado de la técnica

En el presente caso, la patente «FORMA CRISTALINA DE UN
COMPUESTO BIFENILO» solicitada por Theravance Inc., fue denegada
porque no habria cumplido especificamente con el requisito de nivel
inventivo, en ese sentido se desarrollara dicho concepto a fin de conocer
los alcances de este requisito.

En relacion a este requisito, el Articulo 18 de la Decisién 486 establece lo
siguiente:

«Articulo 18.- Se considerard que una invencién tiene nivel inventivo, si
para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica
correspondiente, esa invenciéon no hubiese resultado obvia ni se hubiese
derivado de manera evidente del estado de la técnica.»

Conforme se desprende de esta disposicién normativa, el requisito de nivel
inventivo ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los
conocimientos técnicos que existian al momento de la invencion, se
hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado
hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate; es
decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto
técnico correspondiente.

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

Para determinar el nivel inventivo de una solicitud de patente de invencion
el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invencion en las
Oficinas de Propiedad Industrial de los Paises de la Comunidad Andina
sefala los siguientes criterios*:

a) El nivel inventivo implica un proceso creativo, por lo que la materia
técnica de la invencion reivindicada cuya proteccion se pretende no
debe derivar del estado de la técnica en forma evidente para un

De modo referencial, ver Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso N° 141-1P-2015 del 20 de
julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2588 de 5 de octubre del
2015.

Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invencion en las Oficinas de Propiedad
Industrial de los Paises de la Comunidad Andina. Secretaria General de la Comunidad Andina,
Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Segunda edicion,
editorial Abya Yala, Quito, 2004, pp. 76-78. Disponible en:
p://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf. (Consulta: 11 de mayo de 2021).
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técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de la
presentacion de la solicitud o de la prioridad reconocida.

b) El examinador debe determinar si la invencién reivindicada es
inventiva o no; no hay respuestas intermedias. La existencia o
inexistencia de alguna ventaja técnica no es un criterio absoluto para
reconocer o no el nivel inventivo.

c) El examinador al efectuar el analisis debe evitar cualquier tipo de
subjetividad y no basarse en sus propias apreciaciones personales.
En tal sentido, el examinador tiene la carga de probar que la invencion
carece de nivel inventivo, considerando las diferencias entre la
invencion definida por las reivindicaciones y el estado de la técnica
mas cercano.

d) Si se ha determinado que la solicitud de patente de invenciéon no
cumple con el requisito de novedad, ya no sera necesario evaluar el
nivel inventivo, debido a que no existen diferencias entre la invencion
y el estado de la técnica.

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

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

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

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

(i)  Identificacién de las caracteristicas técnicas de la invencién que son
diferentes con respecto a la anterioridad:

Las diferencias, en términos de caracteristicas técnicas, que advierta
el examinador entre la invencion reivindicada y el estado de la técnica
mas cercano constituye la solucién al problema técnico que plantea la
invencion.

(i)  Definicién del problema técnico a solucionar sobre la base del estado
de la técnica mas cercano:

- Para definir el problema técnico no se debe incluir elementos de la
solucion, porque ello determinaria que la solucién sea evidente.
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- En determinadas circunstancias, el problema técnico debera ser
replanteado en funcién de los resultados de la busqueda de
anterioridades, debido a que el estado de la técnica del cual partié
el solicitante puede ser diferente al estado de la técnica mas
cercano utilizado por el examinador para evaluar el nivel inventivo.

«(...)

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

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

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

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

‘ caracteristicas...».®

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

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

5 Ibidem.

g De modo referencial, ver Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso N° 141-1P-2015 del 20 de
julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2588 del 5 de octubre del
2015.
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e ;estaba un técnico con conocimientos medios en la materia
en condiciones de plantearse el problema?;

e ;de resolverlo en la forma en que se reivindica?; y
e de prever el resultado?

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

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

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja
consignada la presente Interpretacion Prejudicial para ser aplicada por la
Autoridad consultante al resolver el proceso interno N°
11001032400020130005600, 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 €) del Articulo Segundo del Acuerdo 02/2021 del 5 de
marzo de 2021, certifica que la presente Interpretacion Prejudicial ha sido
aprobada por los Magistrados Gustavo Garcia Brito, Luis Rafael Vergara
Quintero, Hernan Rodrigo Romero Zambrano y Hugo R. Gémez Apac en la
sesion judicial de fecha 07 de diciembre de 2021, conforme consta en el Acta 26-
J-TJCA-2021.

Notifiguese la Autoridad consultante |y remitase copia de la presente
\ln\terpretacién Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para
blicacion en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
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Riesgo de confusion y/o asociacion entre el signo
HELADOS NINA (mixto) y las marcas LA NINA
(mixtas)

Articulos 136 Literal a) de la Decisién 486

1. lrregistrabilidad de signos por identidad o
similitud. Riesgo de confusién directo, indirecto y
de asociacion. Similitud ortografica, fonética,
conceptual o ideoldgica y grafica o figurativa.
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Hernan Rodrigo Romero Zambrano

El Oficio N° 1002 de 28 de mayo de 2021, recibido via correo electrénico el
mismo dia, mediante el cual la Seccién Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado de la Republica de Colombia solicité
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El Auto del 05 de julio de 2021, mediante el cual este Tribunal admitié a tramite
la presente Interpretacion Prejudicial.

A. ANTECEDENTES
Partes en el proceso interno
Demandante: Productora Nacional de Alimentos Pronal S.A.

Demandada: Superintendencia de Industriay Comercio (SIC)
de la Republica de Colombia

Tercero Interesado: José Fernando Arias Castaio

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

De la revisién de los documentos remitidos por la Autoridad consultante,
respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema
controvertido es la posible confusién entre el signo solicitado a registro
HELADOS NINA (mixto) que pretende distinguir productos de la Clase 30
de la Clasificacién Internacional de Niza, cuyo solicitante es José Fernando
Arias Castafio, y las marcas registradas LA NINA (mixtas), que distinguen
productos de las Clases 29 y 30 de la Clasificacién Internacional de Niza
de titularidad de Productora Nacional de Alimentos Pronal S.A.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Autoridad consultante solicitdé la Interpretacion Prejudicial de los
Articulos 134, 135 Literales a) y b), 136 Literal a) de la Decisién 486 de la
Comisién de la Comunidad Andina!, de los cuales Unicamente se
interpretara el Articulo 136 Literal a) de la citada Decision por ser
pertinentes

No se interpretara los Articulos 134, 135 Literales a) y b) ya que no es
materia de controversia el concepto de marca y la falta de distintividad de
un signo.

1 Decision 486 de la Comisién 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:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada
por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de
los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusion o de asociacion;
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1.1.

1.2.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusion
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 mixtos.

ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

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

En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado a
registro HELADOS NINA (mixto) y las marcas registradas LA NINA
(mixtas), son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del
Articulo 136 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina,
concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es
el siguiente:

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

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

(...)»

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

a) El riesgo de confusion puede ser directo e indirecto. El primero,
riesgo de confusién directo, esta caracterizado por la posibilidad de
que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea

Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos nimeros 470-IP-2015 de fecha 19 de
mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 2747 de 8 de junio del
2016, 466-1P-2015 de 10 de junio del 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
No. 2754 del 11 de julio del 2016 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta
ficial del Acuerdo de Cartagena No. 2755 de11 de julio del 2016.
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1.3.

1.4.

b)

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.

El riesgo de asociacion, consiste en la posibilidad de que el
consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen
empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de
dicho producto y otra empresa tienen una relacién o vinculaciéon
econdmica.

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

a)

d)

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

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

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

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

Igualmente, al 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
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debe analizarse con una visién de conjunto, teniendo en cuenta su
unidad fonética, ortografica, grafica o figurativa y conceptual o
ideolobgica.

b) En la comparacién se debe emplear el método del cotejo sucesivo;
esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente
realizar un analisis simultdaneo, 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 percepcién, de conformidad con el tipo de
productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios®:

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

El grado de atenciéon 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 Ia
poblacion no sabria. Por ejemplo, el consumidor de servicios de
restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan,
pues sabe datos de su atencion al cliente, costo de los platos,
manejo publicitario, promociones, efc.

r Interpretacion Prejudicial emitida en el Proceso N° 42-1P-2017, de 7 de julio de 2017, publicada
a Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3063 de! 21 de julio de 2017.

5
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(i) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un
consumidor absolutamente informado y atento sobre las
caracteristicas técnicas, funcionales o practicas de los productos
o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado
de instruccion técnica o profesional. Dicho consumidor hace una
evaluacién mas prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo
que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional
competente al realizar el respectivo analisis de confundibilidad.

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

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

2. Comparacion entre signos mixtos

2.1. Como la controversia radica en una supuesta confusién entre el signo
solicitado a registro HELADOS NINA (mixto) y las marcas registradas LA
NINA (mixtas), es necesario que se verifique la comparaciéon teniendo en
cuenta que estan conformadas por un elemento denominativo y uno grafico.

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

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

siguiente’:
¢ Ver Interpretaciones Prejudiciales numeros 472-IP-2015 de 10 de junio de 2016, publicada en la
;: e Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2755 de 11 de julio del 2016 y 418-IP-2015 de 13 de
Z,/:)\\\P‘L DE junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2754 de 11 de julio del
= 2016.
Q
N
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a) Sien los signos mixtos predomina el elemento denominativo, debera
realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el
cotejo de signos denominativos:®

() 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 como el signo es percibido en el mercado.

(i) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un
mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas
y morfemas. Los primeros son la base y el elemento 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 el diccionario®. Como ejemplo tenemos el
lexema deporten:  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 confusiéon ideoldgica. Los lexemas
imprimen de significado a la palabra. Es muy importante
tener en cuenta que el criterio ideolégico debe estar

8 Ver Interpretacion Prejudicial N° 472-IP-2015 de 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena N° 2755 de 11 de julio del 2016.

8 REAL ACADEMIA ESPANOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definicion de lexema: «1. m. Ling.
Unidad minima con significado Iéxico que no presenta morfemas gramaticales; p. gj., sol, o que,
poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentacion; p. €j., terr, en enterrais.»
Disponible en: http://dle.rae.es/?id=NCu16TD (Consulta: 12 de julio de 2021).

10 REAL ACADEMIA ESPANOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definicion de morfema:

«1. m. Gram. Unidad minima aislable en el analisis morfolégico. La palabra mujeres contiene dos
morfemas: mujer y -es.

2. m. Gram. Por oposicion a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, €l, -ar, -s, -ero.

3. m. Gram. Unidad minima de significado. La terminacion verbal -mos contiene dos morfemas:
rsona, primera, y numero, plural.» Disponible en: http:/dle.rae.es/?id=Polt8j2 (Consulta: 12 de
de 2021).




GACETA OFICIAL @ 15/12/2021 32 de 34
Proceso 119-1P-2021

complementado con otros criterios para determinar el
riesgo de confusion en los signos en conflicto.

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

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

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

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

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

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

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

L En la Interpretacion Prejudicial 524-IP-2016 de 13 de junio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena N° 3071 de 04 de agosto del 2017, el TJCA recogid las siguientes
definiciones:

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

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

Los colores: si el signo solicitado reivindica colores especificos como parte del componente grafico,
al efectuar el respectivo analisis de registrabilidad debera tenerse en cuenta la combinacion de

colores y el grafico que la contiene, puesto que este elemento podria generar capacidad de
V'(/ iferenciacion del signo solicitado a registro.
\Y

& Interpretacion Prejudicial N° 161-1P-2015 de fecha de 27 de octubre del 2015, publicada en la
0\l 8
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c) Si al realizar la comparacién se determina que en los signos mixtos
predomina el elemento grafico frente al denominativo, no habria lugar
a la confusion entre los signos, pudiendo estos coexistir pacificamente
en el ambito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o
concepto en cuyo caso podrian incurrir en riesgo de confusion.’®

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

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

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

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja
consignada la presente Interpretacion Prejudicial para ser aplicada por la
Autoridad consultante al resolver el proceso interno N°®
11001032400020190015500, 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 e) del Articulo Segundo del Acuerdo 02/2021 del 5 de

Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2656 de 25 de enero del 2016.

13 Ver Interpretaciones Prejudiciales nimeros 472-IP-2015 de 10 de junio de 2016, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2755 de 11 de julio del 2016; y 418-1P-2015 de 13 de
junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2754 de 11 de julio del
2016.

Ver Interpretacion Prejudicial N° 106-IP-2015 de fecha 21 de septiembre de 2015, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2606 de 14 de octubre del 2015
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marzo de 2021, certifica que la presente Interpretacion Prejudicial ha sido
aprobada por los Magistrados Gustavo Garcia Brito, Luis Rafael Vergara

Quintero, Hernan Rodrigo Romero Zambrano y Hugo R. Gémez Apac en la
sesion judicial de fecha 07 de diciembre de 2021, conforme consta en el Acta 26-
J-TJCA-2021.

: S "
MG
Luis Felipe Aduilar Feijoo
SECRETARIO
Notifiquese a la Autoridad 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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