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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 07 de diciembre de 2021
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Asunto:

Consultante:
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del Consultante:

Referencia:
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interpretadas:
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Magistrado Ponente:

VISTOS:

147-1P-2021
Interpretacién Prejudicial

Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo
con Sede en el Distrito Metropolitano de Quito,
Provincia de Pichincha, Republica del Ecuador

10-1387-AC-1S-RR-2013

17811-2016-00754

Cancelacion por falta de uso de la marca MILANI
(denominativa)

Articulos 165, 166 y 167 y 168 de la Decision 486
de la Comision de la Comunidad Andina

1. Cancelacion de un registro de marca por falta de
uso. Procedimiento.

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

3. Carga de la prueba en la acciéon de cancelacion
de marca por no uso.

Hernan Rodrigo Romero Zambrano

El Oficio N° 01713-2021 de fecha 28 de junio de 2021, recibido fisicamente el 29

del mismo mes y afno, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso
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Articulos 165, 166, 167 y 168 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, a fin de resolver el proceso interno N° 17811-2016-00754; v,

El Auto del 30 de agosto de 2021, mediante el cual este Tribunal admitié a tramite
la presente Interpretacion Prejudicial.
A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante: Jordana Cosmetics Corporation

Demandados: Director Ejecutivo del IEPI
Procurador General del Estado
Tercero Interesado: Eglonsa S.A.
B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS
De la revision de los documentos remitidos por la autoridad consultante

respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas
controvertidos son los siguientes:

1. Si procede o no la cancelacion por falta de uso de la marca MILANI
(denominativa), registrada por Jordana Cosmetics Corporation, para
proteger los productos de la Clase 3 de la Clasificacion internacional de
Niza.

2. Si Jordana Cosmetics Corporation, probo el uso de la marca MILANI
(denominativa), y si las pruebas presentadas por Jordana Cosmetics
Corporation fueron suficientes para demostrar un uso real y efecto de la
marca.

3.  Silos medios probatorios presentados por Jordana Cosmetics Corporation
resultaron pertinentes y suficientes para demostrar el uso real y efectivo de
la marca «MILANI» (denominativa), para distinguir productos
comprendidos en la Clase 3 de la Clasificacion Internacional de Niza.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La autoridad consultante solicitd la Interpretacion Prejudicial de los
Articulos 165, 166, 167 y 168 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina'; los cuales se interpretaran por ser pertinentes, a
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excepcion del Articulo 168 dado que no es controvertido el tema del
derecho preferente al registro.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

—_—

Cancelacioén de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento.

2. Eluso efectivo de la marca: La puesta o disponibilidad de los productos en
el comercio.

3. Carga de la prueba en la accién de cancelacion de marca por no uso.

E. ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

1. Cancelacion de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento

1.1. En vista que, en el proceso interno la sociedad Eglonsa S.A., solicit6 la
cancelacion por falta de uso de la marca MILANI (denominativa), es

pertinente realizar el analisis del Articulo 165 de la 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 Paises Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello
durante los tres afios consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la accién de cancelacion.
La cancelacion de un registro por falta de uso de la marca también podra solicitarse como defensa
en un procedimiento de oposicion interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el parrafo anterior, no podra iniciarse la acciéon de cancelacion antes de
transcurridos tres afos contados a partir de la fecha de notificacion de la resolucién 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 podra cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debi6, entre otros,
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 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 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 sélo en cuanto a
detalles o elementos que no alteren su caracter distintivo, no motivara la cancelacion del registro por
falta de uso, ni disminuira la protecciéon que corresponda a la marca.»

«Articulo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca correspondera al titular del registro.
El uso de la marca podra demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o

AL_[;,IE\ certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercializacion de
= 0‘\\ ./(\as mercancias identificadas con la marca, entre otros.»
i (Y

\



GACETA OFICIAL @ 15/12/2021 5 de 42

Proceso 147-1P-2021

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

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 comercializacién.®

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 Decision 486 establece que, para
que proceda la accién de cancelacion por falta de uso, la ausencia de uso
tiene que darse en los tres afios censecutivos precedentes a la fecha en
que se inicie la accién de cancelacion; es decir en los tres afos
inmediatamente anteriores a la presentacion de la accion. Dicho en otros
terminos, 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.

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 para iniciar 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

De modo referencial, ver Proceso 436-IP-2015 del 2 de marzo de 2016, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2729 del 22 de abril de 2016.

Ver Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 495-1P-2015 del 23 de junio de 2016 publicada
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2759 del 12 de julio de 2016.

Ibidem.
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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
cancelacién por no uso de la marca después de tres afios contados a
partir de guedar firme y debidamente notificada la resolucién que
agota la via administrativa en el tramite de concesion de registro de
marca.

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

c) Falta de 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 afios
consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la accion de
cancelacion

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

2.1. Teniendo en cuenta el objeto controvertido en el presente proceso, en el
cual, se discute sobre el uso efectivo de la marca MILANI (denominativa),
este Tribunal considera pertinente desarrollar los alcances de este tema.

2.2. La carga 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.

2.3. 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:

8 Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina.-

«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 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 considerard 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

‘\\F\ L ( fue registrada sélo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su caracter distintivo, no motivara

Y ' 7 la cancelacion del registro por falta de uso, ni disminuira la proteccién que corresponda a la marca.»
v
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2.5,

24.

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’.

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

c) Eluso de 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.

En el presente caso, nos detendremos a analizar el primer supuesto que
senala 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.

En primer lugar, se debe tener presente que la norma bajo analisis sefiala
2 supuestos de uso: (i) la puesta o (ii) disponibilidad de los productos en el
mercado. Por el primero de ellos podemos entender a que los productos
han sido materia de venta o comercializacién y por el segundo a aquellos

En el Proceso 191-IP-2016 de 12 de junio de 2017, el TJCA manifesto que tratandose de las ventas,
que es una de las modalidades para probar el uso de la marca, se tendra en consideracion 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
debera determinar si el producto se comercializé efectivamente, es decir, si fue identificado en
el mercado en cualquier momento del periodo de evaluacion. Las ventas intermitentes en
grandes cantidades alos intermediarios y distribuidores deben necesariamente complementarse
con pruebas que determinen que la marca efectivamente y de manera real diferencié 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 comun que para este tipo de bienes
los intermediarios compren un gran stock para venderlos durante todo el afo. Este tipo de
transaccion 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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2:6.

2.7.

2.8.

2.8

2.10.

que se encuentran ofrecidos en el mercado listos para su comercializacién
efectiva.

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 comercializacion 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.

Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar
con pruebas directas o indirectas que ofert6é al mercado —que ofreci6 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.

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.

Y ello es asi puesto que no es intencion del Articulo 165 de la Decisién 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 sefialado 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.

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 ftitular ha puesto a disposicion 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.

2.11.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 (television, radio, prensa escrita,
internet, redes sociales, folleteria, etc.) y la oferta de contratar (mediante la
remision de cartas, correos electronicos, etc.) prueban el uso de la marca
en cuanto acreditan que el producto se encuentra disponible en el mercado
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2.12.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
que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza del
producto y las modalidades bajo las cuales se efectila su comercializacion
en el mercado.

2.13.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.

2.14.; Puede haber pausas en la comercializacion, incluso tratandose de ventas

intermitentes o estacionales? La respuesta no puede ser un «no» inflexible,
pues ello significaria desconocer las vicisitudes, circunstancias vy
particularidades que el fendbmeno 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 légica, racional y de la sana critica,
analice caso por caso si las pausas resultan justificadas o no.

2.15.Resta sefalar 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
ininterrumpida en los tres afos consecutivos precedentes a la fecha en que
se inicie la accion de cancelacion. Por tanto, para frustrar dicha accion,

Sobre el particular, en el Proceso 34-IP-2016 de 12 de junio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena N° 3111 del 20 de octubre de 2017, el TJCA establecid 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
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basta que el titular de la marca acredite que en cualquier momento dentro
de dicho periodo usé la marca en los términos explicados anteriormente.

2.16.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 comercializacion 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 disposicién 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 dinamico, en la cual ha
invertido en publicidad externa dirigida al pablico consumidor, a través de
promociones, correos electrénicos, Facebook, anuncios en paginas web,
folleteria, periddicos, entre otros.

3. Cargade la prueba en la accién de cancelacion de marca por no uso

3.1. Debido a que en el presente caso se esta discutiendo si la empresa Jordana
Cosmetics Corporation, no ha logrado acreditar el uso de la marca MILANI
(denominativa), resulta necesario desarrollar los alcances del Articulo 167
de la Decisién 486.

3.2. 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 cancelacion, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo
167 de la Decision 486; es decir, corresponde al titular de la marca probar
su uso real y efectivo, bajo apercibimiento que se cancele dicha marca.

3.3. El Articulo 167 de la Decision 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.

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° 17811-2016-00754, el que
debera adoptarlo 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
DR jercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Articulo 19 del Estatuto
dét,Nibunal y en el Literal e) del Articulo Segundo del Acuerdo 02/2021 de 5 de

. Y
o 3
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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.

K&,

Luis Felipe Agu I‘ar eljoo
SECRETARIO

Notifiquese a la autoridad consultante 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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Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, a fin de resolver el

A.

Proceso Interno N° 17811-2013-1334, v,

El Auto del 30 de agosto de 2021, mediante el cual este Tribunal admitié a tramite
la presente Interpretacion Prejudicial.

ANTECEDENTES
Partes en el Proceso Interno
Demandante: Borhinger Ingelheim GMBH CO.KG

Demandados: Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual
(IEPI) de la Republica del Ecuador

Procurador General del Estado
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
«MONOHIDRATO CRISTALINO, PROCEDIMIENTO PARA SU
PREPARACION Y SU UTILIZACION PARA LA PREPARACION DE UN
MEDICAMNETO», solicitada por Borhinger Ingelheim GMBH CO.KG,
cumple o no con los requisitos de patentabilidad como novedad, nivel
inventivo y aplicacién industrial.

NORMAS A SER INTERPRETADAS

La autoridad consultante solicitd Interpretacion Prejudicial de los Articulos
14, 16, 18 y 19 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina’,
los cuales se interpretan por ser pertinentes, a excepcion del Articulo 19

Decision 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 aplicacion industrial.»

«Articulo 16.- Una invencion se considerara nueva cuando no estd comprendida en el estado de la
técnica. El estado de la técnica comprendera todo lo que haya sido accesible al publico por una
descripcion escrita u oral, utilizacion, comercializacion o cualquier otro medio antes de la fecha de
presentacion de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Solo para el efecto
de la determinacién de la novedad, también se considerara dentro del estado de la técnica, el
contenido de una solicitud de patente en tramite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de
presentacion o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentacion o de prioridad de la solicitud
de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud
de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el articulo 40.»

«Articulo 18.- Se considerara que una invencion tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio
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.

1.2.

1.3.

dado que no es parte de la controversia la aplicacién industrial de la
patente.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

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

ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION
Concepto de invencion y requisitos de patentabilidad

En el proceso interno, el IEPI consideré que la patente de invencién
solicitada por Borhinger Ingelheim GMBH CO.KG, no cumplia con los
requisitos de patentabilidad necesarios para su otorgamiento; por lo tanto,
se procede al analisis e interpretacion del Articulo 14 de la Decision 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 aplicacion industrialy.

Es importante 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.

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?.

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 descripcion oral o escrita, por
su utilizacién, comercializacién 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 (Ver Interpretacion Prejudicial N° 580-IP-2015 de fecha 18 de agosto de 2016, publicada en
la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2864 del 10 de noviembre 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 elaboracion de la regla técnica (Ver Interpretacion

, “\P&ejudicial N° 580-IP-2015 de fecha 18 de agosto de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del
s
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1.4. Se debera considerar que toda solicitud de invencion debe cumplir con los
requisitos de novedad, nivel inventivo y la aplicacién industrial, los cuales
constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de
obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invencién,
sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnologia.

2. Lanovedad

2.1. Dado que el IEPI denegé el privilegio de la patente solicitada por falta de
novedad, se analizara este tema. El Articulo 16 de la Decisién 486 dispone
que:

2.2. ElArticulo 16 de la Decision 486 dispone que:

«Articulo 16.- Una invencion se considerara nueva cuando no esta
comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprendera todo lo que haya sido accesible al
publico por una descripcion escrita u oral, utilizacién, comercializacion o
cualquier otro medio antes de la fecha de presentacion de la solicitud de
patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Solo para el efecto de la determinacion de la novedad, también se
considerara dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de
patente en tramite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de
presentacion o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentacién o de
prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre
que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando
ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el Articulo 40.»

2.3. Sobre este requisito la doctrina ha senalado que «Una invencién es nueva
cuando no esta comprendida en el estado de la técnica».

2.4. Zuccherino, acerca de la novedad de la invencién, manifiesta: «Un invento
es novedoso cuando la relacion causa efecto entre el medio empleado y el
resultado obtenido no era conocido.»?

2.5. Este Organo Jurisdiccional recoge los siguientes criterios expuestos por la
doctrina, con la finalidad de delimitar el concepto de novedad:

Aplicacién industrial. - Significa que un invento pueda ser producido o utilizado en cualquier
actividad productiva o de servicios. Este requisito de la invencidon 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, solo son susceptibles de patentabilidad las
invenciones que puedan ser llevadas a la préactica (Ver Interpretacion Prejudicial N° 583-1P-2015 de
fecha 9 de septiembre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2865
del 10 de noviembre de 2016).

Daniel R. ZUCCHERINO, «MARCAS Y PATENTES EN EL GATT. REGIMEN LEGAL». Editado por
eledo Perrot. 1997. Pag. 150.
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Guillermo Cabanellas indica que las caracteristicas del concepto de
novedad son las siguientes:

«(...)

a) Objetividad. La novedad de la tecnologia a ser patentada no se
determina en relacién con personas determinadas ni con el pretendido
inventor, sino en relacién con el estado objetivo de la técnica en un
momento determinado.

b) Irreversibilidad de la pérdida de novedad (...) una vez que una
tecnologia pierde su caracter novedoso, por haber pasado a integrar
el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible.

c) Caracter Universal de la Novedad (...) la novedad de la invencion se
determina en relacion con los conocimientos existentes en el pais o en
el extranjero.

(...) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnologia ya
conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el pais.

d) Caracter publico de la novedad (...) la invencién patentada pasara a
ser conocida a partir de su publicacion implicita en su patentamiento,
y posteriormente entrara en el dominio publico al expirar la patente.»*

(Enfasis agregado).

2.6. Segun lo establecido la Decisién 486, el requisito de novedad exige que la
invencion no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual engloba
el conjunto de conocimientos tecnoldgicos accesibles al publico antes de la
fecha de presentacion de la solicitud de patente o, en su caso, de la
prioridad reconocida®.

2.7. Para la aplicaciéon de este concepto, es importante que el estudio del estado
de la técnica esté basado en las caracteristicas o condiciones innovadoras
del invento®.

N
e

En este sentido, el «estado de la técnica esta constituido por todo lo que
antes de la fecha de presentacion de la solicitud se ha hecho accesible al
publico por una descripcidn escrita u oral, por una utilizacién o por cualquier
otro medio, en cualquier lugar del mundo»”’. Todo ello, en concordancia con

4 Guillermo CABANELLAS. «DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCION». Tomo 1. Editorial
Heliasta. Buenos Aires 2001. Pags. 702 a 704. (Interpretacion Prejudicial N° 7-IP-2004 de fecha 17
de marzo de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1057 del 21 de abril
2004.

5 Ver la Interpretacion Prejudicial N° 9-IP-2014 de fecha 14 de mayo de 2014, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2391 del 15 de septiembre 2014.

lbidem.

ovani Carmen SALVADOR. Ambito de Proteccién de la Patente, Tirant Lo Blanch, Valencia. 2002.
referencia al articulado reflejado en las diversas leyes nacionales europeas.
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lo determinado en el Articulo 16 de la Decision 486.

2.9. En otras palabras, para que una invencién sea novedosa se requiere que
no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la
fecha de presentacién de la solicitud de patente o de la prioridad
reconocida, ni la innovacién ni los conocimientos técnicos que de ella se
desprenden hayan sido accesibles al publico, entendiendo que la difusion
de la informacidén que se menciona debe ser detallada y suficiente para que
una persona versada en la materia pueda utilizar esa informacién a fin de
explotar la invenciond.

2.10.Es menester precisar que la informacion debe resultar Gtil para
destinatarios calificados en un campo preciso, el relacionado con la materia
objeto de la informacién.

3. El nivel inventivo y el estado de la técnica

3.1. En el presente caso, la patente solicitada por Borhinger Ingelheim GMBH
CO.KG, 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.

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

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

3.3. 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.

3.4. En este orden de ideas, se puede concluir que una invencion goza de nivel
inventivo cuando para un experto medio en el asunto de que se trate, se
necesite 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 elaboracion de la
regla técnica.®

Ver la Interpretacion Prejudicial N° 9-1P-2014 de fecha 14 de mayo de 2014, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2391 del 15 de septiembre 2014.

modo referencial, ver la Interpretacion Prejudicial N° 141-1P-2015 de fecha 20 de julio de 2015,

6
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3.5. Para determinar el nivel inventivo de una solicitud de patente de invencién
el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invencién en las
Oficinas de Propiedad Industrial de los Paises de la Comunidad Andina
sefiala los siguientes criterios°:

3.6.

a)

b)

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
técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de la
presentacion de la solicitud o de la prioridad reconocida.

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.

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 invencién
carece de nivel inventivo, considerando las diferencias entre la
invencion definida por las reivindicaciones y el estado de la técnica
mas cercano.

Si se ha determinado que la solicitud de patente de invencién 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.

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

Cabe precisar que el Manual antes citado, establece que para determinar
si la invencidn reivindicada deriva de manera evidente del estado de la
técnica, se debe recurrir en lo posible al método problema - solucién, 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:

publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2588 del 5 de octubre 2015.

Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invenciéon 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,

ditorial Abya Yala, Quito, 2004, pp. 76-78. Disponible en:
:/Iwww.comunidadandina.org/StaticFiles/201166165925libro_patentes.pdf (Consulta: 1 de

tiembre de 2021).

7
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(ii)

(iii)

Jqué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invencion y
el estado de la técnica mas cercano?

Identificacion de las caracteristicas técnicas de la invencion gue 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 solucion al problema técnico que plantea la
invencion.

Definicion 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 solucion sea evidente.

- En determinadas circunstancias, el problema técnico debera ser
replanteado en funcion 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 indicaciéon 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 informacibn y/o documentos técnicos
considerados como antecedentes que se efectua debe ser a
posteriori, tomando como referencia la misma invencién. Ello
implica que el examinador debera hacer el esfuerzo intelectual de
ponerse en el lugar que tuvo el técnico con conocimientos técnicos
en la materia en un momento en que la invencién no era conocida;
es decir, antes del desarrollo de la invencion.

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

- «... Una composicién novedosa de AB donde A y B son conocidos
de manera independiente, sera inventiva si existe un efecto
inesperado. Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de Ay
B, no habra nivel inventivo...».13

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

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.

3.7. 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°.17811-2013-1334, la que
deberd adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo
dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de su
Estatuto.

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 de 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.




GACETA OFICIAL @ 15/12/2021 21 de 42
Proceso 149-1P-2021

»_“/) ‘
D &\“\u
Luis Felipe Aguilar-Feijo6 <

SECRETARI]O

Notifiguese 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 Acuerdp de Cartagena.
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 07 de diciembre de 2021

Proceso: 151-1P-2021
Asunto: Interpretacion Prejudicial
Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso

Administrativo con sede en el Distrito
Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha de
la Republica de Ecuador

Expediente

de origen: 12-4342-RA-1S

Expediente interno

del Consultante: 17811-2018-00950

Referencia: Riesgo de confusion y/o asociacién entre el signo

DINERS CLUB PRIVILEGES (denominativo) y las
marcas PRIVILEGIOS (denominativa), BG
PRIVILEGIOS (denominativa), PRIVILEGIOS +
GRAFICA A COLORES (mixta) y PRIVILEGIOS
BANCO DE GUAYAQUIL MULTIBANCO +

GRAFICA A COLORES (mixta)

Normas a ser

interpretadas: Articulos 136 Literal a), 224, 228 y 230 de la
Decisiéon 486

Temas objeto de

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

2. Comparacion entre signos denominativos

3. Comparacion entre signos denominativos y
mixtos

4. Familia de marcas

5. Signos conformados por palabras en idioma
extranjero

6. La marca notoriamente conocida. Su proteccion
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y su prueba. La notoriedad del signo solicitado
registro

Magistrado Ponente: Hernan Rodrigo Romero Zambrano
VISTOS

El Oficio N° 01648-2021 del 23 de junio de 2021, recibido fisicamente el 08 de
julio del 2021, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso
Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de
Pichincha de la Republica del Ecuador, solicito Interpretacion Prejudicial de los
Articulos 134, 136 Literal a) y 224 de la Decision 486 de la Comisién de la
Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N° 17811-2018-00950;

Y,

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

A. ANTECEDENTES
Partes en el proceso interno
Demandante: Diners Club International Ltd.

Demandados: Servicio Nacional de Derechos Intelectuales-
SENADI de la Republica del Ecuador

Procurador General del Estado

Tercera Interesada: Banco de Guayaquil S.A.

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

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

1. La posible confusién entre el signo solicitado a registro DINERS CLUB
PRIVILEGES (denominativo) que pretende distinguir servicios de la
Clase 35 de la Clasificacion Internacional de Niza, cuyo solicitante es
Diners Club International Lid., y las marcas registradas PRIVILEGIOS
(denominativa), BG PRIVILEGIOS (denominativa), PRIVILEGIOS +
GRAFICA A COLORES (mixta) 'y PRIVILEGIOS BANCO DE
GUAYAQUIL MULTIBANCO + GRAFICA A COLORES (mixta), que
A distinguen servicios de la Clase 36 de la Clasificacion Internacional de
.4 Niza de titularidad de Banco de Guayaquil S.A.
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2. Larelevancia juridica de la titularidad de Diners Club International Ltd.,
sobre la familia de marcas cuyo elemento en comun es DINERS.

3. Si el término PRIVILEGES, es de fantasia por pertenecer al idioma
inglés.

4. Siel signo DINERS CLUB PRIVILEGES (denominativo) solicitado por
Diners Club International Ltd., puede ser considerado de renombre en
el mercardo.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Autoridad consultante solicité la Interpretacién Prejudicial de los
Articulos 134, 136 Literal a) y 224 de la Decision 486" de la Comisién de la
Comunidad Andina, los mismos que seran interpretados por ser
pertinentes, excepto el Articulo 134 de la citada Decisién por no ser materia
de controversia el concepto de marca, ni los requisitos para su registro.

De oficio se interpretaran los Articulos 228 y 230 de la Decision 4862 de la

1 Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina.-

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

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada
por un tercero, para los mismos producfos 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;

(... ).

«Articulo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido
como tal en cualquier Pais Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el
medio por el cual se hubiese hecho conocido».

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

«Articulo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomara en consideracion
entre otros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pais
Miembro;

b) la duracién, amplitud y extension geografica de su utilizacion, dentro o fuera de cualquier
Pais Miembro;

c) laduracion, amplitud y extension geografica de su promocién, dentro o fuera de cualquier Pais
Miembro, incluyendo la publicidad y la presentacion en ferias, exposiciones u otros eventos de
los productos o servicios, del establecimiento o de |a actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversion efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento,
actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya

notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pais Miembro en el que se

pretende la proteccion;

el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

el valor contable del signo como activo empresarial;

el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo

en determinado territorio; o,

3
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Comision de la Comunidad Andina, por ser materia de controversia la
notoriedad de la marca.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

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

Comparacion entre signos denominativos.

Comparacién entre signos denominativos y mixtos.

Familia de marcas.

Signos conformados por palabras en idioma extranjero.

La marca notoriamente conocida. Su protecciéon y su prueba. La notoriedad
del signo solicitado registro.

ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de
confusion directo, indirecto y de asociacién. Similitud ortografica,
fonética, conceptual o ideologica 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 DINERS CLUB PRIVILEGES (denominativo) y las marcas
registradas  PRIVILEGIOS  (denominativa)) BG  PRIVILEGIOS
(denominativa), PRIVILEGIOS + GRAFICA A COLORES (mixta) vy
PRIVILEGIOS BANCO DE GUAYAQUIL MULTIBANCO + GRAFICA A

i) laexistencia de actividades significativas de fabricacién, compras o almacenamiento por el titular
del signo en el Pais Miembro en que se busca proteccion;

j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el
Pais Miembro o en el extranjero».

«Articulo 230.- Se consideraran como sectores pertinentes de referencia para determinar la
notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:

a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;

b) las personas que participan en los canales de distribucién o comercializacion del tipo de
productos o servicios a los que se aplique; o,

c) los circulos empresariales que actian en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad,
productos o servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastara que sea conocido dentro de cualquiera
de los sectores referidos en los literales anteriores.»
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COLORES (mixta), son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal
a) del Articulo 136 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo
tenor es el siguiente:

«Articulo 136.- No podran registrarse como marcas 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
o0 servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el
uso de la marca pueda causar un riesgo de confusién o de
asociacion;

(.. ).

1.2. Como se desprende de esta disposicion, no es registrable un signo que
sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad
por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.
Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar
riesgo de confusién (directo o indirecto) y/o riesgo de asociacion en el
plblico 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 confusion indirecto,
se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en
contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al
que realmente posee.

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

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

A 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

W oy, No. 2754 del 11 de julio del 2016 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta

pL U&T"‘F-. Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 2755 de11 de julio del 2016.

YA Ve s
Q Q) 49 \Ibidem.
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a) Ortografica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en
conflicto desde el punto de vista de su configuracién; esto es, tomando
en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el
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 confusién sea mas palpable u obvio.

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

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

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

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

a) Lacomparacion debe efectuarse sin descomponer los elementos que
conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno

debe analizarse con una vision de conjunto, teniendo en cuenta su
unidad fonética, ortografica, grafica o figurativa y conceptual o
ideologica.

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 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 confusion o asociacion.

d) Al realizar la comparacion es importante colocarse en el lugar del

consumidor y su grado de percepcion, de conformidad con el tipo de
productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios®:

s Ibidem.
N

g \S\A Interpretacion Prejudicial emitida en el Proceso N° 42-IP-2017, de 7 de julio de 2017, publicada

3 la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3063 del 21 de julio de 2017.

- 6

RIA »

q-. /

N
WO
[



-— e ————_—,— —,. s

GACETA OFICIAL @ 15/12/2021 28 de 42
Proceso 151-1P-2021

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

El grado de 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 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 adquiri. 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 atencion al cliente, costo de los platos,
manejo publicitario, promociones, etc.

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

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

___1.6. Sin embargo, no seria suficiente basar la posible confundibilidad

‘“‘““1“\\\\ unicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas,
Y¢,\pues el analisis debe compr+=nder todos los aspectos que sean necesarios,

Akcluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En ese
o)
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sentido, se debera verificar si existe o no confusién respecto del signo
solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

Comparacion entre signos denominativos

Como la controversia radica en la presunta confusién entre signo solicitado
a registro DINERS CLUB PRIVILEGES (denominativo) y las marcas
registradas ~ PRIVILEGIOS  (denominativa)), BG  PRIVILEGIOS
(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.’

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan
expresiones acusticas o fonéticas, formadas por una o varias letras,
palabras o nudmeros, 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,
gue 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 y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la
palabra cuando se hace una lista Iéxica de las derivaciones que pueden
salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario'. Como

8

0‘.3 AL Dg :;‘:‘\
' 10 & \REAL ACADEMIA ESPANOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definicion de lexema: «1. m. Ling.
Y

Ver Interpretaciones Prejudiciales nimeros 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.

Ibidem.

Ibidem.

~Unidad minima con significado |éxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej., sol, o que,
Lt
) 8
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2.4.

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 Iéxica, 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.

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

c) 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.

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.

En congruencia con el desarrollo de esta Interpretacion Prejudicial, se
debera verificar si se realizé el cotejo de conformidad con las reglas ya
expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusion y/o asociacion

11

poseyendolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentacion; p. gj., terr, en enterrais.»
Disponible en: http://dle.rae.es/?id=NCu16TD (Consulta: 25 de agosto 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 oposicién a lexema, morfema gramatical; p. ej., 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=Poli8j2 (Consulta: 25 de
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que pudiera existir entre el signo solicitado a registro DINERS CLUB
PRIVILEGES (denominativo) y las marcas registradas PRIVILEGIOS
é (denominativa), BG PRIVILEGIOS (denominativa)

3. Comparacion entre signos mixtos y denominativos

3.1 Como la controversia radica en la presunta confusién entre el signo
solicitado a registro DINERS CLUB PRIVILEGES (denominativo) y las
marcas registradas PRIVILEGIOS + GRAFICA A COLORES (mixta) y
PRIVILEGIOS BANCO DE GUAYAQUIL MULTIBANCO + GRAFICA A
COLORES (mixta), es necesario que se verifique la comparacion teniendo
en cuenta que estan conformados por elementos denominativos, los cuales
estan representados por una o mas palabras pronunciables dotadas o no
de un significado o concepto.'?

3.2 Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan
expresiones aclsticas 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 connotacién 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.'®

3.3 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.

3.4 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, disefio u otras caracteristicas, puedan
causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las
particularidades de cada caso.™

3.5 En consecuencia, al realizar la comparacién entre marcas denominativas y

12 Ver Interpretaciones Prejudiciales 529-IP-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-IP-2015 de 10 de junio de
2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N® 2754 de 11 de julio del 2016.

13 Ver Interpretacion Prejudicial 46-1P-2013 de 25 de abril de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena N° 2217 de 16 de julio del 2013.
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mixtas, se debera identificar, cual de los elementos prevalece y tiene mayor
influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el grafico.

a) Si al realizar la comparacion se determina que en las marcas mixtas
predomina el elemento grafico frente al denominativo, no habria lugar
a la confusibn enfre 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 2.3. de la presente Interpretacion Prejudicial.

3.6. 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
sefalados 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 DINERS CLUB PRIVILEGES (denominativo) y las marcas
registradas PRIVILEGIOS + GRAFICA A COLORES (mixta) y
PRIVILEGIOS BANCO DE GUAYAQUIL MULTIBANCO + GRAFICA A
COLORES (mixta).

4. Familia de marcas

4.1. De acuerdo a lo alegado por Diners Club International Ltd., esta seria titular
de una familia de marcas que presenta como elemento preponderante y
comun el término DINERS, por lo que se desarrollara dicho tema.

4.2. Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen
a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo comun, mediante el cual
el publico consumidor las asocia entre si y las relaciona con un mismo
origen empresarial. 16

4.3. En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una

13 Ver Interpretacion Prejudicial 129-1P-2015 de 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial N°
2604 de 14 de octubre del 2015.

Resulta pertinente diferenciar a la familia de marcas de las marcas derivadas.

La familia de marcas admite que entre las marcas que conforman la familia existan variaciones
significativas, pero siempre deben conservar un elemento comun, que es aquel que constituye dicha
familia. Las marcas que conforman la familia pueden ser registradas para distinguir productos o
servicios en distintas clases.

Las marcas derivadas solo admiten variaciones no sustanciales respecto de la marca registrada.
= La marca derivada debe distinguir los mismos productos o servicios que la marca registrada
W ‘_\.\ primigeniamente o, en todo caso, los productos o servicios que pretenda distinguir deben estar

C’@ incluidos en aquellos. No constituiria una marca derivada si es que se solicita para productos
A distintos a los que protege la marca primigenia, aunque sean conexos.
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pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo coman. Si este
elemento comun figura en la denominacion, sera, por lo general, el
elemento dominante. El elemento dominante comun hara que todas las
marcas que lo incluyan produzcan una impresion general comun, toda vez
que inducira a los consumidores a asociarlas entre si y a pensar que los
productos a que se refieren participan de un origen comun. Dado que el
elemento dominante comun obra como un indicador de pertenencia de la
marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio
considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento comun
constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de
marcas, por lo que el registro de aquélla, en caso de corresponder a distinto
titular, podria inducir a confusion.'”

4.4. Elfendmeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas
conformadas por una particula de uso comun, ya que estas poseen un
elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta
clase de productos. Por tal razén, el titular de una marca que contenga una
particula de uso comun no puede impedir que otros la usen en la
conformacion de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia
de marcas, cuyo titular si puede impedir que el rasgo distintivo comun, que
no es genérico, descriptivo o de uso comun, pueda ser utilizado por otra
persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los
productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, ademas,
genera en el consumidor la impresién de que tienen un origen comun.'®

4.5. A fin de emitir un pronunciamiento sobre la inexistencia de riesgo de
confusion y/o asociacion con base en sendas familias de marcas, se debera
determinar, en primer lugar, si efectivamente se han configurado las
familias de marcas invocadas; posteriormente, se analizara si la presencia
del término comun de tales familias logra desvirtuar el supuesto riesgo de
confusion y/o asociacién en los signos confrontados, teniendo en cuenta
que la evaluacion de los signos debe realizarse haciendo énfasis en las
semejanzas antes que en las diferencias, pues son las semejanzas las que
podra percibir el publico consumidor como provenientes de un mismo
origen empresarial o de uno vinculado.

5. Signos conformados por palabras en idioma extranjero

5.1. El accionante manifest6 que el signo solicitado DINERS CLUB
PRIVILEGES (denominativo) se encuentra conformado el término
PRIVILEGES en idioma inglés, resulta necesario tratar el tema de las
palabras en idioma extranjero en la conformacién de signos.

/

T’%\ Ver Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 433-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015,

i 1_'_:1\\\ publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2702 de 23 de marzo del 2016.
N )
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5.2. Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento comdn son

5.3.

5.4.

5.5,

5.6.

S.7.

consideradas signos de fantasia y, en consecuencia, es procedente su
registro como marcas.

Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma
extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoria del publico
consumidor o usuario y, ademas, se trata exclusivamente de vocablos de
uso comun en relacion con los productos o servicios que se pretende
identificar, dichos signos no seran registrables.

Ahora bien, en el caso de que una denominacion que conforma una marca
se exprese en un idioma extranjero que sirva de raiz equivalente en la
lengua espanola, el grado de uso comun debera medirse como si se tratara
de una expresion local. Asi, no podran acceder a registro aquellas
denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso
comun en los paises de la Comunidad Andina o son comprensibles para el
consumidor medio del pais en el que se ha solicitado la marca por su raiz
comun o por su similitud fonética con la correspondiente traduccion al
castellano.

Hay palabras en otros idiomas que son utilizadas frecuentemente por los
hispanohablantes (extranjerismos) y, como es obvio, son entendidas por
estos, por lo que el analisis de confundibilidad debe tener en cuenta el
elemento ideol6gico o conceptual. Es mas, determinadas palabras que en
un momento eran extranjerismos luego forman parte del idioma castellano
cuando son recogidas por la RAE, con las reglas propias de este idioma.

Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma
en consideracion lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es
aplicable a esta disciplina juridica el llamado principio de primacia de la
realidad. En este sentido, tratdandose de palabras en un idioma extranjero,
la autoridad nacional competente debe examinar si los consumidores
medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido
por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras. Si fales
consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el
tratamiento sera similar al que se da al idioma castellano.

En el presente caso, se debera determinar si el signo solicitado esta
conformado por alguna palabra en idioma exiranjero que sea de
conocimiento generalizado en el sector del publico consumidor medio al
que se encuentran dirigidos los productos de la correspondiente clase de
la Clasificacién Internacional de Niza a los cuales se aplica el sigho.

La marca notoriamente conocida. Su protecciéon y su prueba. La
notoriedad del signo solicitado a registro

En el proceso interno se argumentd que el signo DINERS CLUB
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6.2.

6.9

6.4.

6.5.

Definicion

La Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina le dedica al tema
de los signos notoriamente conocidos un acapite especial distinguido en el
Titulo XII, bajo el cual los Articulos 224 a 236 establecen la regulacion de
los signos notoriamente conocidos.

En efecto, el Articulo 224 de la Decisidon 486 determina el entendimiento
que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes
términos:

«Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese
reconocido como tal en cualquier Pais Miembro por el sector
pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual
se hubiese hecho conocido.»

De la anterior definicibn se pueden desprender las siguientes
caracteristicas:

a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por
el sector pertinente’s.

b) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Paises
Miembros.

c) La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.

La marca notoria y su relacion con los principios de especialidad,
territorialidad, registral y uso real y efectivo, asi como su
diferenciacion con la marca renombrada

De conformidad con lo establecido en el Articulo 224 de la Decision 486, |a
marca notoria es conocida por el sector pertinente; esto es, por los
consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los
que se aplique; las personas que participan en los canales de distribucion
o comercializacion del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o,

los circulos empresariales que actian en giros relativos al tipo de
establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique?°.
Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente,

El Articulo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber:

a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique.
b) Las personas que participan en los canales de distribucién o comercializacion del tipo de
productos o servicios a los que se apligue.

c) Los circulos empresariales gue actlan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad,
producios o servicios a los que se apligue,

iculo 230 de la Decision 486.
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pudieran no tener una gran presencia en ofros sectores.

6.6. Cabe distinguir entre la marca notoria regulada en la Decision 486 de la
marca renombrada. La primera es conocida en el sector pertinente, la
segunda es conocida mas alla del sector pertinente?!.

La marca notoria regulada en la Decision 486, a la que podemos llamar
marca notoria andina, es aquella que es notoria en cualquier pais miembro
de la Comunidad Andina, e independientemente de si su titular es nacional
o extranjero. Basta que sea notoria en un pais miembro para que reciba
una proteccién especial en los otfros tres paises miembros. La marca
renombrada, por su parte, no se encuentra regulada por la Decisién 486,
pero por su naturaleza recibe proteccion especial en los cuatro paises
miembros.

6.7. La marca notoria regulada en la Decision 486 y la marca renombrada
rompen los principios de territorialidad, principio registral y uso real y
efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protecciéon en un pais
miembro de la Comunidad Andina asi no estén registradas ni sean usadas
en ese pais miembro??. Ambas también rompen el principio de
especialidad, pero no con el mismo alcance.

6.8. La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto,
por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios.

6.9. La marca notoria regulada en la Decisién 486 rompe el principio de
especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de:

a) productos o servicios idénticos, similares y aqueilos con los que existe
conexién competitiva;

b) aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del
sector pertinente; vy,

¢) cualquier tipo de producto o servicio cuyo uso fuese .susceptible de
causar un riesgo de confusion o asociacion con el titular de la marca
notoria o sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del
prestigio del signo notorio; o la dilucion de su fuerza distintiva o de su
valor comercial o publicitario.

6.10. Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decision 486
y la marca renombrada es lo referido a su prueba. La notoriedad debe
probarse por quien la alegue de conformidad con lo establecido en el
Articulo 228 de la Decisién 486. La marca renombrada, en cambio, no

21 La marca renombrada (por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, etc.) es conocida
practicamente por casi todo el publico en general, por diferentes tipos de segmentios de
consumidores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan el
producto o servicio identificado por la marca renombrada.
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6.11.

6.12.

68.13.

necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoria general del proceso
denomina un «hecho notorio». Y es que los «hechos notorios» se conocen
de oficio y no requieren actividad probatoria (notoria non egent probatione),
no son objeto de prueba?:.

La marca notoria extracomunitaria®® no rompe los principios de
especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo?®.

Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse presente que en ninglin caso se
otorgara el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actta de
mala fe, si el propésito de dicho registro es restringir la libre competencia o
si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que
deberan estar debidamente probadas.

En relacion con los diferentes riesgos en el mercado

Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre
la ocurrencia de alguno de los cuatro riesgos mencionados de conformidad
con lo siguiente:

6.13.1. En relaciéon con el riesgo de confusion: el publico consumidor
puede incurrir en riesgo de confusion por la reproduccion, imitacion,
traduccion, transliteracion o transcripciéon, total o parcial, de un
signo notoriamente conocido.

6.13.2. En relacién con el riesgo de asociacion: el riesgo de asociacion
se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque
diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del
producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho
producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido,
tienen una relacién o vinculacién econémica.

6.13.3. En relacion con el riesgo de dilucion: el riesgo de dilucion es la
posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares,

23

24

En la medida que una marca renombrada es conocida por casi por todos, también es conocida por
la autoridad de propiedad industrial.

Si la autoridad de propiedad industrial considera que la marca no es renombrada, debera permitir
que su titular pruebe su notoriedad —en algun pais de la Comunidad Andina— en los términos de
lo establecido en el Articulo 228 de la Decision 486.

No es renombrada, sino una marca notoria pero fuera de la Comunidad Andina.

La marca notoria extracomunitaria, al encontrarse fuera de la Comunidad Andina, esta supeditada a
los principios de territorialidad, especialidad, principio registral y de uso real y efectivo.

Ahora bien, no por el hecho de considerarse notoria una marca en su pais de origen puede impedir
el registro de una marca similar o idéntica en un pais miembro de la Comunidad Andina, ya que el
examinador andino, en aplicacion de los principios de territorialidad y especialidad debera analizar
caso en concreto y, a menos que exista un eventual acto de competencia desleal o animo de
opiarse de un signo que era conocido por el solicitante, no podra impedir el registro de un signo
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cause el debilitamiento de la altisima capacidad distintiva que el
signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto
de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen
la posibilidad de causar riesgo de confusion o de asociacion.

6.13.4. En relacion con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso
parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche
injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El
competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo
notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atencién
del publico consumidor, o indicar que los productos y servicios que
ofrece estan, de alguna manera, relacionados con la calidad y
caracteristicas de los productos o servicios que ampara un signo
notoriamente conocido.

Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la accién
de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo
que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistematico de la
posicion empresarial.

6.14. Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de
los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se
encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el Literal h)
del Articulo 136 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina.

Prueba de la notoriedad

6.15. La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través
de prueba habil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, segun sea
el caso.

6.16. El Articulo 228 de la Decision 486 establece una lista no taxativa de
parametros para probar la notoriedad, a saber:

«a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente
dentro de cualquier Pais Miembro;

b)  laduracién, amplitud y extension geografica de su utilizacion, dentro o
fuera de cualquier Pais Miembro;

c) la duracion, amplitud y extension geografica de su promocion, dentro
o fuera de cualquier Pais Miembro, incluyendo la publicidad y la
presentacion en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos
o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversion efectuada para promoverlo, o para promover

el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se
aplique;
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e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que
respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano
internacional como en el del Pais Miembro en el que se pretende la
proteccion;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una
franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativas de fabricacién, compras o
almacenamiento por el titular del signo en el Pais Miembro en que se
busca proteccion;

i) los aspectos del comercio internacional; o,

k) Ia existencia y antiglledad de cualquier registro o solicitud de registro
del signo distintivo en el Pais Miembro o en el extranjero.»

6.17. En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo,
deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como asi lo
dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier
medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de
conformidad con el principio de complemento indispensable.

6.18. 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, difusion, 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?®.

La notoriedad del signo solicitado a registro?’

6.19. De conformidad con lo establecido en el Literal a) del Articulo 229 de la
Decisién 486, no se negara la calidad de notorio y su proteccion por el sélo
hecho de que no se encuentre registrado o en tramite de registro en el Pais
Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como
notorio asi no se encuentre registrado en el respectivo Pais Miembro y, en

20 Ver Interpretacion Prejudicial N® 460-1P-2015 de fecha 7 de julio de 2016, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2781 del 19 de agostio de 2016.

El desarrollo de este acapite ha sido tomado de la Interpretacion Prejudicial recaida en el proceso
® 84-1P-2015 de fecha 4 de febrero de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
rtagena N 2712 del 18 de abril del 2016.
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consecuencia, se brinda proteccion a los signos que alcancen el caracter
de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio
determinado.

6.20. La Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina protege a
la marca notoria no registrada y, en consecuencia, el examen de
registrabilidad de un signo notoriamente conocido deberia ser diferente al
examen que se haria de un signo ordinario. Lo anterior no quiere decir que
una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro,
ya que el registro de toda marca, aln en el caso de ser notoria, debera
atender al respectivo analisis de registrabilidad que practica la oficina
nacional competente.

6.21. Lo que se esta afirmando es que dicho analisis debe ser diferencial y
complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria
ya es distintiva y, por lo tanto, el analisis de confundibilidad debe ser, por
un lado, mas distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido
ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a
fin de evitar la confusién en el publico consumidor, teniendo en cuenta las
caracteristicas de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores
como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se
pretende registrar, etc.

6.22.En consecuencia con lo anteriormente expuesto, si bien la norma
comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el
Pais Miembro donde se solicita su proteccion, el andlisis de registrabilidad
en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir,
la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo analisis
de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente
conocida que se alega, de conformidad con los multiples factores que
puedan intervenir en dicho estudio.

6.23. Es importante tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad de
la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de
prueba habil ante el Juez o la Oficina Nacional, segin sea el caso. El
reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la Autoridad
Nacional Competente con base en las pruebas presentadas.

La cancelacion por falta de uso y la prueba del uso tratindose de
marcas renombradas y notorias

6.24. En acapites anteriores se ha mencionado que tanto la marca
renombrada?® como la marca notoria regulada en la Decisién 486 rompen
el principio de uso real y efectivo, por lo que la figura de la cancelacién por
falta de uso, asi como la prueba del uso, requieren una modulacién
importante en lo que respecta a dicha clase de marcas.

®
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6.25. Si la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decision
486 son protegidas en un pais miembro asi no estén registradas ni sean
usadas en dicho pais, con mayor razén deben ser protegidas si han sido
registradas pero no son usadas en el referido pais. La diferencia esta en
que tratandose de la marca renombrada, la proteccién opera respecto de
todos los productos o servicios. En cambio, tratandose de la marca notoria
regulada en la Decision 486, la proteccion opera respecto de los productos
o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos
productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector
pertinente.

6.26. Lo anterior evidencia que la figura de la cancelacién por falta de uso
aplicada a las marcas ordinarias, no puede operar de la misma manera
tratdndose de la marca renombrada y la marca notoria regulada en la
Decision 486. Dado que en ambos casos no se aplica el principio de uso
real y efectivo, corresponde desestimar una solicitud de cancelacién por el
solo hecho de que la marca renombrada (o la marca notoria regulada en la
Decisién 486) no esta siendo usada en el pais miembro de la Comunidad
Andina donde se pide su cancelacion?®,

6.27. Sibien la marca notoria regulada en la Decisién 486 no necesita ser usada
en el pais miembro donde, estando registrada, se pide su cancelacién, su
titular si debe acreditar la existencia de notoriedad (vigente) en al menos

25 Como afirma Gustavo Leon y Ledn: «Aunque la normativa comunitaria andina no trae alguna
disposicion especifica que regule el asunto, de una interpretacion sistematica y teleolégica de la
norma se puede concluir con meridiana claridad que la marca notoria esta exceptuada de la carga
de uso impuesta para el resto de los signos distintivos.» (Gustavo Arturo LEON Y LEON DURAN.
Derecho de Marcas en la Comunidad Andina. Analisis y Comentarios. ECB Ediciones S.A.C. —
Thomson Reuters, Lima, 2015, p. 468.) El referido autor cita (Op. Cit., p. 469) a su vez a los
siguientes dos autores, en la misma linea de pensamiento.

«...Por otra parte, la calidad de notoria de la Marca no depende de su uso en el pais, sino de
su conocimiento por parte de los sectores pertinentes. Lo anterior daria pie para afirmar que
su proteccion, que deriva de la calidad de notoria, estaria exenta de la carga de su uso en el
pais (...) En este orden de ideas, puede considerarse que la marca notoria registrada no es
objeto de cancelacion por falta de uso, en virtud de la proteccion excepcional que le confiere
la Decision 486>0.»

«540 Ricardo Metke Mendez. "El uso obligatorio de la marca bajo Ié Decision 486 de la
Comision de la Comunidad Andina”, en Revista de Estudios Sociojuridicos, Bogota,
Colombia, 9 (2): 82-110, Julio a diciembre de 2007, pp. 106 y 107.»

«Si bien es suficiente para legitimar la intervencién dentro de esta accion el presentar una
solicitud de registro de una marca similar de la cual se pretende su cancelacion, esta es una
figura juridica aplicable a las marcas comunes, mas no para las marcas notorias, pues de
permitirlo la norma facultaria a que cualquier tercer interesado se aproveche indebidamente
del prestigio y difusion que una marca ha ganado dentro de determinado mercado. Siendo
mas especificos, quien se veria afectado con dicha conducta es el publico consumidor, pues
este esta acostumbrado a obtener cierta aptitud y calidad del producto que adquiere y que
esta identificado con la marca de su preferencia®™.»

«541 Torres Salinas, Carlos. ";Cabe la cancelacion de registro por falta de uso
respecio de una marca notoria? MANICHO, una historia digna de ser contada”, en Law
Review, Revista de la Universidad San Francisco de Quito, Ecuador, publicacion Semestral,
enero de 2013, p.8.»
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uno de los otros paises miembros de la Comunidad Andina.

6.28. En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se debera
determinar si el signo DINERS CLUB PRIVILEGES (denominativo)
solicitado por Diners Club International Ltd. es de renombre en paises de
la Comunidad Andina.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja
consignada la presente Interpretacién Prejudicial para ser aplicada por la
Autoridad consultante al resolver el proceso interno N° 17811-2018-00950, 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.

_—

71

Luis Felipe Aguilar Feijo6™
SECRETARIO

Notifiquese a la Autoridad consultante 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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