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Proceso 193-1P-2022

VISTOS:

La solicitud de interpretacién prejudicial de los articulos 132, 138, 151 y 153
de la Decisién 486 — «Régimen Comun sobre Propiedad Industrial» de la
Comision de la Comunidad Andina (en adelante, la Decisién 486)', del
Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el canton
Guayaquil, provincia del Guayas, de la Republica del Ecuador mediante oficio
0106-TDCAG-09802-2019-0330 del 12 de mayo de 2021, a fin de resolver el
proceso interno 09802-2019-00330.

I.a normativa comunitatia andina y las interpretaciones prejudiciales de este
Tribunal sobtre la materia de consulta, y todo lo pertinente al presente proceso.

Las sentencias 145-1P-2022, 261-1P-2022, 350-1P-2022 y 391-1P-2022 de este
Tribunal, sobre el acto aclarado.

CONSIDERANDO:

A. PARTES DEL PROCESO INTERNO
Demandante: José Chavez Rivera

Demandados: Servicio Nacional de Derechos Intelectuales
(Senadi) de la Republica del Ecuador y
Procurador General del Estado ecuatoriano

Tercero interesado: Zhejiang Light Industrial Products Import &
Export Corporation

B. SINTESIS DEL PROCESO INTERNO

El 22 de agosto de 2017, el seflor José Chavez Rivera solicito el registro
del signo TUN HUANG para proteger productos de la clase 28 de la
Clasificacién Internacional de Niza.

F1 20 de marzo de 2019, el Senadi emiti6 la Resolucion SENADI-2019-
RS-1543 negando de oficio el registro del signo TUN HUANG
(denominativa) como matca para distinguir productos incluidos en la
clase 28, por consideratlo confundible con el registro previo de la marca

4 Del 14 de septiembre del 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 600
©\ del 19 de septiembre del 2000. yg g
P\

ARIA Q
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TUN HUANG WITH CHINESE CHARACTERS & DEVICE, a favor
de Zhejiang  Light Industrial ~Products Import &  Export
Corporation, que identifica los mismos productos de la clase 28.

El sefior José Chivez Rivera demand6 por la via contencioso-
administrativa la nulidad de la resolucién del Senadi, alegando que su
andlisis serfa errado, pues no tomé en cuenta que el registto previo
corresponde a la clase 16 de la Clasificacién Internacional de Niza. Por
lo tanto, la Resolucién impugnada no tendria sustento.

En su contestacién, el Senadi sostuvo que, al analizar la solicitud de
registro marcatio presentada por el sefior José Chavez Rivera, consider6
que el registro marcatio TUN HUANG WITH CHINESE
CHARACTERS & DEVICE del 15 de matzo de 1989, renovado en
vatias ocasiones para proteger naipes en la clase 16 de la Clasificacion
Internacional Niza, podia ser opuesto a la solicitud del demandante para
la clase 28, porque la proteccién de juegos como los naipes
corresponderfa hoy en dfa a la clase 28 «juegos y juguetes», atendiendo a
la Clasificacién Internacional de Niza actualizada al tiempo de la
revisién. FEste mismo argumento fue esgrimido por el tercero
interesado.

ASUNTO CONTROVERTIDO

De la revisién de los antecedentes remitidos por la autoridad consultante,
este Tribunal considera que el tema controvertido en el proceso interno
susceptible de interpretacién prejudicial, por estar vinculado con la
normativa andina, es si la renovacién de un registro marcario se ve
afectada por las actualizaciones de la Clasificacion Internacional de Niza.

NORMAS OBJETO DE LA CONSULTA

La autoridad consultante solicité la interpretacién prejudicial de los
articulos 132, 138, 151 y 153 de la Decision 486. Procede la interpretacion
de los articulos 151 y 153 de la referida Decision®.

Decision 486.-

«Articulo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas,
los Paises Miembtos utilizaran la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios pata el
Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus

modificaciones vigentes. m
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De la revisiéon de los antecedentes remitidos se tiene que no es pertinente
la interpretacién del articulo 132 de la Decisién 486 referido a la nulidad
absoluta de disefios industriales porque el asunto controvertido en el
proceso interno versa sobte matrcas. También es impertinente la
interpretaciéon del articulo 138 de la Decisién 486 sobte los requisitos
formales de una solicitud de registro marcario en trimite, pues no es
materia controvertida en el proceso interno.

Adicionalmente, atendiendo la naturaleza del asunto controvertido,
cortesponderfa de oficio interpretar el literal a) del articulo 136 de la
Decisién 486°, sobre los criterios de comparacién entre signos
distintivos.

Conforme al ctitetio juridico interpretativo del acto aclarado que resulta
aplicable en el 4mbito de la Comunidad Andina, no cotresponde emitit
un nuevo pronunciamiento si este Tribunal ya ha interpretado una norma
comunitaria andina con anterioridad, en una sentencia de interpretacion

prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Fl literal a) del articulo 136 de la Decision 486 constituye un acto
aclarado, correspondiendo que la autoridad consultante se remita a los
criterios jurfdicos interpretativos contenidos en los parrafos 1.1 2 1.6 y

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

«Articulo 153.- Fl titular del registro, o quien tuviere legitimo interés, deber solicitar la
renovacién del registro ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses
anteriores a la expiracion del registro. No obstante, tanto el titular del registro como quien
tuviere legftimo interés gozaran de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la
fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovacién. A tal efecto acompafiard los
comprobantes de pago de las tasas establecidas, pagando conjuntamente el recargo
cotrespondiente si asi lo permiten las normas internas de los Paises Miembros. Durante el
plazo referido, el registro de marca mantendra su plena vigencia.

A efectos de la renovacién no se exigira prueba de uso de la marca y se renovara de manera
automatica, en los mismos términos del registro original. Sin embargo, el titular podra reducir
o limitar los productos o servicios indicados en el registro original.»

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

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

)
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2.1 a 2.22 de la sentencia de interpretacién prejudicial del proceso 145-
1P-2022 de 13 de marzo de 2023, que consta en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena 5146 del mismo dia (piginas 4 a 18); disponible
en el siguiente enlace:

bttps:/ [ www.comunidadandina.org/ DocOficialesFiles/ Gacetas/ GACETA%205146.pdf

El articulo 153 de la Decision 486 constituye un acto aclarado,
correspondiendo que la autoridad consultante se remita a los criterios
jutidicos interpretativos contenidos en los numerales 2 al 6 del parrafo
6.1 de la sentencia de interpretacion prejudicial del proceso 184-1P-2022
del 12 de diciembre de 2023, que consta en la Gaceta Oficial del Acuerdo
de Cartagena 5389 del 14 de diciembre de 2023 (paginas 16 y 17),
disponible en el siguiente enlace:

bttps:/ [ www.comunidadandina.org/ DocQficialesFiles/ Gacetas/ GACETA%205389.pdf

Fl articulo 151 de la Decisién 486 también constituye un acto aclarado,
pot lo que cotresponde que la autoridad consultante se remita a los
criterios juridicos interpretativos expuestos en los parrafos 3.12 3.7 de la
sentencia de interpretacién prejudicial del proceso 145-1P-2022 de 13 de
matzo de 2023, que consta en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
5146 del mismo dfa (paginas 18 a 21); disponible en el siguiente enlace:

bttps:/ [ www.comunidadandina.or g/ DocO ficialesTiles/ Gacetas/ GACETA%205146.pdf

Sobre esta norma, atendiendo al contenido del asunto controvertido en
el proceso interno y los alcances de la interpretacién prejudicial realizada,
el Tribunal considera pertinente emitir criterios juridicos interpretativos
complementatios telativos a la aplicacién de la Clasificacion
Internacional de Niza en las solicitudes y renovaciones de registros
administrados por parte de las oficinas nacionales de los Paises
Miembtos, los que son desarrollados en el literal I de esta interpretacion
prejudicial.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

1.  Alcances de la Clasificacion Internacional de Niza.
2. Sobre sila renovacién de un registro marcatio se ve afectada por las
modificaciones de la Clasificacién Internacional de Niza. m
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F. ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION
1.  Alcances de la Clasificacion Internacional de Niza

El Tribunal, en reiterados fallos, emiti6 un critetio juridico interpretativo
uniforme, estable y cohetente sobre las actualizaciones de la Clasificacion
Internacional de Niza, su objeto, contenido, alcance y sus efectos en los
registros marcarios vigentes, en los siguientes términos:

[1.1]  Elarticulo 151 de la Decision 486 dispone lo siguiente:

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

Las clases de la Clasificacién Internacional referida en el pdrrafo
anterior no determinardn la similitud ni la disimilitud de los
productos o servicios indicados expresamente.»

[1.2]  La Clasificacién Internacional de Productos y Servicios para el
Registro de Jas Marcas (en  adelante, la  Clasificacion
Internacional de Niza) fue establecida en virtud de un arreglo
concluido en la Conferencia Diplomdtica celebrada en Niga el 15 de
Junio de 1957, revisado en Estocolmo en 1967, en Ginebra en 1977
y finalmente modificado en 1979.*

l [1.3]  Dicha Clasificacion es un instrumento juridico que ordena los
productos y servicios con la finalidad de facilitar el registro marcario a
nivel internacional. Para ello, los agrupa en diversos conjuntos
denominados “clases”. Por ejemplo, la clase 1 comprende productos

X quimicos para la industria, la ciencia_y la fotografia, asi como para la
agricultura, la horticultura y la silvicultura, entre otros’.

4 Clasificacién Internacional de productos y servicios para el registro de las marcas (Clastficacidn de Niga).
Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectnal. Décima edicion, p. 5. Disponible en:
bttps:/ [ www.wipo.int] export/ sites/ www/ classifications/ nice/ es/pdf/ 10esp1.pdf (Consulta: 1 de octubre
de 2020).

Disponible en:
bttps:/ [ www.wipo.int/ classifications/ nice/ nelpub/ es/ fr/ 20190101/ clussheadings/ pdf-
download pdf2lang=esd>tab=classheadingse>datelntore=20190101 (Consulta: 1 de octubre de 2020). )‘4{,




[14]

[1.5]

[1.6]

[1.7]
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Los productos y servicios son agriupados en funcién de diversos criterios;
por ejemplo, los productos segiin su naturaleza, finalidad, destino y
materia de la que estin elaborados. De manera particular, los servicios
son agrupados por el tipo de actividad desplegada. En ese sentido, lo
incluido en una “Clase”™, en principio guarda algin tipo de conexion
entre si.°

Segiin lo dispone el primer pdrrafo del articulo 151 de la Decision
486, la referida Clasificacién tiene fuerza vinculante para cada uno
de los paises miembros. En consecuencia, estos deben estar al tanto de
sus modificaciones’.

Los listados de productos y servicios contenidos en Jas clases de la
Clasificacion Internacional de Niga no son numerus clausus pues es
imposible que un solo documento incluya expresamente la totalidad de
los productos y servicios existentes o que existirdn en el mercado. Son
varias las razones de esto, entre ellas el avance acelerado de la
tecnologia, de la creacién de nuevas formas de negocio y el hecho de que
muchos de los productos o servicios consignados expresamente
constituyen géneros que, a su veg, incluyen diversas especies.

Para determinar si un “Servicio especie” pertenece a un “servicio
género” o 5i un “producto especie” pertenece a un “producto género”, la
oficina nacional competente debe recurrir a las notas explicativas (de
la Clasificacién Internacional de Niza) de las clases, las cuales senalan
lo gue estas comprenden_y lo que no comprenden’.

«...determinados conjuntos o grupos llamados comiinmente «clases» establecidos en funcion de su naturaleza,

finalidad, destino o materia de la que estd constituido el producto o por el tipo de actividad desplegada en el
caso de los servicios. De abi que, en principio, los productos o servicios de una misma clase son de naturaleza
igual o similar o guardan algin tipo de relacién, conexidn, vinculacion o complementariedad, annque debe
advertirse que esto dista de ser una regla absoluta» Gustavo Arturo Leén y Leén Durin, Derecho de
Marcas en la Comunidad Andina. Andlisis y comentarios, Thomson Reuters, Lima, 2015, p. 350.

Hasta la fecha [de la cita original), se han emitido once (11) ediciones de la Clasificacién Internacional de
Niza. [a la fecha de expedicion de la presente sentencia, son doce (12)]

Por gjemplo, la nota explicativa de la clase 1 de la Clasificacion Internacional de Niza seftala lo siguiente:

«Nota explicativa
14 clase 1 comprende principalmente los productos quimicos que se utilizan en la industria, la ciencia y la
agricultura, incluidos los que entran en la composicion de productos comprendidos en ofras clases.

Eista clase comprende en particular:  pEA,
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[1.8] i a pesar de haber revisado las notas explicativas, la oficina nacional
competente asin no puede nbicar el producto o servicio especie dentro de
un género, puede proceder a revisar las “listas de productos y servicios
por orden alfabético” (también de la Clasificacion Internacional de
Niga), las cuales —como su nombre indica— ubican por orden
alfabético una serie de productos 'y servicios e indican a qué clase
pertenccen. Por ejemplo: a los andamios metdlicos, los angulares
metdlicos y las anillas metdlicas para laves, los wbica en la clase 6.

[1.9] 87 lo anterior no fuera suficiente, la oficina nacional competente puede
recurvir a las observaciones generales de la Clastficacion Internacional
Niga, las cuales contiene criterios que permiten ubicar a los productos
0 servicios especie’’, en defecto de las notas explicativas y las listas
alfabéticas.

- el papel sensible;

% las composiciones para la reparacin de nenmaticos;

= la sal de conservacidn que no sea para conservar alimentos;

- ciertos aditivos destinados a la industria alimentaria, por ejemplo, la pectina, la lecitina, las enzimas
3 los conservadores quimicos;

- ciertos ingredientes utilizados en la fabricacion de productos cosmeéticos y productos farmacéuticos, por
ejerplo, las vitaminas, los conservadores y los antioxidantes;

- ciertas malerias filtrantes, por gemplo, las sustancias minerales, las sustancias vegelales y los
wmateriales cerdmicos en particilas.

Esta clase no comprende en particular:

- las resinas naturales en bruto (¢, 2), las resinas semielaboradas (el. 17);

- las preparaciones quimicas para uso médico o veterinario (¢l. 5);

- los fungicidas, los herbicidas y las preparaciones para eliminar animales dafinos (¢l. 5);
- los adbesivos (pegamentos) de papeleria o para uso doméstico (cl. 16);

- la sal para conservar alimentos (cl. 30);

- el pajote (cobertura de humus) (cl. 31)»

Da.gbm::b/e en:

int/ classifications/ nice/ nelpub/ es/ fr/ 20190101/ classheadings/ pdf-
dmwf}md m"!?kmg et@"‘!r.rb"daufjeadmme’?’da:‘ehﬂ*me—i’() 190101 (Consulta: 1 de octubre de 2020).

? Disponible en:

mennlang=ese>pagination=no (Consulta: 1 de octubre de 2020).

10 «Observaciones generales

Las indicaciones de los productos o servicios que fignran en los titulos de las clases constituyen indicaciones
generales relativas a los sectores a los que perfenecen en principio estos productos o servicios. Es por ello que
resulta importante consultar la lista alfabética para asegirarse de la clasificacion exacta de cada producto o
servicio concrero.
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PRODUCTOS

Si un producto no puede clasificarse con ayuda de la lista de clases, de las notas explicativas o de la lisia
alfabética, las signientes observaciones indican los criferios que conviene aplicar:

d.

s

un producto acabado se clasifica, en principio, segiin su funcion o su finalidad. Si la funcion o la
finalidad de nn producto acabado no se menciona en ningsin titulo de las clases, este producto se
clasifica por analogta con otros productos acabados similares que figuren en la lista alfabética. Si no
exciste ninguno, se aplican otros criferios fales como la materia de la que estd hecho o su modo de
[funcionamientoy

un producto acabado con nsos mitltiples (como un radio-despertador) puede clasificarse en todas las
clases que corvespondan a cada una de sus finciones o de sus finalidades. Si estas funciones o
finalidades no se mencionan en ningiin titulo de las clases, se aplican los otros eriferios mencionados
en el apartado a);

las materias primas, en biutto o semielaboradas, se clasifican, en principio, teniendo en cuenta la
maleria de la que estan constituidas;

los productos destinados a formar parte de otro producto se clasifican, en principio, en la misma clase
que este iiltimo siempre que los productos de este género no puedan, normalmente, fener otras
aplicaciones. Ein todos los demds casos, se aplica el criterio establecido en el apartado a);

5i un producto, acabado o no, que debe ser clasificado en fincion de la materia de la gue estd constituido
estd de hecho constituido por materias diferentes, la clasificacion se hace, en principio, en funcion de la
materia predominante;

los estuches adaptados a los productos que van a contener se clasifican, en principio, en la misma clase
qute estos Hltinos.

SERVICIOS

Si un servicio no puede clasificarse con ayuda de la lista de clases, las notas excplicativas o la lista alfabética,
las observaciones siguientes indican los criferios que conviene aplicar:

los servicios se clasifican, en principio, segiin las ramas de las actividades definidas por los titulos de
las clases de servicios y sus notas explicativas o, 5i no se especifican, por analogéa con otros servicios
similares que figuren en la lista alfabética;

todos los servicios de alguiler se clasifican, en principio, en las mismas clases en que se clasifican los
servicios que se prestan mediante los objetos alquilados (por ejemplo, el alquiler de teléfonos, que
pertenece a la cf. 38). Los servicios de arvendamiento son similares a los servicios de alquiler y por lo
tanto deberdn clasificarse de la misma manera. Sin embargo, el arrendamiento con opcidn de compra
(leasing) se clasifica en la ¢l. 36, por tratarse de un servicio financiero.

los servicios de asesoramiento, informacién o consultoria se clasifican, en principio, en la misma clase
que los servicios sobre los que versa el asesoramiento, la informacion o la consultoria. Por ejemplo,
consultoréa sobre transporte (cl. 39), consultoria sobre direccidn de negocios (cl. 35), consultoria
Jinanciera (cl. 36), consultoria sobre belleza (). 44). La prestacion de servicios de asesoramiento,
informacion o consultoria por via electrénica (por teléfono, por via informdtica) no tiene efectos sobre
la clasificacion del servicio.

en prinipio, los servicios prestados en el marco de las franquicias se clasifican en la misma clase que
los servicios especificos que brinda el franquiciador (por ejemplo, el asesoramiento comercial relacionado
con las franquicias (cl. 35), los servicios financieros relacionados con las franquicias (cl. 36) y los
servicios juridicos relacionados con franquicias (cl. 45)»

Disponible en:
bttps:/ [www.wipo.int/ classifications/ nice/ nelpub/ es/ en/ 20190101 / general remarks/ 2lang=es>menu
lang=es (Consulta: 1 de octubre de 2020). ’2/"
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[1.10]  Finalmente, dependiendo del caso en concreto, la autoridad nacional
competente también puede recurrir a otras fuentes de informacion. A
modo de ejemplo, y de manera referencial, podria recurrir a otros
clasificadores como la Clastficacion Industrial Internacional Uniforme
de todas las actividades econdmicas (CIIU) y el TMclass".

[1.11] 57 en diltima instancia el signo se registrara como marca para proteger
productos o servicios de una clase, pero podria haber sido mejor
registrado para otra, esto no es cansal de nulidad del registro, toda ves
que el dato de la clase es meramente referencial. Bajo esta lggica, podria
ocurrir, por ejemplo, que se discuta st un helado a base de yogur debe
catalogarse en la Clase 29 (junto con el yogur) o en la Clase 30 (junto
con los helados cremosos). Sea que se opte por una clase o por otra, esto
no condicionaria la validez, del registro.

[1.12]  En cualguier caso, si al registrar un signo como marca conforme a los
criterios anteriores quedara alguna duda sobre si los productos o
servicios protegidos pertenecen a una clase o a otra, queda a discrecion
de la antoridad nacional de propiedad intelectual definirla.

Estos critetios jutidicos interpretativos fueron desatrollados por el
TJCA, entre otras, en los parrafos 1.1. a 1.7 de la sentencia de
interpretacién prejudicial emitida en proceso 458-1P-2019 de 7 de
octubre de 2020, en el apartado titulado «Alcances de la Clasificacion
Internacional de Niza», publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena 4087 del 13 de octubre de 2020 (paginas 4 a 8), disponible en:

bttps:/ [ www.comunidadandina.org/ DocOfivialestiles/ Gacetas/ Gaceta%o204087. pdf

X 2. Sobre si la renovacion de un registro marcario se ve afectada por
las modificaciones de la Clasificacién Internacional de Niza

2.1. Las interpretaciones prejudiciales del articulo 151 de la Decision 486
realizadas pot este Tribunal no han tratado lo referido a si la renovacion
de un registro marcatio se ve afectada por las modificaciones de la
Clasificacién Internacional de Niza, por lo que a continuacién se aborda
este tema especifico.

El articulo 151 de la Decisién 486 establece que para clasificar los
productos y los setvicios a los cuales se aplican las marcas, los Paises

\Disponible en: http:/ / tmclass.tmdn.ore/ ec2/ 2lang=es (Consulta: 1 de octubre de 2020). yot

10




2.3,

2.4.

2.5,

2.6.
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Miembros (independientemente de si pertenecen al Arreglo de Niza)
utilizarin la Clasificacién Internacional de Productos y Servicios para el
Registro de las Matcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio
de 1957, «con sus modificaciones vigentes», entendiéndose que las
modificaciones vigentes se refieren a las actualizaciones que se hacen
periédicamente por la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI), como 6tgano responsable de esta clasificacion.

I.a OMPI establece que cada cinco afios se publicard una nueva edicion
y, desde 2013, cada afio se publica una nueva versién de cada edicion. A
la fecha de la presente sentencia, se encuentra vigente desde el 1 de enero
de 2024 la duodécima edicién."

Estas actualizaciones de la Clasificacién Internacional de Niza pueden
consignar modificaciones en el listado de productos y setvicios, vatiacion
en los términos utilizados, la inclusién de nuevos productos o setvicios
anteriormente  inexistentes o recategotizar elementos por las
consideraciones que estime necesatias, emergentes del andlisis y
discusion del Comité de Expertos de la Unién de Niza.

La entrada en vigor de una nueva version de la Clasificacion
Internacional de Niza no implica que las solicitudes en tramite, mucho
menos los registros otorgados (o las renovaciones en curso) deban
modificar su listado de productos y servicios. Como se indico
anteriormente, la clasificacién es un mecanismo de armonizacion, por lo
que la proteccién solicitada (y ototgada) del registro no se limita al
nimero de clase, sino que el solicitante o titular pretende proteger el
signo pata distinguir los productos o setvicios descritos en su petitorio o
registro. Bajo ese entendido, al titular le interesa mis lo escrito en la
descripcién de productos y servicios que una simple clasificacion
numérica, de la que puede no ser conocedor.

Para evitar el riesgo de confusién en los consumidores, lo relevante no
es que haya coincidencia en el nimero de la clase de la Clasificacion
Internacional de Niza, sino si existe 0 no conexién competitiva entre los
productos o setvicios del signo registrado y los productos y setvicios del
signo respecto del cual se pretende el registro.

Si la oficina nacional competente, a la luz de la conexién competitiva,

Clasificacién de Niza. OMPI, disponible en: https:
(Consulta: 20 de agosto de 2024). M
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advierte el riesgo de confusion, esta facultada para denegar, de oficio, la
solicitud de registro correspondiente.

2.8. El nimero de la Clasificacion Internacional de Niza no es justificacion
para establecer conexidad competitiva o para descartarla, siendo
obligacién de la oficina nacional (o la autoridad competente) considerar
los ctiterios expuestos sobre la conexién entre productos y/o setvicios
de la Clasificacion Internacional de Niza".

2.9. En conclusién, no es la posicion inicial del nimero de la Clasificacion
Internacional de Niza, ni las modificaciones que sobre esta se hagan, lo
que determina si hay riesgo de confusién o no. Lo relevante es si hay o
no conexion competitiva entre los productos o servicios amparados por
el registro marcario y los productos o servicios distinguidos por el signo
cuyo registro se solicita.

De conformidad con lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina:

DECIDE:

PRIMERO: Consignar la presente interpretacién prejudicial para ser
aplicada por la autoridad consultante al resolver el
proceso interno 09802-2019-00330, la cual debera
adoptarla —remitiéndose asimismo a los criterios
juridicos interpretativos que constituyen actos aclarados
indicados en la presente providencia— al emitir el
cotrespondiente 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 127 de su Estatuto.

SEGUNDO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretacion
prejudicial en los términos solicitados por la autoridad
consultante respecto de los articulos 136 (literal a), 151 y
153 de la Decisién 486, toda vez que las normas andinas
que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatotia

Ver interpretacién prejudicial recaida en el proceso 145-1P-2022 del 13 de marzo de 2023,
que consta en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5146 del mismo dia, disponible en

el siguiente enlace: .
bitps:/ [ www.comunidadandina.ore/ DocOficialesViles/ Gacetas/ GACETA%205146.pdf m
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CUARTO:

QUINTO:
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formulada pot el Tribunal Distrital de lo Contencioso
Administrativo con sede en el cantén Guayaquil,
provincia del Guayas, de la Republica del Ecuador,
dentro del proceso interno  09802-2019-00330,
constituyen un acto aclarado en los términos expuestos
en la sentencia emitida en el proceso 184-1P-2022,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
5389 del 14 de diciembre de 2023.

Con relacion al articulo 151 de la Decision 486, la
autoridad consultante debera remitirse a los criterios
juridicos interpretativos contenidos en la sentencia
emitida en el proceso 145-1P-2022, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de
marzo de 2023, asi como a los criterios juridicos
interpretativos desarrollados en la seccion G de la
presente providencia.

Declarar que a través de la presente providencia judicial
se cumple el mandato de garantizar la aplicacion
uniforme y coherente del ordenamiento juridico
comunitario andino.

Publicar esta sentencia de interpretacion prejudicial en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
consigna la presente sentencia de interpretacion prejudicial para que, en
adelante, sea aplicada en la Comunidad Andina.

Fsta sentencia de interpretacion prejudicial fue aprobada por unanimidad en
la sesi6n judicial de fecha 18 de noviembre de 2024, conforme consta en el
Acta 33-]-TJCA-2024, y se fitma por los magistrados que patticiparon de su
adopcion de acuerdo con lo dispuesto en el tltimo pérrafo del articulo 90 del
Estatuto del Tribunal. m
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\
é&cz/fa& \
Sandra Catalina Charris Rebell6n Hugo R. Gémez Apac
Magistrada Magistrado

Vb  hR

Rogelio Maytg Mayta Ifigo Salvador Crespo
Magistrado Magistrado

De acuerdo con el tltimo parrafo del articulo 90 del Estatuto del Tribunal,
firman igualmente la presente sentencia de interpretacion prejudicial el
magistrado presidente y la secretaria general.

=y

Ifiigo Salvador Crespo
Magistrado presidente

Notifiquese a la autoridad consultante y remitase copia de la presente sentencia
de interpretacién prejudicial a la Secretarfa General de la Comunidad Andina
para su publicacion en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Fesoteoskor
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