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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

- 9 -

PROCESO No. 58-IP-2002

Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 82 literal i) y 83 literales a) y d) de la Decisión 344, formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la República de Ecuador, Primera Sala, Distrito de Quito. Expediente Interno Nº 2340-938-95, e interpretación de oficio los artículos 71, 73 literal a) y Disposición Transitoria Quinta de la Decisión 313; artículo 81 de la Decisión 344. Actor: INDUSTRIAL DE PERFUMES S.A. Marca: “CRISTINE CAROL”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintitrés días del mes de agosto del año dos mil dos, se pronuncia sobre la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la República de Ecuador, Primera Sala, Distrito de Quito, a través de su Presidente Víctor Terán Martínez.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial antes referida la cual se ajusta a lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto del Tribunal, por lo que mediante auto de diez de julio de 2002 su admisión a trámite ha sido considerada procedente.

1.
ANTECEDENTES

Son hechos relevantes, para la interpretación, los siguientes:

1.1
Las Partes, el objeto de la demanda y su contestación

La empresa INDUSTRIAL DE PERFUMES S.A., persigue la nulidad del acto administrativo en el cual se niega el registro de la marca “CRISTINE CAROL”, para proteger productos de perfumería y cosméticos, comprendidos en la Clase Internacional No. 3
, por considerar que, existían semejanzas con la denominación “CRISTINE”, que pueden presentar confusión en los medios comerciales y en el público consumidor. Indica la actora que la resolución del Director de Propiedad Industrial es violatoria de las normas vigentes al momento en que la solicitud de registro de dicha marca fue presentada, pues de conformidad con la Disposición Transitoria Quinta de la Decisión 313 el derecho preferente le correspondió a Industrial de Perfumes S.A., puesto que su marca tiene más de diez años de antigüedad, (registrada en Venezuela desde 1964), cumplía los dos presupuestos de esa norma para reclamar el derecho preferente. “Por ello, al no considerar la vigencia absoluta de dicha norma que le obligaba a conceder el registro de la marca CRISTINE CAROL, el Director Nacional de Propiedad Industrial ha violado el ordenamiento jurídico comunitario.”

Observa que la denominación CRISTINE no se hallaba registrada como marca en el Ecuador, siendo la única excepción de la Disposición Transitoria Quinta de la Decisión citada, la que de existir una marca registrada en el Ecuador, ésta fuera idéntica. 

La actora aduce que la denominación CRISTINE no es idéntica a CRISTINE CAROL; existen diferencias tales como que la marca CRISTINE está conformada por una sola palabra, mientras que la marca registrada en Venezuela CRISTINE CAROL está formada por dos palabras que constituyen una unidad, y que no son idénticas a CRISTINE, por lo tanto, no hay posibilidad de confusión entre CRISTINE y CRISTINE CAROL, ya que el primero es un nombre de pila de mujer, y el segundo es un nombre y apellido de mujer. Por otra parte, alega que la marca CRISTINE no se halla en uso.

Concluye solicitando que se declare la ilegalidad del acto administrativo impugnado, como consecuencia de ello, la nulidad del mismo, y se restablezca su derecho a inscribir la marca indicada.

El Delegado del Procurador General del Estado se excepciona negando pura y simplemente los fundamentos de hecho y derecho de la demanda; sostiene la improcedencia de las pretensiones del actor por cuanto el acto administrativo materia de la litis proviene de autoridad competente y está ajustado a derecho; alega sobre la falta de derecho de la parte actora para proponer su demanda por carecer de fundamento sus pretensiones; y, finalmente aduce la caducidad del derecho del actor y la prescripción de la acción según la ley ecuatoriana.

El Director Nacional de Propiedad Industrial contesta la demanda negando pura, simple y llanamente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, declarando la validez y legalidad de la resolución impugnada, puesto que guarda relación con el artículo 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Indica el Director Nacional de Propiedad Industrial que, según el artículo 93 de la Decisión 344, cualquier persona puede presentar oposición al registro de la marca solicitada, indicando que: “A efectos de este artículo, se entenderá que tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos y servicios, respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.”

2.
COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, de acuerdo con lo que dispone el artículo 32 del Tratado de su Creación, codificado mediante Decisión 472 de la Comisión.

3.
NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal interpretará la norma que ha sido expresamente requerida por el juez consultante, esta es, el artículo 83 literales a) y d) de la Decisión 344. Considera necesario interpretar de oficio los artículos 71, 73 literal a) y la Disposición Transitoria Quinta de la Decisión 313; así como el artículo 81 de la Decisión 344 por ser relativo a la materia; normas que se transcriben seguidamente:

DECISIÓN 313

“Artículo 71.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.”

“Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: 

“a)
Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

“QUINTA.- Los derechos de propiedad industrial concedidos válidamente en cualquiera de los Países Miembros, con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente Decisión, que versen sobre marcas registradas con una antigüedad superior a diez años, gozarán del derecho preferente de registro en el resto de los Países Miembros y por el término de un año contado a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, siempre que no exista una marca idéntica previamente registrada en el País Miembro donde se solicite dicho registro, que ampare los mismos productos o servicios, o productos o servicios similares de modo tal que puedan inducir al público a error.”

DECISIÓN 344

“Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: 

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

“d)
Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos. 


Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;”

4.
CONSIDERACIONES:

Para cumplir con la consulta formulada, el Tribunal procederá en su interpretación a destacar como aspectos más relevantes para la solución del caso al que se refiere el proceso interno: la aplicación de la ley en el tiempo; principio de territorialidad y derecho de prioridad; definición de marca; requisitos esenciales para su registrabilidad; causales de irregistrabilidad; riesgo de confusión; marcas notoriamente conocidas y su prueba; derecho de exclusividad y facultades.

4.1.
Aplicación de la Ley en el tiempo 

Para orientar el criterio del juez en el presente caso sometido a consulta, se expone detalladamente la concurrencia de los hechos y del tiempo de validez de las Decisiones aludidas:


-
La Decisión 313, se expidió en la ciudad de Quito, el seis de febrero de mil novecientos noventa y dos, y fue publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 101 de 14 de febrero de 1992, siendo directamente aplicable en los Países Miembros, en virtud del principio de aplicación directa de las normas comunitarias. La solicitud de registro de la marca “CRISTINE CAROL” fue presentada el 12 de febrero de 1993.


-
El 1 de enero de 1994 entró a regir la Decisión 344, de conformidad con su Segunda Disposición Transitoria. La Resolución No. 0944879 del Director Nacional de Propiedad Industrial rechazó el registro de la marca el 7 de junio de 1995.

Resumiendo, para el caso subjudice, se entiende que se solicitó el registro de una marca bajo la vigencia de la Decisión 313, fundamentándose en la Disposición Transitoria Quinta; y, por otra parte, el acto administrativo de rechazo de registro de la marca “CRISTINE CAROL” sucedió bajo la vigencia de la Decisión 344.
4.2.
Principio de territorialidad y derecho de prioridad

El principio de territorialidad, de conformidad con la doctrina comunitaria sobre la protección y los efectos de los derechos de la propiedad industrial, se refiere a que estos derechos se circunscriben al territorio del País Miembro en que tales derechos son concedidos. 

Por tanto, el derecho exclusivo que se otorga al titular de una marca registrada se circunscribe al ámbito territorial en que se aplica la ley marcaria. 

En la actualidad no existe un registro marcario de alcance subregional andino, sin embargo se espera que en los próximos años se pueda hablar de marca comunitaria.

El principio de territorialidad nos lleva, para el presente caso, a realizar un estudio sobre el derecho de prioridad bajo lo dispuesto en la Disposición Transitoria Quinta de la Decisión 313.

Por derecho de prioridad se entiende que es el que se adquiere con anterioridad a otros. Específicamente en la Disposición Quinta Transitoria de la Decisión citada se deduce como el reconocimiento a los derechos de propiedad industrial válidamente concedidos en cualquiera de los Países Miembros, siempre que se cumpla con los siguientes supuestos:


-
Que hayan sido concedidos con anterioridad a la Decisión mencionada.


-
Que versen sobre marcas registradas con una antigüedad superior a diez años.


-
Que no exista una marca idéntica previamente registrada en el País Miembro, donde se solicite el registro, y


-
Que proteja los productos o servicios idénticos o semejantes que puedan inducir al público a error.

La finalidad de esta disposición es que la marca que goza de esas características, tenga derecho preferente de registro en el resto de los Países Miembros por el término de un año. El titular de una marca que la ha usado con superioridad a diez años es, en cierto modo, reconocido por su esfuerzo y constancia de mantener la marca en el tráfico comercial, y siempre que cumpla con los supuestos establecidos en la Disposición Quinta Transitoria de la Decisión 313 podrá registrar preferentemente la marca en otro País Miembro.

4.3.
Definición de marca

La marca es todo signo que sea capaz de distinguir bienes y servicios de los de otros que se encuentran en el mercado.

Las marcas buscan proteger a sus titulares y al público consumidor en general. “En este sentido, las Marcas protegen los intereses de un Comerciante que adopta un signo para identificar los Bienes y Servicios que éste ofrece al mercado, los intereses de los Consumidores de llegar a obtener los Bienes que éstos desean adquirir verdaderamente, y el interés del Público en general de no llegar a ser sujetos perjudicados por actos de competencia desleal.”

Para el tratadista Hermenegildo Baylos la marca “... es un signo destinado a individualizar los productos o los servicios de una empresa determinada y hacer que sean reconocidos en el mercado por el público consumidor.”
 
4.4.
Requisitos de un signo para ser registrado como marca

Tanto la Decisión 313 como la 344 determinan idénticos requisitos para que un signo pueda constituirse en marca, estos son: que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Que un signo sea perceptible significa que sea aprehensible por medio de los sentidos. Siendo la marca una creación intelectual su naturaleza es inmaterial, por lo que no puede tocarse o percibirse, por lo tanto debe manifestarse por indicaciones perceptibles que la representan, de modo que los consumidores puedan advertirla.

Del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia se puede definir que lo perceptible es todo aquello que se puede comprender por la impresión del objeto, es decir, lo que se advierte interiormente de la sensación o impresión material realizada por los sentidos.

Otero Lastres se refiere a este requisito como un soporte material en el que ha de identificarse la identidad inmaterial del signo.

La distintividad es la característica esencial de la marca cuyo objetivo es diferenciar productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de idénticos o similares provenientes de otra.

Al respecto, el Tribunal ha dicho que:


"La racionalidad de la ley marcaria en su función protectora del derecho que otorga el registro marcario a su titular, se deriva precisamente del carácter distintivo de la marca. Porque la distintividad importa tanto al empresario quien ofrece en el mercado un producto con el propósito de hacer conocer su origen, la calidad y condiciones del mismo, como al consumidor quien desea adquirir un producto de determinado origen y calidad. La distintividad del producto sirve de puente de comunicación entre empresarios, productores y consumidores en la medida en que lanza al mercado una señal inequívoca de la procedencia de los bienes y despierta en el consumidor la convicción de que el producto que adquiere es el que desea porque lo conoce y lo asocia con un único productor."

Este requisito debe ser apreciado en dos aspectos: intrínseca y extrínsecamente, de esta manera debe ser por sí mismo capaz de distinguir los productos y servicios, es decir, la asociación de la marca con los bienes; y al referirse a su aspecto extrínseco debe poder distinguirse de los demás productos y servicios que existen en el mercado.

La representación gráfica es un requisito formal que permite que el signo sea descrito en forma material, facilitando la publicación y el archivo de las marcas solicitadas. 

“La susceptibilidad de representación gráfica del signo es la cualidad para ser expresiva porque permite una descripción material para conocer las características del signo, haciéndolo por medio de palabras, figuras, signos y otros. 

“Este requisito concreta la idea del signo objeto de la marca, a través de diversos mecanismos ya señalados y permite conocer cómo es materialmente el signo que se está presentando.

“Marco Matías Alemán expresa de este requisito que: "La representación gráfica, en suma, es una descripción que permite formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras, signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados". 

(...)

"Es un requisito formal, que permite la publicación y archivo de las marcas solicitadas en la respectiva oficina de propiedad industrial. Esta característica del signo permite transmitir en forma material el contenido y las dimensiones de éste, lo cual permitirá más tarde, con el requisito de publicación que la norma exige, que los competidores puedan conocer y apreciar el signo para establecer las diferencias o semejanzas con el ya registrado, o ya solicitado y poder impugnarlos si fuera el caso a través del incidente de observaciones previsto en la norma andina."

Concluye este Tribunal, que un signo para ser capaz de registro debe reunir los requisitos analizados anteriormente, debiendo además no incurrir en las prohibiciones que establecen las normas correspondientes.

4.5.
Causales de irregistrabilidad: signos semejantes o idénticos, reproducción, imitación total o parcial de un signo notoriamente conocido.
Existen causales por las cuales un signo no podrá registrarse, puesto que de una u otra manera inducen a error al consumidor y perjudican a los demás empresarios. La legislación andina ha prohibido la registrabilidad de ciertos signos en caso de producirse los supuestos que la norma establece, protegiendo tanto al titular de la marca como al público consumidor, y a su vez regulando un mercado de competencia leal.

De los literales solicitados para su interpretación tenemos:

Signos semejantes o idénticos

El artículo 73 de la Decisión 313 y el 83 de la Decisión 344, trae en términos similares las prohibiciones de registro de marca en relación con derechos de terceros

La misma identidad o semejanza que pueda existir entre los signos producen en la mente del consumidor una confusión tal que puede llevarlos a elegir erróneamente un producto o servicio.

Se refiere a la falta de distintividad que puede existir entre signos similares, ya que si no se los logra diferenciar, no guiarían al público consumidor frente a otros iguales o semejantes.
El literal a) de los artículos 73 de la Decisión 313 y 83 de la Decisión 344, trae esta regla en la que se prohíbe que se puedan registrar esta clase de signos bajo las siguientes configuraciones:


-
Que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero;


-
Que sean para los mismos productos o servicios; y


-
Que sean para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

El empresario requiere para la comercialización de sus productos o servicios de un signo distintivo que sirva para diferenciarlo de los otros que se encuentran en el tráfico mercantil, por lo que sería ineficaz si en el mercado se encuentran varios signos iguales o similares para los mismos productos o servicios, puesto que el público consumidor no podría identificar sus bienes, siendo esta la finalidad de este artículo: precautelar los intereses del titular de la marca registrada o de la solicitada y la del consumidor.

Esta norma abarca la protección para los mismos productos o servicios, de lo que en doctrina se conoce como la “especialidad marcaria”. Un signo no ampara todos los bienes del mercado, sino sólo aquellos para los que se ha solicitado su registro, por esta razón existe una clasificación internacional que agrupa bajo cada clase una gama de productos o servicios. 

“Cuando las marcas no sólo son idénticas sino que tienen por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto, podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión.”

Reproducción, imitación, traducción o trascripción total o parcial de un signo notoriamente conocido

La causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 83 literal d) de la Decisión 344 establece una protección especial para aquellos signos distintivos que posean el carácter de notoriedad, de tal manera que se prohíbe la reproducción, imitación, traducción o transcripción de un signo notorio en el país donde se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, siempre y cuando la marca que se pretende registrar sea confundible con otra notoriamente conocida. 


“La marca calificada de notoria goza en el derecho comunitario de una protección especial, en relación con las demás marcas, por cuanto la misma calidad de notoria reafirma su presencia en el mercado y la protege de eventuales registros que puedan perjudicar al titular de una marca notoria.”

Se deduce, de esta exclusiva protección a la marca notoria, que no se encuentra limitada por los principios de especialidad marcaria ni de territorialidad, justamente por poseer la calidad de notoria.


“...la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende, —caso de producirse confusión por similitud con un signo pendiente de registro— con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como de impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.”
 

La marca notoria es aquella que ha obtenido un grado de aceptación por parte cierto grupo de consumidores, respecto de esos productos o servicios. Este grado de aceptación es debido al éxito y al reconocimiento que ha tenido en el comercio. 

La calidad de marca notoria es el resultado de un conjunto de factores que deberán ser probados por quien la alega, estos factores se refieren a la intensidad y al ámbito de difusión, uso constante y antigüedad, a la publicidad y difusión de la marca, y a la producción y mercadeo de los productos que distingue a la marca, basados en el eficaz esfuerzo de su titular.

Es importante resaltar que quien alega la notoriedad de un signo deberá probarlo conforme a los criterios señalados en la norma andina.

La prueba en esta clase de marcas notorias se basa en las mismas acciones derivadas de las actividades realizadas por su titular como la publicidad, inversión, mercadeo, ventas, etc., que deben ser presentadas ante la autoridad administrativa o judicial, evidenciando de esta manera, la calidad de notoria por las condiciones exteriores que la representan y de esta manera demostrar que su marca no es común u ordinaria.

“Igualmente el Tribunal en varios fallos ha insistido que la notoriedad de la marca es un hecho que debe probarse, pues la marca para convertirse en notoria es el resultado de una serie de factores como: calidad del producto, difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, entre otros; la carga de la prueba corresponde al titular de la marca pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes.

“La calificación de marca notoria no puede ser atribuida por la simple afirmación ni del titular ni de los consumidores, sino que debe ser por resolución en la etapa administrativa o judicial cuando en el trámite del proceso se aporten las pruebas necesarias suficientes para que el juzgador con pleno convencimiento pueda calificar a una marca de notoria.”

4.6.
Riesgo de confusión. Cotejo marcario

La confundibilidad o riesgo de confusión se produce cuando se toma una marca creyendo que es otra, puesto que sus elementos son similares, perdiendo su característica esencial que es la distintividad. 

A la autoridad administrativa o al juez le corresponde identificar la confundibilidad entre las marcas en conflicto, que deberá ser verificada fundamentándose en los principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia, basados para precisar el grado de confundibilidad, por lo tanto seguidamente se esgrimen los siguientes criterios:

1.
Las marcas confrontadas deberán analizarse partiendo de una visión de conjunto, en la totalidad de sus elementos, sin que se desintegre ni se la descomponga, apreciándola en su unidad fonética y gráfica.

2.
El cotejo marcario debe ser realizado en forma sucesiva y no simultánea, así en la comparación de las denominaciones confrontadas debe analizarse, de forma individualizada no bajo un análisis simultáneo, porque tampoco lo realiza de esta manera el consumidor.


“Esto es lógico puesto que en la mayoría de los casos el consumidor no tendrá frente a sí a las marcas en pugna. Probablemente las verá separadas en el tiempo y en el espacio.”

3.
Para realizar el estudio el juez consultante deberá tomar en consideración al presunto comprador y tener en cuenta la naturaleza del producto. Dos aspectos importantes deberá analizar en este punto:


a.
Para comprobar si el público consumidor podría caer en el riesgo de confusión deberá ponerse en rol de posible adquirente. 



El juez deberá colocarse frente a los productos o servicios amparados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor, de esta manera podrá evaluar con mayor apreciación si entre ellas existen similitudes que induzcan a error en la elección.


b.
El grado de atención del público consumidor. Es importante que el juez dilucide qué clase de público será el comprador. Cuando se trata de productos o servicios de consumo masivo, por lo general, el consumidor no se detiene a realizar un análisis meticuloso y específico de la marca que está adquiriendo. 



El consumidor medio, que es a quien se dirige la mayor parte de productos o servicios, no es un adquiriente especializado, su razonamiento al momento de obtener un producto será normalmente lúcido, prestará cierto grado de atención de acuerdo a sus beneficios personales, como calidad, precio, rendimiento, origen de fabricación, etc. 

4.
Para verificar si existe similitud deberá fijarse en las semejanzas que encuentre, no en las diferencias que existan entre las marcas, puesto que la similitud se evidenciará aún más cuando existan elementos comunes entre ellas.

5.
Otros criterios que versan sobre la confusión por similitud o semejanza, se producen en tres campos:


a.
Confusión visual, que es causada por la similitud de los signos al observarse las marcas confrontadas, similitud producida en la forma de percibirse y no de la manera como se representa, esta similitud se pude dar por palabras, dibujos, frases, etiquetas, etc.



La confusión visual puede ser inducida por semejanzas ortográficas, gráficas o por similitud de forma.


b.
Confusión auditiva, que es provocada por la coincidencia en la pronunciación, en la fonética igual, aun cuando la forma de escritura sea diferente, o la pronunciación sea correcta o deformada como expresa Jorge Otamendi en su obra ya citada.



“Por otra parte, el plano fonético se identifica con los sonidos percibidos por el oído, que hacen que la tonalidad de la palabra o conjunto de palabras que constituyen la marca sea coincidente, semejante o idéntica a otra palabra o palabras de una marca registrada o solicitada previamente o difiera totalmente de ella. Para ello se toma en cuenta ciertos criterios comparativos que guardan relación con las semejanzas o diferencias entre ubicación de las sílabas tónicas, el posicionamiento de las primeras sílabas, la ubicación e identidad de las vocales que si, al ser estudiadas son iguales, determinan una semejanza más relevante. Estos criterios son:



“... Si las denominaciones comparadas contienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede concluirse que las denominaciones son semejantes, ya que ese orden de distribución de las vocales produce la impresión de que dicha denominación impacta en el consumidor.



“... Si las sílabas tónicas de las denominaciones cotejadas son coincidentes, tanto por ser idénticas o muy similares y ocupan la misma posición, cabe también advertir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de la marca).



“... Si la sílaba tónica y la sílaba situada en primer lugar de las marcas estudiadas son iguales, la semejanza es más relevante. Al contrario, si en la confrontación de las marcas es divergente la sílaba tónica y coincidente la situada en el primer lugar, la probabilidad de semejanza será menor.”
 


c.
Confusión ideológica, es producida cuando existe similitud conceptual en las palabras, representando una misma idea, lo que induce a error al público consumidor.

Con base en lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

1.
La marca es un signo inmaterial cuya finalidad es que pueda distinguir los productos o servicios de los otros que existen en el mercado. Deberá reunir los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y no incurrir en las prohibiciones que establecen las Decisiones 313 y 344.

2.
No serán susceptibles de registro los signos que sean idénticos o se asemejen a una marca registrada o solicitada para su registro para los mismos productos o servicios, de forma tal, que su uso pueda inducir al público a error.

3.
Los signos que se constituyan en la reproducción, la imitación, la traducción o la trascripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional no podrán registrarse. Esta prohibición es independiente de la clase de la cual se solicita su registro. 

4.
Las marcas notoriamente conocidas son las que gozan de gran aceptación y reconocimiento de cierto grupo de consumidores que adquieren esa clase de marcas. La notoriedad es un hecho que debe probarse, conforme los criterios establecidos en la normativa andina.

5.
El riesgo de confusión hace que las marcas pierdan su función distintiva induciendo al público a error. Esta sentencia expone los criterios y las reglas dadas por la doctrina y este Tribunal para que el juez examinador tenga los parámetros necesarios para su pronunciamiento.

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la República de Ecuador, Primera Sala, Distrito de Quito, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial, cuando dicte sentencia dentro del proceso interno No. 2340-938-95, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

El Tribunal consultante deberá además dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal, luego de dictada la sentencia.

Notifíquese al mencionado Consejo consultante, mediante copia certificada de esta sentencia. Remítase copia de la misma a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
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