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VISTOS
El Oficio N° 04083-S-TDCA-DMQ-2018 del 3 de diciembre de 2018, recibido
fisicamente el 12 del mismo mes y afio, mediante el cual el Tribunal Distrital de
lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito de

la Repdblica del Ecuador, solicita Interpretacién Prejudicial del Literal h) del
Articulo 136, y los Articulos 137, 130, 154, 258, 259 y 273 de la Decision 485 de

la Comision de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 17811-

2016-01034; v,

El Auto del 24 de enero 2019, mediante el cual este Tribunal admitio a tramite la
presente Interpretacion Prejudicial.
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ANTECEDENTES
Partes en el proceso interno
Demandante : Colombia Industrial & Automotriz S.A.S.

Demandados - Director Ejecutivo del Instituto Ecuatoriano
de la Propiedad Intelectual —IEPI— de la
Republica del Ecuador

Presidente del Comité de Propiedad Intelectual
del IEPI

Vocales de la Segunda Sala del Comité de
Propiedad Intelectual del IEPI

Tercero interesado : Freezetone Products, Inc.

ASUNTOS CONTROVERTIDOS

De |a revision de los documentos remitidos por el Tribunal consultante
respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas
controvertidos en el proceso interno son os siguientes:

Si el signo FREEZETONE (denominativo)' resultaria confundible con la
marca FREEZETONE (mixta)? toda vez que durante varios arios Colombia
Industrial & Automotriz S.A. actud como distribuidor de los productos
FREEZETONE fabricados por Freszetone Products, Inc., lo que prueba la
existencia de una relacion comercial entre dichas empresas.

Si la marca FREEZETONE (mixta) tendria la calidad de notoriamente
conocida.

Si la solicitud de registro del signo FREEZETONE (denominativo)
constituiria acto de competencia desleal en contra de Freezetone Products,
Inc.

Si la denominacion del signo FREEZETONE (denominativo) solicitado a
registro constituiria un nombre de fantasia.

Si existe conexion entre los productos que distinguen los signos en
conflicto.

Solicilado a registro para distinguir productos de la Clase 2 de la Clasificacion Intemn acional de Niza.

Solicitado a registro para distinguir productes de la Class Tdela Clasificacidn Internacional de Niza.
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NORMAS A SER INTERPRETADAS

El Tribunal consultante solicita la Interpretacién Prejudicial del Literal h)
del Articulo 136, y los Articulos 137, 150, 154, 268, 259 y 273 de |a
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina®, de los cuales
unicamente se interpretaran el Literal h) del Articulo 136, y los Articulos
137, 258 y 259 de la citada Decision, por ser pertinentes.

No procede la Interpretacion Prejudicial del Articulo 150 de la Decision 486
de la Comisién de la Comunidad Andina, debido a que en el proceso
interno no se discute sobre el inicio del examen de registrabilidad.

No procede la interpretacion del Articulo 154 de la Decisién 486 de la
Comisién de la Comunidad Andina; toda vez que la controversia no versa
sobre el derecho al uso exclusivo de una marca.

No procede la interpretacion del Articulo 273 de la Decision 486 de la
Comisién de la Comunidad Andina; toda vez que la controversia no versa
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Decision 486 de la Comisidn de la Comunidad Andina. -

“Articulo 136.- No podran regisirarse como marcas aguelios signos cuyo vso en el comercio afectara
indehidamente un derccha de lercera, en particular ciando:

{..)

i) constituyan wna reproduccidn, inttacin, traduccion, transhileracion o franscripcitn, tofal o parcial,
de un signo distintivo notoriamente conceido cuyo liluler sea un fercero, cualesquisra que s0an los
productos o servicios a los qus se apligue el signo, cuando i irso fuese suscaplible de causar un
riesgo de confusién o de asociaciin con ese lercero o con SUS produclos o Sorvicios, un
aprovechamianta injusto del prastigio def signo, o la dilucidn do su fuerza distintiva o de su valor
comarcial o publicitano”

“Articulo 137 - Cusndo la oficina nacional competents tenga indicios razonables que fe permitan
inferir gue un registro se hubiese solicilado para perpelrar, faciitar o consofidar un aclo de
compelencia desleal, podra denegar dicho regisira™.

-Articulo 150.- Vencido sl plazo establecido en el articulo 148, o s/ no se hublesen prasentado
aposiciones, fa oficing nacional compstente procederd 8 realizar &l examen de registrabitidad. En
caso se hubiesen presertado oposiciones, fa oficing nscional competente 56 pronunciard sohro
éstas v sobre la concesién o denegatoria dal regisiro de fa marca mediante resolucidn”

‘Articulo 154 - E! derecho al uso exclusivo do una marca sa adguirird gor al registro ds la misma
ante la respectiva oficing nacional competenie.”

"Arficulo 258.- Se considers desteal todo aclo vinculado & la propiadad industrial roalizado et el
ambito empresarial gus sea confrario & los ysos y praclicas honestos.”

“Articulo 259.- Conslituyen actos de competonciz desleal vinculados & 3 propicdad indusinal, entre
ofros, los siguisnios:

a) cualquisr aclo capsz de crear ung confusion, por cualguier medio qug soa, respecio dol
astablecimiento, los producios o la actividad industrial o comercial da un compelidar;

b) las ascversciones falsas, en el sjercicio del comercio, capaces de desscroditar el
establecimianto, los productos o la aclividad industrial o comercial de un compalidar; o,

¢} as indicacionss o assveraciones cuyo empleo, en el efercicio dal comercio, pudiaren inducir af
piblico a error sobre fa naturaleza, el modo de fabiricacidn, las caracterisficas, la aptitud an ef
amploo o la cantidad de los productos.”

“Articulo 273.- Para los efaclos de la presente Decision, cnlidndase como Oficing MNacional

; \;ﬁ?v*"‘ ", %§\Compefenfer al drgann administrativo encargado del registro de Ja Propiedad lndustrial”
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sobre el organo competente.

5.  De oficio se interpretaran el Literal d) del Articulo 136 y Articulos 151, 224
y 228 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina4, a fin de
desarrollar, en primer lugar, el tema de irresgistrabilidad de signos que sean
idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, cuando el
solicitante haya sido un representante o distribuidor o expresamente

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

" Arficulo 136.- No podrén registrarse como marcas aquelios signos cuyo usoen el comercia afectara
indebidamente un deracho do lorcero, en particiilar cuando,

()

d) sean idénticos o se asemegfen a un signo cistintive de un lercero, slempre qus dadas 185
circunstancias su vso pudiora origingr un fssgoe de confusidn o de asociscidn, cuando &l solfeitante
saa o haya sido un ropresentante, un distibuidor o una porsona expresaments aulorizada por el
titutar oe! signo profegido en of Pais Mismbro o en el extranjars;

- Articulo 157.- Para clasificar los productos v los servicios a los cuales se aplican las marcas, los
Paises Miombros ulilizaran fa Clasificacitn Internacional de Productos y Servicios para & Registro
do las Marcas, estabiccida por ef Ameglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones
vigenias,

L as clases da la Clasificacisn internacional referida en of parralo anterior no delerminaran la similifud
ni la disimilitud de jos productos o senvicios indicados exprosamente.”

“Articulo 224.- Se enlisnda por signo distintivo notoriaments conocido el que fuese recornociio comao
tal en cuslquier Pals Miembro por ef sector pertinents, indapendientemente de la manerma o el medio
por el cual se hubiese hecho conocido.”

“Arficulo 228.- Para determinar fs notoriedad do un signo distinfiva, se lormarg en consideracian
enfre ofros, fos siguienies factores:

&) 6l grado de su conocimiento enlre los miembros del sector pertinents dentro de cusalquier Pals
Miembro;

b la duracion, amplitud y extension geogrifica de su uliizacion, denlro o lusra do cualquisr Pais
Miombrao,

¢ la duracion, amplitud y extensidn geografica de sy promocion, dentro o fuers de cualquier Pais
Mismbro, incluyendo ta publicidad y fa presentacion en fardas, exposicionss U ofros evenlos da
Ins produclos o senvicios, del establecimiento o dela achividad & los quo se apliqus;

d) el valor de toda inversidn efscluada para promoverio, 0 para promover el establocimiento,
actividad, produclos o sorvicios 4 los que se apligue;

e) las cifras de venlas y de ingresus de la empresa lilular en o que respocta &l signe cuya
notoriedad sa alega, lanto en el plano infermacional como en el del Pais Migmbro on el gue se
pretanda la proteccién;

fl el grado de dislintividad inherante o adqguirida del signo; g} el valor confable del signo como
active empresarial;

g} el valor contable del signo cemao sctivo empresarial

) el volumen de pedidos de parsonas inleresadas on obtener tna franguicia o licencia del signo
en delerminado teritonia;

i} laexisioncia de aclividades significativas de fabricacidn, compras o simacenamiento por el lifular
del siging an of Pais Mismbro an qus se busca proleceion

jl los aspsctos def comercio infernacional; o,

o DE o k) la existencia y antigledad de cualquier registro o salicitud de regisiro del signo distintivo en el
. > o s, : S
p, Q‘c" Yo Pais Mismbro o en of extranfero.
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autorizado por el titular, en segundo lugar, abordar el tema de la conexion
entre los productos que distinguen los signos en confiicto, en tercer lugar,
complementar el tema de la notoriedad de la marca.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

1. Irregistrabilidad de signos que sean idénticos o se asemejen a un signo
distintivo de un tercero, cuando el solicitante haya sido un representante o
distribuidor o expresamente autorizado por el titular.

Comparacion entre signos mixtos y denominativos.

La marca notoriamente conocida. Su proteccion y su prueba.

Solicitud de registro de un signo para perpetrar un acto de competencia
desleal.

Marcas de fantasia.

Conexion entre productos de la Clasificacion Internacional de Niza.

BN

o o

E. ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

1. Irregistrabilidad de signos que sean idénticos o se asemejen a un
signo distintivo de un tercero, cuando el solicitante haya sido un
representante o distribuidor o expresamente autorizado por el titular

11. Freezetone Products, Inc. argumentd que el registro del signo
FREEZETONE (denominativo) no debid solicitarse al encontrarse dentro
del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el literal d) del Articulo
136, toda vez que durante varios afios Colombia Industrial & Automotriz
S.A. actud como distribuidor de los productos FREEZETONE fabricados
por Freezetone Products, Inc., lo que prueba la existencia de una relacion
comercial entre dichas empresas.

1.2. En atencion a lo anterior, resulta pertinente analizar el Articulo 136 de la
Decision 486, especificamente la causal de irregistrabilidad prevista en su
literal d), cuyo tener es el siguiente:

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

(...)

d sean idénlicos o se asemgjen a un signo distintivo de un lercero,
siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo
de confusion o de asociacion, cuando el solicilante sea o haya sido un
representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada
por el titutar def signo protegido en el Pais Miembro o en el exiranjero;

()

1.3. El Tribunal se ha pronunciado reiteradamente sobre este tema senalando

- que la prohibicién de registro contemplada en el literal d) del Articulo 136
;ﬁm
"f d ..L"l-.‘hl ({ ﬂ: oy, 5
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establece que se denegara el registro de un signo cuando el solicitante sea
o haya sido un representante, distribuidor o una persona expresamente

autorizada por el titular del signo protegido en el pais miembro o en &l

extranjero.
1.4. Es importante destacar que la citada causal relativa de irregistrabilidad
opera incluso en los casos en los que la marca se encuentre registrada en

el extranjero y no tGnicamente en alguno de los paises miembros. En estos

solicitado®.

1.5. Por otro lado, este supuesto de irregistrabilidad constituye tambien una
causal de nulidad relativa al registro de un signo obtenido por quien es o
haya sido, representante, distribuidor o una persona expresaments
autorizada por el titular del signo protegido en el pais miembro o en el

extranjero. Lo que se busca cautelar es el derecho del fitular legitimo de la
marca frente a quien, aprovechandose de ser o haber sido su
representante, distribuidor o su autorizado para gjercer acciones
mercantiles con su marca, pretenda beneficiarse de ella, por el
conocimiento que tenia del signo y de la relacion comercial con el titular.

casos, la oficina nacional compelente denegara el registro del signo

Del mismo modo, pretende proteger al pliblico consumidor, en el cual se

podria generar el riesgo de confusion o de asociacion®.

1.6. En ese sentido, se debera verificar si la conducta acusada incurre o no en
el supuesto contemplado en el literal d) del Articulo 136, verificando,

conforme se ha explicado en lineas anteriores, si se ftrata de un
representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el
titular del signo protegido, entendiendose por representante a la persona
que promueve y concierta la venta de los productos de una casa comercial,

debidamente autorizada por esta’; y por distribuidor, al encargado de
distribuir los productos elaborados por una empresa, quien reparte un
0 persona

producto o un servicio a ciertos locales o personas a quienes deba
1.7. Asimismo, para la configuracion de esta prohibicion o causal de nulidad
distribuidor

comercializarse®.
representante,

relativa, la condicion de

expresamente autorizada por el titular del signo protegido debera ser
fehacientemente acreditada dentro del proceso interno®. No basta la sola
afirmacién, sino que se deberan presentar los medios probatorios
pertinentes que otorguen a la autoridad los elementos suficientes de juicio

Wer Interpretacion Prejudicial recaida en &l Procese 48-IP-2012 del  de junio de 2012 y 547-1P-2015

Ver Interpretacion Prejudicial recaida en ol Procese 847-1P-2013 del & de septiembre de 2016
6

B
del @ de septiembre de 2016,
Real Academia de la Lengua Espafiola “Diccionaro de la lengua espafola’, Edician del
Tricentenario; “representante”, eroera connotacidn, httpoiidie rae.es {Consulla:  de abril de 20118).

L
Ver Interpretacion Prejudicial 48-1P-2012 del 6 ds junio de 2012,
\er Interpratacion Prejudicial recaida en el Proceso 48-IP-2012 del 6 de junio de 2012 y 547-1P-2015

B
/o PE 4y,
S 7% \gol 9 de sepliembre de 2016.
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para verificar la causal enunciada®®.

1.8. Resulta pertinente sefialar que el supuesto contemplado en el literal d) del
Articulo 136, se encuentra relacionado con la disposicion prevista en el
segundo parrafo del Articulo 172, que establece que procede la nulidad
relativa de un registro de marca cuando se haya concedido en
contravencion de lo dispuesto en el Articulo 136 o cuando haya sido
solicitada de mala fe.

2. Comparacién entre signos mixtos y denominativos

21 Como la controversia radica en la presunta confusion entre el signo
solicitado FREEZETONE (denominativo) y la marca FREEZETONE
(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.’

2.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan
expresiones acusticas o foneticas, 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 connotacion conceptual que evoca ciertas
cualidades o funciones del producte identificado por el signo; y, arbitrarios,
que no manifiestan conexién alguna entre su significado y Ia 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.1?

2.3. 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.

2 4. Sibien 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 (ue, por su tamano, color, diseno u otras caracteristicas, puedan
causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las
particularidades de cada caso. ™

" Ver Interpretacian Prejudicial 547-1P-2015 del @ de sepliembre de 2016,

H \er Interpretaciones Prejudiciales 529-1P-2015 de 19 de mayo de 2018 y 466-IP-2015 de 10 de junio
de 2016,

12 \er Interpretacian Prejudicial 46-11°-2013 de 25 de abril de 2013,

‘,}E} _Ver Interpretacion Prejudicial 472-IP-2015 de 10 de junio de 2016,
flid
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2 5. En consecuencia, al realizar la comparacion entre marcas denominativas y
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)  Sial realizar la comparacion se determina que en las marcas mixtas
predomina el elemento grafico frente al denominativo, no habria lugar
a la confusion entre las marcas, pudiendo estas coexistir
pacificamente en el ambito comercial', salvo gue 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 siguientes reglas para el
cotejo de signos denominativos!®:

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

(i) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un
mismo lexema, Una palabra puede estar constituida por lexemas
y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no
cambia dentro de |a palabra cuando se hace una lista lexica de
las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se
encuentra en el diccionario’® Como ejemplo tenemos el
lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-
ologo.

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 ralz léxica, se
debe tener en cuenta lo siguiente:

H Ver Interpretacion Prejudicial 128-1P-2015 de 20 de julio de 2015

W Ver Interpretacion Prejudicial A72-1P-2015 de 10 de junia de 20146,

18 REAL ACADEMIA ESPAROLA (RAE). Diccionario do la RAE. Definicién de lexema: “1. me Ling
Unidad minima con significado léxico que no prosenla merfemas gramalicales, p. gj., 50l 0 que,
poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentacion; p. &), lerr, en enferrais”
Disponible en: hitp:/dle.rag. es?id=NCy16TD (Consult: 08 de noviembre de 2018},

L REAL ACADEMIA ESPAROLA (RAE). Diccionario de fa RAE. Definicion de morfema.

i m. Gram, Unided minima sislable cn &f andlisis morfolégico. La palabra migjeres contiene dos

morfemas: mujer y -as.

2 m. Gram. Por oposicion a lexema, morfema gramatical; p. ¢/, de, no, ya, el -ar, -5, -ero.

% m. Gram. Unidad minims de significado. La ferminacion verbal -mos conlione dos morfemas!

e persona, primera, ¥ ndmers, plural” Disponible &n; hitp-ifdlle.rae.esFid=Paltf2 (Consulta: 08 de
B E J ¢ %, noviembre de 2018).
P SN\
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® Por lo general el lexema es el elemento que mas impacta
en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al
hacer un analisis gramatical de los signos en conflicto.

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

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

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

(iv) 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 denominacién.

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

Sobre la base de los criterios expuestos, se debera determinar el elemento
caracteristico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de
los signos en conflicto de conformidad con los criterios senalados en los
puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusion yio
asociacion que pudiera existir entre el signo solicitado FREEZETONE
(denominativo) y la marca FREEZETONE (mixta).

La marca notoriamente conocida. Su proteccion y su prueba

Como en el proceso interno se argumento que el signo solicitado reproduce
la marca notoria FREEZETONE, se abordara el tema propuesto de
conformidad con la linea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la
materia.

Definicion
La Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina le dedica al tema
de los signos noteriamente conocidos un acapite especial distinguido en el

Titulo XI1, bajo el cual los Articulos 224 a 236 establecen la regulacion de
los signos notoriamente conocidos.

=




Proceso 711-1P-2018

3.3.

3.4

3:5:

En efecto. el Articulo 224 de la Decision 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 fuase
reconocido como tal en cualquier Pals Miembro por el secitor pertinente,
independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho
conocido”.

De la anterior definicion se pueden desprender las siguientes
caracteristicas:

a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por
el sector pertinente®,

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

¢) Lanotoriedad 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, asl como su
diferenciacion con la marca renombrada

De conformidad con lo establecido en el Articulo 224 de la Decision 486, la
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 apligue; 0,
los circulos empresariales que actlian 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,
pudieran no tener una gran presencia en otros sectores.

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?’.

J{;"-::

El Articulo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de reforencia, @ saber.

a) Los consumidores reales o polenciales del lpo de producios o servicios a8 los gue se
aplique.

b} Las personas que participan en los canales de distribucion o comercizlizacion del Lipoe
de productos o servicios a los que se aplique.

(] Los clreulos empresariales que aclian en giros refativos al tipo de establecimiento,
actividad, productos o servicios a los gue se aplique.

Articulo 230 de |la Decisidn 486.

La marea renombrada (por gjemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, elc.) es conocida
practicamente por casi lodo el pdblico en genoral, por diferentes tipos de segmentos i
consumidores y proveedores, incluso por aquelios que No consumen, ni fabrican, ni comercializan &l
; 10
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La marca notoria regulada en la Decision 486, a la que podemos llamar
marca notoria andina, es aguella 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 proteccion especial en los ofros tres paises miembros. La marca
renombrada, por su parte, no se encuentra regulada por la Decision 486,
pero por su naturaleza recibe proteccion especial en los cuatro palses
miembros.

La marca notoria regulada en la Decisién 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 proteccion en un pais
miembro de la Comunidad Andina asi no estén registradas ni sean usadas
en ese pals miembro?'. Ambas también rompen el principio de
especialidad, pero no con el mismo alcance. La marca renombrada rompe
el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida
respecto de todos los productos o servicios, La marca notoria regulada en
la Decision 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de
modo que es protegida respecto de productos © servicios idénticos,
similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios
diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente??.

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 lo alegue de conformidad con lo establecido en el
Articulo 228 de la Decision 486. La marca renombrada, en cambio, no
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?.

producto o servicio identificado per la marca renombrada

Fara recibir la proteccion, basta que la marca sea noloria en olro pals miembro de la Comunidad
Andina o que la autoridad de propiedad industrial considere que la marca g5 renombrada

La marca notoria regulada en la Decision 4858 es prolegida respeclo de aquelios productos o
servicios diferentes que se encuentren dentro del sector perlinenta con la finalidad de evilar la
dilucién de ia fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca noloria (rfiesgo de
dilucian), asi como evitar el aprovechamiento injuste de su prestigio o renombre (Use parasitario)

En la medida que una marca ranombrada es conocida por casi por lodos, también es conocida por
{a autoridad de propiedad industrial

5i la autoridad de propiedad indusirial considera que la marca no 28 renombrada, deberd pemmitir
que su litular prugbe su notoriedad —en algin pais de la Comunidad Andina— en los lerminos de
lo estanlecido en el Ardiculo 228 de s Decision 4806,

Mo es renombrada, sing una marca notaria pera fuera de la Comunidad Andina.

?\, DE J%}' o La marca notaria exlracomunitaria, al encontrarse fuera de la Comunidad Andina, esld supeditada a
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Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse presente que en ningun caso se
otorgara el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actla de
mala fe, si el propédsito 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 gue se demuestre
la ocurrencia de alguno de los cuatro riegos mencionados de conformidad
con lo siguiente:

16.1. En relacién con el riesgo de confusion: el publico consumidor
puede incurrir en riesgo de confusion por la reproduccion, imitacién,
traduccion, transliteracion o transcripeion, total parcial, de un signo
notoriamente conocido.

362 En relacién con el riesgo de asociacion: el riesgo de asociacion
se presenta en eslos casos cuando el consumidor, aungue 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 relacion
o vinculacién economica.

363 En relacion con el riesgo de dilucién: el riesgo de dilucion es la
posibilidad de gue el uso de otros signos idénticos o similares, cause
el debilitamiento de la altisima capacidad distintiva que el signo
notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de
aguellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen |a
posibilidad de causar riesgo de confusion o de asociacion.

3.6.4. En relacion con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso
parasitario es |a 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 atencion del
publico consumidor, o indicar que los productos y servicios que
ofrece estdn, 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 gue la accion
de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo

los principios de lerritorialidad, especialidad, principio registral y de uso real afectiva,
Ahora hien, no por el hecho de considerarse notoria una mafca en su pais de origen pueda impeadir
el registro de una marca similar o idéntica en un pais mismbro dg la Comunidad Andina, ya que el
evaminador andino, en aplicacidn de los principios de territorialidad y especialidad deberd analizar
gl caso en concreto y, @ menos que exista un eventual aclo de competencia desleal o dnimo de
apropiarse de un signo que ora conocido por el solicitante, no podra impedir el regisiro de un signo
sobre la base, tnicamente, de que la marca es neteria fuera-del territorio comunitarie anding.

i2
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que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistematico de la
posicion empresarial.

Resulta pertinente mencionar gue 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 Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina.
Prueba de la notoriedad

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

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 Pals Miembro,

b)  laduracitn, amplitud y extensién geografica de su ulilizacion, denlro o
fuera de cualguier Pals Miembro;

c) la duracién, amplitud y extension geografica de su promocién, dentro
o fuera de cualquier Pais Miembro, incluyendo la publicidad y la
presentacion en ferias, exposiciones u ofros evenlos de los producios
o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que 6 aplique;

d) el valor de toda inversion efectuada para promoverlo, o para promover
ol establecimiento, aclividad, productes o servicios a los que se
apligue;

el las cifras de ventas y de ingresos de la empresa litular en lo que
respecta al signo cuya noloriedad se alega, tanto en el plano
internacional como en ol del Pais Miembro en el que se prefende la
proteceion;

f} el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signe como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas inferesadas en oblener una
franguicia o licencia del signo en determinado lerritorio; o,

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

JIi los aspectos del comercio internacional, o,

k)  la existencia y antigiiedad de cualquier registro o solicitud de regisiro
del signo distintivo en el Pais Miembro o en el exiranjero.”

—=-3.10.En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo,

13
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deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como as| 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.

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 condicion, 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?s.

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

3.12. En acépites anteriores se ha mencionado que tanto la marca renombrada?’

como la marca notoria regulada en la Decision 486 rompen el principio de
uso real y efectivo, por lo que la figura de la cancelacion por falta de uso,
asi como la prueba del uso, requieren una modulacion importante en lo que
respecta a dicha clase de marcas.

3.13. Si la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decision 486 son

protegidas en un pais miembro asf no esten registradas ni sean usadas en
dicho pals, con mayor razon deben ser protegidas si han sido registradas
pero no son usadas en el referido pals. La diferencia estd en que tratdndose
de la marca renombrada, la proteccion opera respecto de todos los
productos o servicios. En cambio, tratandose de la marca notoria regulada
en la Decision 486, la proteccién opera respecto de los productos o
servicios identicos, similares y conexos y también respecto de aquellos
productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector
pertinente.

3.14. Lo anterior evidencia que la figura de la cancelacion por falta de uso

0
b1

24
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aplicada a las marcas ordinarias, no puede operar de la misma manera
tratandose de la marca renombrada y la marca notoria regulada en la
Decisidn 486. Dado que en ambos casos no se aplica el principio de uso
real y efectivo, corresponde desestimar una solicitud de cancelacion por &l
solo hecho de que la marca renombrada (o la marca notoria regulada en la
Decisién 486) no esta no estd siendo usada en el pais miembro de la
Comunidad Andina donde se pide su cancelacion.?®

Sobre osto se puede ver Ia Interpratacion Prejudicial AB0-P-20145 de 7 de julio do 2016
Que expresameante no se encuentra regulada en la Decisidn 486.

Como afirma Gustave Leon y Ledne "Aungue la normaliva comunitaria gnding no lrae alguna
dispasicion especifica que regule el asunlo, do ung intarpretacion sistematica v telsolégica de fa

;x'-“*\’ e -Ié}' . norma se puede concluir con medidiana claidad que fa marca notora estd excopluada de la cargs
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Si bien la marca notoria regulada en la Decision 486 no necesita ser usada
en el pals miembro donde, estando registrada, se pide su cancelacion, su
titular si debe acreditar la existencia de notoriedad (vigente) en al menas
uno de los ofros palses miembros de la Comunidad Andina.

En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se debera
determinar si la marca FREEZETONE (mixta) cuyo titular es Freezetone
Products, Inc., era notoriamente conocida en la Comunidad Andina al
momento de la solicitud del signo FREEZETONE (denominativo), de
conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente
determinar si el signo solicitado para registro configura alguno de los
riesgos determinados en la presente providencia.

Marcas de fantasia

La Segunda Sala del Comité de Propiedad Intelectual del Instituto
Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, sostiene que el término en conflicto
FREEZETONE es de fantasia, por lo que es pertinente abordar el tema
planteado.

Los sighos de fantasia son producto del ingenio e imaginacion de sus
autores: consisten en vocablos que no tienen significado propio, pero que
pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio
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da uso impuesta para el resto de los signos distintives." (LEON Y LEON DURAN, Gustavo Arturo.
Oerecho de Marcas en la Comunidad Andina. Andlisis y comenifarivs. ECB Ediciones 5.A.C. —
Thomson Reuters, Lima, 2015, p. 468.) El referido autor cita (Op. Cil, p. 468) 2 su vez a los
siguientes dos autores, on lz misma linea de pensamisnto.

“ __Por olra parte, la calidsd de noloria de la Marca no depends de su use en el pals, sino de
su conacimiania por parte de los soclores perlinentes. Lo anterior darfa ple para afirmer gue
su profeccion, que dariva de la calidad de notoria, estaria exenta de la cargs de su uso en of
pefs {..) Bn esto orden de ideas, piede considerarse que la marca noloria registrada no es
objota de cancelscidn por falta de wso, en virfud da la proleceidn excepcinnal que e confisrg
la Decisidn 4186%9."

“540 Matke Mendez, Ricardo. “Gi uso obligatorio e fa marca bajo la Decision 486 de fa
Comisidn de la Comunidsd Andina®, en Revisia de Esludios Sociojuridicos, Bogols,
Cofombia, 8 (2); 82-110, Julio a diciembre de 2007, pp. 106 y 107.7

“Si hien es suficionte para legitimar la infarvencion denlro do asta accidn el prasantar ung
soliciftd do rogistro de una marca similar de la cual se pretende su cancelacion, esta s Una
figura juridica aplicahle a las Marcas cOMUNGS, Mas No para (as marcas noforias, pucs de
permitivo ta norma facullarfa a que cualquier lercer inferesado se aproveche indebidamanta
def prestigio v difusion que una marca ha ganads denlro de determinado mercado, Siendo
mé&s espocificos, quisn se verla afcciado con dicha conducta es ef piblico CONSUMILor, puos
oste esld acostumbrado a obfener ciaria aplitud y calidad del producto que adguiane y que
esld identificado con la marca de su proferencia™ !,

“541  Torros Salinas, Caros. ", Cabe la cancelacidn do registro por falta do uso respeclo f =]
una marea notoria? MANICHO, una historia digna de ser confada’, en Law Reviow,
Revista de la Universidad San Francisco de Quile, Ecliador, publicacién Semastral,
Enerode 2073, p 8"
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no evocan los productos y/o servicios que distinguen, ni ninguna de sus
propiedades.?®

Los signos de fantasia tienen generalmente un alto grado de distintividad
y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposicion en
relacion con las marcas idénticas o semejantes.

En ese sentido, se debera establecer si el signo en conflicto s o no de
fantasia con relacioén a los productos que identifican.

Solicitud de registro de un signo para perpetrar un acto de competencia
desleal

Dado que en el presente caso Freezetone Products, Inc. manifestd que el
signo FREEZETONE (denominativo) habria sido solicitado por el
demandante con la intencion de consolidar un acto de competencia desleal,
se procederd analizar este tema.

E| Articulo 137 de la Decision 486 dispone que:

“cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le
permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar
o consolidar un acto de competencia desleal, podra denegar dicho registra”,

Definicion de competencia desleal

Se entiende por competencia desleal todo acto contrario a la buena fe
empresarial, contrario al normal desenvolvimiento de las actividades
economicas basado en el esfuerzo empresarial legitimo. Sobre el particular,
el Tribunal ha considerado que son actos contrarios a los usos y practicas
honestos aquellos que se producen con la intencion de causar dafio o de
aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor®.

Un empresario puede captar mas clientes si ofrece en el mercado
productos o servicios a menores precios, de mejor calidad, en mayor
variedad y/o de mas facil acceso, beneficios todos estos que pueden
resumirse en un solo concepto: eficiencia econémica. Esta eficiencia se
logra mejorando la administracion de la empresa; investigando e
innovando: reduciendo los costos de produccion; optimizando los canales
de comercializacion: contratando a los mejores trabajadores, proveedores
y distribuidores; ofreciendo servicios de postventa idoneos y oportunos, etc.

El esfuerzo empresarial legitimo, expresado como eficiencia economica, da
como fruto la atraccion de clientes y el incremento de las ventas. El dafio
concurrencial licito ocurre precisamente cuando un empresario atrae una

\er Interpretacion Prejudicial recalda en el Proceso 425.1P-2015 del 18 de mayo de 2016.

Al respecto, ver Procesa 38.1P-98, publicado en la Gaceta Oficial del Acusida de Cartagena N 419,
de 17 de marzo de 1999,
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mayor clientela —lo que supone la pérdida de clientes de otro u otros
empresarios— debido a su capacidad de ofrecer en el mercado algo mas
atractivo de que lo que ofrecen sus competidores. Y esta es Ia virtud del
proceso competitivo: la presién existente en &l mercado por ofrecer 1as
mejores condiciones (precio, calidad, variedad y/o acceso) en beneficio de
los consumidores.

Lo ilicito, y que constituye un acto desleal o de competencia desleal, es
atraer clientes o danar al competidor, no sobre la base del esfuerzo
empresarial legitimo (eficiencia economica), sino debido a actos contrarios
a la buena fe comercial, actos que atentan contra el normal
desenvolvimiento de las actividades econdmicas que pueden perjudicar
igualmente a los consumidores y al interés general, tales como la induccion
a error (actos de engario y de confusion), la denigracion al competidor (con
informacion falsa), la explotacién indebida de la reputacion ajena, |a
violacion de secretos comerciales, entre otros similares.

De conformidad con lo establecido en el Articulo 258 de la Decision 486, se
considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en
el ambito empresarial que sea contrario a los usos y practicas honestos.
Seg(in lo establecido en el Articulo 259 literal a) de la norma comunitaria,
constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad
industrial, entre ofros,

"cualguier acto capaz de crear una confusion, por cualguier medio que sea,
respecto del establecimiento, los productos © la actividad industrial o
comercial de un competidor”.

De lo anterior se desprende gue no hay una lista taxativa que indigue cuales
actos se consideran desleales. Sera desleal todo acto vinculado a la
propiedad industrial que realizado en el ambito empresarial sea contrario a
los usos y practicas honestos.®!

En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y practicas honestos, el
Tribunal ha considerado que son actos que se producen, precisamente,
cuando se actlia con la intencion de causar dafo o de aprovecharse de
situaciones que puedan perjudicar al competidor.®

510.E|l concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe

comercial: es decir, que se encuentra relacionada con la buena fe que debe
prevalecer entre los comerciantes y que responde a una practica que
atiende los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y
sinceridad.®*

b3

De modo referoncial, ver Interpretacién Prejudicial recaida &n el Proceso 217-1P-2015 del 24 de
agosto de 2015,

Ibidem.

JAECKEL KOVAKS, Jorge. Apuntes sobre Competencia Desleal. Seminarios 8, Centro de Estudios
de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, p. 45
17
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La doctrina juridica sefiala que para que un acto pueda ser constitutivo de
competencia desleal, el mismo debe reunir dos elementos fundamentales:
un acto de competencia (la finalidad concurrencial del acto), y que este acto
de competencia sea calificable como desleal (el medio empleado para
competir y atraer la clientela es desleal)®. Veamos en detalle ambos
elementos:

a) Es un acto de competencia porque la realiza un competidor en el
mercado con la finalidad de atraer clientes.
b) Es desleal porque en lugar de atraer clientes sobre la base de la

eficiencia econdmica (esfuerzo empresarial), lo hace a fravés de
métodos deshonestos, contrario a la buena fe empresarial, como la
induccion a error (actos de engafo y de confusion), el descredito o
denigracion del competidor (con informacion falsa), la explotacidn
indebida de la reputacion ajena, la comparacion indebida, la imitacion
sistematica, la violacién de secretos comerciales, entre otros.

El acto de competencia desleal atenta contra el normal desenvolvimiento
de las actividades econémicas en el mercado, por lo que afecta (dafo
efectivo o dafo potencial) al competidor o competidores, a los
consumidores y al interés general. La competencia desleal afecta el normal
desenvolvimiento del mercado, afecta el principio de buena fe.

La legislacién andina trata de prevenir conductas que atenten contra los
usos mercantiles honestos; por tanto, la proteccion a los competidores, al
publico consumidor y al interés general, en relacion con una competencia
deshonesta o desleal, se desprenden de la misma, a fin de propiciar un
correcto funcionamiento del sistema competitivo®.

513.En el Articulo 259 de la Decision 486 se consideran los actos de

2|

competencia desleal vinculados a la propiedad intelectual que, como ya se
dijo, no configuran una lista taxativa los siguientes:

“a) cualguier aclo capaz de crear una confusidn, por cualguier medio que
sea, respecto del esiablecimiento, los productos o la actividad
industrial o comercial de un compefidor;

b} las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de
desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial

o comercial de un competidor; o,

ias indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del
comercio, pudieren inducir al ptblico a error sobre la naluraleza, el
modo de fabricacion, las caracteristicas, la aptitud en el empleo o fa
cantidad de los productos.”

JAECKEL KOVACS, Jorge y MONTOYA NARANJIO, Ciaudia. La desleaftad cn la compotencia
dostedl. Qué o, como se cslablecs en 125 normas, qué s& dobe probar y quign [ debe probar, Enc
Hev. Derecho Competencia, Bogota, vol. 9. N* 9, enero-diciembre 2013, p. 143
'W  Ibidem,
ZaPY T Yo\ 18
D Ly }
/@ : 2\
3 43 2\
| = |
| SECRETARIA” |
\ i
.._C"O \ﬁj::.
Y/IDaD P>



¥ v

(3

Proceso 711-1P-2018

5.14. Los actos de competencia desleal por confusion, recogidos en el Literal a)
previamente citado, gozan de las siguientes caracteristicas?:

(1)

(i)

(iif)

No se refiere propiamente al analisis de confundibilidad de los signos
distintives, aunque pueden presentarse situaciones en que la
imitacién de un signo distintivo genere riesgo de confusion o
asociacion en el publico consumidor. No se trata de establecer un
andalisis en materia de confundibilidad de signes distintives, ya que
esto es un tema regulado en ofra normativa. Se trata, entonces, de
determinar si dichos actos, en relacién con un competidor
determinado, generan confusién en el publico consumidor respecto
del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial
de un competidor,

La norma se refiere a cualguier acto capaz de crear confusion por
cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar
diversas maneras de crear confusion respecto de los productes o |a
actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto,
darse en forma de artificios, engafos, aseveraciones, envic de
informacion, imitacién, productos, envases, envolturas, etc. En este
sentido, la utilizacién de un signo distintive ajeno para hacer pasar
como propios productos ajenos es considerada como una practica
desleal.

Para catalogar un acto como desleal, es condicion necesaria que los
competidores concurran en un mismo mercado, puesto gue, si no hay
competencia; es decir, si los actores no concurren en un mismo
mercado no se podria hablar de competencia desleal. En relacion con
este punto, el Tribunal ha manifestado:

“Entodo caso, procede tener en cuenta qus, alos fines de juzgar sobre
la deslealtad de los aclos capaces de crear confusion, es necesario
que los establecimientos, los productos o fa aclividad industrial o
comercial de los compelidores concurran en un mismo mercado. En
la doclrina so ha dicho sobre el particular que "para gue un acto sea
considerado desleal, es necesario que la acfuacion se haya producido
en el mercado, osta actuacion sea incorrecta y pueda perjudicar a
cualguiera de los participantes en el mercado, consumidores o
empresarios, o pueda distorsionar ef funcionamiento del propio
sistema competitivo. (...) para que el sisterna competitivo funcione hay
que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir
utilicen medios que desvirtien el sistema competlitive en si ()"
(FLINT BLANCK, Pinkas: "Tratado de defensa de la libre
competencia®; Pontificia Universidad Caldlica del Pera, Lima, 2002, p.
11513

Ver a modo referencial la Interpretacidn Prejidicial expedida en el Proceso 110-1P-2010 de fecha 11
de noviembre de 2010,

D= modo referencial, ver Interpretacion Prejudicial recalda en el Proceso 116-1P-2004 de fecha 13
de enero de 2005
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515.Fl Tribunal, sobre los actos de competencia desleal regulados por la

Decision 486, y en especial sobre dichos actos vinculados a la propiedad
industrial, ha manifestado: “En un régimen de libre competencia, se justifica
que, en el encuentro en ol mercado entre la oferta de productores y
comerciantes y la demanda de clientes intermedios y consumidores, un
competidor alcance, en ia venta de sus productos o en a prestacion de sus
servicios, una posicion de ventaja frente a otro U otros, si ha obtenido dicha
posicion a través de medios licitos (... )38

5.16.La licitud de medios, en el ambito vinculado con la propiedad industrial,

significa que la conducta competitiva del agente economico debe ser
compatible con los usos y practicas consideradas honestas por quienes
participan en el mercado, toda vez que la realizacion de actos constitutivos
de una conducta contraria al citado deber de correccién provocaria
desequilibrios en las condiciones del mercado y afectaria negativamente
los intereses de competidores y consumidores.

5.17.La disciplina de estos actos encuentra asi justificacion en |a necesidad de

tutelar el interés general de los participantes en el mercado, por la via de
ordenar la competencia entre los oferentes y prevenir los perjuicios que
pudieran derivar de su ejercicio abusivo.

5.18.Con relacion a los actos de competencia desleal por confusién, cabe

reiterar que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad
entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez
que tal situacion se encuentra sancionada por un régimen especifico, sino
a la confusion que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo
que concierne al establecimiento, los productos o la actividad economica
de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, segln
sus hecesidades y deseos.

5 19. En tal sentido, quien alega la causal de irregistrabilidad del Articulo 137,

debera probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar
o consalidar un acto de competencia desleal.

6. Conexion entre productos de la Clasificacion Internacional de Niza

6.1. Se alegd que existe conexion competitiva entre los productos que
distinguen los signos en conflicto, lo cual —sumado al presunto riesgo de
confusion entre ellos— dificultaria o impediria que el consumidor distinga
los mismos: en ese sentido, corresponde analizar este tema.

6.2 Se debe tomar en cuenta gue la inclusion de productos o servicios en una
misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe
similitud entre los productos o servicios objeto de analisis, tal como se
indica expresamente en el segundo parrafo del Articulo 151 de la Decision

L e L:-;;EB Ver a modo referencial la Inlerpretacién Prejudicial expedida en el Proceso 110-1P-2010 de fcha 11
f,._;;-%pd.- VS J S de noviembre de 2010,
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486,39

Es por ello gue se debe matizar la regla de la especialidad y, en
consecuencia, analizar el grado de vinculacién, conexion o relacion de los
productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta
forma se pueda establecer la posibilidad de error en el publico consumidor;
es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados
por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma
clase no demuestra su semejanza, asi como la ubicacién de los productos
en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes,

Para determinar si existe vinculacién, conexion o relacion entre productos
ylo servicios corresponde tomar en consideracion el grado de similitud de
los signos objeto de analisis y cualguiera de los siguientes tres criterios
sustanciales:

a) El grado de sustitucion (intercambiabilidad) entre los productos
o servicios

Existe conexion cuando los productos (o serviclos) en cuestion
resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este
podria decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser
intercambiables entre si. La sustitucion se presenta claramente
cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio)
origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad
entre productos o servicios se tiene en consideracion el precio de
dichos bienes o servicios, sus caracteristicas, su finalidad, los canales
de aprovisionamiento o de distribucién o de comercializacion, etc.

La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde
la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor
de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede
optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratdndose de las infusiones en la forma de bolsas
filtrantes, el anis, el cedrén, la manzanilla, etc., suelen ser productos
sustitutos entre si.

39
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Declslén 486 de la Comislén de la Comunidad Andina. -

=Articulo 151.- Para clasificar los producios y los servicios a fos cuales se aplican las marcas, (08
Paises Miembros ulilizaran la Clasificacidn (nfernacional de Productos y Servicios para el Rogisiro
de las Marcas, ostablecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones
vigenies.

Las clases de la Clasificacion Internacional raferida en el pérrafo anterior no determinardn fa similitud
ni fa disimititud de fos producios o sendcios indicados cxpresameanta.”

(Subrayado agregado)

ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Proceso 472-IP-2015 y 473-IP-20M5 del 10 de
jumio de 2016
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La complementariedad entre si de los productos o servicios

Existe conexion cuando el consumo de un producto genera la
necesidad de consumir otro, pues este es complementaric del
primero. Asi, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta
complementariedad se puede presentar también entre productos y
servicios.

Asi, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentifrico) se
complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de
complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el
servicio educativo con el material de ensefanza.

La posibilidad de considerar que los productos o servicios
provienen del mismo empresario (razonabilidad)

Existe conexion cuando el consumidor, considerando la realidad del
mercado, podria asumir como razonable que los productos o servicios
en cuestiébn provienen del mismo empresario.

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

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

6.6.

Los siguientes criterios, en cambio, por si mismos son insuficientes para

acreditar relacion, vinculacién o conexidn entre productos y/o servicios,
pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualguiera
de los tres criterios sustanciales antes referidos:

La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios
de la Clasificacion Internacional de Niza

La inclusion de productos o servicios en una misma clase no resulta
determinante para efectos de establecer la conexion competitiva entre
los productos o servicios objeto de andlisis. En efecto, podria darse el
caso de que los signos comparados distingan productos o servicios
pertenecientes a categorias o subcategorias disimiles, aunque
pertenecientes a una misma clase de |a Clasificacion Internacional de
Niza. Por tanto, este criterio solo podra ser utilizado de manera
complementaria para determinar la existencia de conexidn
competitiva.

Los canales de aprovisionamiento, distribucion o de
comercializacion; los medios de publicidad empleados; la
tecnologia empleada; la finalidad o funcién; el mismo género; o
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la misma naturaleza de los productos o servicios

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia
de conexion competitiva. Asl, por ejemplo, dos productos pueden
tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores
comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son
los productores del otro, no habra conexién competitiva entre ellos.

Dos productos completamente disimiles (v.g., candados e
insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercializacion (v.g.,
ferreterias) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel
publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexion
competitiva entre ambos. De alli que estos criterios deben analizarse
conjuntamente con los criterios infrinsecos para ohservar la existencia
de conexidén competitiva.

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

6.7. Por tal razén, para establecer la existencia de relacion, vinculacion o
conexion entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso
en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad
(intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de
provenir del mismo empresario.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja
consignada la presente Interpretacion Prejudicial para ser aplicada por el
Tribunal consultante al resolver el Proceso Interno 17811-2016-01034, la que
debera acoptarla 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 péarrafo tercero de su
Estatuto.

La presente Interpretacion Prejudicial se firma por los Magistrados que
participaron de su adopeion de acuerdo con lo dispuesio en el Gltimo parrafo del
Articulo 90 del Estatuto del Tribunal.
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Cecilia Luisa Aylléﬁf Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero
MAGISTRADA MAGISTRADO
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Hernan R@drtgo Romero Zambrano Hugo Ramiro Gomez Apak{n
_MAGTS?OI'\;TDD MAGISTRADO

De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la
presente Interpretacion Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Hugo 'Ramiro Gomez Apac Luis Felipe Ag itar Feijﬁé
PRESIDENTE — SECRET{\RID

Notifiquese a la Tribunal consultante y remitase copia de la presente
Interpretacion Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para
su publicacion en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
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