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ETIQUETA (mixto), VITA JUNIOR CHOCOLATE Y
ETIQUETA ({mixio), VITA JUNIOR VAINILLA Y
ETIQUETA (mixto), VITALECHE (denominativo),
VITAQUESO (denominativo), VITA LECHE y disefio
(mixto), VITA HELADO (denominativo),
VITAMANTEQUILLA {denominativo), VITA CREMA
DE LECHE UHT (denominativa), VITA LECHE
DESCREMADA CON FIBRA (denominativo), VITA
LECHE ENTERA LARGA VIDA (denominativo),
VITA LECHE SEMIDESCREMADA PARCIALMENTE
DESLACTOSADA (denominativo)

Articulos 136 Literales a) y h), 224, 228 y 230 de la
Decisidon 486

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusion directo, indirecto y de

asociacion. Similitud ortografica, fonética,

conceptual o ideoldgica y grafica o figurativa.

Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos

Comparacién entre signos denominativos

Comparacion entre signos mixtos y denominativos

. Signos conformados por denominaciones de uso

comun

5. La irregistrabilidad de signos por falta de
distintividad

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

LYARN

Hernan Rodrigo Romero Zambrano

El Oficio N° 3254-2019-S-TDCA-DMQ-AS del 22 de noviembre de 2019,
recibido via correo electronico el 29 del mismo mes y ano, mediante el cual el
Tribunal Distrital de lo Contencioso Adminisirativo con Sede en el Distrito
Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha de la Republica del Ecuador,
solicitd Interpretacion Prejudicial de los Articulos 134 Literal b) e i), 135 Literal
b) e i) y del 135 Literal a) de la Decisién 486 de |la Comision de la Comunidad
Andina, a fin de resolver el proceso intarno N° 17811-2013-15345, v,
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A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante: Pasteurizadora Quito S.A.

Demandados: Servicic Mzacional de Derechos Intelectuales

(SENADI) de la Republica del Ecuador

Procurador Gensaral del Estado

Tercero interesado: Industrias Ales C.A.

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

D= la revision de los documentos remitidos por el Tribunal consuitante,
respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas
controvertidos son los siguientes:

1.

La posible confusion entre el signo VITALES (denominativo) que
pretende distinguir productos de ia Clase 29 de la Clasificacion
Internacional de Niza, cuya salicitante es Industrias Ales C.A., y las
marcas VITA (denominativo), VITA SOYA (denominativo), VITA
CREMA DE LECHE Y ETIQUETA (mixto), VITAPAN (denominativo)
VITA NATA (denominativa), VITAGUR (denominativo), VITASHAKE
(denominativo), VITA CRECIMIENTO (denominativo), VITA LIGHT
(denominativo), VITALIFE (denominativo), VITA SOYA
(denominativo), VITA SWEET (denominativo), VITA CAFETTO
(denominativo), VITA VITAL (denominativo), VITA ULTRA FRESCA
(denominativo), VITA FRUT (denominativo), VITA FRUTAL
(denominativo), VITA FOODS (denominativo), VITA CHEESE
(denominativo), VITA ICE (denominativo), VITA COCOA
(denominativa), FULLVITA {(denominativo), VITA-VIDA (denominativo),
VITA VAINILLA + ETIQUETA (mixto), VITA FRUTILLA + ETIQUETA
(mixto), VITA FRESA (denominativo), VITA KIDS (denominativo),
VITA JUNIOR NARANJA Y ETIQUETA (mixto), VITA'Y ETIQUETA
(mixto), VITA Y ETIQUETA (CHOCOLATE) (mixto), VITA JUNIOR
FRUTILLA Y ETIQUETA (mixto), VITA JUNIOR CHOCOLATE Y
ETIQUETA (mixto), VITA JUNIOR VAINILLA Y ETIQUETA (mixto),
VITALECHE (denominativo), VITAQUESO (denominativo), VITA
LECHE y disefio (mixto), WVITA HELADO (denominativo),
VITAMANTEQUILLA (denominativo), VITA CREMA DE LECHE UHT
(denominativo), VITA LECHE DESCREMADA COM FIBRA
(denominativo), VITA LECHE ENTERA LARGA VIDA (denominativo),
VITA LECHE SEMIDESCREMADA PARCIALMENTE
ESLACTOSADA (denominativo) de titularidad de Pasteurizadora
uito S.A., que protegen los productos de las Clases 29, 30y 32 de la
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citada Clasificacion Internacional de Niza.

2. Si los términos VIT y VITA al ser términos conformados por
danominaciones de uso comuin scn débiles para proteger productos de
la Clase 29 de ia Clasificacion Internacional de Miza.

3. S el signo solictado a registro carece de distintividad para ser considarado
COMO marca.

4. Silas marcas VITA de titularidad de Pasteurizadora Quito S.A., son
notoriamente canocidas

NORMAS A SER INTERPRETADAS

Ei Tribunal consultante solicitd la Interpretacion Prejudicial de los Articulos
134 Literal o) = 1), 135 Literal b) ¢ i) y del 136 Literal a) de la Decisién 486
de la Comision de ta Comunidad Andina, de los cuales se interpretaran
los Articulos 135 Literal b) y 136 Literal a) d= la misma Decision’, por ser
pertinente.

No se interpretaran los Articulos 134 Literales b) e i), 135 Literal i}, por no
ser temas de controversia el concepto de marca y sus requisitos, tampoco
sobre el engafo a los medios comerciales o al publico, en particular sobre
la procedancia geografica, la naturaleza, el moco de fabricacion, las
caracteristicas, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o
servicios de que se traie.

De oficio s2 interpretaran los Articulos 136 Literal h), 224, 228 y 230 de la
Decision 4863, a fin de analizar la notoriedad de la marca.

Decision 488 de la Comisidn de la Comunidad Andina
“Articulo 135.- Mo podran registrarss como marcas los signos que!
b) carezcan d=2 distintividad,”

*Arffcufo 136.- Mo podrdn registrarse como marcas aquallos signos cuyo uso en el comarcio
afectard  indebidamenta un daracho de tercers, en particular cuendo:

a) sean idénlicos o s2 asemajen, a una marca anmeriorments solicitada para registro o ragistrada
por un tarcaro, para los mismos productos o servicios o pars productos o servicios respacto de
los cuales 2l uso d2 la marca pueda causar un riesgo de confusidn o de asociacion ;

.

Dentro de los litzralzs dai Articulo 134 no existe el Literal 1).

Decisidn 485 de la Comisién de la Comunidad Andina

“Articulo 136.- Mo pedrin ragistrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en al comercio
afaclard  indzbidamsnta un derecho de tsrcero, en particular cuando:
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D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

1. liregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo da confusion
directo, indirecto y de asociacion. Similitud ortografica, fonetica,
conceptual o ideoldgica y gréfica o figurativa. Reglas para realizar el
cotsjc d= signos distintivos.

Comparacion entre signos dencminatives.

Comparacion entre signos mixtos y denominativos,

Signos conformados por denominacionas de use comun.

La irragistrabilidad de signes por falta de distintividad.

La marca notoriamente conocida. Su protaccion y su prueba. La notoriedad

SRS IESERYN

parcial, de un signo distintivo notoriaments conocido cuyo titular sea un tercero, cualasquiera
que sean los procductos o servicios a los que se aplique ef signo, cuando su usO fuese
susceftinle dz causar un riesgo de confusién o de asociacion con ese tarcero o con sus
productos o servsicios, un aprovechamients injusto def prestigio del signo, o la dilucién de su
uzrza distintiva o ca su valor comercial o pubiicitario.

(.]

“‘Articulo 224.- Sa sntiends por signo distinfivo netoriaments conocido al que fuese rsconocico
como tal an cualquizr Pais Miembro por el sactor partinsnte, indz2oendientemants de la manera o el
meadic por ef cual ss hubiese hecho conccido.”

“Artictlo 228.. Para determinar la notoriedad d2 un signo distintivo, se lomaré en consideracion
enire ctros, los siguisntes factores:

a) e grado de su conocimiento enire los mismbros cal sector pertinents dentro de cuniquier Pais
Miembro,

b) Iz duracion, ampiitud y extansion gzografica de su utilizacién, dentro o fuera de cualquisr Pais
Mismbro;

¢) fa duracién, smplitud y 2xtansién geografica de su promocion, dentro o fuera de cuaiquier Pais
Miembro, incluyendo la publicidad y Ia prasentaciin en farias, exposicienas u ofros eventos ds
los productas o sarvicios, del establecimiento o de la actividad a los qua se apligue;

¢) ef valor de toca invarsién efsctuada para promoverio, o para promover el establecimiento,
actividad, productos o sarvicios a los que se apilqus,

e) las cifras de ventas y da ingresos d2 la emprssa fitular 2n Jo que respscia &l signo cuya
rotoriedad se alega, tanto en el plano internacional somo 2n el del Pais Miembro en &l que se
pratende fa protaccion;

7 ef grado d2 distintividad inharente o sdquirida del sigrio;

g) el valor contable del signo como activo emprasarial;

h) ei volumen de pedidos de personas intsrasadas en obisner una franquicia o licencta del signo
en detsrminado {erritenda; o,

i) fa existencia dz actividades significativas da fabricacién, compras o almaceramienio por el
titular de! signo 2n ai Pais Miembro en gus se busca protaccion;

J) los aspectos dal comarcio intemacional, o,

k) Ia existancia y anfigiisdad da cualguier registro o solicitud de ragistro d2! signo distintivo en el
Pais Miembro o an el extranjero.”

“Arficulo 230.- Se considerardn como sactorzs pertinentas de raferencia para daterminar la
rotorisdad de un signc distintive, entra otres, los siguientas;

2 los consumidorss reales o pelenciales dal tipo de productos o servicios a los que se aplique;

b) las psrsonas que particican en los canalss de distribucidn o comarcializacion daf tipo de
e praductas o servicics a los que s2 apliqus, o,
. ©) los circulos emprasarialas que actidan en giros ralativos al lipo de establecimisnto, actividad,
roductos o servicios a fos que se aplique. Para efzctos de reconocar la noteriedad de un signo
tara que saa conocido dentro de cualguiera de los seclorss referidos en los litzrales anteriores.”
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dzsl signo solicitado a registro
E.  ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

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

1.1. En vista de que en el proceso intermno se discute si el signo solicitado
VITALES (denominativo) y las marcas registradas VITA (denominativo),
VITA SOYA (denominativo), VITA CREMA DE LECHE Y ETIQUETA
(mixto), VITAPAN (denominativo) VITA NATA (denominativo), VITAGUR
(denominativo), VITASHAKE (denominativo), VITA CRECIMIENTO
(denominativa), VITA LIGHT (denominativo), VITALIFE (denominativo),
VITA SOYA (denominativo), VITA SWEET (denominativo), VITA
CAFETTO (denominativo), VITA VITAL (denominativo), VITA ULTRA
FRESCA (denominativo), VITA FRUT (dsnominativo), VITA FRUTAL
(denominative), VITA FOODS (denominativo), VITA CHEESE
(denominativo), VITA ICE (denominativo), VITA COCOA (denominativo),
FULLVITA (denominativa), VITA-VIDA (denominativo), VITA VAINILLA +
ETIQUETA (mixto), VITA FRUTILLA + ETIQUETA (mixio), VITA FRESA
(danominativo), VITA KIDS (denominativo), VITA JUNIOR NARANJA Y
ETIQUETA (mixto), VITA Y ETIQUETA (mixto), VITA ¥ ETIQUETA
(CHOCOLATE) (mixto), VITA JUNIOR FRUTILLA Y ETIQUETA (mixto),
VITA JUNIOR CHOCOLATE Y ETIQUETA (mixto), VITA JUNIOR
VAINILLA Y ETIQUETA (mixto), VITALECHE (denominativo),
VITAQUESO  (denominativo), VITA LECHE y disefio (mixto), VITA
HELADO (denominativo), VITAMANTEQUILLA (denominativo), VITA
CREMA DE LECHE UHT (dz2nominativo), VITA LECHE DESCREMADA
CON FIBRA (denominativo), VITA LECHE EMTERA LARGA VIDA
(denominativo), VITA LECHE SEMIDESCREMADA PARCIALMENTE
DESLLACTOSADA (denominziivo) de titularidad de Pastsurizadora Quito
S.A., que contienen la palabra VITA son confundibles o no, es pertinente
analizar el Literal a) del Articulo 136 d2 la Decisidn 486 de la Comision de
la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguisnte:

“Articulo 138.- No podran ragistrarse como marcas aquellos signos cuyo
uso en el comercio afectara indebidamentz un derscho de tercero, en
pariicular cuando:

\\ @) Sean idénticos o ss asemejen, a una marca anteriorment2 solicitada
para ragistro o registrada por un tercero, para los mismos productos o
< sarvicios, o para producios o servicios respecto de los cuales el uso de
/ la marca pusda causar un rizsgo de ccnfusién o de asociacion;

(..)"

sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad
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por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.
Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar
riesgo da confusién (directo o indirecto) y/o riesgo de asociacion en el
publico consumidor.*

a) El riesgo de confusidn puede ser directo e indirecto. El primero,
riesgo ds confusidn directo, estd caracterizado por la posibilidad ds
que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado,
crea que esta adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusion
indirecio, s2 presenta cuando el consumidor atribuye a dicho
producio, en contra de la realidad de los hechos, un origen
emprasarizl diferente al que realmente posee.

b) Ei riesgo de asociacion, consist2 en la posibilidad de que el
consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen
empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de
dicho producto y otra empresa tienen una rzlacion o vinculacion
econdmica.

Sa debera examinar si entre los signos confrontados existe identidad o
semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de
confusion (dirscto o indirecto) o de asociacién en el publico consumidor,
teniendo an cuenta en esta valoracidon que la similitud entre dos signos
puede ser?®

a) Ortografica: Se refiere a la semajanza de las letras de los signos en
conilicto desde el punio de vista d= su configuracion; esto es,
temando en cuenta la secuencia de vocales, la fengitud de 1a o las
palabras, el nimero de silabas, las raices, o las terminaciones
comunss de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en
mayor grado a que el riesgo de confusidn sea mas palpable u obvio.

b) Fonética: S= refiers a la semejanza de los sonides d2 los signos en
conilicto. La determinacion de tal similitud depende, entre otros
elamentos, de la identidad en la silaba ténica o de la coincidencia en
las raices o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en
cuenta las particularidadss de cada caso, con el fin de determinar si
existe |2 posibilidad real de confusion entre los signas conirontados.

c) Conceptual o ideoldgica: Se configura entra signos que evocan
una idea y/o valor idéntico v/o semejante.

Ver intarpretaciones Prajudiciales expedidas en los Procesas 47C-1P-2015 de facha 19 da mayo de
2018, putlicada en la Gaceta Oficial dal Acuerdo de Cariagena N° 2747 del 08 de junio de 2015,
4G8.-1P-2015 de fecha 10 da junio del 2013, pubiicada en |a Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena MN° 2754 cal 11 de julio de 2018 y 473-1P-2015 de fecha 10 d2 junio de 2016, publicada
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2755 del 11 de julic de 2018



d)

Proceso 521-1P-2019

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

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

a)

d)

La comparacion debe efectuarse sin descompener los elementos
que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada
uno debe analizarse con una visién de conjunto, teniendo en cuenta
su unidad fonética, ortografica, graiica o figurativa v conceptual o
ideoldgica.

En la comparacién se debe emplear el método del cotejo SUCESIVO;
esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es
procedente realizar un endlisis simultaneo, pues el consumidor
dificilmente observara los signos al mismo tiempo, sino que lo hara
en momentos diferentes.

El andlisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las
difsrancias, pues e3 en las semejanzas en las que se puede percibir
el rissgo de confusidn o asociacion.

Al reslizar 1a comparacion es importante colocarse en el lugar del
consumidor v su grado de percepcion, de conformidad con el tipo de
productos o servicios de qua se trate, bajo los siguientes criterios’:

3 Criterio_d=l consumidor medin: Si aestamos frente a productos
y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor
medio podria ser el soporte del andlisis de confundibilidad. De
acuerdo con las maximas de la experiencia, al consumidor
madio se le prssume normalmente informado vy
razonablaments atento, cuyo nivel de percepcidn es variable en
rzlacién con la categoria de bienes o productos, lo que debe
ser analizado y ponderado por la autoridad nacional
compeiante.

El grado de atencion del consumidor medio es un parametro
importante para el analisis de confundibilidad de signos que
diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el
entendido de que puzde variar o graduarsz segun el tipo de
producto del cual s2 trats, pues por via de ejemplo no se presta
el mismo nivel de atencidn al adquirir productos cosmeticos

[+

Ibidem.

7 Ver Intarpretacion Prajudicial emitida en el Proceso 42-1P-2017, ce 7 de julio de 2017, publicada en
la Gaceta Oiicial del Acusrdo de Cartagena N° 30683 dat 21 de julio de 2017.
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Gus al comprar pasabocas para fiestas.

i, Criterio del consumidor selectivo: S basa en un consumidor
mas informado y atento que el consumidor medio, ya que elige
los bienas v sarvicios bajo ciertos pardmetros espacificos de
calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se
ha instruido claramente de las caracteristicas y cualidades ds
los productcs o servicios que desea adquiric. Sabe detalles
estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la
poblacion no sabria. Por ejemplo, el consumidor de servicios
de rsstsurantes gourmet es consciente dei servicio que
prestan, pues sabe datos de su atencion al cliente, costo de los
piatos, manejo publicitario, promociones, eic.

iii. Critzrio de! consumidor__especializado: Se basa en un
consumidor absolutamente informado y atento sobre las
caractaristicas técnicas, funcionales o practicas de los
productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su
allo grzdo de instruccion técnica o profesional.  Dicho
consumidor hacez una evaluacidon mas prclija del bien o
servicios que desea adquirir, 1o que debe ser temado en cuenta
por la autoridad nacional competentz al realizar el respectivo
analisis de confundibilidad.

1.5. Una vez senaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que 2l
analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en
conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden prasentarse,
para de esta manera establecer si el consumidor podria incurrir en riesgo
de coniusion v/o de ascciacion.

1.5. Sin embargo, no seria suficiente basar la posible confundibilidad
unicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas,
pues el anzlisis dsbe comprender todos los aspectos que sean
necesarics, inzluidos sobra los productos emparados por los signos en
conflicto. En ese sentido, se debera verificar si existe o no confusion
respecto dal signo solicitade, de acuerdo con los criterios y raglas antes
expuestas.

2. Comparacidn entra signos denominativos

g8
——

Como la controversia radica en la presunta confusion enwe el signo
solicitado VITALES (denominativo) y las marcas registradas VITA
(denominativa), VITA SOYA (denominativa), VITAPAN (dsnominativo)
VITA NATA (denominativa), VITAGUR (denominaiiva), VITASHARE
(denominativa), VITA CRECIMIENTO (denominativa), VITA LIGHT
—=.__ (denominativa), VITALIFE (denominativa), VITA SOYA (denominativa),
ITA SWEET (denominativa), VITA CAFETTO (dencminativa), VITA
l. (denominativa), VITA ULTRA FRESCA (denominstiva), VITA
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FRUT (denominativa), VITA FRUTAL (denominativa), VITA FOODS
(denominativa), VITA CHEESE (denominativa), VITA ICE (denominativa),
VITA COCOA (denominativa), FULLVITA (denominativa), VITA-VIDA
(dznominativa), VITA FRESA (dsnominativa), VITA KIDS (denominativa),
VITALECHE (denominativa), VITAQUESO (denominativa), VITA
HELADD (denominativa), VITAMANTEQUILLA (denominativa), VITA
CREMA UE LECHE UHT (dencminativa), VITA LECHE DESCREMADA
CON FIBRA (denominativa), VITA LECHE ENTERA LARGA VIDA
(denominativa) v VITA LECHE SEMIDESCREMADA PARCIALMENTE
DESLACTOS3ADA (denominativa), es necesario que se verifique la
comparacidn ieniendo en cuenta que estén conformados unicamente por
glementos denominativos, los cuzlas estan representados por una o mas
palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.®

Los signos denominativos, llamados también nominaies o verbales,
utilizan exprasionas aclsticas o fondticas, formadas por una o varias
latras, palabras o ndmeros, individual o conjuntamente estructurados, que
integran un corjunto o un todo oronunciable, que pusde 0 no tener
significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos,
gue son los que tisnen una cennotacidn concaptual que svoca ciertas
cualidadzs o funciones del producio identificedo por el signo; v,
arbitrarios, que no manifiestan conexién alguna entre su significado y la
naiuraleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos
alementos, al ser agreciados en su conjunta, producen an el consumidor
una idea sobre el signo qua Iz permite diferenciarlo de otros existentes en el
mercacto.®

En cons=cuencia, al realizar la comparacion entre marcas danominativas
se deberd realizar el coiejo conforme a las siguientes reglas:'®

a) Sa debe analizar cada signo en su conjunto; es dacir, sin
dzscomponer su unidad fongtica. Sin embargo, es importante tener
en cuenia las letras, las silabas o las palaoras que possen una
funcidn diferenciadora en el conjunio, debido a que esto ayudaria a
entendar como ¢l signo es percibido en el marcaco.

ot
——

S= dabe establecer si los signos en conflicio comparien un mismo
lexama. Una palabra puads estar constituida por lexemas y
morfemas. Los primeros son a base y el elemento que no cambia
dantro d2 la palabrz cuando ss hace una lista léxica de las
dedvacionss que pueden salir de ella, y cuyo significado se

Ver Intaroretaciones Prejudictales 528-1P-2010 de 19 de mayo de 2018, putlicada en la Gaceta
Oficial dal Acuerdo da Cartagena N° 2747 del 08 de junio ds 2018 y 4€5-12-2015 de 10 de junio de
2015 publicada en la Gacera Oficial del Acuerdo da Cartagana M° 2724 czl 11 de juiio de 2016.

S —

L
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encuentra en =zl diccionario!!. Comc ejemplo tenemos el
laxama deport en: deport-g, depori-ivo, deport-istas, deport-dlcgo.

Los sagundos, son fragmanios minimes capaces de expresar un
significadc y que unido a un lexema modifica su definicion.'?

Si los signos en conflicto compartan un lexema o raiz Iéxica, se debe
tanar en cusnta lo siguients:

- Por lo general el laxema es &l elemento que mas impacta en la
ment2 dsl consumidor, 1o qus se debe verificar al hacer un
andlisis gramatical d2 Ics signos en conilicto.

® Por lo general en el lexema asté ubicada la silaba tonica.

o Si los signos en conilicto comparten un lexama, podria
generarsz riesgo de confusién ideologica. Los lexemas
imorimen de significado & la palabra. Es muy importante tensr
en cuenta que &l critario idzoldgico debe estar complemeniado
con otros criterios para daterminar el riesgo de confusion en |os
signos en conilicio.

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

d) Se debe observer el orden de las vocales, toda vez que si 58
encueniran en el mismo orden asumiran una importancia decisiva
para fijar la sonoridad de la denominacion.

e) Sz dsbe determinar el elemenio que impacta de una manera mas
fuerte en la mente del consumidor, pues es'o mostraria como es
captada la marca en el mercado.

N
I

En congruencia con el desarrollo de esta interpretacion, se debera
verificar la realizacién del cotejo de coniormidad con las reglas ya
axpuastas, con el fin de establecer el riesgo d2 coniusion y/o asociacion
quz oudiera existir entre ! signo solicitado VITALES (denominativo) y las

th 22l ACADZLIA ESPARCLA (RAE). Diccionzrio d2 13 RAE. Definicidn de lexema: 1. m. Ling.
Unida minima con signiicado I3xico que no presaniz morfamas gramaticales; p. ef, sol, o Gue,
posayéndolos, prascirds de allos por un procaso o3 segmantacion; p. ef. tarr, en entorrdis.”
Disponitle 2n, hito idle rze.25/2id=NCU13T0 (Consulia: 24 de noviambre de 2020).

12 PEAL ACADEMIA ESPANOLA (RAE), Diccionaria d2 la RAE. Defirizion de morfema

“1.m Gram. Unidad minima aislable en el anafisis morioiégico. La palabra mujeres contian2 dos
morfamas; mujsry -as.

2 m Gram Per ogosicidn a lexema, morferi2 gramatical, p. 3j, ds, no, yo, el, -ar, -s. -ero.

m. Cram. Umidad minima d2 significado. La tarminacién verbal -mos contiens dos morfamas:
cna, primara, v nimero, plural” Disponidiz en hfp/idie rae 2s/Pid=Polt8i2 (Consulta. 24 de
=more de 2020)
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marcas denominativas registradas a nombre de Pastsurizadora Quito S A.
3. Comparacién entre signos mixtos y denominativos

3.1. Como la controversia radica en la presunta confusion entre el signo
solicitado VITALES (denominativo) v las marcas registradas VITA
CREMA DE LECHE Y ETIQUETA (mixtz), VITA VAINILLA + ETIQUETA
(mixta), VITA FRUTILLA + ETIQUETA (mixta), VITA JUNIOR NARANJA
Y ETIQUETA (mixta), VITA ¥ ETIQUETA (mixta), VITA Y ETIQUETA
{CHOCOLATE) (mixta), VITA JUMIOR FRUTILLA Y ETIQUETA (mixta),
VITA JUNIOR CHOCOLATE Y ETIQUETA (mixta), VITA JUNIOR
VAINILLA Y ETIQUETA (mixta) v VITA LECHE y diseiio (mixta), es
necesario que s veriiique la comparacion teniendo en cuenta que estan
conformados por elementos denominativos, los cuales estan
representados por una o0 mas palabras pronunciables dotadas o no de un
significado o concepio.'?

3.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales,
utilizan expresiones acusticas o fonéticas, formadas por una o varias
letras, palabras o nimeros, individual o conjuntamente estructurados, que
integran un conjunto o un todo pronunciable, que pueds o no tener
significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos,
que son los que tiznen una connotacion conceptual que evoca ciertas
cualidades o funciones del producto identificado por el signo; v,
arbitrarios, que no manifiestan conexidn alguna entre su significado y la
naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos
elementos, al ser apraciados en su conjunto, producen en el consumidor
una idea sobre el signo que le permits difzrenciarlo de otros existentes en &l
mercado.'4

3.3. Los signos mixtes se componen de un elemento dencminativo {una o
varias palabras) y un elamanto gréfico (una o varias imagenes). Las
combinaciones de estos elamentcs al ser apreciados en su conjunto
oroducen en el consumidor una idea sobra el signo qus le permite
diferenciarlo de los deméas existantes en el mercado.

3.4. Sibien el elemento denominativo suele ser el preponderant2 en los signos
mixios, dado que las palabras impactan mas en la mente dei consumidor,
puade sucedar que el elemento predominante no sea este, sino el grafico,
ya sea que, por su tamano, color, disefic u otras caracteristicas, puedan
causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las

Var Interprataciones Prajudicizles 529-iP-2015 de 13 de mayo de 2016, pudlicada en la Gaceia
Oficial del Acuerde de Cartagena M® 2747 cef i1 de julio de 2016 y 485-1P-2315 de 10 de junio de
,_‘: 6‘*"\\ 20186, putlicada an la Gacata Oficial dal Acuerdo de Cartagena N° 2754 del 11 de julio de 2018,
c
LY
[\

V2r Interpretacicn Prejudicial 43-19-2013 de 25 de abril de 2013, publicada en fa Gaceta Oficial del
verdo de Cartagana MN° 2217 dal 13 da jutio da 2013,
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particulzridades de cada caso.*

3.5. £n consecuencia, al realizar la comparacién entre marcas danominativas
y mixtas, se deberz identificar, cual de los elementos prevalece y tiene
mayor infiluencia en la manta del consumidor, si el denominativo o el
grafico.

a) Sial realizar la comparacion ss detarmina que en las marcas mixtas
predomina el elemento grafico frente al denominativo, no habria
lugar a la confusién entre las marcas, pudiendo estas cosxistir
pacificamente en el ambito comercial'®, salvo que puedan suscitar
una misma id2a o concegto en cuyo caso podrian incurfir en riesgo
de confusion.

b) Si en la marca mixia predomina el elemento denominativo, debera
realizarse el cotejo de conformidad con las reglas expuestas en el
parrafo 2.3. de la presente Interpratacion Prejudicial.

3.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se debera determinar el
elemanto caracteristico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder
al cotgjo de los signos en conflictc de conformidad con los criterios
seAalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de
confusion ylo asociacion que pudiera existir entre el signo solicitado
VITALES (denominativo) vy las marcas registradas VITA CREMA DE
I.LECHE Y ETIQUETA (mixta), VITA VAINILLA + ETIQUETA (mixta),
VITA FRUTILLA + ETIQUETA (mixta), VITA JUNIOR NARANJA 7
ETIQUETA (mixta), VITA Y ETIQUETA (mixta), VITA ¥ ETIQUETA
{CHOCOLATE) (mixta), VITA JUNIOR FRUTILLA Y ETIQUETA (mixta),
VITA JUNIOR CHOCOLATE Y ETIQUETA (mixta), VITA JUNIOR
VAINILLA Y ETIQUETA (mixta) y VITA LECHE vy disefio (mixta).

4.  Signos conformados por denominaciones de uso comun

4.1. En el presente caso el accionantz ha sefalado que los términos VIT v
ViTA son términos de uso comun para proteger productos de la Clase 29
de la Clasificacion Internacional dz Niza. Por lo tanto, es pertinente
analizar el tema de las pzlabras de uso comuin en la conformacion de
marcas y la marca débil.

)

Se entiende gor signo comun o usua! aquel que se encuentra integrado
exclusivamantea por uno o mas vocablos o indicaciones que se utilizan en
el lenguaje corriente 0 en ei uso comercial dal pais para identificar los
producios o servicios de qus se trate.

Ver Intarpratacion Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016, publicada en |2 Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena N° 2753 del 11 ce julio da 2015.

Nzr Intarpratacién Prejudicial 129-1P-2015 de 20 de julio de 2015, publicada en {a Gaceta Oficial
4kl Acuerdo de Cariagena N° 2604 del 14 de octubre de 2015.
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No es posible aceptar como marca registrable aquellos signos que se
hubieran convertido en una designacion comun o usual del producto ©
servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en |2 usanza del pais'’;
esos signos usuales en 2l lenguaje comun o en los usos comerciales en
relacion con los producios o servicios que pretenden rspresentar, es
dacir, aguelios signos que se han convertido en habituales en ei lenguaje
cemun o en las costumbres del comercio para designar los productos o
sarvicios'®,

Los signos conformados exclusivaments por denominaciones comunes o
usuales al estar combinadas con otras, puedan generar signos
completamente distintivos. El titular ce una marca no puede impedir que
las exprasiones descriptivas, genéricas y comunss 0 usuales puedan ser
utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su rnarca es débil
oorque tiene una fuerza limitada de cposicidn, ya que las particulas
descriptivas, genéricas o de uso comun s2 deban excluir del cotejo de la
mszrca.t?

No obstante, si la exclusidon d2 los componentes de esas caracteristicas
(de uso comun) llegare a raducir el signo de tal manera que resultara
imposible hacer una comoparacion, puede hacerse el cotejo considerando
de modo excepcional dichos componantes, bajo 1a premisa que el signo
que los contenga tendria un grado de distintividad déoil, en cuyo
escenario se d=:bera analizar 1cs signos en su conjunto, la percepcion del
piblico consumidor o cualquier circunstancia gue eleve o disminuya el
grade de distintividad de los signos en conflicto.

La carga de la prueba de la veracidad de los hechos que se alegan,
corresponde a la parte que lo alega, en este sentido si una parte sefiala
que nos esncontramos ants un elemento de uso comun, le correspondera
acreditarlo. Ello sin perjuicio del examen de registrabilidad que efectda la
zutoridad administrativa.

£l que un término sea de uso comun para un producto o servicio de una
clase también podria serio para el producto o servicio de olra clase si es
que enire ellos hay conexion competitiva. Tendra que analizarse caso
por caso a efectos de veriiicar si por la naturaleza y caracteristicas de
los productos o servicios involucrados, o que es descriptivo, geneérico o
da uso comin para el producto o servicio de una clase también lo es

Gustave Arturo La2én y Ledn Duran, Derscho de Marcas en la Comunidad Andina — Analisis y
ccmentarios, primara adicion, Thomson Rzutars - ECB Ediciones 5 A.C, Lima, 2015, p. 170.

Cardos Fernandaz-MN3voa, Josd Manual Otero Lastres y Manuel Botana Agra, Manual de la
Propiedad Industrial, segunda dicidn, Marcial Pens - Ediciones Juridicas y Sociales, 3.A., Madrid,
2013, p. 575.

Ver Intsroratacién Prejucicial N° 536-1P-2015 de fecha 23 de junio de 2018, publicada en la Gaceta
ficial ds! Acuardo d2 Cartagana M® 3003 2= 23 de abril de 2017

'@ medc referencial, ver Interpretacian Prajudicial N° 327-1P-2015 de fecha 18 de mayo de 2016,
tlicada en la Gaceta Ofizial de! Acuerdo de Cartagena N° 2752 del 11 de julio de 2018.
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para &l producto o servicio de otra clzse.

47. En tal santido, se debe determinar si los signes presentan elemantos de
uso comun en la correspondiente clase de la Clasificacion Intamacional de
Niza, para establecar su caracter distintivo o no vy, posteriormente,
raalizar &l cotgjo excluyando los elemenics de uso comun, siendo que
su presencia no impedira el registro ds la denominacion en caso que el
conjunto dal signo se halle provisto de oiros slemenios que lo doisn de
distintividad suficients.

:.'.:Il-

La irregistrabiiidad de signos por falta ce distiniividad

&)
—

En tanto en're los alegatos de la demanda se alude que el regisiro del
siagno VITALES (denominativo) vuineraria lo contemplado en el Literal
b} del Articulo 135 de la Decision 438, se procedera a desarrollar dicho
tema.

“Articulo 135.- Mo podran reqistrarse como marcas los signos que.

(
b)

{...

arazcan de distintividad:

4

S ) N

52. La distintividad 2s la capacidad que tiene un signo para individualizar,
identificar y diferenciar en el mercado los producios o servicios,
haciendo posiole que el consumidor o usuzrio los salecciong. Es
censiderada como caracteristica esancial que dsbe reunir todo signo
para ser rsgistrado como marca vy censtituye el presupuesto
indispensable para que esta cumpla su funcidn de indicar el origen
emoresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin
czusar riesgo de confusion ylo asociacion en el publico consumidor.?!

5.3. La distintividad tizne un doble aspecio:®

a) Distintividad intrinseca o en absitracto, madiant2 la cual se
datarmina la capacidad qus debe tazner el signo para distinguir
productos o sarvicios en el mercado.

b) Distintividad extrinseca o en concreto, mediante la cual se
determina la capacidad da! signo de diferenciarsz de otros signos en
el mearcado.

A Ver Interoratacion Prajudicial 242.1P-2015 del 24 de agosto de 2015, putiicada en la Gaceta Oicial

dal Acuerda de Cartagsna M° 2573 da 4 de septismbra ca 2015,
p.\.- D
s i
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La falta de distintividad in‘rinseca ssta contemplada en el Literal b) del
Articu'o 135 de la Decision 488, en dicho articulo se exige que no
podran registrarse como marcas los signos Gue carszcan de
distintividad, rafiriéndose esta causal a la falte de distintividad intrinseca.

Es preciso recordar que un signo puede ser inherentamenta distintivo.
Es dzcir, pusde gozer de distintividad ab initio, o puade habaria
adquirido madianie el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una
distintividad adquirida. La razén por la que ciertos nuevos tipos de
marcas resultan dificiles d2 proieger es porque ganeralmente incorporan
caracteristicas que cumplan una funcion técnica en lugar de servir para
indicar la procedencia emprasarial de un producto. Los aspectos
funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro
de marcas.?

El andlisis de este tipo da distintividad -intrinseca- se encuentra ligado al
tivo da producto o servicio que 2l signo identiiica. En ese sentido, la
oficina nacional competente debera analizar si el signo solicitado tiene
aptitud distintiva en abstracto.

Dal mismo modo, tal como se explico en parrafos precedantes, la
distintividad exirinseca, también contemplada en el Literal b) del Articulo
135 de 12 Dacisién 486, se encuenira referida a la capacidad del signo
para diferenciarse plenaments de otros signos gue operan u ofertan en
el mercado, lo cual a su vaz permite al consumidor realizar la eleccion
de los bienes y servicios qus dessa adquirir realmente. En este
supuestn, la oficina competente dsbera evaluar si el signo posee apiitud
distiniiva para diferenciarse de otros signos en el mercado.

En conclusion, para qua un signo sea registrado como marca,
adicionalmenie de ser suscestible da represenizacion gréfica, debera
tener canacidad distintiva intrinseca y extrinseca, ello de conformidad
con lo estaolecido en el Articulo 134 d2 la Decision 436.

Ln marca notoriamente conocidz. Su proteccién y su prueba. La
notoriedad del signo solicitado a registro

En ef proceso intarmo se argumentd gue el signo VITALES (denominativo)
solicitado a registro, reproduce a las presunias marcas notorias de
titularidad de Pasteurizadora Quito S.A., En consacuencia, se abordara el
tema propussto de coniormidad con la linea jurisprudencial que el
Tripunal ha trazado sobre la materia.

\r Intarpratacion Prejudicial 242-/P-2013 d2l 24 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oiicial
Acusido d& Cartagena N° 2579 de 4 d= septiembre ce 2015
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Definicidn

La Deacision 486 d= la Comisidon de la Comunidad Andina le dedica al
tama de los signos notoriamsnte conocidos un acapiie especial
distinguido en el Titulo XIi, bajo ! cual los Articulos 224 a 238 establecen
la reguiacion de los signos notoriamenta conocidos.

En ef -=to, el Atticulo 224 de la Decisidén 486 determina el entendimisnto
que deta darse al signo distintivo rotoriameante conocido en los siguientes
t&rminos:

“Sa entiendz por signo distintivo notoriamente conccido el que fuese
reconocido como tal en cualquisr Pais Miembro por el sector pertinente,
independiantemente ds la manera o el medio por el cual se hubiess hecho
conocido.”

De la anterior definicion se pueden desprender las siguientes
caracteristicas:

a) Para que un signo se considsra como notorio debe s2r conocido por
el sector pertinenta?s.

b) Debs haber ganado noioriedad en cualquiera de los Paises
Miembros.

c) Lanoiorisdad se puede haber ganado por cualquier medio.

La rmarca notoria y su relacion con los principios de especialidac,
territorialictad, registral y uso real y efectivo, asi como su
diferenciacién con la marca renombrada

De conformidad con lo establecido en el Articulo 224 de ia Decision 486,
la marca noiaria &s conocida por el sector pertinents; esto es, por los
consumidores realas o potenciales dal tipo de producios o servicios a los
que se aplique,; las personas qus participan en los canales de distribucion
o comarcializacién del tipo de productos o servicios a los que se apliqus;
o, los circulos emorasarialas qus actlan en giros relativos al tipo de
estabiecimiento, zclividad, productos o servicios a los que se aplique®.
Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente,
pudiersn no tener una gran prasancia en otros sectores.

El Adiculo 230 establace unaiista no tavativa de sectores pertinenies ds refersncia, a saber;

a) Los consumicoras resles o potancialss dal tipo de producies o saivicios a los que s2
aphqus,

b) as persenas que parucipan en los canales de distribucion o comearcializacion del tigo de
producios o servicias 2 los qus s apligus

c) Los circulos emoresarialas qus actian en giros relalives al §po de establecimienio,

actvidad, producics o servicios a los gue s2 aplique

rriculo 230 de la Decisian 486,
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6.6, Cabe distinguir entre la marca notoria regulada en la Decision 486 de la
marca renombrada. La primera &s conocida en al sector pertinents, la
segunda es conocida mas alla del sector pertinenta®,

La marca notoria regulada en la D=cisién 486, a la que podemos llamar
marca notoria andina, es aquella que es notoria en cuzlquier pais
miembro ds la Comunidad Andina, < independieniamant2 da si su titular
es nacional o extranjero. Basta que sea notoria en un pals miembro para
que reciba una proteccion especiai en |os oiros (res paisas miembros. La
marca renombrada, por su parie, no se encuentra regulada por la
Decision 488, pero por su naturalsza recibe proteccicn especial en los
cuatro paisas miembros.

6.7. La marca notoria regulada en la Decisién 486 y la marca renombrada
rompan los principios de territorialidad, principio regisiral y uso real y
efsctivo, por lo que esta clase de marcas obtienen proteccién en un pais
ricmbro cde la Comunidad Andina asi no estén registradas ni sean
usadas en ese pais miembro?. Ambas también rompen el principio de
escatialidad, pero no con el mismo alcance.

6.0 La marce renombrada rompe el princigio d= especialidad de modo
acsoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos ©
servicios.

6.9. La marca noicria regulada en la Decision 486 rompe el principio de
aspecialidad &n forma relativa, de modo que es protegida respscio de:

a) productos o servicios idénticos, similares y aquellos con los que existe
conaxion competitiva,

b) aqusiios productos o servicios diferentes que se ancueniran dentro del
sactor pertinents, v,

c) cualguier tipo de producto o servicio cuyo uso fuese susceptible de
causar un riesgo de confusidn © asociacion con el titular de la marca
notoriz 0 sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del
prastigio del signo notorio; o la dilucion de su fuerza distintiva o de su
valor comarcial o publicitario.

£.10.Una segunde diferencia entre la marca notoria regulada en la Decision
483 v la marca renombrada es lo r&fsrido a su prueba. La notoriedad debe

= L2 marca rzaambrada (por ejemplo, Ceca Cola, Toyota, Facebook, Googls, eic) es conocida
pracicamenie por casi focdo el plblico 2n general, por diferentes lipes ds sagmentos ce
consumidoras y proveadorss, incluso por aqueNos que no consurmen, ni fabrican, ni comercializan
el producto o sanvicio identificado per la marca renombrada.

ra r=citir la orotaccion, basta que la maca sea notaria en ofro pais miembro da |z Comunidad
ndina o qua |a autoridad de propiedad industrial considere que 1a marca es rencmbrada
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orobarse por quien la zlegue de conformidad con lo establecido en el
Articulo 225 dz |z Decisidon 486. La marca renombrada, en cambio, no
necesita sar probada, puss se trata de lo que la teoria general dal proceso
denomina un “hecho notorio”. Y es qua los “hechos notorios” se conocen
da oficio y ns requieren aciividad probatoria (nctoria non egent
orobatione), no son objeto de prueba®,

La marca noteoria extracomunitaria® no rompe los principios ds

espacialicad, teiritorialidad, principio registral y uso real y efectivo®.

.Sin perjuicio d2 lo expussto, d=be tenerse prasente que en ningun caso

sa otorgara el registro marcario de un signo distintive si el solicitante actua
dz mala fe, si el propdsito de dicho registro es restringir la libre
compeisncia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal,
situzciones que dsberan estar debidamente probadas.

En rzlacion con los difarentes riesgos en ¢l mercado

Para gque uns marca notoria sea orotegida, es nscesano que se
dzmuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riesgos mancionados de
confommidad con lo siguisntie:

6.13.1. En relacion con el riesgo cde confusién: el publico consumidor
pueda incurrir en riesgo de confusién por la reproduccion,
imitacion, traduccion, transliteracion o transcripcicn, total o parcial,
de un signo notoriameants conocido.

6.12.2. En relacion con el riesgo de asociacion: 2l riesgo de asociacion
se presania en esios casos cuando el consumidor, aunqua
diferancie las marcas en conflicto y el origen empresarial del
producto, al adquirirlo piense que el genarador o creador de dicho
preducto v la emprasa titular del signo notoriamente conacido,
tienen una relacidén o vinculacidon ecocnomica.

5.13.3. =n relacion con el riesgo de dilucidn: el riesgo de dilucion es la

Tala medida gua una marea renombrada 53 conocida por casi por tedes, también es conocida por
la avtoridad de prepiadad industial.

Sija autoridad de prosiedad industrial considera que la marca nc s renombrada, cebera parmitir
qua su fitular prusbs su notoriedad —an algln pais da la Comunidad Andina— en los términos de
lo astablecide en el Articulo 223 de= |2 Decisidn 468,

No ss renombrada, sino una marca noioria cero fusra de la Comunicad Andina.

La marca notora exiracomunitana, al arconirarse fusra de la Comunidad Andina, esta supadiiada
a los principios dz tziriterialidad, espscislidad, onncipio regisiral y de uso r2al y efectivo.

Anora bisn, ne por ¢l hecho de considerarsa noteria una marca en su pais de origen puede impadir
=l ragisiro d2 una marca similar o idénhca en un £ais miembro de 1a Comunidad Anding, ya que el
syaminador andino, 21 aplicacion dz los prncipics de terdtodalidad y especialidad detera znalizar
caso en concisto v, @ manes que svista un evantual acto de competencia cesleal o animo ds
pkapiarsa dz un signo qua era corodido por ¢l sclicitants, no pocra impedir &f regisiro d2 un signo
2 1a base, Unicaments, dz que la marca es noiona fuera del ternitorio comunitario andino.
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posibilidad de que el uso ds ctros signes idénticos o similares,
causs sl dsbiliiamiento de la aliisima capacidad distintiva que e
signo notoriamsnis conocido ha ganado en €l mercado, raspecio
de aquellos bien2s o servicios ralacionados 0 conexos que
genaran la posidilided de causar riesgo da coniusion o ds
asociacion.

58134 En relacién con el riesgo de uso parasitario: &l riesgo ds uso
parasiiario es la posioilidad de que un compstidor se aprovechs
injustaments dsl prestigio de los signos notoriamante canocidos.
El competidor parasitario es aquel que utiiza el presiigio de un
signc notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la
atencién dal publico consumidor, o indicar Gue los productos vy
servicics que oirace estan, de alguna manera, ralacionados con la
cal Jad v caractzristicas de los producios o sarvicios que ampara
un signo naioriamente conocido.

Para calificar este riesgo 8s muy importanta tenar en cuenta que |a accion

= aprovacher, es decir, de utilizar en su bensficio el prastigio ajeno, as 10
qus ganera el riesgo, ya gue esto genera un detarioro sistematico de la
posicion emoresarial.

Resulta partinente mencionar que es necssaric que ss configure alguno
dz los riesgos antes mencionados, para establecer que 2l signo solicitado
sz encusnira incurso en la causal de irregistrabilidad centenida en el
Literal h) del Articulo 136 de la Decisién 485 de la Comision de la
Comunidad Andina.

Prueba de 1a notoriadad

La notoriedad es un hecho que debe sar probado por quien lo alega a
iravés de prusba habil ante el Jusz o la Oficina Macional Competents,
sagun sea el caso,

£l Articulo 228 de |la Daczisidon 486 establece una lista no taxativa ds
pardmatros para probar la nctoriedad, a saber:

“a) el grado de su conccimiento enira los miambros dsl seclor pertineiie
dentro 'z cualguier Pais Miembro;

b}  la curzzién, amplitud y extension geograncs de2 su utilizacidn, czniro
o fuara ¢z cualquier Pais Mfembro,

Ja duracion, amplitud y extensién gecgrafica de su promecion, daniro
0 fusrs de cualquisr FPais Miembro, incluyenco la publicicad y e
presantacion en ferias, expesicionss u otros eventes de los productos
o sarvicios, ol establecimiento o de la actividad 2 los que se apliqus,
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d) el valor de toda inversidn efectuada para promoverlo, o para
promovar ef establecimiento, actividad, productos o servicios a los
gue se acligue;

g) fas cifras de vantas v de ingresos de la empresa titular en lo que
respecta al signo cuya notoredad se alega, tanto en el plano
internacional ccmo en el dal Pais Miembro en el que se pretande fa
protsccion;

i) el graclo c2 distintividad inherente o adquirida del signo;
g el valor contable dal signo como activo empresarial,

hj el volumen d2 psadidos de personas interesadas en obtensr una
franquicia o licencia del signo en determminado territorio; o,

i) 2 axistencia de aclividades significativas de fabricacion, compras o
almacenamiento por el titufar del signo en ol Pais Miembro en que se
busca protaccion;

f los aspectos del comercio internacional; o,

k) Iz existencia y antigiizdad de cualquier registro o solicitud de registro
del signo distintivo en 2l Pais Miembro o en el extranfero.”

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

6.18. El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que
hcy se rapute nectoriamente conocido pueds perder dicho estatus si su
titular no realiza acciones conducentes 2 consarvarlo: calidad, difusidn,
veolumen de ventas, publicidad, entro otros. En este ordan de ideas, para
probar |2 notoriedad no basia con asgrimir un acto administrativo o judicial
donde s& haya rsconocido dicha condicion, sino que se deben presentar
todos los meadios d» prueba pertinentes para demostrar el caracter de
notorio caso a caso. Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por 1a
autoridad administrativa o judicial es valida para dicho caso particular®.

L.a notoriedad de! signo solicitado a registro®
6.18. De coniormidad con lo establacido en el Literal a) del Articulo 229 ds la

Decisidon 488, nc se negara le calidad de notorio y su protsccidn por &l
z6lo haecho de que no se encusntre regisirado o en tramite da registro en

Var Interpretacion Prajudicial N° 450-1P-2015 de fzcha 7 de julio de 2016, subiicada en la Gacela
O‘AP.L DE JORG2! 17 2781 el 19 d agosto de 2015

e E??\gs reollo d2 ests acapite ha sido tomado de la Interpretacion Prejudicial recaida en el proceso
@ MY B P-2015 de fecha 4 de fabrero de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Car a N° 2712 del 18 de abni del 2016.
RETARIA D)
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el Pais Miambro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser
protegido como noiorio asi no se encuentra registrado en el respectivo
Pais Miembro vy, en consecuencia, se brinda proteccidn a los signos que
alcancen el caracter de notorios, aungue no se encuentren registrados en
el territoric determinado.

6 20 La Decision 486 da la Comisién de la Comunidad Andina protege a la
marca notoria no registrada y, en consecuencia, el examen de
registrabilidad d= un signo notoriamente conocido deberia ser diferente &l
examen que se haria de un signo ordinario. Lo anterior no quiers decir
que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su
registro, ya que el ragistro de toda marca, aun en el caso de ser notoria,
debera atender al respectivo analisis de registrabilidad que practica la
oficina nacional competente.

6.21.Lo que se estd afirmando es qus dicho analisis debe ser diferencial y
complejo, es dzcir, debe darse atendizndo al hecho de que la marca
notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el analisis de confundibilidad debe
ser, por un lado, mas distendido teniendo en cuenta ef gran prastigio que
ha sido ganado per la marca notoriamente conocida, v por el otro, muy
riguroso a fin de evitar la confusién en sl pubiico consumidor, teniendo en
cuenta las caracteristicas de 1a marca opositora, es decir, teniendo en
cuenta factores como !a notoriedad de la marca opositora, la clase de
productos qua se pretende registrar, etc.

Ch
M
N

'En cons=scusncia con lo antsriormentz expuesto, si bien la norma
comunitaria otorga cisrtos efectos a la marca notoria no regisirada en el
Dais Miempro donds se soliciia su proteccion, el analisis de registrabilidad
en caso de solicitarse esa marca para regisiro es independiente, es decir,
la Oificina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo
analisis de ragistrabilidad, conceder o no el registro de la marca
notorizamente conocida que se alega, ¢2 conformidad con los multiples
factorss que puadan intervenir en dicho esiudio.

2
N
I

3. Es importante tenar en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad de
la marca es un hecho que dabe ser probado por quien lo alega, a través
de pruebz habil ante el Juez o la Oficina Nacional, segin sea el caso. El
raconocimisnte de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la Autoridad
Macional Compatente con base en las pruebas prasentadas.

La cancelacion por falta de uso y la prueba del uso tratandose de
marcas renompradas y noiorias

624 En acépites anteriores s& ha mencicrado que tanto la marca
snombrada® como la marca notoria ragulada en la Decision 485 rompen

:--'!--?:-:_-.._‘ el principic de uso real y efectivo, por lo que la figura de la cancelacion
pl
S _—

& d\} a sxpresamanta no se encuenira regulada en la Dacisidn 488
-

it
-~
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por falta de uso, asi como la prusba dal uso, requieren una modulacién
importante en lo gue respecta 3 dicha clase de marcas.

.Si la marca renombrada y la marca notoria reguiada en la Decision 486

son protegidas en un pais miembro asi no estén regisiracas ni sean
usadas en dicho pais, con mayor razén deben ser protegidas si han sido
reqistradas pero no son usadas en el referido pais. La diferencia esta en
qu2 tratdndose de la marca renombrada, la proteccion opera respecto ds
lcdos los productos o servicios. En cambio, tratdndose de la marca
notoria regulada en la Decision 483, la proteccion opera respecto de los
productos o servicios idénticos, similares y congxos y también respecto de
aqusilos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del
sector pertinenta.

Lo anterior evidencia que la figura de la cancelacién por falta de uso

aplic .da 2 las marcas ordinarias, no puede operar d2 la misma manera
tratandose de la marca renombrada y 1a marca notoria regulada en la
D=acisidn 488. Dado que en ambos casos no se aplica el principio de uso
real v efsctivo, corresponde desestimar una solicitud ds cancelacién por el
solo hecho da que la marca renombrada (o la marca notoria regulada en
la Decisidon 488) no estd siendo usada en el pais miembro de la
Comunidad Andina donde se pide su cancelacion™.

Si bien la marca notoria regulada en la Decision 486 no necesita ser

Como afirma Custavo Lsdn y Ledn: “Aunqus la normativa comunitaria andine no trae alguna
dispesiciin especifica que regule el asunto, de una interpretacicn sistemdtica y tefaciogica de Ia
norma s2 pusds concluir con meridiana claridad que la marca notoria esta axcepiuada de la carga
de uso impussta para el resto de los signos distintivos.” (LEON Y LEON DURAN, Gustavo Aruro.
Cerscho ds Marcas en la Comunidad Andina. Andlisis y Comantarios. ECB Edicicnes 8 AC. -
Thomsor Reuters, Lims, 2015, p. 435) El referido autor cita (Op. Cit, p. 468} a su vez a los
siquiantas dos autores, en la misma lin2a de pensamiento

“...Por ofra partz. la calidad de notoria de la Marca no dapends de su uso en ef pais, sino
s su conocimiento por parts da los sactoras pertinentas. Lo antsrior darfa pie para afirmar
Gus su protaccidn, que dariva de la calidad de rotoria, estaria exenta de la carga da su uso
2n of pais (...) En e5ta orden de ideas, pusds considsrarse qua la marca notoria ragisirada
no 23 objetn da cancelacién per falta de uso, en virtud da la protaccién excapcional que Iz
conifers la Dacision 48530

*510  Maike Mendez, Ricardo. "£l uso obfigatorio ds ja mearza bejo la Decisién 486 da Ia
Comisién da la Comunidad Andina”, en Ravista ¢2 Estudios Ssciojuricicos, Bogota,
Colombia, 8 (2): 82-110, Julio e diciembra ds 2007, pp. 105y 107"

“Si bisn o5 suficientz para legitimar la intsrvsncidn dentro ¢s esta accicn el prasentar una
soficiiud de registro de una marca similar d2 la cual se pretends su cancefacion, esta es una
ficura juridica aplicable a las marcas comunes, mas n9 para las marcas noterias, puas ds
parrmitirlo la norma facultarla a qus cualquier tercer intaresado sa aproveche indebidaments
dal prestigio y ciiusion que una marca ha ganado dantro de deferminado mercado Siando
mas espaciices, guien se veria afsctado con dicha conducta es el publico consumider,
ouzs esle estd acostumbrade a oblensr ciaria aptiiud y calidad d=! producto que adquisre y
ous asta idsntiicedo con la marca c's su praferencia®!’”

1 Tomes Salines, Carlos. i Caba la cancelacion de registro por falta de uso respeclo
de una marza notoria? MANICHO, una historia digna ds ser contada’, an Law
Review, Ravista de la Universidad San Francisco ds Quito, Ecuador, publicacién
Semeastral, ensro de 2013, p.8"
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usada sn sl pais miembro donds, esiando ragistrada, se pide su
cancelacién, su tivlar si debe acrediar la existencia de notoriedad
(vigante) en ai menos uno de los otros paises miembros de la Comunidad
Andine.

5.23.En concordancia con tocdo lo manifestado anteriormente, se dsbera
detarminar i 1as marcas de titular de Pasteurizadora Quito S.A., era
natoriaments conocida en la Comunidad Andina al momento de la
solicitud ds! signo VITALES (dznominativo), de conformidad con las
prustas cbranies en el proceso, para posteriormante determinar si el
signo  solicitado para registro corfigura alguno da los riesgos
datarminados en la presente providancia.

En los términos expusstos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja
consignada la presents Interpretacion Przjudicial para ser aplicada por el
Tribunal consultants al rasolver &l nroceso intarno N° 17811-2013-13345, la
cue debera adopiarla al emitir el COFFerOﬂdI*"ﬂto failo de conformidad con lo
dispuesto en &l Articulo 35 dal Tratado de Crsacion del Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de
su Estatuto.

El suscrito Secretario det Tribunal de Justicie ¢z la Comunidad Andinag, en
ejercicio de |a competancia prcwsta en el Literal ¢) del Articulo 19 dei Estatuto
dal Tribunal v en el Literal f) dal Articulo Primero de la Resolucion 05/2020 de
10 de abril de 2020, certifica qus la presents interpretacién prajudicial ha sido
aprobada por el Presidente del Tribunal da Justicia dz |2 Comunidad Andina,
Magistrado Hernan Rodrigo Romero Zambrano, asi como per los Magistrados
Gusiavo Garcia Brito, Luis Rafasl Vergara Quintero y Hugo R. Gémez Apac en
la sesion judicial de facha 11 de diciembra de 2020, conforme consta en el Acta

21-4-TJCA-2020
Luts Felipe c&l\‘r\l-euoo

SECRETARIO

Motifiquzse a! Tribunal consultants v remitase copia de la presanle
Interpratacion Prejuclicial a la Secrstaria General da la Comunidad Andina para
su punlicacion en la Gaceta Oficial d2l Acuerdo de Cartagsna.
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