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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
Quito, 11 de diciembre de 2020
Proceso: 21-1P-2020
Asunto: interpretacion Prejudicial {consulta facultativa)
Consultante: Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y

Propiedad Industrial de la Delegatura para
Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia
de Industria y Comercio de la Republica de

Colombia
Expediente Interno
del Consuitante: 2019-50222
Referencia: Infraccion de Derechos de Propiedad Industrial

respecto del uso de la marca OLIOSOYA
(denominativa)

Norma a ser
interpretada: Articulo 155 de |a Decision 486

Temna objeto de

interpretacion: Accion por infracciéon de derechos. Los derechos
del titular de una marca de impedir a un tercero la
infraccion de los derechos de propiedad industrial
en el comercio

Magistrado Ponente: Hernan Rodrigo Romero Zambrano

VISTOS

El Oficio N° 1003-047 del 07 de febrero del 2020, recibido via correo
electronico en la misma fecha, mediante el cual el Grupo de Trabajo de
Competencia Desleal y Propiedad Indusirial de la Delegatura para Asuntos
Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la
Republica de Colombia, solicitd Interpretacidn Prejudicial del Articulo 155
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Literales a) y d) de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina,
a fin de resolver el proceso interno N° 2012-50222; vy,

El Auto del 12 de agosto del 2020, mediante el cual este Tribunal admitié a
tramite la presente interpretacion Prejudicial.

ANTECEDENTES
Partes en el proceso interno
Demandante: Grasas S.A.

Demandada: Proveedora Tequendama S.A.S

ASUNTO CONTROVERTIDO

De la revision de los documentos remitidos por el Consultante, respecto
del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido
es la presunta infraccién realizada por parte de Proveedora
Tequendama S.A.S. sobre los derechos de propiedad industrial de
Grasas S.A. mediante la comercializacion de aceite vegetal con el
elemento denominativo CLISOYA, el cual seria idéntico o similar a su
marca OLIOSOYA (denominativa).

NORMA A SERINTERPRETADA

El consultante solicitd la Interpretacién Prejudicial del Articulo 155
Literales a) y d) de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina. Este Tribunal procedera a interpretar todo el Articulo 155 de la
Decision 486 por referirse a la infraccion a los derechos de propiedad
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Decisidn 486 de la Comisién de la Comunidad Andina.-

“Artfcule 155.- £l registro da una marca confiers a su titular el derecho de impedir a cualquier
tercero raalizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para
los cuales se ha registrado la marca; sobra productos vinculados a los servicios para fos
cuales ésta se ha registrado; o sobrz Jos envases, envolluras, embalajes o
acondicionamiantos de tales productas;

b) suprimir o modificar la marca con fines comarciales, despues de que se hubiese aplicado o
colocado sobrs los produclos para los cuales se ha ragistrado la marca; sobre los
productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los
anvasaes, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

c) fabricar otiguetas, envases, envoituras, embalgjes u otros materiales que reproduzcan o
contangan la marca, asi como comercializar o detentar tales materiales;

d) usar en ef comercio un sigro idéntico o simifar a la marca respecto de cualesquiera
productos o sarvicios, cuando tal uso pudiese causar confusién o un riesgo de asociacion
con el tilular del registro. Tratandose dsf uso de un signo idéntico para productos o
servicios idénlicos se presumira que axiste rigsgo deg confusion;
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1.2.

1.3.
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industrial.
TEMA OBJETO DE INTERPRETACION

Accion por infraccion de derschos. Los derechos del titular
de una marca de impedir a un tercero la infraccién de los derechos de
propiedad industrial en el comercio.

Respuestas a las preguntas formuladas por el Consultante.

ANALISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACION

Accidn por infraccidn de derechos. Los derechos del titular de una
marca de impedir a un tercero la infraccion de los derechos de
propiedad industrial en el comercio

En el proceso interno se alegd la presunta infraccion por parte de
Proveedora Tequendama S.A.S. sabre los derechos de propiedad
industrial de Grasas S.A. por el presunto uso indebido de su marca
OLIOSOYA (denominativa), a través de la comercializacion de aceite
vagetal con el elemento denominativo OLISOYA el cual seria identico ©
similar a la marca registrada. En atencion a ello, resulta pertinente el
desarrollo del presente tema.

El objeto de una accién por infraccion de derechos es precautelar los
derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la
autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se
determine Ia existencia o no de infraccién contra las marcas u otros
signos que motivan la accién y, de ser el caso, la adopcion de ciertas
medidas para el efecto?.

El Articulo 155 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, el cual establece lo siguiente:

“Articulo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho
de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los
siguientes aclos:

e} usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notonamente conocida
respecto ce cualesquiera preductas o servicios, cuando eflo pudiese causar al titular
del registro un dafto econdmico o comercial injusio por razdn de una dilucién de la
fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca. o por razon de un
aprovachamiento injusto del prestigio d2 la marca o d2 su titular;

f usar publicamente un signo icéntico o similar a una marca notoriamante conocida, aun
para fines no comerciales, cuando eflo pudiese causar una dilucion de la fuerza
distintiva o dal valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto
de su prestigio.

Ver Interpretacion Prejudicial N° 253-IP-2015 de fecha 25 febrero de 2018, publicada en la
Gaceta Oficizl del Acuerdo de Cartagana N° 2718 del 20 de abril de 2016,
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a) aplicar o colocar /a marca o un signo distintivo identico o
semejante sobre productos para los cuales se ha registrado Ia
marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales
ésta se ha registrado; o sobre los envases, envoituras, embalajes
o acondicionamientos de tales productos;

b)  suprimir o medificar la marca con fines comerciales, después de
qus se hubisse aplicaco o colecado sobre los productos para los
cuales se ha registrado la marca; sabre los productos vinculados a
los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los
envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales
productos;

c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros
matzariales que reproduzcan o contengan la marca, asi como
comercializar o detentar tales materiales;

d)  usaren el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto
de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese
causar confusion o un fiesgo de asociacién con el titular del
registro. Tratdndose clel uso de un signo idéniico para productos o
servicios idénticos se presumird que existe riesgo de confusion;

e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca
notoriamente conocida respacto de cualesquiera productos o
servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un dario
econdémico o comercial injusto por razén de una dilucion de la
fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de fa marca, o
por razén de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca
o de su titutar;

i usar publicamente un signo idéntico o similar a una marca
notoriamenta conocida, aun para fines no comerciales, cuando
ello pudiese causar una dilucién de la fuerza distintiva o del valor
comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto
de su prastigio.”

1.4, Tomando en cuenta las conductas atribuidas a la demandada por parte
de la demandante, resulta necesario analizar la interpretacion del
Articulo 155 de la Decision 486, por sar oportuno en el presente caso.

15 Praviamente a realizar el andlisis de la norma citada, resuita pertinente
safalar que la accién por infraccion de derechos de propiedad
industrial se encuentra regulada en el Titulo XV de la Decision 486 de
la Comision de la Comunidad Andina (Articulos 238 al 244), y cuenta

A\, ey con las siguientes caracteristicas®:
S 3

‘, . -,
/& le ::'. '\a) Sujetos activos: personas que pueden interponer la accion:

SECPRTARIA > (i)  El titular del derecho protegido. E! titular puede ser una
persona natural o juridica. Si existen varios titulares, salvo
pacto en contrario, cualquiera de elios puede iniciar la accion
sin el consentimiento de los demas.

& Vear laterpretacion Prejudicial M° 387-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2018, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerda de Cartagena N° 2745 d=l 8 de junio de 2016
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£l Estado. Si la legisiacion interna lo permite, las
autoridades competentes de los Paises Miembros pueden
iniciar de oficio la accién por infraccidn de derechos de
propiadad industrial.

b) Sujetos pasivos: personas sobre las cuales recae la accion:

(i)
{ii)

Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.

Cualquier persona que con sus actos pueda, de manera
inminenta, infringir los derechos de propiedad industrial. Esta
es una disposicion preventiva, pues no es necesario que la
infraccion se verifique, sino que basta que exista la
posibilidad inminente de que se configure una infraccion a
los referidos derechos.

1.6. EIl Literal a) del Articulo 155 de la Decision 486 de la Comisién de la
Comunidad Andina, especifico para la identificacion de productos o
servicios en e! mercado, plantea tres supuestos de aplicacion que a
continuacion se sefalan:?

- Supuesto 1. aplicar o colocar la marca o un signo distintivo
idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha
registrado la marca.

- Supuesto I aplicar o colocar la marca 0 un signo distintivo
idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios
para los cuales esta se ha registrado.

- Supuesto lll; aplicar o colocar la marca o un signo distintivo
idéntico 0 semejante sobre los envases, envolturas, embalajes o
zcondicionamientos de tales productos.

Resumen del

Sujeto activo

Sujeto pasivo

supuesto

El titular de una

Aplica o coloca la marca

Marca protegida para

marca que | o signo idéntico o | productos apiicada o
S distingue semejante dirsctaments | colocada con  una
upuesto | : A
productos. sobre productos. marca o signo idéntico
o semejante sobre
productos.
=] titular de una | Aplica o coloca la marca | Marca protsgida para
marca que | o signo idéntico o | servicios aplicada o
distingue samejanta sobre | colocada con una
Supuesto Il | sarvicios. productos vinculados a | marca o signo idéntico
los Sefvicios que { o semejante sobre
distingue la  marca | productos vinculados a
protegida. los servicios que
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Ver la Interpratacién Prejudicial N° 359-IP-2017 de fecha 15 de marzo de 2018, publicada enla
Gaceta Oficial del Acuerco de Cartagena N° 3266 del 2 de abril de 2018.




Proceso 21-1P-2020

distingue la marca

protagida.
El titular de una | Aplica o coloca la marca | Marca protegida para
marca que | o signo idéntico o | productos o servicios
distingue semejante sobre | aplicada © colocada
productos o | envases, envolturas, | con una marca o signo
Supuesto ill | servicios. embaiajes o | idéntico o semejante
acondicionamienios de | sobre envases,
productos. envolturas, embalajes o
acondicionamientos de

productos.

1.7.

1.8.

1.9.

asulta necesario indicar que se entiende por acondicionamiento la
forma como los productos son empaquetados, transportados,
asegurados, protegidos o expuestos para su venta o la forma de
arreglar o preparar un producto para su comercializacion®. Asi,
acondicionamiento es un término tan amplio que abarca diferentes
acciones, incluyendo el embalaje de los productos, el modo de
envasarlos y la forma de ofertarlos o exponerlos al pablico consumidor,
como por ejemplo a través de las gondolas de los supermercados,
mostradores, vitrinas, o cualquier otro medio que permita exhibir los
productos al consumidor en los puntos de venta.

Posiblemente el acto emblematico del derecho exclusivo sobre la
marca se encuentra constituido por la posibilidad del titular de la marca
registrada de impedir a cualquier tercero utilizar un signo identico o
similar en grado de confusién para distinguir productos iguales o
relacionados con los cubiertos por la marca registrads, sin que medie
su consentimiento. Al aplicar o colocar el signo idéntico o similar a la
marca registrada puede constituir un mero acto preparatorio de la
infraccion, puesto que ésta Unicament2 se consuma con el uso
indebido de la marca en el comesrcio, con lo que la norma pretende
otorgar la mas amplia coberiura a la proteccion del bien juridico
protzgido, sin necesidad de requerirse que el infractor obtenga un
provacho econdmico por su acto ilicita’s.

El Literal b) del Articulo 155 de la Decision 486 es espsciiico para la
supresion o modificacion de la marca con fines comerciales, por lo que
plantea los siguientes supuestos de aplicacion que a continuacion se

REAL ACADEMIA ESPANOLA (RAE). Diccionario de la Langua Espafiofa. Definicidn de
acondicionai:

“1. tr. Dar cierta condicién o calidad.

. tr. Disponer o preparar algo d2 manera adecuada. Acondicionar las calzadas

. tr. climatizar.

. tr. Méx, y Ven. Entrenar a un deportista.

. tr. Ven. Adissirar a un animal.

. prol. Adquirir cierta condicién o calidad.” Disponitie en:  htip'/idis rae.es/%d=0Y0iBFo
{Consulia; 12 de noviembie de 2018).

b Lo

Comentarios. Thomson Reuters, Lima, 2015, pp. 371-372

O\ Gustavo Arturo Leén y Ledn Duran, Derecho de marcas en la Comunidad Andina. Anélisis y
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- Supuesto | suprimir o modificar la marca con fines comerciales
después de que s& hubisse aplicado o colocado sobre los
productos para los cuales se ha registrado la marca.

- Supuesto II: suprimir o modificar la marca con fines comerciales
después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los
productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha
registrado.

- Supuesto 1lI: suprimir o modificar la marca con fines comerciales
después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los
envases, envolturas, smbalajes o acondicionamientos de tales
productos.

Sujeto
activo

Sujeto pasivo

Resumen del supuesto

Supuesto |

£l fitular de
una marca
que distingue
productos.

Quisn  suprima 0
modifigue la marca
con fines comerciales
después de gue se
hubiese aplicado o
colocado directamente
sobrz productos.

iarca protegida contra
supresiones o madificaciones
despugs de gue hubiese sido
aplicada o colocada sobre
productos.

El titvlar de

Quien  suprima o0

Narca protegida contra

una marca | modifiqgue la marca | supresiones o modificaciones
que distingue | con fines comerciales | después de que hubiese sido
servicios. después de que se | aplicada o colocada sobre
Supuesto Il hubiese aplicadoe o prod_uc;tos vincula_dc_)s a los
colocado sobre |} servicios que dislingue Ila
productos vinculados a | marca protegida.
los  semvicios que
distingue la marca
protagida.
El titular de | Quien suprima o | Marca protegida contra
una marca | modifique la marca | supresionas o modificaciones
que distingua | con fines comerciales | después de que hubiese sido
productos o | después de que se | aplicada o colocada sobre
Supuesto Il Senvicios. hubiese aplicade o envases, envolturas,
colocado sobre | embalajes 0
envases, anvolturas, | acondicionamientos de tales
embalajes o | productos.

acondicionamientos de
tales productos.

1.10.En este caso, estamos frente a un acto fraudulenio que afecta el
derecho exclusivo sobre la marca, pero también al consumidor. La
suprasién, modificacion o alteracién de la marca colocada en el

oroducto

o sobrs
acondicionamienics

SuUs
lesiona

envases,
los wvaloras

envoituras,

embalajes o

inmateriales que estan

0\ inmersos en ella (reputacion, prestigio, gocdwill) y su garantia de
Q_":- 6\ calidad que corresponden al titular de la marca, y también desorienta al

~ SECRETARIA P
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consumidor respacto del origen de los productos para los cuales se ha
registrado la marca o los productos vinculados a los s=arvicios para los
cuales esta se ha registrado’.

_Dal Literal c) del Articulo 155 de la Decision 486 se advierte que para

la aplicaciéon del raferido supuesto normativo daben verificarse las
siguientes condiciones:®

- Que la marca da! titular este “reproducida” en eliqustas, envasss,
envolturas, embalajes u otros materiales.

- Que la marca del titular esté “contenida” en etiquetas, envases,
envolturas, embalajes u otros materiales.

_El Litaral ¢) plantea la posibilidad de que el titular de una marca persiga a

quien, sin su autorizacion, realice la fabricacion de etiquetas, envases,
embalajes u otros materiales que reproduzcan o contangan la marca, asi
como a quien comercialics o detente tales materiales, es decir a quien
ccmercialice las etiqueias, envases, embalgjes u otros.®

4.13. La comercializacion a que se refiers dicho literai no es la comercializacion

-k
rY

del producto final, sino la comercializacion de stiquetas, envaseas,
embalajes u otros conteniendo o repreduciendo la marca registrada.'?

A modo de ejemplo, la iabricacion indebida de eliquetas, chapas y

botellas vacias con la reproduccion de una marca protegida para
distinguir gaseosas, asi como la comercializacién de estos materiales,
constituirian una clara infraccion al Literal ¢) del Ariculo 155 de la
Dacisién 486; no obstants, la comerciatizacidn del producto final (la
botella de gaseosa que se vende al consumidor) no se encontraria
contemplado en el supuesto anterior, sino en el Literal d) del mismo
articulo. !

1 15.La norma andina de rsfarencia (el Litaral c) del Articulo 155 de la

Decision 486) tiene como finalidad proteger al titular conira aquella
conducta previa al acto de comercio. En ess seniido, guien tiene
aimacenado etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que
reproduzcan o contangzan la marca ajena, raspondera por la infraccion,
sin nacesidad de que dichos productos se encusntren contenidos en un

Ibidem.

Var Interpratacién Prejudicial N° 179-1P-2013 de fecha 3 de cctubra de 2018, publicada en la
Gaceta Oficial det Acuerdo de Cartagzna MN° 3521 dsi 5 de febraro de 2018

Ibidam,

Ibidem.




1.18.

1.18.

1.20.
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producto final.!?

Asimismo, el Litersl c) del Articulo 155 menciona que la marca debe
estar reproducida o contenida; es decir, que el signo utilizado debe ser
una copia exacta o idéntica y que, a la vez, la marca registrada se
encuantre cantenida en el signo utilizado en la etiqueta o embalaje u
otro elemento fabricado.'?

7.Como puede inferirse de la norma precitada, la misma procura

salvaguardar la integridad de la marca registrada, incluso de actos
preparatorios para consolidar una infraccién mayor, como es la
comercializacion de bienes o servicios identificados con la marca
infractora. Por lo tanto, proscribe los actos de fabricacion de etiquetas,
envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la
marca registrada, asi como las acciones de comercializar y detentar tales
materiales.'

Tres verbos ractores ss identifican en la conducta, a saber:'®
(i) Fabricar: incurre en la conducta quien elabore las etiquetas,
envasas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o

coniengan la marca.

(i) Comercializar: incurre en la conducta quien ponga disposicion en
el mercado tales materiales.

(i) Detentar: incurre en la conducta quien almacene dichos
materizlas.

. Ahora bien, para que el supuasto de hecho contenido en la norma se

realice es necesario que la marca se encuentre raproducida o esté
contenida en los mencionados materiales. Reproducida se refiere que el
rnaterial sea la propia marca, lista para ser colocada en el producto; y
contenida se refiere a que haya sido aplicada a las etiquetas, envases,
envolturas, etc.'®

Es conveniante aclarar que para incurrir en esta causal el signo utilizado
dzabe ser exactaments igual a la marca registrada; es decir, que contenga

5

Ibidem,
Ibidem.
ibidem.
Ibidem

lbidem,




1.21.

1.23.

Proceso 21-1P-2020

todos los elemeantos y exactamente su misma disposicion'?.

De lo mencionado puede considerarse que la norma tiene como
finalidad proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de
comercio. En ese sentido, quien tiene almacenado etiguetas, envases,
embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca
ajana, responderan por la infraccidn, sin necesidad de que dichos
productos se encuentren contsnicos en un producto final.

.En atencion a lo expuesto, el Literal c) esta dirigido al responsable de

fabricar etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que
reproduzcan o contengan la marca, asi como también a quien
comercializa o detenta estos elemantos o insumos. La persona que
fabrica los referidos elementos o insumos no necesariamente es la
misrma persona que fabrica st producto final.1?

La autoridad nacional competente determinara si el producto adquirido
d2 manera legal fue comercializado con empaques madificados,
cambiados o adulterados, conforme a los medios probatorios allegados
en el proceso interno, siguiendo los principios y reglas para la
valoracion probatoria consagrados en la legislacion nacional.

1.24.A su vaz, en la valoracion probatoria realizada por el juez podra tener

en cuenta las afirmaciones realizadas por el titular de la marca quien es
el que conoce su producto v pueds, a su vez, guiarlo en la verificacion
de la autenticidad o no del mismo.

.Del Literal d) del Articulo 155 s2 infiere que el titular de una marca

podré impedir que cualquier tercero, gque no cuenta con autorizacion del
titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en
relacion con cualquier producio o servicio, bajo la condicion de que tal
uso pudiese generar riesgo de confusién o de asociacién en el publico
consumidor'® con el titular de ragistro. A continuacion, se detallan los
elementos para calificar la conducta contenida en el raferido literal:

a) E! uso en el comercio del signo idéntico o similar en relacion
con cualquier producto o servicio.

La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere
decir que se puede presentar a través de un amplio especiro de
acciones en el que 2l sujsto pasivo utiliza la marca infringida: uso en

Ver Interpratacion Prejudicial N° 528-1P-2016 de facha 11 de mayo de 2017, publicada en fa
Gaceta Oiicial del Acuzrdo de Cartagana N° 3051 del 26 de junio de 2017.

Ver Interpratacidn Prajudicial N° 179-1P-2018 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada an la
Gaceta Oficial del Acuerde de Cariagana N° 3521 del 5 de febrero de 2019.

Ver Interpratacion Prejudicial N* 246-1P-2015 de fecha 7 de diciembra de 2013, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2725 del 22 de abril de 2016,

10
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publicidad, para identificar una actividad mercantil, un
establecimianto, entre otras conductas.

La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en
actividades que tengan que ver con el mercado, esio es, con la
oferta y demanda de bienes y sarvicios.

Prevé una proteccion especial con relacién al principio de
especialidad. Por lo tanto, s2 protagera la marca no solo respecto
de los productos o servicios idénticos o similares al que la marca
distingue, sino también respecto de aguellos con los cuales exists
conexion por razones de susiituibilidad, complementariedad,
razonabilidad, entre otros.

b) Posibilidad de generar riesgo de confusion o de asociacion.
Para que se configure la conducta dei tercero no consentido, no es
necesario que efectivaments se dé la confusion o la asociacion,
sino que exista la posibilidad de que =sto se pueda dar en el
mercado.

c) Evento de presuncién del riesgo de confusién. La norma prevé
que, si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada y pretende
distinguir ademéas productos © servicios _idénticos a los
identificados por dicha marca, el riesgo de confusion se presumira.
Para esto, se debe presentar una doble identidad, vale decir que los
signos como los productos o servicios que identifican deben ser
exactamante iguales.

1.26. Los mencionados derechos da exclusién, contznidos en el Literal d) del
Articulo 155 de la Decisidn 486, pueden considerarse como parte del
conjunto de facultades del titular del regisiro de marca para oponerse a
detarminados actos en relacion con el signo o, en definitiva, para
ejacutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen, en el
trafico econdmico y sin su consentimiento, un signo idéntico o
samejants, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de
inducir a confusion?.

Los plazos de prescripcion de la_ accién por infraccidén de
darechos de propiedad industrial ralacionados con los supuestos
de infraccidn previstos en los Literalas a), b), c) y d) del Articulo
155 de 1a Decisidén 486

1.27.En ase sentido, en atencién a los Literales a), b), c) y d) del Articulo
155 se dspe tener en cuenta lo establecido en el Articulo 244 de la
Decisidn 4386 da la Comision de |2 Comunidad Andina, el cual prescribe

—=i _
pl- b, = :
\)‘A G2 Ver Interpratacion Prajudicial M° 101-1P-2013 de fecha 22 de mayo de 2013, publicada en la

Q )} Gaceta Oficial del Acusrdo de Cartagena N* 2230 del 25 de agosto de 2013
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lo siguients:

“Articulo 244.- La accién por infraccién prascribira a los dos afios
contados desde la fecha en que el titular fuvo conocimiento de la
infraccion o en fodo caso, a los cinco afos contados desde que se
cometid 1a infraccidn por dltima vez.”

1,28 La norma citada indica que las infracciones prescriben a los dos anos

contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la
infraccion o, en todo caso, 2 los cinco anos contados desde que se
cometié la infraccion por Ultima vez. Si el plazo de prescripcion Vencio,
entoncas la accién es improcadente.?!

1.29. Para verificar el plazo ds prescripcion (extintiva), es relevanta

diferenciar los distintos tipos de infraccion administrativa, tal como lo
explica la doctrina juridica®, a saber.®

a) Infraccién instantanea: Es un Gnico acto el que configura el
supuesto calificado como infraccion administrativa. Esta Unico
acto, a su vez, pueds tener, efscto que se agota con gl acto
infractor, o efecto permanenie en el tismpo.

b) Infraccién continuada: Se trata de actos idénticos que se repiten
en el tiempo de manera continuada. Si bien cada acto podria
constituir una infraccidn individual, se los agrupa en una sola
infraccidn debido que todos allos sen sjecucion da un mismo plan,
forman parte de un Unico procesa (proceso unitario), existiendo
por tanto unidad juridica de accidn.

c) Infraccion permanenta: Es un solo aclo, solo que este acto es
duradsro en el tiempo.

d) Infraccién compleja: S2 trata de una serie concatenads des
varios actos dirigidos a la consacucién de un unico fin.

1.30. Las infracciones a los darechos de propiedad industiial, conforme al

Articulo 244 de la Decision 486 de la Comisidén de la Comunidad
Andina, prascriben a los dos anos contados desde la fecha en qus &l

rh

Vi Intarpretacion Prajudicial N° 205-1P-2018 de fecha 7 de seliembre de 27318, publicada en la
Gacsta Oficial del Acuerdo de Cariagana N° 3391 del 3 de octubis de 2018,

Al respecto, s2 sugisre revisar ictor Sebastian Baca Oneto, La Prascripcion dz las
Iniraccicnas y su Clasificacion an la Ley del Procedimisnto Administrativo General, En: Reavista
“Derecho & Sociedad”, editada por 12 Asociacién Civil Deracho & Sociedad conformada por
astudiantes de la Facultad de Deracho de |z Ponfificia Universidad Catalica del Peru, Lima,
2011, N® 37, pp. 258 y 268

\er Intarpratacian Prajudicial N* 205-1P-2018 de fecha 7 de setiembre de 2018, publicada zn la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagana M? 3391 del 3 dz actubre de 2018
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btular tuvo conocimiento de la infraccién o en todo caso, a los cinco
afos contados desde que se comatio la infraccion por ditima vez.2

Respecto del plazo de dos afos, dicho plazo se computara
necesariamenta desde la fecha que el titular del derecho de propiedad
industrial tomd conocimiento del acto infractor, indepandientemente de
si se trata de una infraccion instantanea, continuada, permanente ©
compleja. En consecuencia, y a modo de ejemplo, si el titular de un
derecho ds propiedad industrial tomd conocimiento de una infraccién
(instantanea, continuada, permanante © compieja) al refarido derecho
el 10 de enero da2 2016, habréd prescrito la accién para denunciar o
demandar la infraccion a ese derecho el 11 de enero de 2018.%

132 En cambio, respecto del plazo de cinco afios?®, dicho plazo se

empezara a computar dependiendo del tipo de infraccidn en el que nos
encentremos:?

- Infraccién instantanea: el plazo se computa desde el mismo
momento en qua se consumd el acto infractor (el acto unico).

- infraccion continuada: el plazo se computa desde la fecha de
raalizacion del dltimo acto (idéntico), que es gjecucion del mismo
plan, que consuma la infraccion.

- Infraccion permanenta: el plazo se computa desde el momento
que cesa la conducta que caliiica como acto permanente en el
tiempo.

- Infraccion compleja: el plazo se computa desde la fecha de
realizacion dal Gltimo acto que consuma la infraccion.

1.33.Los piazos de prescripcidn han sido establecidos para limitar en &l

tiempo el ejercicio del derecho ds accion del titular del derecho de
propiedad industrial para denunciar o demandar una prasunta conducta
constitutiva de infraccidn de su darecho de propiedad industrial. Es por
elio que el denunciado o demandado puede dsfendsrse (o interponer
una excepcion) alegando la prascripcion ce 13 accion del titular del
derecho de propiedad industrial. La institucién de la prescripcion

Ibidem.

Ibidam.

Estas regias respacto del plazo de cinco afcs no son aplicables para &l caso pravisto en el
Afticulo 232 de la Decision 485 de la Comision de la Comunidad Andina relativo a la
imprescriptibilidad de las acciones de infraccion d= un signo notoriamente conecido cuando

dichas acciones se hukieran iniciado de mala fe.

Ver Interpretacion Prejudicial N° 205-1P-2018 de fecha 7 da setiembre d2 2018, putlicada en la
Gaceta Oficial dal Acuerdo d2 Cartagana M° 3391 dal 3 de octubre de 2018
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(extintiva) de 1a accion lo que busca es generar cerieza o seguridad
juridica en el mercado.?®

El plazo d2 prescripcion (exiintiva) de dos afios tiene como premisa el
conocimiento de la infraccion por parte dal titular del derscho. El tiene
dos afios cara hacerlo. Si se le vence este olazo, no pueda acudir al
otro plazo (de cinco anas), cuya ldgica es distinta. En efecto, el plazo
de preseripcion (exiintiva) de cinco af0s no toma en consideracion e
conacimiento ds la infraccién por parte del titular del derecho, sino la
fesha da ocurrencia o cese de la infraccién.®

Asi las cosas, si el denunciado o demandado por una prasunta
conducta constitutiva de infraccion  {instanténea, continuada,
permanents o compleja) de un darecho de propiedad industriai acradita
que el titular de dicho derscho tuvo conccimiento por mas de dos anos
da Ia refzrida conducta, puede dsfsnderse (o interponer una excepcion)
alagando la prescripcidn (extintiva) de la accion, lo gue genera la
improcedencia de la denuncia o demanda, asi como la imposibilidad
del tituatar de! derecho de acudir al plazo de prescripcién de cinco
anos. ¥

En cambio, si el denunciado o demandado por una presunta conducta
constitutiva de infraccidn d2 un derecho de propiedad industrial no
puede acraditar que el titular de dicho derecho tuvo conocimiento por
mas de dos afos de dicha conducta, puede defsnderse (o interponer
una excepcion) alegando la prescripcion de cinco anos si 85 que la
infraccion ocurrio, cesd o se consumo hace mas de cinco afnos de
presentada la denuncia o demanda correspondients, segun la
natursleza de cada infraccion.®!

£} titular de! derecho podria considerar que una determinada conducta
califica come infraccién permznents o continuada y como vieng
oeurfiendo hasta la fecha puede presentar su denuncia o demanda en
cualquisr momento. Sin embargo, si el denunciado o demandado
acradita qua dicho titular conocia de la refarida conducta hace mas ds
dos afios, la accion por infraccion dai titular del deracho de propiedad
intalectual haord  prescrito  (axtintivameante), debiéndose daclarar
improcedsente su denuncia o demanda.??

En atsncion a lo expuesto, se debera estaoblecer cuél es el signo

~
w

32

loidam.
Ibidem.
Ibidam.
Icidam.

Ibidam
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utilizado en el comercio para perpetrar €l supuesto acto de iniraccion
de derachos de marcas vy, posteriormente, deberd comparar el signo
ragistrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es
factivle que se genere rissgo de confusion o de asociacidon en el
publico consumidor, asi como de ser el caso, I2 aplicacion del plazo de
prascripcion establecido en la normativa andina, para interponer una
denuncia por infraccién.®

1.3S. Si la coexistencia pacifica entre los signos en conflicto revela que no
hay riesgo de coniusion ni riesgo de asociacion, no se configuraria ia
infraccion. Por el contrario, si pese a existir coexistencia, se demuestra
que hay riesgo de confusion o riesgo de ascciacion, se configuraria la
infraccion.?

Accién por infraccion de la marca notoriamente conocida

1.40. El Litera! e) del Articulo 155 de la Decision 486 s refiere estrictamente
2l uso no consentido de una marca notoriamente conocida. Establece
que el uso s2 dé en =l comercio y que sea susceptible de causar un
dafio econdmico o comercial al titular, como consecuancia de un riesgo
de dilucidén o de un aprovachamients injusto del prestigio de su marca.
Respecto de la posibilidad de generar un dafo economico o comercial
al titular del registro, quien lo alegue debera probar tanto el
acaecimiento del dafo como el nexo de causalidad entre este y el uso
en el comercio que pretende impedir, ™

1.41.En cuanto al riesgo de dilucidn, que por lo gensral ha estado ligado
con la proteccién de ia marca notoriamente cenocida (e incluso con la
renombrada), la doctrina ha manifestado lo siguiente:

“En efacto, la proteccion frente al riesgo de dilucion se proyecta sobrs
las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre
susceptibles de perjudicar la posicion competitiva de su legitimo titular
medianta el debilitamisnto de su extraordinariza capacidad distintiva
ganada a traves de la propia eficiencia..."®.

1.42. En cuanio al riesgo de uso parasitario, se protege al signo
notoriamenta conocido contra el "aprovechamiento injusto” de su
prastigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso
anterior, los productos o sarvicios que se amparsn. Lo expuesto, esta

. Ver Interpratacion Prajucicial N° 342-1P-2017 de {acha 3 de octubre de 2013, publicada en |a
Gaceta Oficial dal Acuerdo de Cartagena N° 3415 del 5 de noviambre de 2018,

e Ver Interpretacion Prajudicial M° 179-12-2013 de fecha 3 d= ociubre de 2018, publicada en la
Gaceta Oficial de! Acuerdo de Cartagena N® 3521 dal 5 de fabraro de 2012,

—

f";::bg 23 Ver Interpretacién Prejudicial M* 454-1P-2015 de fecha 18 de jumc da 2015, publicada en la
ﬁ\* Y, Gaceta Oficial dal Acusrdo de Carizgena M° 2759 del 12 de julio de 2015
'
&

)JL.] 35%\Montjano Monteagudo, La pretaceién de la marca renombrada. Civitas, Madrid, 1995, p. 283
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Procaso 21-1P-2020

ligado a la funcién publicitaria de |la marca, pero seé diferencia del riesgo
de dilucién en que la finalidad del competidor parasitario es unicamente
un aprovachamiento de la reputacion, sin necesidad de presentar un
debilitamientc de la capacidad distintiva de la marca notoriaments
conocida.¥

1.43, Por su parte, la disposicion conienida en el Literal f) dal Articulo 155

de la Decisidn 486 extiend= la proteccion de las marcas notorias frente
al uso, aun para fines no comercialas, que rezlice un tercero de dicha
marca sin autorizacion.®®

1.44 En eiecto, acorde con lo sefalado, basta que se configure el uso

publico de2 un signo idéntico o similar @ una marca notoriamente
conocida y qua aste uso sea susceptiole de diluir su fuerza distintiva,
su valor comarcial o publicitario o aprovechar de manera injusta su
prestigio para procedsr a sancionar dicha conducta.®

1.45 Asi, tensmos que la causal contenida en el literal znalizado no

condiciona e! uso del signo idéntico o similar a la marca notoriamente
conocida para distinguir productos, servicios o actividadss econdmicas
que pusdan originar riesgo de confusién y/o asociacién en el publico
consumidor, a efectos de configurar una infraccion, sino que concede
una proteccion de mayor amplitud, referido a un uso publico de la
referida marca que inciuso puede alcanzar fines no comerciales. %

1.46. El Articulo 158 de la Decision 486 establece como uso de un signo en

el comercio, a fin d lo dispuesto en los Literales €) y f) dal Articulo 155
de la misma norma, entre otros:*!

a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir
productos 0 sarvicios con ese signo,

b) importar, exportar, almacenar o transpariar productos con ese
signo; o,

¢) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos
comarciales 0 comunicaciones gscritas u orales,
indspcendizsntemnente dal msdio de comunicacion empleado y sin

3

41

Var Interpratzcidn Prajudicial N° 454-1P-20135 ds2 fecha 15 de junio de 2018, pubiicada en la
Gaceta Oficial dal Acuerdo de Caragena N° 2759 del 12 de julic de 2018,

Ver Interpratacién Prajudicial N° 410-i2-2018 da fecha 9 de marzo da 2017, publicaca en |a
Gaceta Oficial ¢n! Acuardo de Cartagena N° 3C05 del 25 de abril de 2017,

——
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parjuicio de las normas sobre publicidad que iuesen aplicables.

Consacuantemente, el uso con fines no comerciales d2 una marca
notoriamente conocida no dste enconirarse dsntro de aquellos
supuestos ejemplificados en el parrafo anterior. *

En sintesis, podra constituir infraccicn contra una marca notoriamente
conocida su uso de forma idéntica o similar para cualquier aciividad
que se realice de manera publica (difundida a través de cualquier
medio) y que pueda tener coma consecuencia ia dilucion de su fuerza
distintiva, su valor comercial o putlicitario o aprovechar de manera
injusta su prestigio, en tanto que la conducta descrita si bien no atenta
contra la funicion esencial de la marca, que es indicar Iz procedencia de
productos o servicios, si vulnera otra de las funcionss de la marca.®

Sin perjuicio de lo anterior, cabs resaitar que el darecho exclusivo
sobre la marca y sl consecuents ejercicio dal ius prohibendi no es
limitado. La axclusivid 4 en el uso de 1a marca que otorga el registro
no es ansoluta, sino relativa, pues la Decisién 486 de 1z Comision de la
Comunidad Andina estableca ciertas limitaciones y excepciones al
darecho exclusivo ce la marca, las cuales se encusntran establecidas
en los Articulos 157, 153 v 159 de dicha norma*.

Estas limitaciones vy excepciones se sustantan en la posibilidad del uso
en el mercado da una marca por parie de tarceros no autorizados, sin
causar confusion en el publico. Cabe resaltar igualments que tales
limitaciones y excapciongs, por su propia naturaleza, daben ser objeto
da interpratacion restrictiva, y qus “su procedencia se encuenira
supeditada al cumplimiento de las condiciongs axprasamente exigidas
oor la normativa comunitaria”®,

Para los casos especificos de infraccion de un signo notoriaments
conocido establecidos en los Litarales e) y ) del Articulo 155, se deb2
tanar en cuenta lo contzmplado por el Ariiculo 232 de la Decision 486
que estadlece que las infraccionss a los derachos ds propiedad
indusirial prascriben a los cinco afos contados dasdz la iacha sn que
gl titular del signo tuva conocimisnto de tal uso.

"Articuls 232.- La accidn contra un uso no autorizado de un signo
distintivo notoriaments conacido prescribird a los cinco afos contados
desde la fecha en que el titular d2l signo tuvo conocimiznto d2 tal uso,

a2

43

p.\.— :-::u ;
z 0 ’a\
~ SECPETARIA ©

S

©
%, V\o“

lcidem.
Ibidem

Ver Intararatacian Prejudicial N° 348-1P-2015 da fecha 7 de diciambre de 2019, publicada en la
Gaceia Oiicial da! Acuardo de Cartagana N° 2725 del 22 de abal d2 2014,

Var Interpratacion Prajucicial N° 37-12-2015 de fecha 13 cde mayo 42 2015, publicada en la
Gacets Oficial gel Acuerdo ¢2 Cartagena N° 2532 det 8 de julio de 2015
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szlvo que ést2 se hubisse iniciado de mala fe, en cuyo caso no
prescribird la accidn. Esta accion no afectarda la que pudiera
corresponder por dafios y perjuicios conforme al cerecho comun.”

Para efectos de computar el t3rmino de cinco anos consagrados en la
norma, se deben tener en cusnltas las reglas descritas en los parraios
1.32 al 1.37 da la presante interpretacion prejudicial,

€5 imooriante destacar que las acciones de infraccion contra un Uso no
sutorizado de un signo notoriamante conocido no prescribiran cuando
las referidas accionss s2 hubieran iniciado de mala fe conforme lo
dispone el Articulo 23Z ce la Decision 436 de la Comision de la
Comunidad Andina.

En atencion a lo expussio, sz debera establscer cual es el signo
notoriamania conocida utilizado sin autcrizacion en el comercio para
perpsirar el supuesto acto de infraccion susceptible de causar un dafo
acondmico o comercial al titular, como consacuencia de un riesgo de
dilucion o de un aprovechamiento injusto del prestigio de su marca, asi
comao de ser el caso, la aplicacidn del plazo de prascripcion establecido
an la normativa andina, para intarponer una denuncia por infraccion.

Respuestas a las preguntas formuladas por el Consultante

Antes d2 dar raspuesta a las siguienies prsguntas formuladas, es
necesario precisar que este Tribunal no brindard raspuastas que
rasuslvan el caso concreto, siendo que se limitara a precisar el
contenido y alcance de las normas que coniorman el ordznamiento
juridico de la Comunidad Andina, asi como iampoco calificara los
hechos materia dsl proceso.

JEn los términos dal Literal a) del Articulo 155 de la Dacision 488
qué se entiende por aplicar o colocar una marca o un signo
distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales s
ha registrado una marca?

La raspuesta 2 esta pragunta s encusntra en el desarrolio del Tema 1,
parrafos 1.8, 1.7 v 1.8 del Apartado E de la present2 Interpratacion
Prejudicial.

;En los términos del Literal d) del Articulo 155 de la Decision 486
cuales son los principalas criterios que se deben adoptar cuando
se efectia una comparacién entre una marca mixta previamente
registrada y un signo mixto, presuntament2 infractora, para
dasviar una confusion en &l mercado?

Para dar respussta a la gragunta que antscede, &l Ceonsultants puede
tomar en considaracién los siguientes parametros extraidos de la linea

18
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jurisprudencial reiterada de este Tribunal sobre la comparacion entre
signos mixtos, los cuales son merament2 orientativos y no exhaustivos:

En el anélisis da signos mixtos sa debera determinar qué elemento —
sea denominativo o graficc— penetra con mayor profundidad en la
mente del consumidor. Asi, la autoridad competente debera determinar
en el caso concrato si el elemento denominativo del signo mixto es el
mas caractaristico, o si lo as el elemento gréiico, 0 ambos, teniendo en
cuanta, |a capacidad expresiva de las palabras y el tamafio, color y
colocacion de los elementos gréficas, y también si estos Ultimos son
susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos
abstractos.

Al realizar el cotsjo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo
siguiente*”:

a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo,
debera realizarse el cotejo de coniormidad con las siguientes
reglas para el cotejo de signos denominativos; 8

(i) Se dabe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin
descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es
importants tener en cuenta las letras, las silabas o las
palabras que posgen una funcion 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 la palabra cuando se
hacs una lista Iéxica de las derivacionas que pueden salir
de ella, y cuyo significado se encuenwa en el
diccionario®. Como gjemplo tenemos el
lexama deport en: deport-g, deport-ivo, deport-
istas, deport-dlogo.

Vet Intarpretacionas Prejudiciales 472-1P-2015 de 10 de junic de 2015 publicada en la Gacata
Oiicial del Acusrdo de Camagena N° 2755 del 11 de julic de 2018 ¥ 418-1P-2015 de 13 de junio
de 2016 putlicada en la Gaceta Oficial del Acueardo de Cartagena N° 2754 dei 11 de julio de
2018.

Ibidem.

Ver Interpratacion Prajudicial 472-1P-20135 de 10 de junio da 2018, publicada en la Gacsla
Oficial d2l Acuerco de Cartagena MN° 2755 del 11 de julio d=2 2016,

REAL ACADEMIA ESPANOLA (RAE). Diccicnario de la RAZ. Definicién de lexama: “1. m. Ling,
Unidad minima con sigrificaco léxico Gue no prasenta moriamas gramaticalas: p. g., sol. o qus,
posayéndolos, prescinde de allos par un proceso ds segmentacién; p. ef . tam, en entamais.”
Disponible en: htip.f/dle raa.es/?id=MCu 1670 (Consulta: 27 de octubre ce 2020).
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Los segundos, son fragmentos minimos capaces de
exprasar un significado y que unido a un lexama modifica
su definicién.3°

Si los signos en conflicto comparten un lexama o raiz
léxica, se debe lener en cuentia lo siguiente:

+ Por lo generzl ! lexama es el elemanto que mas
impacta en la mente del consumidor, lo que se debe
verificar al hacer un analisis gramatical de los signos
en conflicto.

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

+ Si los signos en conflicto comparien un lexema,
podria generarse riesgo de coniusion ideolégica. Los
lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy
importanta tener en cuasnta que el criterio ideologico
debe estar complementado con olros criterios para
determinar el riesgo de confusion en los signos en
conflicto,

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

Se debe observar ei ordan de las vocales, toda vez que si
s2 encuenran en el mismo orden asumiran una
importancia decisiva para fijar la sonoridad de la
denominacion.

Sa dshe determinar el elemento que impacia de una
manera mas fuerts en la mente del consumidor, pues esto
rmostraria como es captzda la marca en el mercado.

b) Si rasultare que el elemento caracteristico d2 los signos mixtos
es el gréfico, se deben utilizar las reglas de comparacién para

los

signos purament2 graficos o figurativos, segin sea el

=0 REAL ACADEMIA ESPANOLA (RAE). Diccionario de fa RAE. Deiinicion de morema;
“1. m. Gram. Uridad minima aislablz en el anaiisis moriolégico. La palabra mujaras contisna

e dos morramas; mujsr y -as.

\S‘\ 3. m. Gram. Unidad minima de significado. La tarminacidn verbal -mos conlizne dos morfemas:!
parscna, primera, ¥ numero, plural” Disponible en: htip /idle ras es/?id=Poli8i2 (Consulta: 27

9.») 6 de octubra de 2020).
p -

P&L— L «© e 2. m. Gram. Por oposicién a lexsma, morfema gramaticsl; g Sj., de, no, Y9, af, -ar, -s, -2ro.
‘& \I( = 4 =
Q
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casa’l;

() S=2 debe raalizar una comparacion graiica y conceptual, ya
Gue la posibilidad d= confusion puede generarse no
solamente en la identidad de los frazos del dibujo o
similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la
marca figurativa suscits 2n la menta de quien |la observe.

(i) Entre los dos elementos de la marca grafica figurativa, el
trazzdo y el concepto, la parte conceptual o ideoldgica
suele pravelecer, por lo que a pesar de que puedan existir
diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar
una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de
confusion.

{iii} Si el signo solicitado reivindica colores especificos comao
pariz del componants grafico, al efectuar el respectivo
analisis ds registrabilidad debera tenerse en cuenta la
combinacidn de colorss y el grafico que la contiene, puesto
gue este elemanio podria generar capacidad ds
diferanciacion del signo solicitado a registro.s2

c) Si al resglizar la comparacion se determina que en los signos
mixtos predomina el elemento grafico frents al denominativo,
no haoria lugar a la coniusidn entre los signos, pudiendo estos
coexistir pacificamente en el ambito comercial, salvo que
puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso
podrian incurrir en riesgo da confusién. 53

Es imporiant2 rasaltar que la marca mixta es una unidad en la cual se
ha solicitado el registro del elemento nominativo y del graiico como uno
solo. Cuando s& oicrga el registro de la marca mixta se le protege en

A En ia Interpretacian Prejudicial 524-1P-2013 d2 12 de junic de 2017, el TJCA racogid las
siguientaes definicionas

El trazado: son los trezos del dibujo que forman &! signo.

El concepto: es la icea o concepto que el dibujc suscita 2n la mznte de quizn la observa.

Los colores: si 2| signo sclicitado reivindica colores esgeciiicos como parte del componenta
grafico. al efacivar 2l respectivo analisis da regisiratilidad deberd tenerss en cuentz Iz
cembinacion de colores y &l grafico qua la contiens, puesto qu2 asts elemento podria genarar

capacidad d2 diferanciatidn dal signo solicttado a ragistio.

sz Var Interpraiacién Prejudicial 181-1P-2015 de 27 de octubrs de 2015, publicada an la Gacata
Oficial del Acuardo de Cartagena M° 2E58 del 25 de 2nero de 2916.

T e Yer Intaipretacionas Prejudiciales 472-1P-2013 da2 10 de junio de 2018, putlicada en la Gaceta

‘;PL L u Ciizial del Acuarde da Cartagena N° 2735 dal 11 de julo dz 2016, y 418-1P-2045 de 13 da
D 06}\ juric da 2013, puolicada en la Gaceta Oiicial del Acuerdo de Cartagena N°® 2754 del 11 de julio
-ﬁb )} 2 2013
& v @
>
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su intagridad y no a sus elemantos por separado. 5

Si bien la doctrina se ha inclinado a censiderar que, en general, el
elemento denominativo de la marca mixta suels ser el mas
caractaristico o detarminants, tenizndo en cuenta la fuerza expresiva
propia de las palabras, las qus por definicion son pronunciables, ello no
impide gue en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento
grafico, teniendo en cuenta su tamarfio, color y colocacidn, que en un
momsnto dado pueden ser definitivos. El elemento grafico por lo
general suels ser d2 mayor importancia cuando evoca conceptas que
cuando consiste simplement2 en un dioujo aobstracto.®®

Sobre la base dz los criterics expuestos, se debera determinar el
elemento caracteristico de los signos mixtos y, posteriormente,
proceder al cotgjo da los signos en conflicto de conformidad con los
criterios senalados en los punios pracedentes.

En los términos expusstos, el Triounal de Justicia de Iz Comunidad Andina
dsja consignada |z pressnte Interpretacion Prejudicial para ser aplicada por
el Consultante al resolver el proceso interno N° 2019-50222, 1a que debera
adoptar al emitir el coraspondisnte fallo de conformidad con lo dispuesto en
el Articulo 35 del Traiado da Creacidn del Tribunal de Justicia de Ia
Comunidad Andinz, en concardancia con el Articulo 128 parrafo tercero de
su Estatuto.

El suscrito Secretario dai Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en
gjercicio de la competencia previsia en el Literal ¢) del Articulo 19 dal
Estatuto del Tribunal v en el Literal {) del Articulo Primero de 1a Rasolucion
05/2020 de 10 des abril de 2020, certifica que la presente interpretacion
prejudicial ha sido aprobada por el Prasidenta del Triounal de Justicia de ia
Comunidad Andina, Magistrado Hsman Rodrigo Romero Zambrano, asi
como por los Magistrados Gustavo Garcia Brito, Luis Rafael Vergara
Quintero ¥ Hugo R. Gomez Apac en la sesidn judicial de fecha 11 de
diciembre de 2020, conforme consiz en el Acta 21-J-TJCA-2020

Ver Interpretacidn Prejudicial 103-4P-2013 de 20 de julis d2 2013, putlicada en la Gaceta
Cicial del Acuardo de Cartagena M°® 2606 del 14 de cctubra de 2015

= Ibidem.
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