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Cabe sefialar que, si bien de la documentacion remitida no se aprecia el tipo de marcas de que
se lrata, a efectos de otorgar mayores luces a la autoridad consullante sobre los signos en
conflicto, se considerara a las marcas como denominativas.
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VISTO

El Oficio N° 01926-2021 del 14 de julio de 2021, recibido fisicamente el 15 del
mismo mes y afo, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso
Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de
Pichincha de la Republica del Ecuador solicito la interpretaciéon prejudicial de
los Articulos 56 y 58 de la Decisién 85 de la Comisién del Acuerdo de
Cartagena; Articulos 71, 72 (Literales a y h) y 73 (Literal a) de la Decision 313
de la Comisién del Acuerdo de Cartagena; y, Articulos 7, 83 (Literal a), 95
inciso segundo y 108 inciso primero de la Decision 344 de la Comision del
Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el proceso interno N° 17811-2013-
1657 V.

El Auto del 20 de setiembre de 2021, mediante el cual este Tribunal admitio
a tramite la presente interpretacion prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante: Unilever N.V. (antes Chesebrough Ponds
Inc.)
Demandada: Colgate Palmolive Company

B. ASUNTO CONTROVERTIDO

De la revision de los documentos remitidos por la autoridad consultante
respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el asunto
controvertido es si el signo RESPOND (denominativo) solicitado a
registro por parte de Colgate Palmolive Company para distinguir
productos de la Clase 3 de la Clasificacion Internacional de Niza,
resultaria confundible con las marcas POND’S (denominativas), cuya
titularidad pertenece a Unilever N.V. (antes Chesebrough Ponds Inc.),
para distinguir productos de la misma clase de la referida Clasificacion
internacional.

C. CUESTION PREVIA

En vista que la autoridad consultante solicitd la interpretacién prejudicial
de normas comunitarias previstas en las Decisiones 85, 313 y 344 de la
Comisién del Acuerdo de Cartagena a fin de determinar la correcta
aplicacién de las mismas para resolver el proceso interno, se debera
tomar en consideracion lo previsto en la Disposicion Transitoria Cuarta
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de la Decisién 313; y, la Disposicion Transitoria Primera de la Decision
344, que expresan textualmente lo siguiente:

bl

«CUARTA.- Todo derecho de propiedad industrial validamente concedido
de conformidad con la legislacion existente con anterioridad a la fecha de
entrada en vigencia de la presente Decision, subsistira por el tiempo en
que fue concedido. En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias,
renovaciones y prorrogas, se aplicaran las normas contenidas en la
presente Decision.»
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«PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial validamente
concedido de conformidad con la legislacion existente con anterioridad a
la fecha de entrada en vigencia de la presente Decision, subsistira por el
tiempo en que fue concedido. En lo relativo a su uso, goce, obligaciones,
licencias, renovaciones y prorrogas, se aplicaran las normas contenidas
en la presente Decision.»

D. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La autoridad consultante solicité la interpretacion prejudicial de los
Articulos 56 y 58 de la Decision 85 de la Comisién del Acuerdo de
Cartagena; Articulos 71, 72 (Literales ay h) y 73 (Literal a) de la Decision
313 de la Comision del Acuerdo de Cartagena; y, Articulos 7, 83 (Literal
a), 95 inciso segundo y 108 inciso primero de la Decisién 344 de la
Comision del Acuerdo de Cartagena. Unicamente se realizara la
interpretacion de Literal f) del Articulo 58 de la Decision 85 de Ia
Comision del Acuerdo de Cartagena; el Literal a) del Articulo 73 de la
Decision 313 de la Comision del Acuerdo de Cartagena; y, el Literal a)
del Articulo 83 de la Decision 344 de la Comision del Acuerdo de
Cartagena?, por ser pertinente.

2 Decision 85 de la Comisién del Acuerdo de Cartagena.-

«Articulo 58.- No podran ser objeto de registro como marcas:

(...

f) Las que sean confundibles con ofras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un
tercero o solicitadas posteriormente con reivindicacion valida de una prioridad para
productos o servicios comprendidos en una misma clase;

(...)»

Decision 313 de la Comision del Acuerdo de Cartagena.-

«Articulo 73.- Asimismo, no podran registrarse como marcas aquellos signos que en relacion
con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al publico a error, a una marca
anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos
productos o servicios, o para producios o servicios respecio de los cuales €l uso de la
marca pueda inducir al publico a error;

(o)

Decision 344 de la Comision del Acuerdo de Cartagena.-
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No procede realizar la interpretacion del Articulo 56 de la Decisién 85;
Articulos 71, 72 (Literales a y h) de la Decision 313; y, Articulos 7, 95
inciso segundo y 108 inciso primero de la Decision 344, por cuanto no
es objeto de controversia el concepto de marca ni los requisitos para su
registro, las causales de irregistrabilidad absoluta de un signo, las
causales de no patentabilidad, el plazo para la concesién o denegacion
del registro de una marca, ni la cancelacién de una marca por falta de
uso.

E. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

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

2. Comparacion entre signos denominativos.

F. ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

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

1.1. Dado que en el proceso interno se discute si el signo RESPOND
(denominativo) solicitado a registro resultaria confundible con las marcas
POND’S (denominativas), es pertinente analizar el presente tema segun
lo regulado en las Decisiones 85, 313, 344 de la Comision del Acuerdo
de Cartagena.

Decision 85 de la Comisién del Acuerdo de Cartagena

1.2. ElLiteral f) del Articulo 58 de la Decision 85 de la Comision del Acuerdo
de Cartagena, establece lo siguiente:

«Articulo 58.- No podran ser objeto de registro como marcas:

(--.)

f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas
con anterioridad por un tercero o solicitadas posteriormente con

«Articulo 83.- Asimismo, no podran registrarse como marcas aquellos signos que, en relacién
con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al pablico a error, a una marca
anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos
productos o servicios, o para productos o servicios respeclo de los cuales el uso de la
marca pueda inducir al publico a error;
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reivindicacion valida de una prioridad para productos o servicios
comprendidos en una misma clase;

(...)»

El Literal f) del Articulo 58 de la Decision 85 establece las hipotesis de
irregistrabilidad como marca de todo signo, en tres aspectos:

© A que el signo no sea confundible con otro signo ya registrado, o
que su registro se haya solicitado con anterioridad por un tercero,
para productos o servicios comprendidos en una misma clase.

0 A que el signo no sea confundible con ofro solicitado
posteriormente con reivindicacion valida de una prioridad para
productos o servicios comprendidos en una misma clase.

El Literal f) del Articulo 58 de la Decisién 85 protege del riesgo de
confusién a las marcas registradas o validamente solicitadas, en general,
pero tal proteccién se otorga Unicamente dentro de la regla de la
especialidad, o sea, como dice la norma, en relacion con “productos o
servicios comprendidos en una misma clase”. El Literal g) del mismo
articulo, en cambio, protege ademas a la “marca notoriamente conocida
y registrada en el pais o en el exterior, en relacion con "productos o
servicios idénticos o similares”, no necesariamente de la misma “clase”,
o sea mas alla de los limites que establece la “regla de la especialidad”.

No es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva
y de permitirse su registro se atentaria contra el interés del titular de la
marca anteriormente registrada o solicitado para registro, y el de los
consumidores. La prohibicion de registro de signos confundibles
contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con
transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engarios que le
lleven a incurrir en error al realizar la eleccion de los productos que desea
adquirir.

La ausencia de distintividad de un signo, en relaciéon con una marca ya
existente con anterioridad en el mercado, o con un signo previamente
solicitado, puede provocar error entre los consumidores o con una marca
solicitada posteriormente con reivindicacion valida de prioridad para
productos o servicios comprendidos en una misma clase; por tal
circunstancia la norma comunitaria ha determinado que con la sola
posibilidad de confusion basta para negar el registro.

Es importante advertir que es de competencia del examinador observar
y establecer de acuerdo con criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si
entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para
determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus
caracteristicas son capaces de generar confusion entre los
consumidores. De la conclusion a que se arribe dependera la calificacion
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de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por
consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro.

1.6. De conformidad con lo establecido en la Decision 85 las marcas idénticas
o similares no deben subsistir en el mercado en cabeza de dos o mas
personas para identificar productos o servicios que pertenezcan a la
misma clase, ya que ello generaria un verdadero riesgo de confusion
entre los consumidores, y el publico quedaria en incapacidad de
distinguir el origen empresarial de los productos o servicios, y de escoger
entre ellos con entera libertad.

1.7. Se debera examinar si entre los signos confrontados existe identidad o
semejanza, para luego determinar si este es capaz de inducir al publico
a error teniendo en cuenta las reglas y pautas senaladas en los
numerales 1.11y 1.12. de la presente interpretacion prejudicial.

Decision 313 v 344 de la Comision del Acuerdo de Cartagena

1.8. ElLiteral a) del Articulo 73 de la Decisién 313 de la Comision del Acuerdo
de Cartagena, establece lo siguiente:

«Articulo 73.- Asimismo, no podran registrarse como marcas aquellos
signos que en relacion con derechos de terceros, presenten algunos de
los siguientes impedimentos:

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

()P

1.9. ElLiteral a) del Articulo 83 de la Decision 344 de la Comision del Acuerdo
de Cartagena, establece lo siguiente:

«Articulo 83.- Asimismo, no podran registrarse como marcas aquellos
signos que, en relacion con derechos de terceros, presentan algunos de
los siguientes impedimentos:

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

()

1.10. Como se desprende de las disposiciones citadas, cuyos enunciados son
idénticos, no es registrable un signo que sea idéntico o se asemeje a otro
signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero para
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respecto de los cuales pueda inducir al publico a error. Ello, debido a que
en dichas condiciones el signo solicitado carece de fuerza distintiva y
puede inducir al publico a error.

1.11.Se debera examinar si entre los signos confrontados existe identidad o
semejanza, para luego determinar si esto es capaz de inducir al publico
a error, teniendo en cuenta en esta valoracion que la similitud entre dos
signos puede ser:3

a) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos
en conflicto. La determinacién de tal similitud depende, entre otros
elementos, de la identidad en la silaba tdnica o de la coincidencia
en las raices o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también
en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de
determinar si existe la posibilidad real de confusién entre los signos
conirontados.

b) Ortografica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos
en conflicto desde el punto de vista de su configuracion; esto es,
tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las
palabras, el nimero de silabas, las raices, o las terminaciones
comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en
mayor grado a que el riesgo de confusibn sea mas palpable o
evidente.

c) Conceptual o ideolégica: se configura entre signos que evocan
una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

d) Grafica o figurativa: se refiere a la semejanza de los elementos
graficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos
del dibujo o el concepto que evocan.

1.12.Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben
observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos:

a) La comparacion debe efectuarse sin descomponer los elementos
que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada
uno debe analizarse con una vision de conjunto, teniendo en cuenta
su unidad fonética, ortografica, grafica o figurativa y conceptual o
ideolégica.

. Ver Interpretacion Prejudicial N°® 73-IP-2006 de fecha 18 de agosto de 2006, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1414 del 16 de octubre de 2006.

4 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en multiples
providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretaciones Prejudiciales niumeros
148-1P-2005 de fecha 19 de octubre de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 1271 del 2 de diciembre de 2005; y, 24-1P-2009 de fecha 28 de mayo de 2009,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N® 1734 del 22 de julio de 2009.
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En la comparacion se debe emplear el método del cotejo sucesivo;
esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es
procedente realizar un analisis simultaneo, pues el consumidor
dificilmente observara los signos al mismo tiempo, sino que lo hara
en momentos diferentes.

El analisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las
diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede inducir
al publico a error.

Al realizar la comparacion es importante colocarse en el lugar del
consumidor y su grado de percepcion, de conformidad con el tipo
de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes
criterios: :

(i) Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos
y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor
medio podria ser el soporte del analisis de confundibilidad. De
acuerdo con las maximas de la experiencia, al consumidor
medio se le presume normalmente informado vy
razonablemente atento, cuyo nivel de percepcion es variable
en relacion con la categoria de bienes o productos, lo que
debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional
competente.

El grado de atencion del consumidor medio es un parametro
importante para el andlisis de confundibilidad de signos que
diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el
entendido de que puede variar o graduarse segun el tipo de
producto del cual se trate, pues por via de ejemplo no se
presta el mismo nivel de atencion al adquirir productos
cosmeticos que al comprar pasabocas para fiestas.

(i)  Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor
mas informado y atento que el consumidor medio, ya que elige
los bienes y servicios bajo ciertos parametros especificos de
calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se
ha instruido claramente de las caracteristicas y cualidades de
los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles
estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la
poblacién no sabria. Por ejemplo, el consumidor de servicios
de restaurantes gourmet es consciente del servicio que
prestan, pues sabe datos de su atencién al cliente, costo de
los platos, manejo publicitario, promociones, etc.

(i) Criterio _del consumidor especializado: Se basa en un
consumidor absolutamente informado y atento sobre las
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caracteristicas técnicas, funcionales o practicas de los
productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su
alto grado de instruccidon técnica o profesional. Dicho
consumidor hace una evaluacion mas prolija del bien o
servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en
cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el
respectivo analisis de confundibilidad.

1.13.Una vez sefaladas las reglas y pautas expuestas en precedencia, es
importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes
de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que
pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor
podria incurrir en error.

1.14.Sin embargo, no seria suficiente basar la posible confundibilidad
unicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus
formas, pues el analisis debe comprender todos los aspectos que sean
necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en
conflicto.

1.16.Conforme a las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso
concreto se debera verificar que el examen de los signos en conflicto se
haya practicado tomando en consideracién las posibles similitudes que
pueden presentarse, para de esta manera establecer si podria incurrir
en error en el publico consumidor.

2. Comparacion entre signos denominativos

2.1. Como la controversia radica en la presunta confusién entre el signo
solicitado a registro RESPOND (denominativo) y las marcas POND’S
(denominativas), es necesario que se verifique la comparacion teniendo
en cuenta que estan conformados Gnicamente por elementos
denominativos, los cuales estan representados por una o mas palabras
pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.®

2.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales,
utilizan expresiones acusticas o fonéticas, formadas por una o varias
letras, palabras o numeros, individual o conjuntamente estructurados,
que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener
significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos,
que son los que tienen una connotacion conceptual que evoca ciertas
cualidades o funciones del producto identificado por el signo; v,

Ver Interpretaciones Prejudiciales nimeros 529-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2747 del 8 de junio de 2016; y, 466-1P-2015
de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2754
del 11 de julio de 2016.
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arbitrarios, que no manifiestan conexién alguna entre su significado y la

naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.
Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el
consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros
existentes en el mercado.®

En consecuencia, al realizar la comparacion entre marcas denominativas
se debera realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas:”

a)

Se debe analizar cada signo en su conjunfo; es decir, sin
descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener
en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una
funcion diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaria
a entender cémo el signo es percibido en el mercado.

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 hace una lista Iéxica de las
derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se
encuentra en el diccionario®. Como ejemplo tenemos el
lexema deport en. deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-
logo.

Los segundos, son fragmentos minimos capaces de expresar un
significado y que unido a un lexema modifica su definicion.®

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raiz léxica, se
debe tener en cuenta lo siguiente:

° Por lo general el lexema es el elemento que mas impacta en
la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un
analisis gramatical de los signos en conflicto.

Ibidem.

Ibidem.

REAL ACADEMIA ESPANOLA (RAE). Diccionario de la Lengua Espaiiola. Definicion de lexema:

«1. m. Ling. Unidad minima con significado |éxico que no presenta morfemas gramaticales; p.
€j., sol, 0 que, poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentacion; p. €j., terr, en
enterrais.» Disponible en: hitp://dle.rae.es/?id=NCu16TD (Consulta: 3 de septiembre de 2021).

REAL ACADEMIA ESPANOLA (RAE). Diccionario de la Lengua Espafiola. Definicion de
morfema:

«1. m. Gram. Unidad minima aislable en el analisis morfologico. La palabra mujeres contiene dos
morfemas: mujer y -es.

2. m. Gram. Por oposicion a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, -ar, -s, -ero.

3. m. Gram. Unidad minima de significado. La terminacion verbal -mos contiene dos morfemas:
persona, primera, y numero, plural.» Disponible en: htip:/dle.rae.es/?id=Poli8j2 (Consulta: 3 de
septiembre de 2021).
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® Por lo general en el lexema esta ubicada la silaba ténica.

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

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

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

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

2.4. En congruencia con el desarrollo de esta interpretacion, se debera
verificar la realizacién del cotejo de conformidad con las reglas ya
expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusion y/o asociacion
que pudiera existir entre el signo solicitado a registro RESPOND
(denominativo) y las marcas POND’S (denominativas).

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
deja consignada la presente interpretacion prejudicial para ser aplicada por la
autoridad consultante al resolver el proceso interno N° 17811-2013-1657, la
que debera adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo
dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creacién del Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de
su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en
ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Articulo 19 del Estatuto
del Tribunal y en el Literal ) del Articulo Segundo del Acuerdo 02/2021 del 5
de marzo de 2021, certifica que la presente interpretacion prejudicial ha sido
aprobada por los Magistrados Gustavo Garcia Brito, Luis Rafael Vergara
Quintero, Hernan Rodrigo Romero Zambrano y Hugo R. Géomez Apac en la
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sesion judicial de fecha 7 de diciembre de 2021, conforme consta en el Acta

26-J-TJCA-2021. -
#
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Lui;Felipe Agu
SECRETARIO

Notifiquese a la autoridad consultante y\remitase copia de la presente
interpretacion prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para
su publicacién en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
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