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un disefo industrial y una marca
tridimensional

6. Sobre la existencia de infraccion a una
marca tridimensional en un escenario en el
que los productos materia de la presunta
infraccion han venido siendo
comercializados por afios con anterioridad
al otorgamiento del registro marcario

Magistrado ponente: Gustavo Garcia Brito

VISTOS:

El Oficio N° C-366 del 31 de agosto de 2020, recibido via correo electrénico
el dia 1 de septiembre del mismo afo, mediante el cual la Sala Civil del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogota de la Republica de Colombia
solicito al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el
Tribunal o TJCA) la Interpretacion Prejudicial de los Articulos 134, 135, 136,
144 y 154 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina (en
adelante, Decisién 486), a fin de resolver el proceso interno
N° 11001319900120173659102.

El Auto de fecha 7 de septiembre de 2021, mediante el cual este Tribunal
admiti6 a tramite la presente Interpretacion Prejudicial.

A. ANTECEDENTES
Partes en el proceso interno
Demandante: Crocs Inc.
Demandado: Evacol S.A.S.
B. ASUNTO CONTROVERTIDO

De la revision de los documentos remitidos por la Autoridad consultante,
respecto del proceso interno, este Tribunal considera que la cuestion
controvertida consiste en determinar si Evacol S.A.S. infringié o no los
derechos de propiedad industrial que Crocs Inc. detenta sobre una
marca tridimensional consistente en una forma de zapato de goma tipo
zueco, en un escenario en el que el presunto infractor habia registrado
previamente un disefo industrial sobre un modelo de zapato de goma
tipo zueco (que podria ser similar o no a la marca tridimensional) y habria
comercializado productos similares a dicha marca durante afios y con
anterioridad al otorgamiento del registro marcario, lo que eventualmente
podria haber generado una posible coexistencia pacifica de los
roductos comercializados por ambas empresas.

B



GACETA OFICIAL m 14/12/2021 41 de 70

Proceso 151-IP-2020

NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Autoridad consultante solicitd la Interpretacion Prejudicial de los
Articulos 134, 135, 136, 144 y 154 de la Decision 486. No se
interpretaran las normas solicitadas ya que no esta en discusion el
concepto de marca ni las causales de irregistrabilidad absolutas ni
relativas, tampoco el procedimiento de registro de una marca ni el
derecho al uso exclusivo de la marca.

De oficio se llevara a cabo la interpretacion de los Articulos 113, 115,
129, 155, 156, 157, 158, 159, 232 y 244 de la Decision 486", para tratar

Decision 486.

«Articulo 113.- Se considerara como disefio industrial la apariencia particular de un producto
que resulte de cualquier reunion de lineas o combinacion de colores, o de cualquier forma externa
bidimensional o tridimensional, linea, contorno, configuracion, textura o material, sin que cambie
el destino o finalidad de dicho producto.»

«Articulo 115.- Seran registrables disefios industriales que sean nuevas.

Un disefio industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad
vélidamente invocada, se hubiere hecho accesible al publico, en cualquier lugar o momento,
mediante su descripcién, utilizacién, comercializacion o por cualquier otro medio.

Un disefio industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con
respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a
dichas realizaciones.»

«Articulo 129.- El registro de un disefio industrial conferira a su titular el derecho a excluir a
terceros de la explotacion del correspondiente disefio. En tal virtud, el titular del registro tendra
derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, imporie, ofrezca,
introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el
disefio industrial.

El registro también confiere el derecho de actuar contra quien produzca o comercialice un
producto cuyo disefio solo presente diferencias secundarias con respecto al disefio protegido o
cuya apariencia sea igual a ésta.»

«Articulo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier
tercero realizar, 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; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales
ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de
tales productos;

b} suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o
colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre 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 materiales que reproduzcan o
contengan la marca, asi como comercializar o detentar tales materiales;

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos

o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusion o un riesgo de asociacion con el titular

del registro. Tratandose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se

presumira que existe riesgo de confusion;

usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto

de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un

dafio econémico o comercial injusto por razon de una dilucion de la fuerza distintiva o del
valor comercial o publicitario de la marca, o por razén de un aprovechamiento injusto del

3




GACETA OFICIAL

prestigio de la marca o de su titular;

f) usar pablicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente 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 prestigio.»

«Articulo 156.- A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del articulo anterior, constituiran
uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos:

a)

b)

introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir producios o servicios con
ese signo;

importar, exportar, almacenar o fransportar productos con ese signo; o,
emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o

comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicacion
empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.»

«Articulo 157.- Los terceros podran, sin consentimiento del titular de la marca registrada,
utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudonimo, un nombre geografico o cualquier
ofra indicacion cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o
época de produccion de sus productos o de la prestacion de sus servicios u ofras caracteristicas
de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a titulo de marca, y tal uso se
limite a propésitos de identificacién o de informacion y no sea capaz de inducir al publico a
confusion sobre la procedencia de los productos o servicios.

El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca
para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o
disponibilidad de productos o servicios legitimamente marcados; o para indicar la compatibilidad
0 adecuacion de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca
registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propésito de informacién al puiblico
y no sea susceptible de inducirlo a confusién sobre el origen empresarial de los productos o
servicios respectivos.»

«Articulo 158.- El registro de una marca no dara el derecho de impedir a un tercero realizar
actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese
producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier pais por el titular del registro o por
otra persona con consentimiento del titular o econémicamente vinculada a él, en particular
cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no
hubiesen sufrido ninguna modificacion, alteracién o deterioro.

A los efectos del parrafo precedente, se entendera que dos personas estan econdmicamente
vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia
decisiva con respecto a la explotacién de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero puede
ejercer fal influencia sobre ambas personas.»

«Articulo 159.- Cuando en la Subregion existan registros sobre una marca idéntica o similar a
nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohibe la
comercializacion de las mercancias o servicios identificados con esa marca en el territorio del
respectivo Pais Miembro, salvo que los fitulares de dichas marcas suscriban acuerdos que
permitan dicha comercializacion.

En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberdn adoptar las previsiones necesarias
para evitar la confusién del publico respecto del origen de las mercancias o servicios de que se
frate, incluyendo lo relativo a la identificacion del origen de los productos o servicios en cuestion
con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida informacién al publico
consumidor. Esos acuerdos deberan inscribirse en las oficinas nacionales competentes y
respetar las normas sobre practicas comerciales y promocién de la competencia.

En cualquier caso, no se prohibira la importacion de un producto o servicio que se encuentre

en la situacion descrita en el primer parrafo de este articulo, cuando la marca no esté siendo
utilizada en el territorio del pais importador, segun lo dispuesto en el primer parrafo del articulo
166, salvo que el fitular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la
Ny \Qo utilizacion de la marca obedece a causas justificadas.»

sl
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1.1.

1.2,

los temas de definicién y naturaleza del disefio industrial y derechos que
confiere el registro de un disefio industrial y alcances de su proteccion;
y, la accién por infraccion de derechos y los derechos del titular de una
marca de impedir a un tercero la infraccion de los derechos de propiedad
industrial en el comercio.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

La marca tridimensional. Reglas para realizar el cotejo de marcas
tridimensionales.

Definicion y naturaleza del disefio industrial. Derechos que confiere el
registro de un disefio industrial y alcances de su proteccion.

Accién por infraccién 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.

Coexistencia pacifica de signos.

Sobre el posible riesgo de confusién entre un disefio industrial y una
marca tridimensional.

Sobre la existencia de infraccion a una marca tridimensional en un
escenario en el que los productos materia de la presunta infraccién han
venido siendo comercializados por afos con anterioridad al otorgamiento
del registro marcario.

ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

La marca tridimensional. Reglas para realizar el cotejo de marcas
tridimensionales

En el proceso interno, Crocs Inc. manifestd ser titular de una marca
tridimensional consistente en una forma de zapato de goma tipo zueco.
En atencion a ello, resulta pertinente desarrollar el concepto de marca
tridimensional.

Entendiendo que la marca es un medio para distinguir productos y/o
servicios en el mercado, pueden estar conformadas, entre otros, por los
siguientes elementos: palabras o combinaciéon de estas, formas,
imagenes, figuras, simbolos, graficos, emblemas, envases o envolturas,
numeros, letras, colores delimitados por una forma o una combinacion

VRN

«Articulo 232.- La accion contra un uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente
conocido prescribira a los cinco afos contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo
conocimiento de tal uso, salvo que éste se hubiese iniciado de mala fe, en cuyo caso no
prescribira la accion. Esta accion no afectara la que pudiera corresponder por dafios y perjuicios
conforme al derecho comun.»

«Articulo 244.- La accion por infraccion prescribira a los dos afios contados desde la fecha en
que el titular tuvo conocimiento de la infraccion o en todo caso, a los cinco afios contados desde

(/‘\\\ que se cometio la infraccion por dltima vez.»
LA URAY
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de colores.?

1.3. En consecuencia, pueden ser cualquiera de los elementos antes
mencionados, los mismos que pueden estar compuestos de fondo,
ancho y altura; por consiguiente, se tratara de un signo tridimensional.®

1.4. Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del
espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen. Dentro de esta clase
se ubican las formas de los productos, sus envases, envoltorios, relieves;
asimismo, constituyen una clase de signos con caracteristicas tan
peculiares que ameritan su clasificacion como independiente de los
signos denominativos, figurativos y mixtos.*

1.5. Los signos tridimensionales pueden diferenciar claramente los productos
que se desean adquirir y pueden generar gran recordaciéon en el publico
consumidor dentro del mercado, siempre que la forma arbitraria no
guarde relacion respecto del producto o servicio que se pretende
distinguir. Ademas, el objeto de estas marcas es influir en la conciencia
del consumidor para que se decida a adquirir el producto ofertado.5

Reglas para realizar el cotejo de marcas tridimensionales

1.6. Previamente a realizar el analisis de la existencia de riesgo de confusion o
asociacion entre los signos en conflicto, se debera realizar la comparacién
entre ambos, teniendo en cuenta su naturaleza; es decir, siguiendo los
parametros para la comparacion de los signos tridimensionales®.

1.6.1. Se debe excluir del cotejo las formas de uso comun y necesarias
en relacion con los productos o servicios de los signos en
conflicto.

1.6.2. No obstante lo anterior, si la exclusion de dichos elementos
llegara a reducir los signos de tal manera que hace inoperante
la comparacion, el cotejo debera realizarse sin descomponer el
conjunto marcario.

1.6.3. La comparacién entre marcas tridimensionales debera hacerse

2 Ver Interpretacion Prejudicial N° 330-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2790 del 31 de agosto de 2016.

2 Ibidern.

4 De modo referencial, ver Interpretacion Prejudicial N® 133-1P-2015 de fecha 20 de julio de 2015,

publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2604 del 14 de octubre de 2015.

= Ver Interpretacién Prejudicial N° 330-1P-2015 de fecha 23 de junio de 2016, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2790 del 31 de agosto de 2016.

Ver Interpretacion Prejudicial N® 310-1P-2015 de fecha 16 de marzo de 2017, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3007 del 28 de abril de 2017.
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partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada
caso, como las formas, relieves, angulos, entre otros, para
establecer si los signos en conflicto no son confundibles y, de
esta manera, evitar asi el error en el publico consumidor y el
riesgo de asociacion y/o confusion.

1.7. Adicionalmente, en tal comparacion no se debe tener en cuenta
elementos accesorios como el etiquetado, ya que de existir etiquetas en
ambos signos la comparacion entre estas debera hacerse siguiendo las
reglas de la comparacion entre signos denominativos o entre signos
mixtos, segln sea el caso’.

2. Definicion y naturaleza del disefio industrial. Derechos que confiere
el registro de un disefo industrial y alcances de su proteccion

2.1. En el proceso interno, el asunto controvertido consiste en determinar si
Evacol S.A.S. infringié o no los derechos de propiedad industrial que
Crocs Inc. detenta sobre una marca tridimensional consistente en una
forma de zapato de goma tipo zueco, en un escenario en el que el
presunto infractor habia registrado previamente un disefio industrial
sobre un modelo de zapato de goma tipo zueco (que podria ser similar
0 no a la marca tridimensional). En atencion a ello, resulta pertinente
desarrollar el presente tema.

2.2. El Articulo 113 de la Decision 486, define al disefio industrial de la
siguiente manera:

«Articulo 113.- Se considerara como disefo industrial la apariencia
particular de un producto que resulte de cualquier reunién de lineas o
combinacion de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o
tridimensional, linea, contorno, configuracion, textura o material, sin que
cambie el destino o finalidad de dicho producto.»

2.3. Lajurisprudencia del Tribunal ha manifestado que:

«La finalidad del disefio industrial radica en el hecho que ante productos de
distinta naturaleza y que reporten la misma utilidad, el consumidor se incline
por aquellos que sean de su preferencia estética; asi, el fabricante buscara
aquellas formas para sus productos, que sean estéticamente atractivas,
dado que el factor determinante en el consumidor para la eleccion de los
productos en el mercado, puede radicar en la mera apariencia de los
mismos. En este sentido, el disefio industrial consiste en la innovacion de
la forma, incorporada a la apariencia externa de los productos.»®

2.4. En tal sentido, tomando el concepto del Articulo 113 de la Decision 486,

¥ Ver Interpretacion Prejudicial N® 240-1P-2013 de fecha 20 de febrero de 2014, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2323 del 8 de abril de 2014.

Ver Interpretacion Prejudicial N° 71-IP-2005 de fecha 6 de julio de 2005, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1235 del 23 de agosto de 2005.
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f

2.5.

2.0.

Eots

2.8.

encontramos que la reunién de lineas, combinacion de colores y demas
opciones, solo deberan poseer una finalidad estética, dado que, si la
innovacion se realiza respecto de la “finalidad” del producto, no se
estaria configurando la figura del disefo industrial, sino del modelo de
utiidad. En este sentido, seran solo los elementos ornamentales
(apariencia) los que le otorgan al disefio industrial su categoria.

La Organizaciéon Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante, la
OMPI) define a los disefos industriales como «el derecho garantizado
(...) para proteger los originales, decorativos y no funcionales caracteres
distintivos de un articulo o producto industrial que resulte de una
actividad del disefio»®.

Las caracteristicas elementales de los disefios industriales se pueden
resumir en que el disefio industrial solo concierne al aspecto del producto
(su fisonomia), y que el mismo debe ser arbitrario; es decir, no cumplir
funcién utilitaria, sino tan solo estética. A ello se debe agregar que
debera conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se
aplique, otorgandole una fisonomia nueva; ser percibido por la vista en
su uso; es decir, encontrarse a la vista del consumidor y no en el disefo
interior del producto; vy, finalmente aplicarse a un articulo industrial; es
decir, a un producto con utilidad industrial.'®

De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal, la esencia del derecho
sobre el disefio industrial consiste en la potestad que le otorga el registro
a su titular, para usarlo en forma exclusiva y evitar que otros lo usen, con
las limitaciones y excepciones que el régimen comunitario establece en
orden a salvaguardar la funcién economica y comercial de esa figura de
la propiedad industrial. En consecuencia, toda persona, fisica o juridica,
para poseer el derecho de exclusividad sobre su disefio industrial y poder
tener la facultad de explotarlo debe necesariamente registrarlo.™

Una vez reconocido por la Ley, el titular podra hacer uso de los derechos
que ese registro le otorga como lo expresa el Articulo 129 de la Decision
486:

«Articulo 129.- El registro de un disefio industrial conferira a su titular
el derecho a excluir a terceros de la explotacion del correspondiente
disefo. En tal virtud, el titular del registro tendra derecho a actuar contra
cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca,
introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que

Diserio Indusirial en Propiedad Inteleciual, Material de Lectura, en Doc. WIPO, Publication N° 476
(E) ISBN 92-805-0629-3, WIPO 1995, p. 229.

Ver Interprefacion Prejudicial N° 140-IP-2013 de fecha 21 de agosto de 2013, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2257 del 26 de noviembre de 2013.

Ver Interpretacion Prejudicial N” 55-|P-2002 de fecha 17 de julio de 2002, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 821 del 1 de agosto de 2002.
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incorporen o reproduzcan el disefio industrial. El registro también confiere
el derecho de actuar contra quien produzca o comercialice un producto
cuyo disefo sélo presente diferencias secundarias con respecto al disefo
protegido o cuya apariencia sea igual a ésta.»

2.9. Elrequisito esencial para el registro de un disefio industrial se basa en su
novedad'2. Sobre la base del Articulo 115, el Tribunal entiende que un
disefio industrial sera nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la
prioridad invocada no se hubiera hecho accesible al publico, en cualquier
tiempo y lugar, ya sea mediante su descripcion utilizacion,
comercializacion o cualquier otro medio. Igualmente, un disefio industrial
no sera considerado nuevo cuando se sustenta en diferencias secundarias
con otros disenos industriales.

2.10.

Cuando la norma se refiere a cualquier lugar, se esta refiriendo al
conocimiento del disefno industrial en cualquier parte del mundo y no solo
al del Pais Miembro en el que se solicité el registro del disefio (criterio de
novedad absoluta).'3

Ahora bien, el tema acerca del disefo industrial ha sido analizado en el
documento elaborado por la OMPI' en el cual se sostiene que existen
una serie de elementos comunes que caracterizan a los disenos
industriales como objeto de proteccién, a saber:

(i)

(ii)

Finalidad estética (apariencia especial). La finalidad del disefio
industrial es claramente estética; es decir, busca proteger la forma
externa del producto o su apariencia, sin tener en cuenta su
finalidad o su utilidad practica. Dicha apariencia estética puede
estar representada por cualquier forma externa bidimensional o
tridimensional, linea, contorno, configuracién, textura o material,
que le den al disefio unos rasgos propios y singulares.'®

Visibilidad. Debe ser percibido visualmente por el usuario durante
el uso normal del producto. Se debe entender por uso normal el
que realiza el consumidor final, sin incluir las medidas de

EITJCA, en la Interpretacion Prejudicial N° 486-1P-2015 del 28 de noviembre de 2016, publicada
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2961 del 10 de marzo de 2017, establecio6 los
siguientes criterios para determinar la novedad:

1.
2.
3

Considerar como nuevo lo que no es conocido en un determinado momento;
Considerar como nuevo lo que no se ha copiado; y
Considerar como nuevo lo que se diferencia de lo que existe en determinado momento.

Ver Interpretacion Prejudicial N 486-1P-2015 de fecha 28 de noviembre de 2016, publicada en
la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2961 del 10 de marzo de 2017.

Con motivo de la Novena Sesién de la OMPI, titulada “Comité permanente sobre el Derecho de
Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e indicaciones geograficas”, Ginebra, octubre de 2002.

Se pude ver la Interpretacion Prejudicial N° 71-IP-2005 de fecha 6 de julic de 2005, publicada en
la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1235 del 23 de agosto de 2005.
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mantenimiento, conservacién o reparacion.

(i) Recae sobre aspectos no técnicos. Las caracteristicas
exteriores que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos,
constituyen el objeto protegible por el disefio industrial.

(iv) Incorporacién en un articulo utilitario. Aunque la finalidad del
disefio industrial es estética, deben estar plasmados sobre
articulos utilitarios para que cumpla su verdadera funcion; es
decir, servir de elemento de atraccion de los consumidores en la
eleccion de los productos. Esto quiere decir que el disefio
industrial debe tener aplicacion industrial; en esto se diferencia de
las obras de arte.

2.11. En concordancia con lo antes expuesto, el registro de un disefio industrial
no solo faculta a su titular el derecho a su uso exclusivo, sino también a
impedir que terceros utilicen en el comercio productos que incorporen o
reproduzcan o comercialicen el disefio industrial sin su consentimiento. Del
mismo modo, podra impedir la utilizacion de disefios industriales cuya
apariencia sea igual o presente diferencias secundarias en relacion con el
disefio previamente registrado.'®

2.12. En ese sentido, el titular de un derecho protegido podra entablar contra los
terceros una accion por infraccién a los derechos de propiedad industrial
en los términos del Articulo 238 y siguientes de la Decision 486.

3. Accion por infraccion 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

3.1. En el proceso interno, el asunto controvertido consiste en determinar si
Evacol S.A.S. infringié o no los derechos de propiedad industrial que
Crocs Inc. detenta sobre una marca tridimensional. En atencion a ello,
resulta pertinente desarrollar el presente tema.

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

3.3. El Articulo 155 de la Decision 486, el cual establece lo siguiente:

18 Ver Interpretacion Prejudicial N°® 382-1P-2015 de fecha 7 de julio de 2015, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2698 del 22 de marzo de 2016.

o Ver Interpretacion Prejudicial N® 263-1P-2015 de fecha 25 febrero de 2016, publicada en la
d‘\ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2718 del 20 de abril de 2016.

A\
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«Articulo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho
de impedir a cualquier tercero realizar, 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; sobre
productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha
registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o
acondicionamientos de tales productos;

b)  suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de
que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los
cuales se ha registrado la marca; sobre 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
materiales que reproduzcan o contengan la marca, asi como
comercializar o detentar tales materiales:

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto
de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese
causar confusién o un riesgo de asociacion con el titular del registro.
Tratandose del uso de un signo idéntico para productos o servicios
idénticos se presumira que existe riesgo de confusion;

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

f) usar publicamente un signo idéntico o similar a una marca
notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello
pudiese causar una dilucion de la fuerza distintiva o del valor
comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto
de su prestigio.»

3.4. Tomando en cuenta las conductas atribuidas al demandado por parte de
la demandante, resulta necesario analizar la interpretacion del Articulo
155 de la Decision 486, por ser oportuno en el presente caso.

3.5. Previamente a realizar el andlisis de la norma citada, resulta pertinente
sefialar que la accién por infracciéon de derechos de propiedad industrial
se encuentra regulada en el Titulo XV de la Decision 486 (Articulos 238
al 244), y cuenta con las siguientes caracteristicas'®:

a) Sujetos activos: personas que pueden interponer la accion:

(i) El titular del derecho protegido. El titular puede ser una

Ver Interpretacion Prejudicial N® 367-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2745 del 8 de junio de 20186.
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persona natural o juridica. Si existen varios titulares, salvo
pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la accién
sin el consentimiento de los demas.

(i) El Estado. Si la legislacion interna lo permite, las autoridades
competentes de los Paises Miembros pueden iniciar de oficio
la accion por infraccion de derechos de propiedad industrial.

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

(i) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.

(i) Cualquier persona que con sus actos pueda, de manera
inminente, 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.

3.6. El Literal a) del Articulo 155 de la Decision 486, especifico para la
identificacion de productos o servicios en el mercado, plantea tres
supuestos de aplicacién que a continuacion se sefalan:'®

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

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

- Supuesto IlI: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo
idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes o
acondicionamientos de tales productos.

Sujeto activo ; 'Sujeto pasi.vo fEsymen del

S ' supuesto
El titular de una | Aplica o coloca la marca | Marca protegida para
marca que | o signo idéntico o | productos aplicada o
Supuesto | distingue semejante directamente colocada_ con  una
productos. sobre productos. marca o signo idéntico o
semejante sobre

productos.

El titular de una | Aplica o coloca la marca | Marca protegida para
| marca que | 0 signo idéntico o | servicios aplicada o
Supuesto Il | distingue semejante sobre | colocada con una
servicios. productos vinculados a | marca o signo idéntico o
los servicios que | semejante sobre

“'{}&\\_ Ver la Interpretacion Prejudicial N* 359-IP-2017 de fecha 15 de marzo de 2018, publicada en la
A'\“ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3266 del 2 de abril de 2018.

- \\
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distingue la  marca | productos vinculados a
protegida. los  servicios que
distingue la marca
protegida.
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 o colocada con
~ | productos 0 | envases, envolturas, | una marca o signo
Supuesto lll | servicios. embalajes o | idéntico o semejante
: acondicionamientos de | sobre envases,
productos. envolturas, embalajes o
acondicionamientos de
productos.
3.7. Resulta 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
0 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 ptblico 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.
3.8. 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 idéntico o
similar en grado de confusion para distinguir productos iguales o
relacionados con los cubiertos por la marca registrada, 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 Unicamente se consuma con el uso indebido de la marca
en el comercio, con lo que la norma pretende otorgar la mas amplia
cobertura a la proteccion del bien juridico protegido, sin necesidad de
requerirse que el infractor obtenga un provecho econémico por su acto
ilicito?!.

3.9. El Literal b) del Articulo 155 de la Decisién 486 es especifico para la

2 REAL ACADEMIA ESPANOLA (RAE). Diccionario de la Lengua Esparfiola. Definicion de
acondicionar:

«1. tr. Dar cierta condicion o calidad.

2. tr. Disponer o preparar algo de manera adecuada, Acondicionar las calzadas.

3. tr. climatizar.

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

5. tr. Ven. Adiestrar a un animal.

6. prnl. Adquirir cierta condicion o calidad.» Disponible en: htip://dle rae.es/?id=0Y0i8Fo
(Consulta: 10 de septiembre de 2021).

Gustavo Aruro Leon y Leon Duran, Derecho de marcas en la Comunidad Andina. Analisis y
Comentarios. Thomson Reuters, Lima, 2015, pp. 371-372.
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supresion o modificacion de la marca con fines comerciales, por lo que
plantea los siguientes supuestos de aplicacion que a continuacién se
senalan:

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

ggsg- o Sujeto pasivo Resumen_delzs_upuesto
El titular de | Quien suprima o | Marca protegida  contra
una marca | modifique la marca con | supresiones o modificaciones
=t que distingue | fines comerciales | después de que hubiese sido
Supuesto | productos. después de que se | aplicada o colocada sobre
e hubiese aplicado o | productos.
colocado directamente
sobre productos.
El ftitular de | Quien suprima o | Marca protegida contra
una marca | modifique la marca con | supresiones o modificaciones
que distingue | fines comerciales | después de que hubiese sido
servicios. después de que se | aplicada o colocada sobre
hubiese aplicado o | productos vinculados a los
Supuesto Il s 3
) colocado sobre | servicios que distingue la
productos vinculados a | marca protegida.
los  servicios que
distingue la marca
protegida.
El titular de | Quien suprima o | Marca protegida contra
una marca | modifique la marca con | supresiones o modificaciones
que distingue | fines comerciales | después de que hubiese sido
. productos o | después de que se | aplicada o colocada sobre
: servicios. hubiese aplicado o | envases, envolturas,
Supuesto lll :
s _ colocado sobre | embalajes 0
= = envases, envolturas, | acondicionamientos de tales
embalajes o | productos.
acondicionamientos de
tales productos.

3.10.En este caso, estamos frente a un acto fraudulento que afecta el derecho
exclusivo sobre la marca, pero también al consumidor. La supresion,
modificacion o alteracion de la marca colocada en el producto o sobre

sus envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos lesiona los
valores inmateriales que estan inmersos en ella (reputacién, prestigio,
oodwill) y su garantia de calidad que corresponden al titular de la

14
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marca, y también desorienta al consumidor respecto del origen de los
productos para los cuales se ha registrado la marca o los productos
vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado??.

3.11.Del Literal c) del Articulo 155 de la Decisién 486 se advierte que para la
aplicacion del referido supuesto normativo deben verificarse las
siguientes condiciones:??

- Que la marca del titular este «reproducida» en etiquetas, envases,
envolturas, embalajes u otros materiales.

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

3.12.El Literal c) 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 contengan la marca, asi
como a quien comercialice o detente tales materiales; es decir a quien
comercialice las etiquetas, envases, embalajes u otros.24

3.13. La comercializacion a que se refiere dicho literal no es la comercializacion
del producto final, sino la comercializacion de etiquetas, envases,
embalajes u otros conteniendo o reproduciendo la marca registrada.?®

3.14. A modo de ejemplo, la fabricacion indebida de etiquetas, chapas y botellas
vacias con la reproduccion de una marca protegida para distinguir
gaseosas, asi como la comercializacion de estos materiales, constituirian
una clara infraccion al Literal c) del Articulo 155 de la Decision 486; no
obstante, la comercializacion 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.26

3.15.La norma andina de referencia (el Literal c) del Articulo 155 de la
Decision 486) tiene como finalidad proteger al titular contra aquella
conducta previa al acto de comercio. En ese sentido, quien tiene
almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que
reproduzcan o contengan la marca ajena, respondera por la infraccion, sin
necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un

2 Ibidem.

2 Ver Interpretacion Prejudicial N® 179-IP-2018 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°® 3521 del 5 de febrero de 2019.

24 Ibidem.

25 ibidem.

Ibidem.
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producto final.?

3.16. Asimismo, el Literal 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 encuentre
contenida en el signo utilizado en la etiqueta o embalaje u otro elemento
fabricado.?®

3.17.Como puede inferirse de la norma precitada, la misma procura
salvaguardar la integridad de la marca registrada, incluso de actos
preparatorios para consolidar una infraccion mayor, como es la
comercializacion de bienes o servicios identificados con la marca
infractora. Por lo tanto, proscribe los actos de fabricacién de etiquetas,
envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la
marca registrada, asi como las acciones de comercializar y detentar tales
materiales.?®

3.18. Tres verbos rectores se identifican en la conducta, a saber:3°

(i) Fabricar: incurre en la conducta quien elabore las etiquetas,
envases, embalajes u ofros materiales que reproduzcan o
contengan la marca.

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

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

3.19. Ahora bien, para que el supuesto de hecho contenido en la norma se
realice es necesario que la marca se encuentre reproducida o esté
contenida en los mencionados materiales. Reproducida se refiere que el
material 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.®!

3.20. Es conveniente aclarar que para incurrir en esta causal el signo utilizado
debe ser exactamente igual a la marca registrada; es decir, que contenga
todos los elementos y exactamente su misma disposicion32.

3.21.De lo mencionado puede considerarse que la norma tiene como finalidad

= Ibidem.
2 Ibidemn.
2 Ibidem.
80 Ibidem.

Ibidem.

Ver Interpretacion Prejudicial N° 539-1P-2016 de fecha 11 de mayo de 2017, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3051 del 26 de junio de 2017.
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proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de comercio. En
ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases, embalajes u
ofros materiales que reproduzcan o contengan la marca ajena,
responderan por la infraccion, sin necesidad de que dichos productos se
encuentren contenidos en un producto final.

3.22.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 elementos o insumos. La persona que fabrica los referidos
elementos o insumos no necesariamente es la misma persona que fabrica
el producto final .33

3.23.La autoridad nacional competente determinara si el producto adquirido
de manera legal fue comercializado con empaques modificados,
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 legislacién nacional.

3.24.A su vez, 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 y puede, a su vez, guiarlo en la verificacion de
la autenticidad o no del mismo.

3.25. Del Literal d) del Articulo 155 se infiere que el titular de una marca podra
impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorizacion del titular de
la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relacién con
cualquier producto o servicio, bajo la condicién de que tal uso pudiese
generar riesgo de confusion o de asociacién en el publico consumidor3*
con el titular de registro. A continuacion, se detallan los elementos para
calificar la conducta contenida en el referido literal:

a) El 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 espectro de
acciones en el que el sujeto pasivo utiliza la marca infringida: uso en
publicidad, para identificar una actividad mercantil, un
establecimiento, entre otras conductas.

La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en
actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta

Ver Interpretacion Prejudicial N® 179-1P-2018 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3521 del 5 de febrero de 2019.

¥ Ver Interpretacion Prejudicial N° 346-1P-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2725 del 22 de abril de 2016.
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y demanda de bienes y servicios.

Prevé una proteccion especial con relacion al principio de
especialidad. Por lo tanto, se protegera la marca no solo respecto
de los productos o servicios idénticos o similares al que la marca
distingue, sino también respecto de aquellos con los cuales existe
conexion por razones de sustituibilidad, complementariedad,
razonabilidad, entre otros.

b) Posibilidad de generar riesgo de confusién o de asociacion.
Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es
necesario que efectivamente se dé la confusion o la asociacioén, sino
que exista la posibilidad de que esto 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 ademas productos o 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 exactamente
iguales.

3.26. Los mencionados derechos de exclusion, contenidos en el Literal d) del
Articulo 155 de la Decision 486, pueden considerarse como parte del
conjunto de facultades del titular del registro de marca para oponerse a
determinados actos en relacién con el signo o, en definitiva, para ejecutar
las acciones del caso frente a terceros que utilicen, en el trafico
econémico y sin su consentimiento, un signo idéntico o semejante,
cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a
confusién?s.

Los plazos de prescripcion de la accion por infraccion de derechos
de propiedad industrial relacionados con los supuestos de
infraccidén previstos en los Literales a), b), ¢) y d) del Articulo 155 de
la Decision 486

3.27.En ese sentido, en atencion a los Literales a), b), c) y d) del Articulo 155,
se debe tener en cuenta lo establecido en el Articulo 244 de la Decision
486, el cual prescribe lo siguiente:

«Articulo 244.- La accién por infraccion prescribira a los dos afios
contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la
infraccion o en todo caso, a los cinco afios contados desde que se
cometio la infraccién por ultima vez.»

Ver Interpretacion Prejudicial N° 101-IP-2013 de fecha 22 de mayo de 2013, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2230 del 26 de agosto de 2013.
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3.28. La norma citada indica que las infracciones prescriben a los dos afios
contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la
infraccion o, en todo caso, a los cinco afios contados desde que se
cometio la infraccion por ultima vez. Si el plazo de prescripciéon vencio,
entonces la accién es improcedente. 3¢

3.29. Para verificar el plazo de prescripcion (extintiva), es relevante diferenciar
los distintos tipos de infraccion administrativa, tal como lo explica la
doctrina juridica®’, a saber:®®

a) Infraccion instantanea: Es un uUnico acto el que configura el
supuesto calificado como infraccion administrativa. Este Unico acto,
a su vez, puede tener, efecto que se agota con el acto infractor, o
efecto permanente en el tiempo.

b) Infraccién continuada: Se trata de actos idénticos que se repiten
en el tiempo de manera continuada. Si bien cada acto podria
constituir una infraccion individual, se los agrupa en una sola
infraccion debido que todos ellos son ejecucion de un mismo plan,
forman parte de un Unico proceso (proceso unitario), existiendo por
tanto unidad juridica de accion.

c) Infraccion permanente: Es un solo acto, solo que este acto es
duradero en el tiempo.

d) Infraccion compleja: Se trata de una serie concatenada de varios
actos dirigidos a la consecucién de un Unico fin.

3.30.Las infracciones a los derechos de propiedad industrial, conforme al
Articulo 244 de la Decision 486, prescriben a los dos afos contados
desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infraccién o en
todo caso, a los cinco afios contados desde que se cometio la infraccion
por ultima vez.3°

3.31.Respecto del plazo de dos afos, dicho plazo se computara
necesariamente desde la fecha que el titular del derecho de propiedad
industrial tomd conocimiento del acto infractor, independientemente de

% Ver Interpretacion Prejudicial N° 205-1P-2018 de fecha 7 de septiembre de 2018, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3391 del 3 de octubre de 2018.

2 Al respecto, se sugiere revisar: Victor Sebastian Baca Oneto, La Prescripcion de las Infracciones
y su Clasificacién en la Ley del Procedimiento Administrativo General. En: Revista «Derecho &
Sociedad», editada por la Asociacion Civil Derecho & Sociedad conformada por estudiantes de
la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Catdlica del Pert, Lima, 2011, N° 37, pp. 268
y 269.

Ver Interpretacion Prejudicial N® 205-1P-2018 de fecha 7 de septiembre de 2018, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3391 del 3 de octubre de 2018.

Ibidem.
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si se trata de una infracciéon instantanea, continuada, permanente o
compleja. En consecuencia, y a modo de ejemplo, si el titular de un
derecho de propiedad industrial tomé conocimiento de una infraccion
(instantanea, continuada, permanente o compleja) al referido derecho el
10 de enero de 2016, habra prescrito la accion para denunciar o
demandar la infraccién a ese derecho el 11 de enero de 2018.4°

3.32. En cambio, respecto del plazo de cinco afios*', dicho plazo se empezara
a computar dependiendo del tipo de infraccion en el que nos
encontremos:42

- Infraccion instantanea: el plazo se computa desde el mismo
momento en que se consumé el acto infractor (el acto Unico).

- Infraccion continuada: el plazo se computa desde la fecha de
realizacién del altimo acto (idéntico), que es ejecuciéon del mismo
plan, que consuma la infraccion.

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

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

3.33.Los plazos de prescripcion han sido establecidos para limitar en el
tiempo el ejercicio del derecho de accion del titular del derecho de
propiedad industrial para denunciar o demandar una presunta conducta
constitutiva de infraccion de su derecho de propiedad industrial. Es por
ello que el denunciado o demandado puede defenderse (o interponer
una excepcion) alegando la prescripcion de la accion del titular del
derecho de propiedad industrial. La institucion de la prescripcion
(extintiva) de la accion lo que busca es generar certeza o seguridad
juridica en el mercado .43

3.34.El plazo de prescripcion (extintiva) de dos afios tiene como premisa el
conocimiento de la infraccién por parte del titular del derecho. El tiene
dos afos para hacerlo. Si se le vence este plazo, no puede acudir al otro
plazo (de cinco afos), cuya logica es distinta. En efecto, el plazo de
prescripcion (extintiva) de cinco afios no toma en consideracion el

49 Ibidem.

el Estas reglas respecto del plazo de cinco afios no son aplicables para el caso previsto en el

Articulo 232 de la Decision 486 relativo a la imprescriptibilidad de las acciones de infraccion de
un signo notoriamente conocido cuando dichas acciones se hubieren iniciado de mala fe.

42 Ver Interpretacion Prejudicial N° 205-1P-2018 de fecha 7 de septiembre de 2018, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°® 3391 del 3 de octubre de 2018.

Ibidem.
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conocimiento de la infraccién por parte del titular del derecho, sino la
fecha de ocurrencia o cese de la infraccién.44

3.35. Asi las cosas, si el denunciado o demandado por una presunta conducta
constitutiva de infraccion (instantanea, continuada, permanente o
compleja) de un derecho de propiedad industrial acredita que el titular de
dicho derecho tuvo conocimiento por mas de dos afos de la referida
conducta, puede defenderse (o interponer una excepcion) alegando la
prescripcion (extintiva) de la accidn, lo que genera la improcedencia de
la denuncia o demanda, asi como la imposibilidad del titular del derecho
de acudir al plazo de prescripcion de cinco afios.*?

3.36.En cambio, si el denunciado o demandado por una presunta conducta
constitutiva de infraccidn de un derecho de propiedad industrial no puede
acreditar que el titular de dicho derecho tuvo conocimiento por mas de
dos afnos de dicha conducta, puede defenderse (o interponer una
excepcion) alegando la prescripcidn de cinco anos si es que la infraccion
ocurrio, ceso o se consumo6 hace mas de cinco afnos de presentada la
denuncia o demanda correspondiente, segin la naturaleza de cada
infraccion.*®

3.37.El titular del derecho podria considerar que una determinada conducta
califica como infraccion permanente o continuada y como viene
ocurriendo hasta la fecha puede presentar su denuncia o demanda en
cualquier momento. Sin embargo, si el denunciado o demandado
acredita que dicho titular conocia de la referida conducta hace mas de
dos afios, la accidén por infraccion del titular del derecho de propiedad
intelectual habra prescrito (extintivamente), debiéndose declarar
improcedente su denuncia o demanda.*’

3.38.En atencidn a lo expuesto, se debera establecer cual es el signo utilizado
en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infraccién de derechos
de marcas y, posteriormente, debera comparar el signo registrado con el
supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se
genere riesgo de confusion o de asociacién en el publico consumidor,
asi como de ser el caso, la aplicacion del plazo de prescripcion
establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por
infraccién. 48

3.39. Si la coexistencia pacifica entre los signos en conflicto revela que no hay

) ibidem.
45 Ibidem.
48 Ibidem.

Ibidem.

Ver Interpretacion Prejudicial N° 342-1P-2017 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3415 del 5 de noviembre de 2018.
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riesgo de confusiéon ni riesgo de asociacion, no se configuraria la
infraccion. Por el contrario, si pese a existir coexistencia, se demuestra
que hay riesgo de confusion o riesgo de asociacion, se configuraria la
infraccion.

Acciodn por infraccion de la marca notoriamente conocida

3.40. El Literal e) del Articulo 155 de la Decision 486 se refiere estrictamente
al uso no consentido de una marca notoriamente conocida. Establece
que el uso se dé en el comercio y que sea susceptible de causar un dafo
economico o comercial al titular, como consecuencia de un riesgo de
dilucion o de un aprovechamiento injusto del prestigio de su marca.
Respecto de la posibilidad de generar un dafio econémico 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.5°

3.41.En cuanto al riesgo de dilucion, que por lo general ha estado ligado con
la proteccion de la marca notoriamente conocida (e incluso con la
renombrada), la doctrina ha manifestado lo siguiente:

«En efecto, la proteccion frente al riesgo de dilucion se proyecta sobre las
conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre
susceptibles de perjudicar la posicién competitiva de su legitimo titular
mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva
ganada a través de la propia eficiencia... »'.

3.42.En cuanto al riesgo de uso parasitario, se protege al signo
notoriamente conocido contra el «aprovechamiento injusto» de su
prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso
anterior, los productos o servicios que se amparen. Lo expuesto, esta
ligado a la funcion publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo
de dilucién en que la finalidad del competidor parasitario es Gnicamente
un aprovechamiento de la reputacion, sin necesidad de presentar un
debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente
conocida.*?

3.43.Por su parte, la disposicion contenida en el Literal f) del Articulo 155 de
la Decision 486 extiende la proteccion de las marcas notorias frente al

49 Ver Interpretacion Prejudicial N° 179-1P-2018 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3521 del 5 de febrero de 2019.

0 Ver Interpretacion Prejudicial N® 454-1P-2015 de fecha 16 de junio de 2016, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2759 del 12 de julio de 2016.

8 Montiano Monteagudo, La proteccion de la marca renombrada. Civitas, Madrid, 1995, p. 283.

Ver Interpretacion Prejudicial N® 454-1P-2015 de fecha 16 de junio de 2016, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2759 del 12 de julio de 2016.
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uso, aun para fines no comerciales, que realice un tercero de dicha
marca sin autorizacion.5?

3.44.En efecto, acorde con lo sefialado, basta que se configure el uso publico
de un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida y que
este uso sea susceptible de diluir su fuerza distintiva, su valor comercial
o publicitario o aprovechar de manera injusta su prestigio para proceder
a sancionar dicha conducta.5

3.45.Asi, tenemos que la causal contenida en el literal analizado no
condiciona el uso del signo idéntico o similar a la marca notoriamente
conocida para distinguir productos, servicios o actividades econémicas
que puedan originar riesgo de confusion 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 incluso puede alcanzar fines no comerciales.5%

3.46. El Articulo 156 de la Decision 486 establece como uso de un signo en el
comercio, a fin de lo dispuesto en los Literales e) y f) del Articulo 155 de
la misma norma, entre otros:>®

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

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

c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos
comerciales 0 comunicaciones escritas u orales,
independientemente del medio de comunicacion empleado y sin
perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

3.47.Consecuentemente, el uso con fines no comerciales de una marca
notoriamente conocida no debe encontrarse dentro de aquellos
supuestos ejemplificados en el parrafo anterior.®”

3.48.En sintesis, podra constituir infraccion contra una marca notoriamente
conocida su uso de forma idéntica o similar para cualquier actividad que
se realice de manera publica (difundida a través de cualquier medio) y

58 Ver Interpretacion Prejudicial N® 410-1P-2016 de fecha 9 de marzo de 2017, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3005 del 26 de abril de 2017.

54 Ibidem.

55 Ibidem.
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que pueda tener como consecuencia la dilucién de su fuerza distintiva,
su valor comercial o publicitario o aprovechar de manera injusta su
prestigio, en tanto que la conducta descrita si bien no atenta contra la
funcién esencial de la marca, que es indicar la procedencia de productos
o servicios, si vulnera otra de las funciones de la marca.8

3.49. Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre
la marca y el consecuente ejercicio del ius prohibendi no es ilimitado. La
exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro no es absoluta,
sino relativa, pues la Decision 486 establece ciertas limitaciones y
excepciones al derecho exclusivo de la marca, las cuales se encuentran
establecidas en los Articulos 157, 158 y 159 de dicha norma®.

3.50. Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso
en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin
causar confusion en el publico. Cabe resaltar igualmente que tales
limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto
de interpretacion restrictiva, y que «su procedencia se encuentra
supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas
por la normativa comunitaria»®.

3.51.Para los casos especificos de infraccion de un signo notoriamente
conocido establecidos en los Literales e) y f) del Articulo 155, se debe
tener en cuenta lo contemplado por el Articulo 232 de la Decision 486
que establece que las infracciones a los derechos de propiedad industrial
prescriben a los cinco afos contados desde la fecha en que el titular del
signo tuvo conocimiento de tal uso.

«Articulo 232.- La accién contra un uso no autorizado de un signo
distintivo notoriamente conocido prescribira a los cinco afios contados
desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso,
salvo que éste se hubiese iniciado de mala fe, en cuyo caso no prescribira
la accion. Esta accion no afectara la que pudiera corresponder por dafios
y perjuicios conforme al derecho comun.»

3.52.Para efectos de computar el término de cinco afios consagrados en la
norma, se deben tener en cuentas las reglas descritas en los parrafos
3.32 al 3.37 de la presente Interpretacion Prejudicial.

3.53. Es importante destacar que las acciones de infraccion contra un uso no
autorizado de un signo notoriamente conocido no prescribiran cuando
las referidas acciones se hubieran iniciado de mala fe conforme lo

38 Ibidem.

Ver Interpretacion Prejudicial N® 346-1P-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2725 del 22 de abril de 2016.

Ver Interpretacion Prejudicial N° 37-1P-2015 de fecha 13 de mayo de 2015, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2532 del 8 de julio de 2015.
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dispone el Articulo 232 de la Decisién 486.

3.54.En atencion a lo expuesto, se debera establecer cual es el signo
notoriamente conocido utilizado sin autorizacién en el comercio para
perpetrar el supuesto acto de infracciéon susceptible de causar un dafio
economico o comercial al titular, como consecuencia de un riesgo de
dilucién o de un aprovechamiento injusto del prestigio de su marca, asi
como de ser el caso, la aplicacion del plazo de prescripcion establecido
en la normativa andina, para interponer una denuncia por infraccion.

4. Coexistencia pacifica de signos

4.1. En el proceso interno, Evacol S.A.S. argumenté que no infringié los
derechos de propiedad industrial de Crocs Inc.,, pues habia
comercializado productos similares a dicha marca durante anos y con
anterioridad al otorgamiento del registro marcario, lo que eventualmente
podria haber generado una coexistencia pacifica de los productos
comercializados por ambas empresas, por lo cual, corresponde
desarrollar el presente tema.

4.2. El fenébmeno denominado la «coexistencia pacifica de signos» consiste
en que los signos en disputa, pese a ser idénticos o similares e identificar
productos también idénticos o similares, han estado presentes en el
mercado por un periodo considerable y efectivo de tiempo, sin que
hubiere problemas de confusion entre ellos.

4.3. Sobre el particular, el Tribunal ha manifestado que la coexistencia de
hecho de marcas no es un factor determinante que permita el registro de
signos idénticos o semejantes; sin embargo, el hecho de que dos signos
vengan coexistiendo en el mercado por un periodo prolongado en el
tiempo, contribuye a considerar la posibilidad de registrabilidad de uno
de ellos.

4.4. Debe tenerse presente que las oficinas nacionales competentes, para
analizar la registrabilidad de un signo, realizan un analisis prospectivo en
el sentido de evaluar si los consumidores podrian incurrir en confusion
entre el signo solicitado y una marca inscrita en el registro. Este analisis
prospectivo (mirar el futuro) busca dilucidar si habra o no confusion para
los consumidores.

4.5. La coexistencia pacifica de los signos por varios afios, si bien no es
concluyente por si misma para establecer la inexistencia de riesgo de
confusion o asociacion en el publico consumidor, podria tomarse como
indicio desde un analisis retrospectivo (mirar el pasado).

En ese sentido, la coexistencia pacifica de los signos es un elemento
que debe ser valorado junto con otro, para generar la total conviccion de
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4.
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7.

1.

servicios amparados por los signos. Esto implica que quien alegue la
coexistencia podra aportar otros elementos como analisis estadisticos
de diferenciacion en el publico consumidor y en las personas que
participan en los canales de distribucion, o pruebas que demuestren que
se han compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas
especializadas, eventos deportivos y musicales, entre otros), sin que
hubiera riesgo de confusion.

En conclusion, para que una coexistencia como la planteada pudiera
tener efectos en el andlisis de registrabilidad, debe cumplir con los
siguientes requisitos:

a) Debe ser pacifica. No deben existir reclamos privados, ni procesos
administrativos o judiciales donde se advierta del riesgo de
confusién y/o asociacion.

b) La coexistencia debe presentarse en el mismo mercado fisico o
virtual; es decir, los signos deben compartir el mismo espacio
geografico o virtual de intercambio de bienes y servicios, ya que de
no ser asi no podria hablarse de coexistencia pacifica.

c) Debe darse por un periodo razonable de tiempo para su efectiva
incidencia en la percepcion del pablico consumidor. El lapso debe
ser evaluado por la autoridad competente de conformidad con la
naturaleza de los productos y/o servicios que amparan los signos
en conflicto. No es lo mismo hablar de coexistencia para marcas
que amparan productos de consumo masivo y permanente, que
con relacidén a productos estacionales o por temporadas; tampoco
es lo mismo el analisis en relacion con productos basicos que con
productos suntuarios.

d) La coexistencia no puede presentarse para perpetrar, facilitar o
consolidar actos de competencia desleal.

e) La coexistencia debe estar complementada con otros elementos
gue generen fotal conviccion de la inexistencia de riesgo de
confusion o asociacion en el publico consumidor.

Sobre el posible riesgo de confusion entre un diseno industrial y
una marca tridimensional

Es claro que el disefo industrial y la marca tridimensional son figuras
juridicas distintas. La Secretaria del Comité Permanente sobre el
Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones
Geograficas de la OMPI, en el documento denominado «Los disehos
industriales y su relacion con las obras de arte aplicadas y las marcas
tridimensionales» de fecha 1 de octubre de 2002 (SCT/9/6), menciona
gue la finalidad de los disenos industriales es hacer que los productos
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utilitarios, los productos industriales y los productos de consumo sean
mas atractivos a la vista, es decir, mas estéticos para los compradores
potenciales; mientras que las marcas, incluyendo las tridimensionales,
son identificadores comerciales, esto es, sirven para identificar y
distinguir empresas, actividades, bienes y servicios que circulan en el
comercio®'. En el referido documento, la OMPI menciona las siguientes
diferencias entre los disefios industriales y las marcas tridimensionales®?;

Disenos industriales Marcas tridimensionales

1. Finalidad: Fomentar la creatividad en
torno a los disefios de productos e | 1. Finalidad: Promover la transparencia
inversiones para producir bienes de |y el espiritu de competicion en el
consumo innovadores que incorporen | mercado y encauzar la demanda de los
dichos disenos. consumidores.

2. Funcion: Hacer que los productos
ofrezcan un interés estético a la vez que
funcional a los consumidores con miras a
incrementar el valor comercial de los
mismos.

2.  Funcion: Permitr que los
consumidores distingan los productes
que llevan la marca de otros productos
equivalentes de la competencia.

3. Superposicién:  Posibilidad de | 3. Superposicion: Posibilidad de
proteccion acumulativa (en virtud de | proteccion acumulativa (en virtud de
determinadas leyes), a saber, como obras | determinadas leyes) como obras de arte
de arte y (en caso de que sean|y (en determinados casos) como
suficientemente distintivos) como marcas, | disefios industriales, exclusivamente en
exclusivamente en lo que respecta a las | lo que se refiere a las caracteristicas no
caracteristicas no funcionales. funcionales.

4. Alcance: El titular de derechos sobre
4. Alcance: El titular de derechos sobre | marcas solo puede impedir el uso no
disefios puede impedir la fabricacion y | autorizado de la marca en relacién con
distribucién de todo producto en el que esté | los productos en cuestién, pero no
incorporado el disefio (efecto de |puede impedir la fabricacion vy
‘monopolio”). distribucion de esos productos si la
marca no se utiliza.

5. Plazo: Los derechos exclusivos sobre | 5. Plazo: Los derechos exclusivos sobre
los disefios tiene un plazo limitado, que | las marcas pueden gozar de un plazo
oscila entre 10 [que es el plazo previsto en | ilimitado si el registro se renueva
el Articulo 128 de la Decision 486] y 25 | periddicamente y/o la marca se utiliza
anos contados a partir del registro o | debidamente en el comercio.

deposito.

& Secretaria del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales
e Indicaciones Geograficas de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual — OMPI, Op.
Cit.

Ibidem, p. 19.
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b.2.

5.3.

Respecto de la probable proteccién acumulativa entre el disefio industrial
y la marca registrada, el mencionado documento de la OMPI sefiala que
«en teoria es posible que la forma de un producto se beneficie de doble
proteccion, como disefio industrial y marca (tridimensional). Ahora bien,
para ello, la forma debe poder funcionar como una marca, es decir, debe
permitir que los consumidores distingan los bienes en el mercado»®?,

Ricardo Antequera Parilli, en la misma linea, sostiene que nada impide
que una misma expresion en fres dimensiones cumpla las dos
condiciones (‘novedad” y “distintividad”) y pueda, por tanto, optarse por
el goce de la doble proteccion (como “disefio industrial” y como “marca
tridimensional”), siempre que se cumplan los respectivos requisitos
legales y los tramites para la obtencién de los correspondientes
registros®. También es el caso de Maria Auxiliadora Vega Barén, quien
sostiene que una creacion puede ser objeto de dos vias de proteccion
(como diseno industrial y como marca), siempre y cuando el disefio
industrial, ademas de ser una creacién formal nueva y original, cumpla
con los requisitos necesarios, contemplados en la Decision 486, para
constituirse como marca, esto es, que sea distintivo y que haya sido
registrado®°,%6
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Ibidem.

Ricardo Antequera Parilli, La Proteccion Legal de las Marcas Tridimensionales (con especial
referencia a las marcas constituidas por envases), en Revista de la Facultad de Ciencias
Juridicas y Politicas de la Universidad Montedvila, Caracas, pp. 25 y 26.
http://www.ulpiano.org.velrevistas/bases/arlic/texto/DERYSO/7/deryso 2008 7 17-56.pdf
(Consulta 10 de septiembre de 2021)

Maria Auxiliadora Vega Baron, Proteccion de los Disefios Industiiales, en Revista Propiedad
Intelectual de la Universidad de los Andes, Mérida, Afo IV, N® 6 y 7, 2014, p. 184.
hitp://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/28716/articulob.pdi?sequence=2&isAllowe
d=y (Consulta 10 de septiembre de 2021)

Esta posibilidad, de que un producto sea protegido tanto por un disefio industrial como por una
marca tridimensional, ha sido objeto de estudio por parie de varios investigadores. Asi, por
ejemplo, Teresa Grace Chiriboga Erazo, al mencionar los inconvenienies de esta proteccion
acumulada, sostiene lo siguiente:

«Una primera dificultad se podria encontrar en que diversos derechos de propiedad
intelectual sobre una misma creacion tridimensional perteneciesen a diferentes titulares.
Piénsese, por ejemplo, en un disefo protegido a un mismo tiempo como marca
tridimensional y como disefio industrial. Si un tercero comercializa un producto en el
mercado, ¢;infringe dicho tercero los derechos del titular marcario o del titular del disefio
industrial?

Otro inconveniente podria resultar del distinto ambito de proteccién que cada derecho de
propiedad intelectual confiere a su titular. Asi, por ejemplo, en caso de un disefio protegido
como marca tridimensional, su titular puede prohibir solamente ciertos usos por parte de
terceros, esto es, aquellos que produzcan riesgo de confusion o de asociacion. En otras
palabras, el titular marcario no podria prohibir usos que no generen dichos riesgos —
como cuando se trata de productos no relacionados con los cubiertos por el registro de la
marca—. En cambio, la proteccion como disefio industrial u obra de arte aplicado no
impone esta limitacion al titular.» (Teresa Grace Chiriboga Erazo, Acumulacion de las
formas de proteccion de las creaciones tridimensionales en el Cédigo Orgénico de la
Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion (COESC), tesis para

28



GACETA OFICIAL 14/12/2021 67 de 70
Proceso 151-1P-2020

5.4. Sies posible que una creacion tridimensional pueda ser protegida tanto
por un disefo industrial (novedoso) como por una marca tridimensional
(distintiva), es posible también que ambos derechos de propiedad
industrial pertenezcan a titulares diferentes. También en teoria, y con
independencia de la diligencia o falta de esta de las oficinas de propiedad
industrial, podria darse el caso de que una persona sea titular de un
disefo industrial y otra de una marca tridimensional, siendo que ambos
derechos de propiedad industrial recaen sobre un objeto o producto
similar o parecido.

5.5. Si el disefio industrial se registrd primero y en el mercado se han
comercializado productos amparados en dicho disefio, podria resultar
extrano que luego se registre una marca tridimensional idéntica o similar
al mencionado disefio, pues la existencia de los referidos productos
introduciria dudas sobre la necesaria «distintividad» de la marca. En
caso de que el registro de la marca tridimensional fuera primero, seria
también extrano que con posterioridad se registre un disefio industrial
idéntico o similar a dicha marca, pues la existencia de esta marca y de
los productos distinguidos por ella en el mercado imposibilitarian el
cumplimiento del requisito de «novedad» del disefio industrial.

5.6. Si bien resultaria extrafa la convivencia de un disefio industrial con una
marca tridimensional de propietarios distintos, que recaen sobre
productos u objetos idénticos o similares, la realidad puede superar la
teoria, de modo que no puede descartarse un escenario en el que exista
un conflicto entre un disefo industrial y una marca tridimensional, ambos

optar el titulo de Magister en Derecho de la Empresa, Universidad Andina Simon Bolivar,
Quito, 2020, p. 79.) htips://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/7790 (Consulta 10 de
septiembre de 2021)

Otra investigacion es la efectuada por M? Paola Laitinen Cuevas, quien, en lo atinente a la
posibilidad de que un producto sea protegido al mismo tiempo como disefio industrial y como
marca fridimensional, menciona lo siguiente:

«(...)

...En primer lugar, es importante saber que ambas opciones de proteccion son
compatibles, lo que significa que si se dan los correspondientes requisitos que vamos a
mencionar para cada modalidad se puede proteger un mismo objeto como marca
tridimensional y como disefio.

()

En conclusién, una marca no necesita ser nueva a efectos de ser registrada, por lo que
el responsable de la creacion e introduccién en el mercado de una marca podria utilizarla
durante afos para después registrarla siendo ésta perfectamente valida, todo ello si nadie
la ha registrado previamente. Sin embargo, con un disefio no ocurre lo mismo, ya que, si
el creador del disefio lo divulga durante afios, ya no podra después registrarlo, debido a
que carecera del requisito de novedad. Pero puede darse el caso de que una forma
registrada como disefio por ser nueva en su dia, a raiz del uso que se haga en el comercio,
se acabe identificando por los consumidores como una marca que identifica claramente
su origen empresarial. En este caso, es posible solicitar y llegar a obtener una marca
tridimensional por distintividad sobrevenida o adquirida...» (M? Paola Laitinen Cuevas,
Régimen juridico de la marca tridimensional, trabajo de fin de Master, Colegio
Universitario de Estudios Financieros, Madrid, 2018, pp. 43 y 45)
https://biblioteca.cunef.edu/files/documentos/TFM_MUAPA 2018-18.pdf (Consulta 10 de
septiembre de 2021)
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5.8.

6.1.

registrados, independientemente de la diligencia o falta de diligencia de
la oficina de propiedad industrial.

El riesgo de confusion entre ambos derechos de propiedad industrial
podria aparecer, por ejemplo, si es que el consumidor, al adquirir un
producto protegido por el disefio industrial de titularidad de la empresa
“A”, considera que este producto ha sido fabricado por la misma empresa
gue comercializa productos similares, pero que estan protegidos por una
marca tridimensional registrada a favor de la empresa “B”. Es decir, la
eleccién del consumidor en el mercado podria verse afectada en razén
de la confusion respecto del origen empresarial de un determinado
producto.

En caso de presentarse un conflicto entre un disefo industrial y una
marca tridimensional, en el sentido de que los consumidores podrian
estar siendo inducidos a riesgo de confusion con relacion al origen
empresarial de los productos que se comercializan en el mercado y que
se encuentran protegidos por ambos derechos de propiedad industrial,
pero en cabeza de titulares diferentes, habra que privilegiar el registro
mas antiguo, en aplicacion del principio «primero en el tiempo, primero
en el derecho» (prior in tempore, potior in iure).

Sobre la existencia de infraccion a una marca tridimensional en un
escenario en el que los productos materia de la presunta infraccion
han venido siendo comercializados por anos con anterioridad al
otorgamiento del registro marcario

A diferencia de lo que ocurre con las marcas denominativas y figurativas,
algunas marcas no tradicionales, como es el caso de las marcas de color
y la tridimensional, tienen una mayor potencialidad de generar en su
titular la capacidad de restringir la competencia. De alli la necesidad de
que las oficinas de propiedad industrial sean muy cuidadosas y rigurosas
al momento de otorgar el registro a este tipo de marcas. Si, por ejemplo,
una autoridad, por falta de diligencia, otorgara el registro como marca
tridimensional a la forma como un producto es comercializado en el
mercado por diferentes titulares, es decir, una forma genérica o usual,
esta circunstancia generaria que tales titulares no podrian usar en el
mercado la forma que ya venian usando, lo que evidentemente
significaria una afectacion a la competencia, lo que a su vez conllevaria
un perjuicio a los consumidores. Asumamos, hipotéticamente, que por
error se otorgara como marca tridimensional la forma de una botella de
cerveza que es parecida a la usada por la mayoria de los competidores
fabricantes de cerveza. Sin perjuicio de cuestionar la posible falta de
distintividad de la referida marca tridimensional —fundamento para
argumentar la nulidad absoluta del registro marcario—, lo cierto es que
el registro otorgado puede ser utilizado por su titular para iniciar acciones
de infraccion de derechos de propiedad industrial contra sus
competidores, lo que evidenciaria que un registro mal otorgado tiene la
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6.2.

6.3.

6.4.

potencialidad de lesionar gravemente la competencia en el mercado.

En un escenario en el que la accién por infraccion de una marca
tridimensional se dirige contra personas que ya venian comercializando
por anos productos idénticos o similares al de la referida marca, la
autoridad competente debera verificar si ha habido o no una coexistencia
pacifica entre los signos (y productos) en conflicto que, sobre la base del
analisis retrospectivo (mirar el pasado) desarrollado en el Acapite 4
precedente, genere la conviccion de que el publico consumidor no
incurrié ni incurrira en riesgo de confusion. Como se menciond en el
referido acapite, la coexistencia debe estar complementada con otros
elementos que generen total conviccién acerca de la inexistencia de
riesgo de confusion o asociacion en el publico consumidor. Esos otros
elementos pueden ser los signos denominativos o graficos que
acompanan a los productos materia de controversia.

En efecto, el referido analisis retrospectivo podria evidenciar que el
producto amparado por la marca tridimensional y los productos materia
de infraccion han coexistido pacificamente en el mercado por afios con
anterioridad al otorgamiento del registro marcario, sin generar riesgo de
confusion o de asociacién en los consumidores, gracias a los elementos
distintivos adicionales, como es el caso de los elementos denominativos
y graficos que distinguen a los productos materia de controversia. La
inexistencia de riesgo de confusion o de asociacion, como lo ha sefialado
este Tribunal en su jurisprudencia®’, descarta la existencia de infraccion
marcaria®® 69,

En la medida en que el uso en el comercio de un determinado producto
se encuentre amparado en el registro de un derecho de propiedad
industrial, como por ejemplo, el registro de un disefo industrial,
estariamos frente a un uso licito y, en consecuencia, no cabria referirse

&7

68

En la Interpretacion Prejudicial 619-1P-2019 de fecha 7 de octubre de 2020, publicada en |a
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena nim. 4087 del 13 de octubre de 2020, este Tribunal
senalo que:

«4.5. Un factor esencial en el andlisis sobre una presunta infraccion de derechos
marcarios es la existencia de riesgo de confusién o de asociacién entre los signos
en conflicto, o de los demas riesgos vinculados con una marca notoria®. La
institucion de la accién por infraccion busca evitar la presencia de dichos riesgos
en el mercado. Por tanto, ante |a inexistencia de los riesgos aludidos, no cabe
la posibilidad de imputar una presunta infraccién marcaria.

52 En efecto, traténdose de signos notoriamente conocidos, corresponde incluir el
riesgo de dilucion de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la
marca notoria, o el riesgo de aprovechamiento injusto del prestigio de la marca
notoria o de su titular.» (Resaltado agregado)

Salvo que estemos ante la presencia de una marca notoria o renombrada, que rompe el principio
de especialidad: (i) de manera relativa, en caso de la marca notoria; v, (i) de manera absoluta,
tratandose de la marca renombrada.

Todo lo anterior, por cierto, sin perjuicio de que la oficina de propiedad industrial evalie |a
posibilidad de anular de oficio el registro marcario tridimensional por falta de distintividad.
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a una posible infraccion de derechos.

Por dltimo, tal y como se ha explicado precedentemente, si se han
comercializado productos idénticos o similares al producto protegido por
una marca fridimensional, con anterioridad al registro marcario, la
autoridad competente debera evaluar si se han presentado o no las
condiciones para hablar de coexistencia pacifica de signos distintivos.

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°11001319900120173659102, |la que debera adoptarla al emitir el
correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del
Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en
concordancia con el Articulo 128 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 e) del Articulo Segundo del Acuerdo 02/2021 de 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. Gémez Apac en la
Sesion Judicial de fecha 07 de diciembre de 2021, conforme consta en el Acta
26-J-TJCA-2021.

'

Luis Felipe Aguilar "Fe'ijoé'
SECRETARIO

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