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1. Presentacion

Con la elaboracion del presente documento se pretende, a la vez que satisfacer el
requisito exigido por los auspiciantes del Segundo Seminario regional sobre propiedad
intelectual parajuecesy fiscales de América Latina, ofrecer una vision panoramica de lo que
constituye, en sus principales lineas teméticas, el proceso de generacién de jurisprudencia por
parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en lo referente a esta rama del derecho.

1.1. Qué se entiende por Jurisprudencia en e ambito comunitario andino y cudles son
sus alcances

Sealo primero precisar € significado que dentro del Derecho Comunitario Andino
presenta el concepto “ Jurisprudencia’, habida cuenta, sobre todo, de larelacion de
cooperacion que en cuanto ala aplicacion de este derecho existe entre € juez nacional y €
juez comunitario. A dicho propésito debe decirse que, en términos generales, jurisprudencia
es la apreciacion que tiene un juez determinado del sentido y alcance de una norma especifica
en & proceso de su aplicacién a un caso concreto. Empero, en el @mbito del derecho
comunitario es, ademas, el sefialamiento de criterios interpretativos obligatorios, por parte del
Tribunal de Justicia, paralaresolucion de un caso concreto por un juez nacional competente,
cuando deba aplicar una normadel ordenamiento juridico de la Comunidad.

Asi mismo, debe destacarse que, en términos generales la jurisprudencia no se
congtituye en ley, ni equivale alaley, aln en los eventos de que sea reiterada, puesto que
carece del atributo de la generalidad, lo cual hace que, de ordinario, ellano sea obligatoriay
solo tenga el vaor de elemento auxiliar a servicio del juez paralainterpretacion de laley.
No obstante, cuando se habla de |a jurisprudencia que se produce en e ordenamiento juridico
comunitario en razén o por motivo del ingtituto de la interpretacion prejudicial, competencia
del Tribunal de Justicia, |os criterios interpretativos que se emitan por éste, respecto de la
norma comunitaria objeto de la consulta prejudicial, deberan ser adoptados por €l juez
nacional consultante en la sentencia que ponga fin al proceso interno dentro del cua se
originG. Por lo demés, y en virtud del papel unificador de la jurisprudencia que le
corresponde desempeiiar a Tribunal Comunitario, |0s jueces nacionales para operar,
aplicandola, sobre una norma del ordenamiento comun, deben previamente y de manera
obligatoria, obtener € criterio interpretativo del érgano jurisdiccional de la comunidad.

1.2. Formas de producir lajurisprudencia por € Tribunal de Justiciade la
Comunidad Andina

Delo dicho en € acapite anterior se colige que & Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina produce dos tipos de jurisprudencia, 0 mejor, uno solo, pero con dos clases de efectos
y alcances. € uno, de carécter eminentemente judicial, generado dentro del proceso de
aplicaciondirecta de la norma comunitaria por parte del Tribunal, cuando actiay resuelve
casos concretos sometidos a su decision en gjercicio de las acciones judiciales que le son
propias, a saber, la accidn de incumplimiento, la accion de nulidad, € recurso por omision y
las acciones relativas derechos |aborales de | os trabajadores de los 6rganos y entidades del
Sistema Andino de Integracion. El otro, de caracter prejudicial e indirecto (en cuanto el
Tribunal no aplicala norma comunitariaa caso concreto), que es e que se produce en la
absolucion de consultas prejudiciaes cuando le sefida al juez nacional, como ya se dijo,
criterios obligatorios para interpretar la norma comunitaria que deba aplicar en la resolucion
de la controversia sometida a su jurisdiccion.



pagina 3

1.3. Materias del Ordenamiento Juridico Andino objeto de pronunciamientos
jurisprudenciaes por parte del Tribunal de Justicia

Siendo € Tribunal de Justicia, como en efecto 1o es, € Unico érgano de la Comunidad
facultado para“ declarar e derecho comunitario, dirimir las controversias que surjan del
mismo e interpretarlo uniformemente” ,* es obvio que la correcta aplicacion y laintangibilidad
de latotalidad del ordenamiento comunitario se encuentra bajo su responsabilidad y por ende,
sus actos jurisdiccionales abarcan todo el espectro normativo que lo conforma, dando lugar a
la generacion de una copiosa jurisprudencia tanto en el uno como en € otro de los campos,
judicia y prejudicial, que atras se caracterizaron.

Por ello, y por las mencionadas particularidades de la jurisprudencia del Tribunal, se
estima conveniente y Util para el meor entendimiento de las mismas, presentar, antes de
avocar |os temas concernientes a la propiedad industrial (Ila mayoria de ellos fruto de la
consulta prejudicial, aunque otros varios, producto de acciones judiciales directamente
ventiladas ante €l), algunas de las més importantes cuestiones de tipo general atinentes ala
estructura, caracteristicas y funcionamiento del aludido ordenamiento.

! Segun lo declara e predmbulo del Tratado de Creacidn del Tribunal de Justiciade la
Comunidad Andina
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Criterios jurisprudenciales relativos, en general, al ordenamiento juridico andino

Conformacion v Jerarquia del Ordenamiento Juridico Andino

“El ordenamiento juridico andino se halla conformado, definido y caracterizado
en losarticulos 1 a5 del Tratado de Creacion del Tribunal. Alli se establece cuales
son las normas que lo integran, su naturaleza 'y ambito de aplicacion, su jerarquiay
preeminencia, asi como las competencias y facultades de los érganos que se encargan
de su vigilanciay de su observancia, y, en fin, los sujetos pasivos y |os érganos
competentes para generar derecho derivado o secundario.

(...) “El ordenamiento comunitario se compone, principalmente, de dos tipos de
normas juridicas que son “originarias’, “primarias’, o “constitucionales’, las unas,
contenidas en € Acuerdo de Cartagenay en e Tratado de Creacién del Tribunal de
Justicia, con sus respectivos y ya numerosos protocol os modificatorios; y, “derivadas’
0 “secundarias’, las otras, que son las contenidas en las Decisiones del Consgo de
Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comision de la Comunidad Andinay en las
Resoluciones de la Secretaria General .

“El propio Tratado de Creacion del Tribunal determinaen su articulo 1 la
jerarquizacion de dicho orden juridico, de tal forma que existe unarelacién de
subordinacion del derecho derivado con respecto al derecho originario.

Al analizar las fuentes del Derecho Comunitario, € Tribunal expresd que:

“En € tope de todo ordenamiento juridico comunitario se ubican los tratados
constitutivos del mismo, asi como sus enmiendas consignadas en protocol0s
modificatorios. Asi lo sefialan taxativamente € articulo 1, literales @) y b) del Tratado
de Creacion del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Ellos constituyen la
base primigenia del der echo comunitario y entre |os europeos se les denomina
“ Constitucion Comunitaria” , sefialando la naturaleza auténoma y la fuente primaria de
derecho, del cual derivany a las cuales se somete €l resto de las fuentes.

El ordenamiento juridico primario esta sujeto al principio de jerarquia normativa
primando sobre cualquier otra norma comunitaria, ya sea de derecho derivado o sobre
los tratados que regulan las relaciones externas de la comunidad. La funcion de velar
por e cumplimiento de la jerarquia normativa tanto del Acuerdo de Cartagena, como
con respecto al ordenamiento legal de los Paises Miembrosy a las normas del derecho
derivado, corresponde exclusivamente al Tribunal de Justicia del Acuerdo de
Cartagena al tenor del articulo 33 del Tratado del Tribunal.

(.)

Puede afirmarse que es caracteristica primordial del sistema comunitario de
derecho €l que |os paises soberanamente cedan parte de sus competencias reguladoras
trasfiriendolas de la Orbita de accion estatal interna a la érbita de accion comunitaria
para la puesta en practica y desarrollo de los objetivos de la integracion subregional .
De esta manera a los tratados constitutivos -derecho primario- se suma el acervo legal
expedido por 6rganos de regulacion comunitaria como la Comision y la Junta del
Acuerdo de Cartagena, que mediante normas juridicas de orden supranacional -
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derecho derivado- regulan materias que habiendo formado parte originalmente de la
competencia exclusiva de |os paises miembros, éstos han resuelto soberanamente
transferirlas como una “ competencia de atribucion a dichos érganos’. (TRIBUNAL
DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentenciade 9-X11-96. Proceso
1-1P-96. En G.O.A.C. No. 257 del 14-IV-97)."2

> Aplicabilidad directay supremacia del Derecho Comunitario Andino

Caracteristicas de gran trascendencia que también surgen de los cinco primeros articulos
del Tratado Constitutivo del Tribunal y que exornan la normatividad comunitaria, son tanto la
aplicabilidad directa de ésta en todo €l territorio que conformala comunidad, el cual esta
integrado, como se sabe, por la union de todos y cada uno de los cinco paises que hoy la
integran, acompahnada aquella de su connotacion de efecto directo, como la que se refiere ala
preeminencia de las normas comunitarias, sean de derecho originario o de derecho derivado,
sobre las normas juridicas de derecho interno aplicables en todos y cada uno de dichos paises.

El Tribunal, con apego alos mas autorizados criterios doctrinarios ha destacado la
importancia de estas caracteristicas hasta € punto de considerar que la existencia misma del
derecho comunitario andino depende de la presencia de tales atributos. Asi se expreso en
relacion con € tema en una de sus sentencias.

“La sola suposicion de que las Decisiones de la Comision o las Resoluciones de
la Junta, tuvieran que pasar por el tamiz legislativo de cada uno de los Paises
Miembros, antes de su aplicacion interna, habria conducido a negar la existencia de un
derecho comunitario andino.

El profesor Gil Carlos Rodriguez Iglesias, Presidente del Tribunal de las
Comunidades Europeas, define |a aplicabilidad directa de la norma comunitaria “ como
la capacidad de la misma para producir efectos juridicos en un Pais Miembro sin que
se reguiera ningan complemento normativo de derecho interno.

Para € derecho europeo, dice, Muiioz Machado, una regla o norma “ goza de
aplicabilidad directa cuando no precise que los Estados Miembros dicten normas de
incorporacion, transposicion o desarrollo para darle efectividad dentro de su territorio.

El profesor Damaso Ruiz-Jarabo Colomer, define €l principio manifestando que
“La aplicabilidad inmediata significa que la norma comunitaria adquiere,
automaticamente, de por si, estatuto de derecho positivo en el orden interno de los
Estados a que va dirigida. Ello supone que la norma comunitaria se integra de pleno
derecho en ese orden interno, sin necesidad de ninguna formula de introduccion o de
recepcion, que se impone en cuanto tal derecho comunitario y que genera en todo juez
nacional la obligacion de aplicarla” .

El mismo, tratadista al referirse al principio de la aplicacion directa del derecho
comunitario ha dicho: “ El derecho comunitario, por consiguiente, ademas de ser un
ordenamiento juridico autbnomo, con su propio sistema de produccion normativa,

2 Proceso 07-A1-99 dd 12 de Noviembre de 1999. Caso INDECOPI. En G.O.A.C. No. 520 del 20
de diciembre de 1999.



pagina 6

posee una fuerza especifica de penetracién en e orden juridico interno de los Estados
Miembros nacida de su propia naturaleza, que se manifiesta en su aplicabilidad
inmediata y, fundamental mente, en su efecto directo y su primacia” .

En € érea europea € principio de la aplicabilidad directa es reconocido a partir
de la sentencia Van Gend & Loos, 1963, del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas, y precisado en la sentencia Smmenthal, 1978, en la que se sostuvo que la
aplicabilidad directa “ ... significa que las reglas del derecho comunitario deben
desplegar la plenitud de sus efectos de manera uniforme en todos |os Estados
miembros, a partir de su entrada en vigor y durante toda la duracion de su validez, que
de esta manera, estas disposiciones son una fuente inmediata de derechosy
obligaciones para todos aquellos a quienes afectan, ya se trate de Estados miembros o
de particulares que son parte en relaciones juridicas que entran en el ambito del
derecho comunitario....” (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA. Sentenciadel 24-111-97. Proceso 03-Al-96. En G.O.A.C. No. 261 de
29-1V-97).

Pues bien, en la Comunidad Andina de Naciones la aplicabilidad directa del derecho
comunitario deriva de las propias normas positivas de caracter constitutivo u originario. El
Tratado de Creacion del Tribunal establece en el articulo 2 que “las Decisiones obligan alos
Paises Miembros desde la fecha en que sean aprobadas por la Comisién”; en su articulo 3 que
“Las Decisiones de la Comision seran directamente aplicables en los Paises Miembros a partir
de la fecha de su publicacion en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas
sefiaen una fecha posterior” y que sélo “cuando su texto asi o disponga, las Decisiones
requerirén de incorporacion a derecho interno, mediante acto expreso en e cual seindicarala
fecha de su entrada en vigor en cada Pais Miembro; y en su articulo 4 que “Las Resoluciones
de la Junta entraran en vigencia en la fechay con las modalidades que establezca su
Reglamento.” (En sentencia de 10 de junio de 1987, € Tribuna expresd que “ha de tenerse
en cuenta ademés, que el Ordenamiento Juridico del Acuerdo de Cartagena es imperativo, de
aplicacién obligatoria en todos los Paises Miembros y que debe ser respetado y cumplido por
todos ellos y por supuesto por los Organos del Acuerdo, 1o mismo que por todos los
Organismos y funcionarios que gjercen atribuciones conforme a dicho Ordenamiento, € cual
regula el proceso de laintegracion que se cumple en una comunidad de Derecho, cual esla
constituida en el Pacto Andino”, (Proceso 2-N-86. En G.O.A.C. N° 21, de 15-V1-87)).

Estas caracteristicas se reafirman y profundizan con la expedicion del Protocolo de
Cochabamba, instrumento por € cua se introducen al Tratado de Creacién del Tribunal
Andino importantes modificaciones. Es asi como hoy, los articulos 2°y 3°, del Tratado,
codificado por la Decisiéon 472 de la Comision, respectivamente establecen:

“ Articulo 2.- Las Decisiones obligan a los Paises Miembros desde |a fecha en que
sean aprobadas por el consegjo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o por la
Comision de la Comunidad Andina.

“ Articulo 3.- Las Decisiones del consejo Andino de Ministros de Relaciones
Exteriores o de la Comision y las Resoluciones de la Secretaria General seréan
directamente aplicables en los Paises Miembros a partir de la fecha de su publicacion
en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas sefialen una fecha posterior.
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“ Cuando su texto asi o disponga, las Decisiones requeriran de incorporacion al
derecho interno, mediante acto expreso en el cual se indicara la fecha de su entrada en
vigor en cada Pais Miembro.”

Y lamisma sentencia de la cual se toman los apartes que se dejaron transcritos, hace
una amplia exposicién sobre lo que en la doctrina se conoce como “principio del efecto
directo” del derecho comunitario o supranacional, diciendo:

“Mientras que € principio de la aplicacion directa se refiere a la norma como
tal, e del efecto directo se relaciona con las acciones que |os suj etos beneficiarios
pueden gjercer para la debida aplicacién de la norma comunitaria. En otras palabras
gue sus efectos “ “ generan derechosy obligaciones para los particulares al igual que
ocurre en las normas de los ordenamientos estatales’ ” , permitiendo la posibilidad de
gue aquellos puedan exigir directamente su observancia ante sus respectivos tribunales.

Déamaso Ruiz-Jarabo, al tratar este punto dice que: “con la denominacion de
eficacia directa del derecho comunitario se hace referencia a su aptitud para originar,
por si mismo, derechosy obligaciones en €l patrimonio juridico de los particulares’ .

R. Lecourt, Ex Presidente del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
defini6 este principio, diciendo que “ es el derecho de cualquier persona de pedir al
Juez la aplicacion de los Tratados, |os Reglamentos, las Directivas o las Decisiones
comunitarias, es la obligacién del Juez de hacer uso de esa norma cualquiera que sea
lalegislacion del Pais al que pertenece. Es el respeto de ese derecho y de esa
obligacion no sdlo en las relaciones de los particulares entre si, sino también en las
relaciones entre los particulares y el Estado miembro del que son ciudadanos’
(Damaso Ruiz-Jarabo, Obra “ El Juez Nacional como Juez Comunitario” , pag. 53)” .
(TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del
24-111-97. Proceso 03-Al-96. En G.O.A.C. No. 261 de 29-1V-97.)

En conclusién, las normas que conforman e ordenamiento juridico andino, cualquiera
gue sea su forma (Tratados, Protocol os, Acuerdos, Convenios o Resoluciones) son, por regla,
de efecto y aplicacion directa en todos los Paises Miembros desde su publicacion en la Gaceta
Oficia del Acuerdo de Cartagena, lo que significa que son de obligatorio e inmediato
cumplimiento por los Paises Miembros, |os 6rganos del Acuerdo y los particulares.

Un tercer elemento que debe considerarse para caracterizar a Derecho Comunitario es
el que dice relacion con su preeminencia, esto es, aquella virtualidad que tienen sus normas
de prevalecer sobre las de derecho interno, cualquiera que sea el rango de éstas. (“Labase
jurisprudencia de la doctrina (ha dicho esta Corporacion) esta dada por |a sentencia del
Tribunal de las Comunidades Europeas de 15 de julio de 1964 en el caso CostalEnel, segun
el cual “...a derecho nacido del Tratado, en razén de su natural eza especifica original, no
puede oponérsel e judicialmente un texto interno, de cualquier clase que sea, sin perder su
carécter comunitario y sin que se cuestione la propia base juridica de la Comunidad”.
(Proceso 03-Al-96))

Ahorabien, en aplicacion y como corolario de los principios y caracteristicas
anteriormente descritos, en el articulo 5° del Tratado de Creacién del Tribunal, en el que se
tutelan tanto la aplicabilidad directa e inmediatay € consecuente efecto directo, ambos
derivados de la indispensable preeminencia de su ordenamiento juridico, se le imponen alos
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Paises Miembros dos obligaciones basicas con respecto a mismo: una, de hacer, dirigidaala
adopcion de medidas que aseguren el cumplimiento de dicho Ordenamiento dentro de su
ambito territoria; y, otra, de no hacer, conducente a que no se adopten medidas o0 se asuman
conductas 0 se expidan actos, sean de naturaleza legidativa, judicial, o administrativa, que
contrarien u obstaculicen la aplicacion del derecho comunitario. (Véanse a respecto las
sentencias dictadas en los Procesos 2-1P-88, 5-1P-89 y 6-1P-93, publicados en las Gacetas
Oficiales N° 33 de 26-V11-88, 50 de 17-X1-89 y 150 de 25-111-94, respectivamente).”

» Efecto directo del Derecho Comunitario. Derechosy obligaciones de los particulares

“Mientras que € principio de la aplicacion directa se refiere ala norma como tal, e
del efecto directo se relaciona con las acciones que |os sujetos beneficiarios pueden
giercer para la debida aplicacion de la norma comunitaria. En otras paabras que sus
efectos “ generan derechos y obligaciones para los particulares al igual que ocurre en las
normas de |os ordenamientos estatales’, permitiendo la posibilidad de que aquellos
puedan exigir directamente su observancia ante sus respectivos tribunal es.

(...) “Entre d principio de la aplicabilidad directay del efecto directo existe una
conexion estrecha: la norma comunitaria andina al ser directamente aplicable en los
Paises Miembros tiene como efecto inmediato que los ciudadanos de la Subregion se
Sentan protegidos con y en los derechos que esas normas les confieran. Eslaforma legal
de abrirles la posibilidad de exigir su cumplimiento ante las justicias nacionales’.

» Alcance de la Interpretacion Prejudicial

“La funcién de este Tribunal, en consecuencia, en el tipo de accion de que setrata, es
Unicamente la de interpretar la norma comunitaria desde el punto de vista juridico.
Por tal interpretacion debe entenderse la busgueda de la significacién de la norma
para precisar su alcancey su sentido juridico, tarea esencialmente distinta a la de
aplicar la norma a los hechos, |a cual esta reservada al juez nacional, como ya se
indico, dentro de las correspondientes esferas de competencia. No puede referirse
entonces € Tribunal al cotejo y adaptacion entre el contenido general de la norma que
interpreta y los hechos concretos y particulares. Laexigencia del Estatuto, de que tales
hechos se informen a Tribunal de manera sucinta ha de entenderse entonces no en €
sentido de que este se ha de pronunciar sobre ellos - 1o cual le esta vedado- sino para
gue, conociéndolos, pueda € Tribunal enfocar u orientar la doctrina de suerte que su
interpretacion resulte Util para e juez naciona que debe fallar. De otro modo, la
interpretacion que adopte el Tribuna podria resultar demasiado general y abstracta, en
el inagotable universo de lateoriajuridica e indtil, en consecuencia, tanto para decidir €
caso como para asegurar la aplicacion uniforme del derecho comunitario.””®

3 Proceso 07-A1-99 dd 12 de Noviembre de 1999. Caso INDECOPI. En G.O.A.C. No. 520 dd
20 de diciembre de 1999.

4 Proceso 03-Al1-96 del 24 de marzo de 1997. En G.O.A.C. No. 261 de 29 de abril de 1997.

> Sentenciadd T.J.C.A. dd 3 de diciembre de 1987. Proceso No. 01-1P-87. Actor: Sociedad
“Aktiebolaget VOLVO". PublicadaenlaG:0.A.C. No. 28 d 15 de febrero de 1988.
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3. Criterios jurisprudenciades relativos al derecho de marcas

Al respecto del tema es importante precisar que la norma que hoy regulalo atinente ala
Propiedad Industrial en el Derecho Comunitario Andino es la Decision 486 de la Comision.
No obstante, dada su reciente entrada en vigencia, y merced ala aplicacién de los principios
de irretroactividad y de ultraactividad de la ley, la gran mayoria de las consultas prejudiciales
gue absuelve hoy el Tribunal se refieren a normas contenidas en la Decision 344 de la
Comisién, toda vez que eran ellas las que regian a momento de presentarse las solicitudes
correspondientes y cuando las oficinas nacionales competentes tomaron resolucion sobre
las mismeas.

3.1. Sobred concepto de marcay los requisitos para @ registro

> Lamarcay las condiciones para su registro

“El articulo 81 de la Decision 344 de la Comision del Acuerdo de Cartagena
contiene una definicion del concepto de marca. Sobre la base de esta definicién legal, €
Tribunal hainterpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un
signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representacion
gréfica, sirve paraidentificar y distinguir en e mercado los productos o servicios
producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, afin de que
el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo
de confusion o error acercadel origen o calidad del producto o servicio correspondiente.

Lamarca protege € interés de su titular, otorgandole un derecho exclusivo sobre
el signo digtintivo de sus productosy servicios, asi como € interés general de los
consumidores 0 usuarios a que se halla destinada, garantizando a éstos la identidad de
origen del producto o servicio que € signo distingue, permitiéndoles, en consecuencia,
valorar, diferenciar, identificar y seleccionar el respectivo producto o servicio sin riesgo
de error o confusién acerca de su origen o calidad. Por €ello, la marca procura, en
definitiva, garantizar la transparencia en el mercado.

El articulo 81 en referencia somete ademas €l registro de un signo como marca a
cumplimiento de los siguientes requisitos:

“En primer lugar, € signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser
aprehendido por e consumidor o el usuario através de los sentidos, afin de ser captado,
retenido y asimilado por éste. La percepcion serediza, por o genera, através del
sentido de lavista. Por €elo, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que
consisten en letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto.

En segundo lugar, e signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para
identificar y distinguir en e mercado los productos o servicios producidos o
comercializados por una persona de otros idénticos o similares. Esta aptitud distintiva
constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones
principales de indicar € origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La
digtintividad, ademés, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razon
paratemer que € signo induzca a error o confusion en el mercado.
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Y en tercer lugar, € signo debe ser susceptible de representacion gréfica, es decir,
apto para ser expresado por escrito, o que confirma que, en principio, ha de ser
visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten 10s signos
pueden estar integradas por letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en
conjunto. Este requisito guarda correspondencia con € previsto en € articulo 88,
literal d, eiusdem, donde se exige que la solicitud de registro sea acompariada por la
reproduccion de la marca cuando ésta contenga elementos graficos.

Por tanto, € articulo 81 prohibe €l registro de un signo como marca s éste no
cumple |os requisitos acumulativos que |a citada disposicion prevé en forma expresa.” ©

Sobre las clases de signos

Clases y tipos de marca. Cotelo marcario:

“Para decidir sobre su registro, el Juez necesariamente debe realizar entre las
marcas su respectivo cotgo. Al respecto y pararealizar €l andlisis comparativo entre las
mismas debe comenzarse por aclarar en qué tipo o clase de marca se encuadra. La
doctrina ha definido tres clases de marcas, seguin estén representadas por una figura, una
denominacion o por un conjunto de las dos.

La marcafigurativa, Ilamada también gréfica, se materializa como un signo
perceptible por € sentido de la vista destinado a evocar una figura caracterizada por su
forma externa, su caracteristica general es que no es pronunciable, puesto que su signo
no tiene vocalizacion, siendo apenas una figura o distintivo al que se le da un nombre'y
gue en S mismo congtituye la marca.

La marca denominativa, es una palabra, un vocablo, un nombre, que tiene
expresion literariay que se aprehende por los sentidos de lavisiony del oidoy se
comunica mediante €l lenguaje.

A su turno la marca mixta combina el ementos denominativos y graficos.

Para el cotejo marcario es indispensable ubicar los signos objeto de la
comparacion dentro de alguna de las categorias de marcas antedichas, toda vez que
existen ciertas particularidades que al ser tenidas en cuenta por € examinador pudieran
conducir aeliminar aparentes motivos de confundibilidad o que, por € contrario,
conducirian a un veredicto de irregistrabilidad.” ’

Sentenciadd T.J.C.A. del 10 de abril del 2002. Proceso 01-IP-200. Parte actora: sociedad
JOHANN MARIA FARINA GEGENUBER DEM NEUMARKT. Marca

“JOHANN MARIA FARINA. PublicadaenlaG.O.A.C. No. 786 € 24 de abril del 2002.

PROCESO 15 -IP-2003. Marca. T MOBIL (DEUTSCHE TELEKOM AG). EnG.O.A.C.
NO. 916 deabril 2 de 2003.
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Clases y tipos de marcas. Denominativas y Mixtas

“... @ Tribuna considera necesario hacer referencia a las marcas denominativas
y mixtas.

Las primeras, también llamadas nominales o verbales, utilizan un signo aclstico o
fonético y estan formadas por varias letras que, integradas en un todo pronunciable,
pueden hallarse 0 no provistas de significado conceptual.

L as segundas se hallan compuestas por dos elementos que forman parte del
conjunto de lamarca, siendo el primero una denominacion semejante a la clase de
marcas arriba descrita, y € segundo un gréfico, definido éste como un signo visual que
evoca una figura con una forma externa caracteristica, dirigida ala vista de los
consumidores.

A propdsito de la comparacion entre dos marcas, caso que una de ellas o ambas
pertenezcan a la clasificacion de marcas mixtas, la jurisprudencia de este Tribunal
(Sentencia dictada en el expediente N° 04-1P-88, de fecha 09 de diciembre de 1988,
publicada en G.O.A.C. No. 39 de 29 de enero de 1989, caso “DAIMLER”) ha puesto de
relievelo siguiente: “ el elemento denominativo de la marca mixta suele ser e mas
caracteristico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las
palabras, las que por definicion son pronunciables, |0 que no obsta para que en algunos
casos se le reconozca prioridad al elemento gréfico, teniendo en cuenta su tamafio, color
y colocacion de la gréfica, que en un momento dado pueden ser definitivos” . 8

Clases y tipos de marcas;. familia de marcas, marca derivada; marca defensiva

“En e Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de

mar cas que posean un rasgo distintivo comin. Si este elemento comun figura al inicio
de la denominacion, sera, por lo generd, e elemento dominante. El elemento
dominante comun hara que todas las marcas que lo incluyan produzcan unaimpresion
general comun, toda vez que inducird a los consumidores a asociarlas entre si y a pensar
gue los productos a que se refieren participan de un origen comun. Dado que €l
elemento dominante comun obra como un indicador de pertenencia de la marca a una
familia de marcas, es probable que & consumidor medio considere que e producto
donde figura el citado elemento comun constituye objeto de una marca que pertenece a
determinada familia de marcas, por lo que € registro de aquélla, caso de corresponder a

distinto titular, podriainducir a confusion”.®

Sentenciadd T.J.C.A. del 10 de abril del 2002. Proceso 01-IP-. Parte actora: sociedad
JOHANN MARIA FARINA GEGENUBER DEM NEUMARKT. Marca: “JOHANN
MARIA FARINA.. PublicadaenlaG.O.A.C. No. 786 d 24 de abril del 2002.

PROCESO N°91-1P-2002. Marcac “ALPIN”. En G.O.A.C. No 912 de marzo 25 de 2003.
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> Clases y tipos de marcas: familia de marcas, marca derivada; marca defensiva

“En general, resulta admisible que € titular de una marca registrada goce de la facultad
de usar la marca con variaciones no sustanciales o respecto de elementos accesorios, sin
que este hecho disminuya su proteccion, a fortiori se desprende que €l propietario de la
marca inscrita podra presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que
congtituyan una derivacién de la marca ya protegida, y, por tanto, del derecho
previamente adquirido. Estas ‘marcas derivadas —como se las conoce en lalegislacion
espafola (articulo 9 de la Ley de Marcas de 1988)—, sin embargo, no pretenderan
reivindicar productos distintos alos amparados por €l registro previo, pues en este caso
no podra considerarselas como una manifestacion del derecho conferido por las
inscripciones anteriores, S\N0 cOMO un registro totalmente autdbnomo e independiente, por
lo que € solicitante no podra pretender que el nuevo registro constituya la derivacion de
un derecho adquirido”. En el marco de estas consideraciones, € Tribunal ha precisado
también que: “El propietario de la marca inscrita podra presentar nuevas solicitudes de
registro respecto de signos que constituyan una derivacion de la marca ya protegida, y por
tanto, del derecho previamente adquirido, siempre que la hueva solicitud comprenda la
misma marca con variaciones no sustanciales, y, ademés, que los productos reivindicados
en la solicitud correspondan a los amparados por la marca ya registrada’ 1°

> Clases vy tipos de marcas; comparacion entre marcas graficas

“... la comparacion entre los signos habré de hacerse principal mente desde su
elemento gréfico, y atenderse alaimpresion gréfica de conjunto que aquéllos causen en
el consumidor o usuario medio del tipo de producto o servicio de que se trate. Por
tanto, la comparacion debera ser conducida por laimpresion unitaria que cada uno de
ellos habréa de producir en la sensorialidad igualmente unitaria de sus destinatarios. Es
decir, la valoracion debera hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo
que, en & conjunto de los elementos gque lo integran, €l todo prevalezca sobre sus partes,
amenos que aguél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que,
por estarazon especial, € elemento en referencia se constituya en factor determinante
de lavaoracion.

A propésito del juicio de similitud visua entre signos gréficos, cabe citar la
orientacion de la doctrina, segiin la cual, a diferencia de las marcas nominativas, las
gréficas “ son facilmente reconocidas por todos los consumidores (incluidos los
analfabetos y |os nifios) porque las mismas no necesitan ser traducidas en términos
lingliisticos...” (FERNANDEZ-NOVOA, ob.cit., pp. 226 a229)”.**

10 Sentenciadictadaen e proceso N° 84-1P-2000, del 21 de marzo de 2001, publicadaen la
G.0.A.C. N° 677, dd 13 dejunio del mismo afio, caso “KRY STAL”.
1 PROCESO N° 08-1P-2003. En G.O.A.C. No 917 de abril 10 de 2003.
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Clases y tipos de marcas: La marca notoria (caracteristicas, pruebay proteccion especial)

“Las normas contenidas en € articulo 83, literdes d) y €), delaDecison 344 de la
Comision, contemplan una ampliay especia proteccion para los signos distintivos que
reinan e requisito de la notoriedad.

Ladoctrinay lajurisprudencia han caracterizado la marca notoria por sus atributos
de “difuson” y “reconocimiento” logrados dentro del circulo de consumidores del
producto o servicio que con ellaseidentifica. Lanotoriedad es un status, un eevado grado
de aceptacion y reconocimiento por parte del publico, alcanzado por un signo como
consecuencia de su funcion de distinguir determinado tipo de bienes o servicios como
fabricados o prestados por una persona en particular.

La notoriedad de la marca es un hecho que debe probarse. Asi lo estipula e
articulo 84 de laDecision 344 cuando sefidalos e ementos que sirven para medir tal
circunstancia. Ello porque la marca comun, para elevarse d estadio de la marca notoria,
debe contar con una serie de factores tales como: calidad del producto, difusion de la
marca, imagen en e mercado, comercializacion del producto, etc. Lacargade la prueba
corresponde a titular de lamarca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la
autoridad administrativa o judicia y la prueba precisamente pretende convencer a
juzgador de que lamarca alegada como notoria reine caracteristicas especiales que no
poseen las marcas comunes.

Corresponde, entonces, a la autoridad nacional competente o al juez, en su caso,
establecer, con base en las probanzas aportadas por quien desea e reconocimiento de
marca notoriay por ende la proteccion especia que de élo se deriva, S unamarcatiene o
no los atributos de la notoriedad, paralo cud € ordenamiento comunitario establece, en
forma no taxativa, los criterios del articulo 84 citado.

Es de advertir que dentro del acance de la proteccién especial que otorgala
notoriedad comprobada esta lo que dispone € articulo 83, litera €), cuando sefida que se
puede producir confusion con una marca notoriamente conocida, i existe smilitud, sin
tener en cuenta la clase de los productos o servicios a que ela se refiere ni tampoco
aquellos paralos cuales se solicita e registro.

De lalectura que hace @ Tribunal de los dos incisos objeto de lainterpretacion se
puede colegir que la proteccion de la marca notoria no se encuentra limitada por los
principios de “especialidad” y de “territorididad” generalmente aplicables con relacion a
las marcas comunes.

(..

Laproteccion ala marca notoria, reconoce al titular de la misma otros derechos
gue no poseen las marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surge de la
marca por si sola, 0 que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las
circunstancias que han dado lugar ala presencia de esa caracteristica especial. Alegada
la notoriedad de una marca como obstaculo para € registro de una nueva marca, la
prueba de tal notoriedad corresponde a quien la alega, quien dispondra, para ese objeto,
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de los medios procesales que la legidacion interna haya previsto. Téngase en cuenta
que la proteccion que confiere la marca notoria, de acuerdo alo establecido en las
normas andinas interpretadas es independiente de |a clase de productos o servicios a que
ella se refiere o de aquellos para los cuales se solicita e registro.” *2

Clases y tipos de marcas: prueba de la marca notoria

“Este Tribunal ha cdificado de notoriala marca que reline la cdidad de ser conocida
por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de
consumidores o usuarios dd tipo de bienes o de servicios alos que les es aplicable, puesto
gue se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. (Sentencia dictada en el
expediente N° 07-1P-96, de 29 de agosto de 1997, publicadaen la G.O.A.C. No. 299
de 17 de octubre de 1997, “REMAVENCA”).

Cabe agregar que, atenor de ladisposicion previstaen d articulo 83, literd d, dela
Decision 344, € reconocimiento de la marca notoria como signo distintivo de bienes o
servicios determinados presupone su conocimiento en € pais o en e comercio subregional
o internacional sujeto a reciprocidad, por 1os sectores interesados, es decir, por la mayor
parte del sector de consumidores o usuarios a que estan destinados |os bienes o servicios
en referencia.

Ahora bien, es necesaria la prueba para determinar |a notoriedad de la marca de que
setrate. El Tribunal se ha pronunciado a respecto en los términos siguientes:. “ En la
concepcion proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificacion para efectos
de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa
que la notoriedad surja de la marca por si sola, 0 que para su reconocimiento legal no
tengan que probarse |as circunstancias que precisamente han dado a la marca ese
status’ . (Sentenciadictadaen el expediente N° 08-1P-95, de fecha 30 de agosto de 1996,
publicada en G.O.A.C. No. 231 de 17 de octubre de 1996, caso “LISTER”).

En efecto, la notoriedad de la marca congtituye una cuestion de hecho que ha de ser
probada sobre labase, entre otros, de los criterios previstos en € articulo 84 dela
Decision 344, a saber, la extension de su conocimiento, laintensidad y € ambito de la
difusion y de la publicidad o promocién de la marca, su antigliedad y uso constante, y €l
andlisis de produccion y mercadeo de los productos que la marca distingue.

La prevision normativa de los citados indicadores de notoriedad de la marca hace
inaplicable a su respecto la méxima notoria non egent probatione. Y esque, adiferencia
del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implicita en la circunstancia de ser
ampliamente conocida, Sino que es necesaria la demostracién suficiente de su existencia, a
través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores” '3

12

13

Sentenciadel T.J.C.A. del 9 ddl 2000. Proceso 01-1P-2000. Actor: Cerveceria BACKUS &
JOHNSTON SA., marca CRISTAL ORO. Publicadaen laG.0O.A.C. No. 539 d¢

28 de febrero del 2000.

Sentenciadd T.J.C.A. del 10 de abril del 2002. Proceso 01-1P-2002. Parte actora: sociedad
JOHANN MARIA FARINA GEGENUBER DEM NEUMARKT. Marca: “JOHANN MARIA
FARINA.. PublicadaenlaG.O.A.C. No. 786 & 24 de abril del 2002.



pagina 15

> Clases y tipos de marcas: |la marca débil

“Todo signo registrado como marca, dado su origen y uso generalizado, es susceptible
de convertirse en marca débil. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo
es de caracter genérico o de uso comun, o si evoca una cualidad del producto, € signo
se hara débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades,

inapropiables en exclusiva’.'*

> Clasesy tipos de marcas: la marca farmacéutica:

“En @ caso de marcas farmacéuticas es frecuente que las marcas se confeccionen con la
conjuncién de elementos (prefijos, sufijos o palabras) de uso general y corriente que,
por lo general, le dan al signo creado cierto poder evocativo, bien sea de las propiedades
del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc. (...) tales particulas de uso
comun, por tal razon, no deben ser tenidas en cuenta a realizar €l examen comparativo
de las marcas, siendo ésta una excepcion al principio doctrinario de que € cotejo de las
marcas se debe readlizar atendiendo a una simple visiéon de los signos que se enfrentan,
donde el todo preval ece sobre sus componentes”. '

3.3. Sobrelas causades deirreqgistrabilidad de los signos

> Prohibiciones absolutas y relativas para € registro de marcas

El Tribunal hareiterado laimportancia del cumplimiento de los requisitos de distintividad,
perceptibilidad y susceptibilidad de representacion gréfica como paso previo a registro de una
marca, ademés de que € signo no esté incurso en alguna o agunas de las causales de
irregistrabilidad que contemplan los articulos 82 y 83 de la Decision 344.

En efecto, e articulo 82 de la Decision 344 establece prohibiciones absolutas o
intrinsecas basadas en el signo mismo, de manera que, a configurarse alguno de |os supuestos
sefid ados en este articulo, € signo seria incapaz de funcionar como una marcatal como lo
requiere € articulo 81 de la mencionada Decision 344. En consecuencia, estas prohibiciones
impiden gque un determinado signo acceda a la proteccidn que concede el registro marcario.

Asimismo, sefialala doctrinaa referirse alas prohibiciones absolutas contenidas en el
referido articulo 82 que: “ Se ha entendido que a traves de estas causales se tutela
primordialmente un interés publico, € interés de los consumidores, razon por la cual la
administracion esta obligada a aplicarla de manera estricta y absoluta” . (Metke, Ricardo.
Lecciones de Propiedad Industrial. 1ra. Edicion. Raisbeck, Lara, Rodriguez y Rueda
(Baker & McKenzie: Bogota, 2001. p. 84).

1 PROCESO 28-1P-2003. Denominacion: “VIDRIO ANDINO (mixta)” En G.O.A.C. No 947
dejulio 16 de 2003.
1 PROCESO N° 78-1P-2003. Marca“HEMAVET”. En G.O.A.C. No 997 de octubre 13 2003.
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Por otro lado, €l articulo 83 de la Decision 344 dispone prohibiciones de carécter
relativo, basadas en derechos anteriores de terceras personas, |0s cuales podrian verse
afectados por € registro de un nuevo signo como marca. En este sentido, € articulo 83
contiene impedimentos relativos a conflictos entre particulares, en la medida en que el
supuesto tradicional es la existencia de una marca ya registraday confundible con el signo
gue solicita acceder al registro.

Cabe sefidar que la prohibicién contenida en € articulo 83 se fundamenta en los
intereses protegidos por el derecho marcario como son, por una parte: el derecho de exclusiva
del titular del registro; y por otra, € interés del consumidor a que exista transparencia en €l
mercado, y se evite el error o confusion real en las transacciones mercantiles. Por tal motivo,
para que se configuren los supuestos establecidos en el articulo 83, es preciso que se den dos
requisitos. primero, que exista identidad o semejanza entre los signos enfrentados para los
mismos productos o servicios; segundo, que laidentidad o semejanza produzca o pueda
producir error o confusion real en el mercado”.®

> Irregistrabilidad por similitud de las marcas v riesgo de confusion

Como lafuncién principal de la marca es identificar los productos o servicios de un
fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual 0 semeante
naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona, €l titular de la marca debe contar con la
facultad de exclusion referida ala utilizacion del signo. Esto es, que debe poseer €l derecho
de oponerse a que terceros no autorizados por € hagan uso de la marca.

Laexistenciaen el mercado, en cabeza de dos 0 més personas, de marcas similares o
idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad,
genera el denominado “riesgo de confusion”; situacion esta que se presenta entre |os
consumidores al quedar incapacitados para distinguir € origen empresarial de los bienesy
servicios. Légicamente tal incapacidad es contraria a libre albedrio con €l que deben ellos
realizar la eleccion o escogencia.

Para evitar que la confusion se presente, la legislacion andina ha determinado que no
pueden ser objeto de registro aguellos signos que sean idénticos 0 similares “ a una marca
anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos
0 para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al
publicoaerror”. (Articulo 83, literal a)).

El Tribuna ha enfatizado en sus pronunciamientos sobre el cuidado que se debe tener a
realizarse € andlisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de
confusion. Ello por cuanto lalabor de determinar si una marca es confundible con otra
presenta diferentes matices y complejidades segiin que entre |0s signos en proceso de
comparacion exista identidad o similitud y segun la clase de productos o servicios a los que
cada uno de esos signos pretenda distinguir. Cuando las marcas, no solo son idénticas sino
tienen por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, €l riesgo de confusion es
absoluto. Podria presumirse, incluso, la presencia de la confusion.

1 PROCESO N° 18-1P-2003. Actor: ARCOR SA.I.C. Marca: BON O BON (nominativa). En
G.O.A.C. N0 947 dejulio 16 de 2003.
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“En los demas casos de comparacion, en cambio, este andlisis exige un mayor esfuerzo
del juez quien debera precisar s no obstante laidentidad entre los signos confrontados
“ ¢l riesgo no se presenta por estar dirigidos a productos o servicios disimiles, 0 s, a
pesar de ello, €l carécter notorio de la marca preexistente se impone frente al principio
de la especialidad; si los signos no son idénticos sino tan solo similares, realizar un
juicio de valor sobre s €l grado de similitud existente puede 0 no generar error entre
el pablico consumidor; cual es el publico al que los productos y/o servicios se
encuentran dirigidosy, en fin, toda una serie de factores cuyo estudio requiere de la
mayor diligenciay prudencia (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA. Sentenciade 17-VI111-98. Proceso 4-1P-98. Caso OPTIPAN. En G.O.A.C.
N° 375 de 7-X-98)" 1’

> Irregistrabilidad por riesgo de confusion. Conexidn competitiva

Dd texto del articulo en referencia se desprende que la prohibicion no exige que el
signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino gue basta la
existencia de este riesgo para que se configure aguella prohibicién.

En consecuencia, |os supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusion entre varias
denominaciones y los productos o servicios que cada una de ellas ampara, serian los
siguientes. que existaidentidad entre los signos en disputa 'y también entre los productos o
servicios distinguidos por ellos, o identidad entre los signos y semejanza entre |os productos
0 servicios; 0 semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios, o
semejanza entre aguéllos y también semejanza entre éstos.

.)

... qQue, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca
cubre Unicamente, por virtud de laregla de la especialidad, los productos identificados en la
solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclator, |a pertenencia de dos productos a
una misma clase no prueba gque sean semejantes, asi como su pertenencia a distintas clases
tampoco prueba gque sean diferentes.

Por lo tanto, también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda
inducir a publico aerror si, ademés de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente
solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al
amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase
del nomencléator o a clases distintas.

... afin de verificar |la semegjanza entre los productos en comparacion, € consultante
habréa de tomar en cuenta, en razén de la regla de la especiaidad, la identificacion de dichos
productos en las solicitudes correspondientes y su ubicacion en el nomenclator; ademas
podra hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe 0 no
conexién competitiva ... (Que los productos tengan finalidades idénticas o afines; sean
intercambiables y complementarios; utilicen los mismos canales de comercializacion; medios
de comercializacion o distribucion; y ver la clase de consumidor y su grado de atencion).

o Sentenciadd T.J.C.A. dd 9 dd 2000. Proceso 01-1P-2000. Marca: CRISTAL ORO.
Publicadaen la G.O.A.C. No. 539 ddl 28 de febrero del 2000
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... serd necesario que los criterios de conexion, de ser aplicables al caso, concurran en

forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastara, por si solo, parala
consecucion del citado proposito.

... en @ caso de la marca notoria, la prohibicion de registrar € signo que constituya su

reproduccion, imitacion, traduccidn o trascripcion, total o parcial, tal y como lo dispone €
articulo 83, literal d, de la Decisién 344, sera aplicable con independencia de la clase a que
pertenezca y de la naturaleza del producto de que se trate, toda vez que se trata de prevenir la

dilucién de lafuerza distintiva de la marcay €l aprovechamiento injusto de su prestigio”.

>

» 18

Irregistrabilidad de signos comunes o usuales:

“... & dsigno no sera suficientemente distintivo y no podré otorgarse a su titular e
derecho al uso exclusivo de los vocablos comunes o usuales que |o integren.

La prohibicion alcanza tanto a |os signos denominativos como a los graficos: en
efecto, cuando la disposicion alude a la indicacion que se utilizaen € lenguaje
corriente, cabe interpretar que se refiere a signo denominativo; y cuando trata de la
indicacion comun en el uso comercial, cabe considerar que la prohibicion serefiere
también al signo grafico.

Lacircunstanciade que, a igual que en &l caso de los signos descriptivos, la
prohibicion de registro haya de configurarse cuando el signo se encuentre compuesto
Unicamente por vocablos que hayan devenido en habituales, hace que, si un vocablo
distintivo forma parte de dicho signo, éste pueda ser registrado como marca, sin
perjuicio de laimposibilidad para el solicitante de reivindicar €l uso exclusivo del
vocablo habitual”.*

Irregistrabilidad de signos genéricos:

“Los signos carecen de distintividad entre otras razones, por las siguientes. que lamarca
represente e nombre genérico o usua del producto o servicio que pretende amparar tal
denominacion o cuando los signos son semejantes para diferenciar 1os mismos productos o
cuando describan las caracteristicas esencides de los productos. Ladigtintividad es el
requisito con & que debe cumplir principalmente todo signo s pretende ser registrado como
marca, es asi que dicho requisito se ve incumplido s la marca presenta el nombre genérico o
usua del producto o servicios que pretende amparar tal denominacion, cuando € nombre
del productoy € signo es el mismo, ya sea por su genericidad o por las caracteristicas
usuaes del producto, no existiendo ninguna diferencia entre laformadel signoy €
producto, por lo que lo diferenciado seriaigua alo diferenciable, resultando que € signo
solicitado carezca de distintividad dando lugar a que la solicitud de registro no progrese.”

18

19

PROCESO 68-1P-2002. Caso: marca“AGUILA DORADA” En G.O.A.C. N0 9959 de
octubre de 2003.

PROCESO 22-IP-2003. Denominacion: “SOFT TAILS'. En G.O.A.C. No 928 12 de mayo
de 2003.
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Mientras un signo marcario se halle més aejado de las caracteristicas, propiedades y
cualidades del producto o servicio que individualiza, serda més digtintivo e inversamente el riesgo
de confusién con otros signos menor.

No se puede otorgar a persona alguna e derecho exclusivo sobre una palabra que
pertenece a vocabulario genera y comun através de su registro, pues en tal caso se etaria
limitando la utilizacién comercia de esa paabra que es la especificay necesaria para denominar
a determinados productos en € comercio, con o cua se generaria una situacion injustaen
detrimento de unos comerciantes frente a otros.

En & proceso 2-1P-89 (G.O. N° 89 de 10 de noviembre de 1989) € Tribunal interpretala
prohibicién de registrar marcas genéricas de lasiguiente forma: “Larazén de ser dela
prohibicién es usual en los ordenamientos marcarios, resulta evidente ya que no seria justo que
se reconociera un derecho individua y exclusivo a uso de una denominacion para un producto o
sarvicio, cuando tal denominacion la comparten otros productos o servicios de la misma especie,
alos cuales también le seria aplicable dentro ddl lenguaje corriente.”

El Tribunal en varios fallos ha definido la genericidad desde € punto de vista marcario,
estableciendo que no por € hecho de que una palabra conste en e diccionario con ese carécter
puede ser considerado como un signo genérico, es decir, que desde € punto de vistamarcario s
una palabra no guarda relacion aguna con € género o especie de |los productos que ampara, sera
un vocablo con digtintividad propia siendo registrable.

En este punto es necesario que € Tribuna mencione que las denominaciones genéricas en
lo que serefiere d ambito marcario, son aquellas que se refieren a unidades de un mismo género
propiamente dicho como de una misma especie, en la medida en que tanto la una como la otra
hacen relacién a conjunto de el ementos que tienen uno o varios caracteres comunes'y que por
tanto no pueden ser objeto de uso exclusivo paraidentificar € producto y servicio que tratan de
proteger. El diccionario de la Rea Academia establece como nocion de géneroy especieala
comunidad de elementos que hace evocar laidea de generdlidad. Es asi que la prohibicion de
registro se dirige pues, en ambos casos -género y especie- aimpedir que expresiones de uso
comun o generalizado lleguen a ser utilizadas, via € registro marcario, para asignarlas como
denominaciones exclusivas de un producto o servicio.

El Tribuna ha expuesto sobre & tema que nos ocupaen e Proceso N° 18-1P-95, G.O.
N©°. 231 ddl 17 de junio de 1996, lo siguiente: “... Si un Signo y producto se identifican o
confunden, la genericidad del vocablo que ampara a género o especie de ese producto,
obstaculizaria que otros industriales puedan utilizar ese nombre genérico para vender sus
productos. Autorizandose por gemplo lainscripcion de “pantalon” para productos de ese género
0 especie, nadie podria utilizar ese sustantivo para esos productos limiténdose € uso de las
denominaciones como marcas’.?°

2 PROCESO No. 16-I1P-98. CASO “SALTIN” (ETIQUETA). En G.O.A.C. No. 398 de
22 de diciembre de 1998.
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Irregistrabilidad de signos engafiosos:

“Se trata de una prohibicion de caracter general que se configura con la
posibilidad de que el signo induzca a engafio, sin necesidad de que éste se produzca
efectivamente. La citada prohibicion se desarrolla a través de una enumeracion no
exhaustiva de supuestos gque tienen en comuin el motivo que impide su registro, cua es
gue el signo engafioso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez
que, en lugar de indicar el origen empresaria del producto o servicio aque serefierey
su nivel de calidad, induce a engafio en torno a estas circunstancias a los medios
comerciales 0 a publico consumidor o usuario, y, de este modo, enturbia el mercado.

Cabe agregar que la prohibicién se configura también cuando el signo es
par cialmente veraz y parcialmente inexacto. Por ello, en € caso de una marca mixta, s
uno de sus elementos puede inducir a engafio, la marca debera considerarse engafiosa in
totum y no podré ser registrada’ %

Sobre € cotgjo de las marcas

Cotejo delas Marcas: criterios pararealizarlo

“Para decidir sobre la posibilidad de registro del signo solicitado que presente
similitud respecto de una marca registrada o de otro signo solicitado prioritariamente, e
examinador necesariamente debe realizar entre ellos una comparacion, un cotego,
tendiente a determinar el grado de semejanza y sobre todo, sus repercusiones con
relacion ala capacidad distintiva del primero y la mayor o menor posibilidad que tenga
deinducir aerror a publico consumidor. Larealizacion de este andlisis comparativo
debe partir de la ubicacion de los signos que se confrontan en un tipo o clase de marca
de las tres que la doctrina ha definido, seguin que estén representadas por una figura,
una denominacién o por un conjunto de figuras y denominaciones. La marca figurativa,
[lamada también gréfica, se materializa como un signo perceptible por € sentido de la
vista destinado a evocar una figura caracterizada por su forma externa, su caracteristica
general es que no es pronunciable, puesto que su signo no tiene vocalizacion, siendo
apenas una figura o distintivo a que se le da un nombre y que en s mismo congtituye la
marca. La marca denominativa, es una palabra, un vocablo, un nombre, que tiene
expresion literariay que se aprehende por los sentidos de lavision y del oido y se
comunica mediante el lenguagje. A su turno la marca mixta combina el ementos
denominativos y gréficos. Esta ubicacion es indispensable toda vez que existen ciertas
particularidades que al ser tenidas en cuenta por el examinador pudieran conducir a
eliminar aparentes motivos de confundibilidad o que, por €l contrario, conducirian aun
veredicto de irregistrabilidad.

Deigual manera e Tribuna harecogido en ya reiterada Jurisprudencia elaborada
con base en la Doctrina, que para efectos de realizar |la comparacion apreciativa entre
signos y determinar s existe confundibilidad, y por ende se configurala causal de
irregistrabilidad del Literal @), del articulo 83 de la Decision 344, deben tenerse en
cuenta las siguientes reglas:

21

PROCESO 33-IP-2003. Marca: “ONE STEP UP (mixta)”. En G.O.A.C. No. 949 de
18 dejulio de 2003.
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Regla 1.- La confusion resulta de laimpresion de conjunto despertada por
las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse en forma sucesivay no en
forma simultanea

Regla 3.- Quien aprecie e parecido debe colocarse en € lugar del comprador
presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.

Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen
entre las marcas.” %

Cotejo de marcas y conexion competitiva entre servicios:

“... @ registro de un signo como marca cubre Unicamente, por virtud de laregla
de la especialidad, 1os productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en
una de las clases del nomenclator, la pertenencia de dos productos o servicios a una
misma clase no prueba que sean semejantes, asi como su pertenencia a distintas clases
tampoco prueba que sean diferentes.

... afin de verificar la semejanza entre los servicios en comparacion, €
consultante habra de tomar en cuenta, en razon de laregla de la especialidad, la
identificacion de dichos servicios en las solicitudes correspondientes y su ubicacionen
el nomenclator; ademas podré hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para
establecer si existe 0 no conexidn competitiva entre 1os servicios ... (que los servicios
posean finalidades idénticas o afines; canales de comercializacion, finalmerte tomarse
en cuenta la clase de usuario y su grado de atencién).” %

Sobre la solicitud de registro y su tramite

Uso de la Clasificacion Internacional de Niza

“... laadopcion de la clasificacion internacional se erigié en un compromiso comunitario
de los Paises Miembros, independiente de la voluntad de adhesion de cada uno de éstos al
Arreglo deNiza” 2*

Solicitud de registro de un S\ gno como marcay su procedi miento

“Lainscripcion en € registro -hecho constitutivo de la oponibilidad frente a
terceros de los derechos que la propiedad de la marca confiere- presupone verificar la
conformidad a derecho de la solicitud correspondiente. Por €llo, € Capitulo V,
Seccion |, de la Decision 344, instaura un procedimiento previo, segun € cual, unavez

22

23

24

PROCESO 4-IP-2003. Actor: STARMEDIA NETWORK, INC. Marca: “Latinmail”. En
G.0.A.C. No 913 de marzo 26 de 2003. B

PROCESO N°109-1P-2002. Marca: “CHILISY DISENO”. En G.O.A.C. No 914 de 1 de abiril
de 2003.

PROCESO 28-IP-2003. Denominaciéon: “VIDRIO ANDINO (mixta)”. En G.O.A.C. No %47
dejulio 16 de 2003.



pagina 22

admitida la solicitud de registro, la oficina nacional competente deberd proceder a su
publicacion. Dentro de |os treinta dias habiles siguientes, cualquier persona, provistade
interés legitimo, podra presentar observaciones a registro solicitado. De ser admitidas
éstas atramite, la oficina nacional competente notificara a peticionario paraque, s 1o
estima conveniente, formule aegatos dentro de los treinta dias habiles contados a partir de
su notificacion. Vencido este plazo, la oficina en referencia decidira sobre las
observaciones, alavista de las pruebas de que dispongay, en todo caso, procedera a
readlizar e examen de registrabilidad y a otorgar o denegar € registro de lamarca

El examen de fondo sobre laregistrabilidad del signo tiene carécter obligatorio y
deberd tomar en cuenta las causaes de irregistrabilidad previstas en los articulos 82 y 83
delaDecision citada. Por elo, € registro sera denegado, sin necesidad de observaciones,
cuando la marca solicitada sea confundible con una marca rotoria, sempre que se halle
probada la notoriedad de ésta.

Por otra parte, en caso de conflicto por la presentacion de varias solicitudes de
registro, se considerara al primer solicitante como provisto del mejor derecho. El
Tribunal ha sefidlado, por su parte, que “ el signo primeramente registrado adquiere
prioridad marcaria ante un signo requerido para registro con posterioridad, en base a
principio ‘primero en € tiempo primero en el derecho”. (Sentenciadictadaen €
expediente N° 17-1P-96, de 13 de diciembre de 1996, publicadaen G.O.A.C. No. 253,
del 7 de marzo de 1997, caso “EDWIN”). Por tanto, €l derecho preferente
correspondera al primer solicitante del registro sobre una marcaidénticao similar y, en
su caso, a titular del derecho sobre la merca ya registrada’.?

> Prioridad en la solicitud de registro y derecho a presentar observaciones.

El articulo 93 de la Decision 344 establece que cualquier persona que tenga legitimo
interés, podra presentar observaciones al registro de la marca que haya sido solicitado
sefialando de seguido que tienen también legitimo interés para presentar observaciones en los
demas Paises Miembros, tanto € titular de una marca idéntica o similar para productos o
servicios, respecto de los cuales € uso de la marca puedainducir a puablico aerror, como
guien primero solicitd el registro de esa marca en cualquiera de los Paises Miembros.

De lo anterior se desprende, en principio, que laadmision de la solicitud confiere a
solicitante e derecho de “prioridad” frente a una solicitud posterior, dirigida a registrar
idéntico o igual signo paralos mismos productos o servicios.

Laingtitucion de la“prioridad” o “prelacion”, como también se le llama, concede
prevalencia a la solicitud que primero se presentd y es una aplicacion del aforismo que
expresaque “quien es primero en el tiempo es primero en el derecho”.

Tal prioridad deriva de lo que dispone también el articulo 83, literal b), en el sentido de
gue no se pueden registrar marcas idénticas o similares “... a una marca anteriormente
solicitada para registro o registrada por un tercero ...”.

% Sentenciadd T.J.C.A. del 10 de abril del 2002. Proceso 01-IP-2002. Parte actora: sociedad
JOHANN MARIA FARINA GEGENUBER DEM NEUMARKT. Marca “JOHANN MARIA
FARINA. PublicadaenlaG.O.A.C. No. 786 € 24 de abril del 2002.
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De ello se sigue que quien presente una solicitud posterior de registro de esa marca
idéntica o similar paralos mismos productos o para productos que puedan causar error en el
publico consumidor con el uso, se encuentra frente a una causal de irregistrabilidad, en atencion
alaprioridad de que goza el primer solicitante, quien puede presentar observaciones contrala
primera solicitud posterior y gjercer los otros derechos que la norma comunitaria le confiere.

Sin embargo, para que nazca e derecho de prioridad y pueda ser reconocido, la presunta
prioritaria solicitud debe, en primer lugar, segiin lo que dispone € inciso final ddl articulo 87 de
la Decision 344, haber sido admitida; esto es, que se hace necesario que la Oficina Nacional
Competente admita la solicitud, y se le asigne fecha de presentacion, circunstancias que no se
produciran con agquellas solicitudes que no redinan |os requisitos formales de la mencionada
norma comunitaria. En segundo lugar, € signo solicitado debe ostentar la calidad de registrable,
pues s estaincurso en alguna causal de irregistrabilidad ninglin derecho de preferencia podria
conferirle a solicitante.

L as observaciones deben ser tramitadas y resueltas por la Oficina Nacional Competente,
la cual podrarechazar las extemporaneas; las que se fundamenten en solicitud posterior ala
peticion de registro de la marca que se observa; las que se fundamenten en tratados no
vigentes para el Pais Miembro en € que se solicitala marca o aguéllas en que los interesados
no hubieran pagado las tasas de tramitacion correspondientes.

A voces ddl articulo 95 de la Decision 344, una vez admitida a tramite la observacion
gue no incurra en las causales de rechazo mencionadas en el articulo 94 ibidem, la Oficina
Nacional Competente deberd notificar a peticionario para que dentro de los treinta dias haga
valer sus aegatos. Vencido este plazo, la Oficina Nacional Competente debe decidir las
observaciones y luego efectuar indefectiblemente el examen de registrabilidad para concluir
pronunciandose expresamente sobre la concesion o denegacion del registro de la marca,
pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, debera
plasmarse en resolucion debidamente motivada, 1a que debe ser notificada al peticionario.

El examen de registrabilidad que debe practicar |a oficina correspondiente comprende el
analisis de todas | as exigencias que la Decision 344 impone para que un signo pueda ser
registrado como marca, partiendo de |os requisitos establecidos en € articulo 81, ya
analizados, y tomando en consideracion las prohibiciones que sefialan los articulos 82 y 83 de
la misma Decision.

El concepto plasmado en la resolucién o acto adminigtrativo por € cua se calificala
semganza o no de los signos enfrentados y se determinala concesion o la denegacion del
registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los
elementosy reglas que le sirvieron de base paratomar su decision. El funcionario no goza de
absoluta discrecionalidad en la adopcion de su criterio, puesto que debe adoptar las reglas que la
doctrinay lajurisprudencia han establecido para e efecto. La aplicacion que de éstas seredlice
en e examen comparativo, dependerd en cada caso de las circunstancias y hechos que rodeen a
las marcas en conflicto. Ello se desprende de lo prevenido en € articulo 95 de la Decisidn 344,
a exigir que “ la oficina nacional competente decidira sobre las observacionesy la concesion
0 denegacion del registro de marca, lo cual notificard a peticionario mediante resolucion
debidamente motivada’
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“Cualquier persona, que tenga legitimo interés, puede presentar observaciones a
registro de la marca solicitada. Tieren legitimo interés para presentar las observaciones
tanto el titular de una marca registrada ante € intento de registrar otra idéntica o similar,
asi como quien solicit6 primero el registro del signo correspondiente.” 2

> Falta de notificacion de observaciones presentadas a un registro de marca:

“Admitidas las observaciones, la oficina nacional competente notificard a peticionario
paraque, s |o estima conveniente, formule alegatos dentro de |os treinta dias habiles
contados a partir de su natificacion. Vencido este plazo, dicha oficina decidira sobre las
observaciones, ala vista de las pruebas de que dispongay, en todo caso, procedera a
realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar €l registro de lamarca. Es
importante tener en cuenta gue la notificacion de las observaciones, caso de haber sido
admitidas éstas, constituye un acto que forma parte del procedimiento de registro del
signo y que hace posible que € peticionario, s |0 estima conveniente y dentro del plazo
previsto, gerza su derecho fundamental a la defensa, derecho cuyo impedimento,
privacion o restriccion viciaria de nulidad el procedimiento descrito” 2’

3.6. Sobre d otorgamiento o la denegacion del registro

»  Debida motivacién de los actos relacionados con € registro de marcas

Como lo establece la Decision 344 del Acuerdo de Cartagena, el procedimiento para €
registro de marcas, tiene algunas formalidades que la Oficina Nacional Competente debe
seguir, comenzando por € andlisis de la solicitud de registro, cuyo contenido debe gjustarse a
lo que impone € articulo 81 y tomando en consideracion las prohibiciones de los articul os 82
y 83 de la misma Decision.

Después de la publicacion y admitidas a tramite |as observaciones que se presenten, la
Oficina Nacional Competente, decidira sobre las mismas, concediendo o negando € registro de
marca, paraello, la Decision 344 exige reiterativamente en sus articulos 95y 96 que los
pronunciamientos de las autoridades nacionales respecto de | as solicitudes de registro de marcas
sean debidamente motivados, es decir, que expresen los fundamentos en 1os que se basa
para emitirlos.

La Jurisprudencia de este Tribunal en interpretacién prejudicial sobre la debida
motivacion, en €l proceso 64ip02. (Sentenciadel 24 de julio del 2002. Proceso 64-1P-02.
Marca: BLANQUEADOR INDIO), expuso:

“ Empero la definicion acerca de la debida o indebida, suficiente o insuficiente,
verdadera o falsa motivacion del acto administrativo es una circunstancia que
corresponde a la apreciacion del Juez Nacional, razén por la cual € Tribunal se limita

#*  Sentenciadd T.JC.A. del 9 del 2000. Actor: CerveceriaBACKUS & JOHNSTON SA.,
marca CRISTAL ORO. Publicadaen laG.0O.A.C. No. 539 del 28 de febrero del 2000.

2 PROCESO 28-1P-2003. Denominacion: “VIDRIO ANDINO (mixta)”. En G.O.A.C. No 947
de 16 dejulio de 2003.
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areiterar los conceptos que en relacion con la debida motivacién expuso en € fallo
dictado dentro del proceso 5-AN-97, (Sentenciadel 8-V1.98. Proceso 5-AN-97. En
G.O.A.C. No. 361de7-VIII-98.). Dijo en esa oportunidad:

... lamotivacion de los actos administrativos reflgla las razones que inclinan al
funcionario a pronunciarse en uno u otro sentido tomando como antecedente las normas
legales y los hechos materiales o las situaciones facticas que precedieron a la expedicion
de un acto. La motivacion se contrae en definitiva a explicar, e porqué del actoy la
razon de ser de laresolucion o declaracion, constituyendo por ello una formalidad
sustancial cuya ausencia, insuficiencia, error o falsedad puede llevar ala nulidad del
acto. La plena correlacion entre los argumentos esgrimidos por €l administrador sobre
el derechoy los hechosy la resolucion adoptada frente a los efectos que €l acto va a
producir, constituira la ecuacion juridica para hablar de una verdadera, necesaria,
sustancial, inequivoca y concordante motivacion.

La motivacion juridicay de hecho, vendria a congtituir la causa del acto, emitida
por € sujeto del mismo (la administracion) que expresa su voluntad con el objeto de
producir efectos juridicos concretos encaminados a alcanzar una finalidad
necesariamente vinculada con €l interés general o colectivo.

La motivacion de un acto dependera muchas veces de su propia naturaleza o de su
materia y de los efectos que el acto pueda producir en el administrado, por 1o que en
unos actos tal motivacion puede tener una extension mayor gque en otros, pero en todo
caso debera contener 10s antecedentes necesarios minimos para la resolucion, o que en
otras palabras significa que en la motivacién deben aparecer de manera claray no
equivoca las razones sobre las cuales se basa €l acto” (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE
LA COMUNIDAD ANDINA. Sentenciade 14 de agosto del 2002. Proceso 60-1P-02.
Marca: DILTANMEPHA.)". %

Sinonimias de |as expresiones “ otorgamiento” y “concesion” empleadas en |0s
diferentes estatutos comunitarios que han regido € registro de marcas

“CONSIDERANDO d Tribunal que, tal como lo ha dgjado expuesto, debe
determinarse entonces previamente, qué se entiende a nivel de las normas comunitarias
-siempre prelatorias sobre el derecho interno- por “otorgamiento”, ya que, es a partir de
lafecha de éste cuando rige € plazo de cinco afios previsto en el texto que ahora se
interpreta; y a respecto observa:

Semanticamente surge -y asi se desprende también de otras disposiciones del
ordenamiento comunitario andino- la sinonimia existente entre “ otorgamiento” y
“concesion”. En efecto:

28

PROCESO 107-1P-2002. Actor: RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED. Marca:
HARTIK. En G.O.A.C. No 892 de 31de enero de 2003.
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Conforme a Diccionario de la Real Academiade laLengua, e vocablo concesion
vale por “otorgamierto gubernativo afavor de particulares 0 empresas, bien sea para
apropiaciones, disfrutes o aprovechamientos privados en € dominio publico, segin
acontece en minas, aguas 0 montes, bien para construir 0 explotar obras publicas, o bien
para ordenar, sustentar 0 aprovechar servicios de la administracion general o local.

Y, por su parte, juridicamente nada se opone a esa sinonimia (Enciclopedia
Juridica OMEBA, tomo 11, pags. 580 y s.s.: voces que tienen que ver con e término
“concesion”).

Es mas, la doctrina moderna (especialmente la espafiola: VILLAR PALASI,
GARCIA DE ENTERRIA vy, através de aquél, la demana) ha reconducido a unidad la
teoria de la concesion de servicios -bifurcada en “ congtitutivas’ y “tradativas’-,
poniendo de relieve cdmo aun en las consideradas constitutivas “puras’ (conferimiento
de una condecoracion por gemplo, y por tanto e de un derecho, incluso a usarla) esta
presente también, y sin embargo, una “trasdacion” de la dignidad de la cosa publica’
originariamente en poder del Estado concedente (en el ggemplo, €l honor representado
por la propia condecoracién). (“Nueva Enciclopedia Juridica’. F. Seix, Editor.
Barcelona. 1952. Pag. 699).

b) De igual manera, las normas comunitarias andinas postulan la sefalada
identificacion. Baste con transcribir el texto de algunas de ellas:

DECISION 85. “Avrticulo 85. Todo derecho de propiedad industrial validamente
concedido de acuerdo en (sic) lalegislacion de los respectivos Paises Miembros anterior
alavigencia del presente Reglamento subsistira por e tiempo que fue concedido. En
cuanto a su uso y goce, obligacionesy licencias, renovaciones y prorrogas, se aplicaran
las normas que este Reglamento contiene.

Los plazos previstos en los Articulos 30 y 34 se computaran para las patentes ya
concedidas con anterioridad a la vigencia de este Reglamento, a partir de la fecha de
dicha concesidon. Si hubiere yatranscurrido en su totalidad, se concedera un plazo
adicional de un afio a partir de la vigencia de este Reglamento.

DECISION 313:

El articulo 87, correspondiente al ya transcrito 69 de la Decision 85, expresa:

Articulo 87. El registro de una marca tendra una duracion de diez afios contados a
partir de la fecha de su concesion y podra renovarse por periodos sucesivos de diez
anos’. Asimismo,

DECISION 344:

Dispone, por su parte:

Articulo 98. El registro de una marca tendra una duracion de diez afios contados a

partir de la fecha de su concesién y podré renovarse por periodos sucesivos de diez
anos’.
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Cabe destacar ademés, en relacion conla normativa de la 313 (vigente desde
el 14.2.92 hasta el 31.12.93, fecha de entrada en vigor de la 344), que aquella Decision
erala que regia para el momento en que la Alta Jurisdiccion Nacional consultante dispuso
formular su requerimiento de interpretacion prejudicial (3 de noviembre de 1993, tal
como se desprende de |os autos).

Ahorabien, y volviendo a punto de que cabe |a sinonimia entre concesion y
otorgamiento, corresponde entonces al Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena-en
lapor e juez solicitada interpretacion de los articulos 69 de la Decision 85, asi como del
articulo 87 de la Decision 313- replantearse la interrogante referida supra, pero ahora
formulada de la siguiente manera: ¢qué se entiende por “otorgamiento” o “concesion” -
sindénimos, como ya se ha dejado “esclarecido-, a partir de los cuales corren los alli
previstos respectivos periodos de vigencia de la marca?’. %°

> Publicacion de las marcas registradas

Supra se ha dgjado expuesto como la notificacion, la publicacidn, € registro de los
actos administrativos -y el concesorio de una marca, tipicamente lo es-, constituyen
formalidades a veces esenciales, por tanto insustituibles, y otras no; pero, sea cual fuere €
caso, son condicionantes de la “eficacia’ mas no de la*“validez’ de las respectivas
providencias administrativas. También se ha afirmado en la presente sentencia, y ahora se
reitera, que en la normativa comunitaria €l registro de la marca es esencia para que €
otorgamiento o la concesion de ésta -€l derecho que de ella nace, en suma- surta todos sus
efectos, incluso frente a terceros, dentro del plazo fijado por la normay concretado por e acto
concesorio que la g ecuta.

Ahora, respecto de la notificacion y publicacién, son postuladas, en principio, aquélla,
especialmente para |os actos individuales o particulares, y la segunda en cambio para los actos
generales, encontrandose acorde la doctrina en que una no puede ser sustitutoria de la otra;
salvo que lanorma asi o estatuyere expresamente.

En & caso de la que se interpreta, dispone en efecto el articulo 71 de la Decision 85 la
obligatoriedad de la publicacion, que la oficina competente ha de ordenar indispensablemente,
y s6lo “en un 6rgano de publicidad adecuado”. Todo, por imperativo de la propia norma
comunitaria. Asi se declara

Responde asi € ordenamiento andino a los también requerimientos de la doctrina,
cuando ésta pone de relieve que: “crear el Derecho en secreto, carece de sentido”. Tanto mas
cuanto que en la concesion de una marca, aparte del titular del derecho subjetivo por ella
creado, aparecen terceros interesados -algunas veces “legitimos’- en su otorgamiento o no;
estando, ademés, €l interés general o colectivo, siempre presente como elemento teleol égico
gue preside esta materia.

Considera por tanto este Tribunal que la orden administrativa de publicacién de la
marca concedida, y la materializacidn y concrecion de ese imperativo legal en el 6rgano
publicitario adecuado y previsto, se convierte entonces también en esencial parala eficacia

2 Sentencia del T.J.C.A. del 10 de abril del 2002. Proceso 01-IP-. Marca: “JOHANN MARIA
FARINA. PublicadaenlaG.O.A.C. No. 786 € 24 de abril del 2002.
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del acto de concesion, seguin o dispone la norma comunitaria vigente para el momento en que
lamarca fue concedida. 'Y habiéndolo establecido asi e legislador comunitario, ese requisito
se convirtio entonces en irremplazable y, sobre todo, en insustituible. Asi se declara, por via
de interpretacion del articulo 71 de la Decision 85 emanada de la Comision del Acuerdo de
Cartagena.” *°

3.7. Sobrelos derechos que confiere € registro de marca

> Derechos que confiere € registro

En ladoctrinay en diversas legdaciones encontramos dos sistemas para la proteccién de
un signo: & sistema declarativo, que protege ala marca Gnicamente por su uso 'y, € sistema
atributivo que sdlo confiere derecho d uso exclusivo araiz de lainscripcion del signo en €
respectivo registro.

La norma comunitaria que consagra el articulo 102 de la Decision 344 de la Comision
del Acuerdo de Cartagena, corresponde a sistema atributivo, en €l cual e derecho nace
exclusivamente del registro del signo; “es decir en las normas del ordenamiento juridico
andino €l registro estitulo congtitutivo del derecho de marcas.” (Proceso 20-1P-98, de
7 de agosto de 1998, G.O. No. 393, de 14 de diciembre de 1998, marca: “RiO CLARO”
(nominativa), TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA).

La doctrina reconoce tres facultades que se derivan del registro y, por € cua € titular
puede hacer valer su derecho de propietario:

Lafacultad de aplicar lamarcaa producto, que puede gercerla sobre e mismo producto, o
sobre su envase 0 envoltorio; y ademés se le faculta para interponer acciones a fin de impedir que
esas mismas acciones 0 hechos puedan realizarse o g ecutarse por terceros sobre productos
similares que ostentan signos iguales 0 semejantes a los suyos;

Una segunda facultad, entrafia la capacidad de comerciar esos productos o servicios con
identificacion de su marca. En la faceta negativa, esa facultad se traduce en la prohibicién que
puede lograr € titular para que terceros vendan productos o suministren servicios, bagjo € amparo
deun signo igua o smilar;

Latercerafacultad hace referenciaa campo publicitario, en € que € titular puede
utilizar la marca en avisos publicitarios, impidiendo que terceros o realicen con esa misma
marca. (Proceso 4-1P-94, de 7 de agosto de 1995, G.O. No. 189, de 15 de septiembre
de 1995, marca: “EDEN FOR MAN - Etiqueta’, TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD ANDINA).

El valor constitutivo del registro de marca se da desde e momento mismo de su concesion
por parte de la Oficina Nacional Competente, adquiriendo su titular el derecho exclusivo sobre
una marca para usarla en laidentificacion de sus productos y servicios’.!

% Sentenciadel T.JC.A. dictadael 11 de octubre de 1994 dentro del Proceso 1-1P-94. Publicada
enlaG.0.A.C- No. 164 dd 2 de noviembre de 1994.

31 PROCESO 33-1P-2001. Actor: INDUSTRIA NACIONAL DE CALZADO SA. Marca
“BUNKER”. En G.O.A.C. No. 676 de 6 de junio de 2001.
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3.8. Sobrelacancdacion o anulacion del registro de marca

> Cancelacion y anulacion ddl registro. Diferencias

De los hechos previamente resumidos, surge igualmente la necesidad de establecer las
diferencias entre las figuras de la cancelacion y de la anulacidn de un registro marcario,
distincion que puede responder a dos criterios diferentes:

Desde un punto de vista exclusivamente organico, la cancelacion atendiendo a érgano
emisor de la misma, en cuanto procede exclusivamente de la Administracion del poder
g ecutivo, en tanto que la nulidad provendria necesariamente de un 6rgano del poder judicial.

En cambio, con arreglo a un criterio material la cancelacion obedece a exclusivas
razones de oportunidad o de conveniencia, materia gjena a juez y si de laexclusiva
competencia de la Administracion; en tanto que la anulacion o nulidad responde
exclusivamente a criterios de ilegalidad, y puede en consecuencia ser confiada por la norma
tanto a poder judicial como ala administracion.

Obviamente la Decision 85 optd por un criterio organico, al denominar “cancelacion” la
facultad (que con arreglo a un criterio materia se concibe como “nulidad”) de extinguir el
acto administrativo concesorio de un registro, por razones de “ilegalidad” previstasen la
respectiva norma comunitaria.

Por su parte, a partir de la Decisiéon 311, y concretamente en la 313, vigente para el
momento en el cua fue expedida la resolucién impugnada, se empled la més cdnsona
denominacién de “nulidad” para la misma facultad de hacer desaparecer por razones de
“ilegalidad” un acto concedido en contravencién con laley, facultad denominada por la
Decisién 85, “cancelacion”; ala par que siguio confidndosela a la administracion.

L os anteriores criterios aparecen consignados en la jurisprudencia del Tribunal,
especialmente con motivo de las sentencias producidas en las interpretaciones prejudiciales
28-1P-95, del 13 de febrero de 1998, caso “CANALI” (G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo
de 1998), y en lamas reciente No. 03-1P-99 del 14 de mayo de 1999, caso “LELLI (1)”
(G.O.A.C. N° 461, del 22 dejulio de 1999). Y, més recientemente, recogidos en la sentencia
producida con motivo de la interpretacion 15-1P-99, caso “BELMONT (11)”, del 27 de octubre
de 1999.

Como consecuencia de todo |o anteriormente expuesto, €l juez naciona consultante
debera tener en cuenta, que € recurso de “cancelacion” intentado bajo lavigenciade la
Decision 85, se corresponde exactamente -dada, como ya se dijo, laidentidad de las razones
de ilegalidad por las que opera- con la“nulidad” prevista en la Decision 313”.%2

¥ PROCESO No. 12-1P-97. En G.O.A.C. No. 588 de 2 de agosto de 2000.
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> Nulidad de Registros Marcarios: accion procedente; caducidad; autoridad nacional
competente y titulares de la accidon

Como quiera que El Tribunal, en reciente sentencia interpretd en toda su extension e
implicaciones e articulo 113 de la Decision 344 de la Comision de la Comunidad Andina, se
considera Util transcribir apartes pertinentes de lamisma. Hadicho € Tribunal sobre la nulidad
de registros marcarios en € derecho comunitario:

“El articulo 113 dela Decision 344 del Acuerdo de Cartagena en concordancia con
la disposicion final Unica del mismo ordenamiento, serefiere ala nulidad judicial delos
registros marcarios obtenidos con violacién delaley. La accion que con tales normas se
regula difiere de las actuaciones de caracter administrativo contempladas en €l
articulo 108 y siguientes de la misma Decision. Estas Ultimas materializan un tramite de
cancelacion del registro que se decreta exclusivamente por una autoridad administrativa,
la* Oficina Nacional Competente” y tiene establecidas dos causales. lafaltadeusoyla
similitud o identidad con una marca que hubiese sido notoriamente conocida al momento
de solicitarse @ registro de la que es objeto de cancelacion.

La anulacion de un registro es, en cambio, un tramite netamente jurisdiccional,
aungue su desarrollo y gjecucion puede ser atribuido, segiin se disponga en cada uno de
los ordenamientosinternos, bien al aparato judicial o bien a funcionariosdela
administracion. Cuando esto Ultimo sucede, se dice que la administracion actia en
funcién jurisdiccional.

La accion de nulidad, o recurso deanulacion, como también suele llamarse, se
encuentra consagrada en €l articulo 113 de la Decision 344 dela Comision del Acuerdo
de Cartagena, con las siguientes caracteristicas:

- S interposicién no esta sujeta o condicionada a plazo alguno, tratandose de
una accion imprescriptible.

- Puede ser decretada de oficio 0 a peticion de parte, evento éste en € que €
solicitante debe acreditar interés.

- El tramite deber& cumplirse con arreglo a la legidacién procesal interna pero
en todo caso, asegurandose la previa audiencia de las partes interesadas.

- La competencia para e conocimiento de estas acciones se defiere alo que
disponga e ordenamiento juridico interno, e cual, de conformidad con o establecido en
la Disposicion Final Unica, puede atribuirlo a una autoridad judicial 0 a una
administrativa cuando defina e significado de “ Autoridad Nacional Competente” ;
debiéndose destacar que s se atribuye a un organismo de caréacter administrativo, de
todas formas, dicha atribucion debera mantener su calidad dejurisdiccional.

- “ El articulo 113 comentado, por Ultimo, consagra cuatro causales taxativasy
de edtricta legalidad, para que, con base en ellasy solo en ellas, se adelante la accion de
nulidad de unregistro marcario”. (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA. Sentenciadel 19-V-99. Proceso 11-1P-99. Marca“LELLI”. En G.O.A.C.
No. 466 de 6-VI11-99).
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Y a darle desarrollo al punto concerniente ala competenciay a procedimiento que deben
seguirse parad tramite de la accion de nulidad de un registro marcario, la misma sentencia
glosada dijo:

“ ... Sobrela competenciay e procedimiento.

[ ntimamente relacionados entre s se encuentran los temas referentes a la
competencia para e tramite de las acciones de nulidad y € procedimiento que debe
seguirse por la autoridad nacional correspondiente. En cuanto alo primero, € articulo 113
define, en concordancia con la Disposicion Final Unica, que la competencia debe radicarse
en la autoridad nacional que sea designada por la legidacién interna, pudiéndose
establecer que ella quede en cabeza de una autoridad administrativa o de una judicial pero,
en cualquier caso, sin perder de vista que se trata de una actuacion jurisdiccional. En
cuanto a lo segundo, del articulo 144 se desprende que € procedimiento a seguir seré el
que se disponga internamente, sin afectar claro estd, la aplicacion prioritaria que deben
tener 1os elementos fundamental es de esta accion, sefialados basicamente en € articulo 113
y a los cuales se hizo referencia en eda sentencia.

(.)

En referenciaa procedimiento que debe ser aplicado por |as autoridades nacionaes
para e tramite de las acciones de nulidad relativas a asuntos marcarios, € Tribuna ha
expresado, tomando en cuenta o dispuesto por € articulo 144 de laDecisiéon 344, en €
sentido de que los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos o no regulados en
ella, se cumpliran con arreglo alo que determine la respectiva legidacion naciona, que
son tales procedimientos |os que deberan aplicarse. Ello en consideracion aque, salvo los
precisos temas sobre causales de nulidad, imprescriptibilidad de la accidn, legitimacion
activay audiencia de las partes, que se regulan en € articulo 113 de la norma comunitaria
(laque, por supuesto, se aplica de preferencia), los demés deberan ser reguladosy
gplicados con arreglo alaley naciondl.

(.)

Lo anterior, de otra parte, condiciona € procedimiento a seguir en la medida en que
otros aspectos del mismo, tales como presupuestos procesal es, contenido y formato
especificos de la demanda, tramites, etc., deben ser desarrollados con arreglo ala
legislacion interna. (subrayado del Tribunal)” . (Ibidem).*3

3.9. Sobrelarenovacion del registro de la marca

> Renovacion del registro marcario

El registro y la rerovacién de una marca son figuras juridicas diferentes dentro del
derecho marcario. Sin embargo existe unarelacion dentro de esas dos figuras. € caracter
constitutivo del registro no sélo implica que el derecho al uso exclusivo se adquiere mediante
é, sino también que la duracion de tal derecho depende de lavigencia ddl registro. Si el

B PROCESO 68-1P-2000. Actor: SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION. Marca
AMOZUL. En G.O.A.C. No. 612 de 25 de octubre de 2000.
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registro no se renueva en tiempo se extingue € derecho que mediante é se ha constituido.
Registrado un signo, su proteccion a derecho de uso exclusivo puede ser extendido mediante
el acto de larenovacion, que esla prolongacion de lavidajuridica del signo como marca. En
larenovacion, ha dicho este Tribunal, no se aceptan observaciones ni impugnaciones, porque
se entiende que la marca ya fue conferida bajo la presuncién de legalidad. Para objetar una
marca validamente conferida el interesado dispone de la accion de nulidad determinada en e
articulo 113 de la propia Decisiéon 344.

El Tribuna ha expresado en &l Proceso 09-1P-94, pags. 98 'y 99, Tomo IV dela
Jurisprudencia que:

“LaDecision 85, en d articulo 69, fijalavigencia del registro de una marca en cinco
anos, con la probabilidad de renovarla en forma indefinida por periodos de cinco afios.

El titular de una marca tiene dos posibilidades frente a transcurso del tiempo: o
renovar su marca o dejarla extinguir por lafata del gercicio de ese derecho. En este
segundo caso -falta de renovacion, la marca podra ser apropiada por cualquier persona e
Inscrita nuevamente.

Larenovacion se hard en relacion con esa mismamarcay con respecto alos
mismos productos que anteriormente protegia’.

En el punto de larenovacion, este Tribunal en sentencia dictada dentro del proceso
13-1P-95, marca GAMBRO, concluyo:

“1. El registro delamarcay su renovacion son figurasjuridicas diferentes en
cuanto alos fines y objetivos que cada una persigue. Por |la primera nace €l derecho
marcario, y por medio de la segunda, se prolonga e derecho a uso exclusivo de la marca.

2.  Ené€ procedimiento de registro tienen cabida observaciones, oposicionesy
correcciones ala solicitud y puede discutirse derechos de terceros o requisitos intrinsecos
del signo. En las renovaciones esos temas o puntos de derecho no son admisibles’.
(Tomo 1V de la Jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina Pag. 257)".

Los requisitos exigidos por € articulo 99, para poder renovar una marca son, en primer
lugar, que se haya presentado la respectiva solicitud seis meses antes de la finalizacion del
periodo de duracién o inclusive dentro del periodo de “gracia’, consistente en seis meses
contados desde la fecha del vencimiento del registro.

Si las legidaciones nacionales disponen € pago de una tasa o contribucién, se adjuntara,
como otro requisito, el respectivo comprobante de pago.

Este plazo de gracia, tiene efectos importantes para € titular de la marca; pese a haber
fenecido el plazo de concesion del registro, éste tendra su “plenavigencid’ durante el
transcurso de ese periodo (articulo 99).
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Renovada la marca por € periodo de diez afios, € titular puede en el transcurso de su
vigencia, renunciar “posteriormente a parte o alatotalidad de los productos o servicios
amparados por dichamarca’. En este Ultimo caso ha de entenderse como una renunciatotal al
derecho ala marca, que llevaimplicita los efectos de la consiguiente cancelacidn de la misma
por la Administracién, aunque en acatamiento de la voluntad del titular de la misma.

Para efectos de o anotado precedentemente, corresponde dejar establecido que €l
registro N° 122841 de la marca SUPERSAC en favor de la sociedad CARTON DE
COLOMBIA S.A. por € periodo corriente del 6 de diciembre de 1988 a 6 de diciembre
de 1993 oportunidad en que no se solicitd su renovacion en tiempo y forma, por lo que habria
caducado dando lugar a que desaparezca la causal de irregistrabilidad del art. 83 literal @) de
la Decision 344 en contra de la otra solicitud de la marca SUPERSAC MANIJAS, méxime s
la solicitud de un renuevo de lamarca SUPERSAC de la Sociedad CARTON DE
COLOMBIA S.A. datade 21 de julio de 1994, 0 sea més de 6 meses.

Continuando con €l criterio de nuestra jurisprudencia, en este aspecto debemos
referirnos a proceso 1-1P-94, G.O. N°. 164 del 2 de noviembre de 1994, en el que & Tribunad
consideré que:

“Como puede apreciarse de la lectura de las sefid adas normas comunitarias,
coincide en general e espiritu de éstas con los principios basicos que regulan la
conformacion del acto administrativo, los cuales postulan que la notificacion, la
publicacion o € registro, formalidades obviamente “posteriores’ al nacimiento del acto,
condicionan su eficacia mas no su validez incluso en el caso, como el de autos, en que
el legisador las convierta en “sustanciales’, y por tanto, en indispensables para que
aquél comience a producir latotalidad de los efectos en él previstos, especialmente los
gue obrarian respecto de terceros.

CONSIDERANDO, por tanto, y asi lo interpreta el Tribunal de Justicia del
Acuerdo de Cartagena, que €l plazo de vigencia de una marca sélo puede ser concretado
por el acto administrativo de concesion, dictado en cumplimiento de la norma
comunitaria que la Administracion nacional € ecute de manera directa e inmediata al
emitirlo. Ese plazo ha de ser siempre, en consecuencia, €l fijado por aquella norma con
arreglo alacua laadministracion produjo la providencia concesoria: cinco afos,
conforme a articulo 69 de la Decision 85. En tal sentido, la concesion u otorgamiento
del derecho a registro de la marca constituye e objeto del acto concesional; mas
concretamente es su contenido natural. En cambio € plazo de vigencia de la marca
forma parte del contenido implicito del acto, pues tendr& que encontrarse previsto dicho
plazo en la norma comunitaria ejecutada por la administracion concedente, con lo que
poco importa que dicho acto lo reproduzca o no, explicitamente.”

Reitera por tanto este Tribunal que en el caso de autosy segun lo que de éstos se
desprende, el acto administrativo de concesion lleva fecha 30 de octubre de 1984; que
fue dictado bagjo la vigencia de la Decisién 85, la cual fijé en cinco afios € plazo de
vigencia de una concesiéon de marca; y que en cambio su inscripcién en el Registro, segin
certificacion emitida por funcionario exclusivamente fedatario, sélo ocurrio, como se ha
dicho, el 24 de febrero de 1992: seis afios después de la emision del referido acto
administrativo concesorio, y diez dias mas tarde de haber entrado en vigenciala
Decision313, a ser publicada en la Gaceta Oficia del Acuerdo de Cartagena’.
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En la sentencia proferida en el proceso 15-1P-98, es aplicable a marcas |0 expuesto
sobre la duracion de las patentes:

“Este organismo andino considera que el plazo de vigencia de una patente concedida
bajo el régimen de la Decisién 85, solo puede contarse a partir del acto administrativo
gue la otorga, pues es desde la fecha de concesion que la norma comunitaria dispone
computar los cinco afios de laduracion inicial del privilegio. Consecuentemente con lo
anterior, forzoso es sefialar que el objeto del acto administrativo de concesion no sélo es
el reconocimiento del derecho de invencion, con los efectos que de ello se derivan, sino
también, explicita o implicitamente, segin la forma que adopte tal acto, la fijacion del
término de duracién de la patente. Se observa entonces que en este aspecto, €

articulo 29 de la Decision 85 contiene una excepcion a laregla general del derecho
administrativo segun la cual |os actos de esa naturaleza sdlo producen efectos desde su
notificacion, salvo que una norma de Derecho positivo establezca lo contrario”.

El articulo 69 de la Decision 85, determina que la marca tendrd una duracion de cinco
anos contados desde la fecha de su otorgamiento ...” y conforme a la Jurisprudencia anterior,
€s0S cinco afios se contaria desde la fecha del acto establecido de concesion de la marca.

En cuanto alarenovacion de la marca en la Jurisprudencia del Tribunal, Proceso 9-1P-94,
textualmente se dice:

“Larenovacion de una marca deberd solicitarse ante la oficina nacional competente,
dentro de los seis meses anteriores ala expiracion del registro. No obstante, € titular de
la marca gozara de un plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento
ddl registro, para solicitar larenovacion. Transcurrido dicho plazo cuaquier persona
podra solicitar € registro.

La presentacion de una nueva solicitud de registro sobre la misma marca, podra
efectuarse una vez que transcurra € plazo de gracia de los sais meses, por |0 que no se
puede admitir un trémite de solicitud de registro para esa misma marca en tanto no haya
caducado € registro anterior, e que se produce, por € sentido de lanorma 88 de la
Decisién 313, ipso jure al vencimiento del plazo de gracia de sei's meses, Sin que sea
necesario por |o tanto solicitud alguna para que se proceda atal declaracion por parte de la
autoridad competente. El registro caducado, dgjaen libertad a propio titular o aun
tercero para solicitar la marca ubicandose todos en la misma situacion juridica, como s se

tratara de un nuevo registro”.>*

¥ PROCESO N°. 21-1P-98. Actor: CARTON DE COLOMBIA SA. Marca“SUPER SAC
MANIJAS’ (MIXTA). En G.O.A.C. No. 398 de 22 de diciembre de 1998.
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4. Criterios jurisprudencides relativos al derecho de patentes

4.1. Lainvenciony los requisitos de patentabilidad. |nvenciones no patentables

> L a patentabilidad como regla general

En & proceso judicia que ha dado origen ala solicitud de interpretacion que aqui se
absuelve, se discute s 1os pesticidas estan o no comprendidos en la excepcion ala patentabilidad
aque serefiered litera c¢) dd articulo 5 de la Decision 85 dela Comision del Acuerdo de
Cartagena.

Resulta de particular importancia sefidar que € articulo 5° es de caracter excepcional, pues
laregla general esla patentabilidad, consagrada en € articulo 1° de la propia Decision, y, en
consecuencia, debe ser interpretado por este Tribunal Comunitario y aplicado por € juez
nacional con € carécter restrictivo que una norma de este tipo requiere, pues bien claro et que
es de la competencia exclusiva del legidador -en este caso € andino- consagrar las situaciones
excluidas de las disposiciones generales que @ mismo ha establecido previamente.

Dela anterior consideracion se desprende que lainterpretacion y aplicacion de una norma
como la contenidaen € litera c) del articulo 5° de la Decision 85, no puede comprender sino las
situaciones juridicas expresamente contempladas en ella, de suerte que no es dable hacerla
extensiva por via anal 6gica a otros supuestos facticos.

Sin embargo, ello no impide hacer unainterpretacion teolgica, Sino que por € contrario la
impone, pues precisamente para determinar la medida y alcance de la excepcion se requiere
precisar cudes fueron los motivos y findidades del legidador -en este caso la Comision parasu
consagracion, ubicandose, por supuesto, en e momento histérico en que la norma fue dictada’ .*°

> Necesidad de regul aciones comunitarias sobre patentes

“Las leyes de propiedad industrial, inspiradas en las necesidades e intereses de los
paises desarrollados, habian sido implantadas en los paises de la regién en momentos en
que € desarrollo fabril no habia realmente comenzado y |a posibilidad de creacion
tecnolOgica erainexistente. La proteccion alos monopolios de explotacion, objetivo
fundamental de estos sistemas de patentes, producia efectos no deseables para la economia
de laregion y favorecia la captura de los mercados para los productos extranjeros, la
tenencia de las patentes por los agentes de la economia transnacional, la ninguna o escasa
vinculacion de lainversién local con € proceso productivo redl, € entorpecimiento del
flujo tecnol égico externo por laimposicion de clausulas restrictivas, la posibilidad de fijar
precios monopolisticos a aprovechar |a patente para eliminar la competencia, etc.

% PROCESO 15-1P-95. Demanda de |a sociedad “FMC CORPORATION”, caso: “PESTICIDAS
DE ALKILTIOFOSFATO DE ALFA RAMICIDA”. En G.O.A.C. No. 308 de 28 de noviembre
de 1997.
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“La constatacion de estas redlidades en América Lating, permitio que seiniciaran
acciones de los gobiernos dirigidas a reformar las concepciores tradicionales de las leyes
nacionales sobre patentes y marcas, abandonando conceptos obsoletos seguin los cuales se
consideraba a las patentes como un derecho de propiedad caracterizado por su condicién
monopdlicay desvinculado de las politicas de desarrollo.”

Ciertamente, los gobiernos de los paises de la Subregién hallaron en € Acuerdo de
Cartagena (Articulo 27) € marco juridico que les permitia, en forma conjunta, impulsar aquellas
politicas reformistas que individualmente y en razén de su “inferioridad econdmica’ no habian
podido desarrollar. En este esquema de cambio, resulto de singular envergadura €l tema de las
patentes, pues es claro que la mayor o menor amplitud del derecho individual de explotacion
respecto de una invencion, influye en relacion de causa a efecto en e avancetecnolégicoy en €
desarrollo econdémico de los Estados respectivos.

Se trataba entonces, y se trata hoy, de armonizar |as exigencias de |os paises
industrializados, los que, obviamente, propugnan por las méximas garantias para los productos
patentables y patentados, con los intereses intraregionales de los Paises Miembros del Acuerdo
de Cartagena, paralos cuaes € desarrollo econdbmicoy socia emerge como su prioridad. La
maxima expresion de este aserto o halla este Tribunal plasmado en € literd €) del mismo
articulo 5° de la Decision 85, donde se dispuso la no patentabilidad de “las invenciones que

afecten el desarrollo del respectivo Pais miembro”. %

> Nocion de Invencion

La mayoria de legidaciones comparten laidea de evitar una definicion positiva de lo que
significa en términos juridicos una “ patente de invencién”, quizas por € temor fundamentado en
gue una definicion legal pueda, con € transcurrir de los afios, quedarse atrés frente a los avances
tecnol6gicos y limitar de esta formala libre apreciacion del Juez, quien en Ultimas debera analizar
el contexto legal para efectos de determinar qué congtituye patente y qué no.

Nuestra legidacién comunitaria andina no se apartd de esa tendencia globa y pese aque
enlalLey Tipo delaOMP! paralos Paises en Desarrollo, sobre invenciones, se establecié una
definicion lega (articulo 12), en € momento de adoptar € texto lega de la Decision 344, €
legidador andino, antes que una definicion entrd a precisar 10s requisitos de patentabilidad
(articulos 1 al 5); por otro lado delimitd e concepto de invencidn por lavia negativa,
considerando qué objetos no deben considerarse como invenciones (articulo 6) y estableci
prohibiciones de patentabilidad para aquellas invenciones que rompan con |os preceptos alli
considerados (articulo 7).

Para este Tribunal, es conveniente resaltar o que € Profesor José Antonio Gomez Segade
indica con respecto d concepto de invencidn; asi, @ consideraque s bien € legisador no definid
lo que esinvencion, ello no quiere decir que existatota libertad paratipificar lainvencion; por
el contrario, |0 que se pretende es que & concepto de invencidn sea aséptico, despojado de

% PROCESO 15-IP-95. demandade lasociedad “FMC CORPORATION”, caso: “PESTICIDAS
DE ALKILTIOFOSFATO DE ALFA RAMICIDA”. En G.O.A.C. No. 308 de 28 de noviembre
de 1997.



pagina 37

juicios de vaor, los cuaes solo se admitirén para efectos de determinar qué es o no patentable.
(GOMEZ SEGADE, Jost Antonioy FERNANDEZ NOVOA Carlos, LaModernizacion del
Derecho Espaiiol de Patentes, De. Montecorvo S.A., Madrid - Espafia, 1.985, paginas 50 - 51).

Asi las cosas, en € articulo 1° de la Decision 344, € legidador andino ratifico lo dispuesto
en laDecision 85 de la Comision del Acuerdo de Cartagena, a establecer que es requisito
indispensable para la patentabilidad de unainvencién € que ésta sea novedosa, afiadiendo la
caracteristica de tener nivel inventivo y ademés de ser susceptible de aplicacion industria, que
congtituyen 1os tres requisitos objetivos de patentabilidad .

El Tribuna Andino serefiri6 a alcance genera de este articulo en sentencia de
interpretacion prejudicial dentro del proceso 6-1P-94, cuando sefial 6 que para que exista patente
de invencion deben confluir los tres requisitos esenciales previstos en esta norma comunitaria.
El Tribunal hace aplicables a presente caso las siguientes consideraciones formuladas en €
Proceso citado:

En la evolucion legidativa comunitaria (desde la primera Decision (85) ala actualmente
vigente (344)), se hamantenido & requisito de la novedad, como factor esencial para ser
otorgada una patente de invencion, afiadiéndose ademés: € nive inventivo y la posbilidad de
aplicarlo industrialmente. Tres requisitos de suyo importantes que hacen viable la concepcion de
la patente y que suponen gue todo |o que sea contrario a esta norma comunitaria, NO ES
SUSCEPTIBLE de privilegio de patente.” (Proceso 06-1P-94, Gaceta Oficial N° 170 del
23 de enero de 1.995).

“Lanorma comunitaria en mencién es claraa determinar tales requisitos para patentar una
invencion en cuaquiera de los Paises Miembros y a su vez € legidador andino los describe
individualmente en los articulos 2°, 4° y 5°, cuyo texto puede profundizarse en particular a
andlizar las normas solicitadas en interpretacion prejudicial, como se hace enseguida’.®’

> Requisitos de patentabilidad. Lanovedad en & régimen cominandino de
propiedad industria

La peticidn de las partesy dd Juez Nacional requiriente insisten en la necesidad de dgjar
claro d imperio de la siguiente disposicion de la Decision 344:

“Articulo 1°- Los Paises Miembros otorgaran patentes para invenciones sean de productos
o de procedimientos en todos |os campos de la tecnologia, siempre que sean nuevas,
tengan € nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacion industrial.”

Esto supone la existencia de tres caracteriticas del mismo: lanovedad, € nived inventivo y
la aplicacién industrid.

En consecuencia € articulo 1° de la Decision 344 ratifica la novedad, como requisito para
poder otorgar patentes a las invenciones.

37 PROCESO 12-1P-98. ACTORA: The Procter & Gamble Company. PATENTE DE
INVENCION: “COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTASCON ALTA
ACTIVIDAD CELULASA”. EnG.O.A.C. No. 428 de 16 de abril de 1999.
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Decimos ratificael concepto de novedad, pues € articulo 1° de la Decision 85 establecia
gue se otorgara patente de invencion “alas nuevas creaciones susceptibles de aplicacion
industrial, y alas que perfeccionan dichas creaciones’ (el subrayado es nuestro), |6gicamente las
nuevas creaciones o € perfeccionamiento de las ya existentes, suponen la manifestacion
inventiva del hombre que crea ago nuevo o perfeccionalo ya existente para beneficio de la
humanidad, para lograr igualmente un lucro legitimo con su invento, € que registrado
legdmente y otorgada su patente, le da derechos ciertos sobre e mismo.

El articulo 1° de la Decisién 311 que sustituyo integramente ala Decision 85, mantuvo “la
novedad” como requisito parala concesion de patentes, pues dice:

Articulo 1°- Los Paises Miembros otorgaran patentes de invercion alas creaciones
susceptibles de aplicacion industrial, que sean novedosas y tengan nivel inventivo”. (El
subrayado es nuestro).

O seaque alosrequisitos previstos por € articulo 1° de la Decision 85: ser nuevas
creaciones, susceptibles de aplicacion industrid, se afiade explicitamente e nive inventivo.

El articulo 1° de la Decision 313 sudtitutiva de la Decision 311 recoge in extenso €
articulo 1° de la Decisién sustituida no afiadiendo, ni quitandole término alguno.

Finamente e articulo 1° de la Decision 344 en vigencia, establece:
Articulo 1°- Los Paises Miembros otorgaran patentes para las invenciones sean de

productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnologia, siempre que sean nuevas,
tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacion industrial’. (€l subrayado es nuestro).

Esto quiere decir que con variantes de la primera Decision (85) ala actua mente vigente
(344), se hamantenido € requisito de la novedad, como factor esencia para ser otorgada una
patente de invento, afiadiéndole ademés,: € nivel inventivo y la posibilidad de aplicarlo
industrialmente. Tres requisitos de suyo importantes que hacen viable la concepcion de la
patente y que suponen que todo |o que sea contrario a esta norma comunitaria, NO ES
SUSCEPTIBLE de otorgamiento de patente.

Sin embargo, parareferirnosa “LA NOVEDAD” en e Régimen Comun de Propiedad
Industrial en € Pacto Andino, es necesario revisar |0s conceptos que sobre ellatenian y tienen las
Decisiones que regularon y regulan la materia.

LaDecision 85 establecia:

“Articulo 2°- Unainvencion no se considerard como nueva s estd comprendidaen €
estado de latécnica, esto es, S se ha hecho accesible a publico en cualquier lugar,
mediante una descripcion oral o escrita, o por € uso o explotacion o por cuaquier otro
medio suficiente para permitir su gjecucion, con anterioridad a dia de presentacion de la
solicitud de la patente’.

Por su parte la Decision 311, sustitutiva de la anterior disponia:

“Articulo 2°- Unainvencion es nueva cuando no esta comprendida en €l estado de
latécnica
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El estado de la técnica comprenderatodo lo que haya sido accesible a publico, por
una descripcion escrita u oral, por una utilizacion o cualquier otro medio antes de lafecha
de presentacion de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

También se considerarg, dentro del estado de latécnica, € contenido de una solicitud
de patente en tramite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentacion o de
prioridad fuese anterior alafecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese
examinando, siempre que dicho contenido se publique.”

El articulo 2° de la Decision 313, es exactamente igual d arriba transcrito, ya que mantuvo
toda su redaccién sin variante alguna, mientras que € articulo 2° de la Decision 344, afiade “ S6lo
para e efecto de la determinacion de lanovedad” a empezar € tercer parrafo, manteniendo la
redaccion de la Decision 311 que, con € aditamento indicado queda asi:

“Articulo 2°- Unainvencion es nueva cuando no esta comprendida en € estado de la
técnica

El estado de la técnica comprenderatodo lo que haya sido accesible a publico, por
una descripcion escrita u oral, por una utilizacién o cualquier otro medio antes de la fecha
de presentacion de la solicitud de patente 0, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sblo para € efecto de la determinacion de la novedad, también se considerarg, dentro
dd estado de latécnica, € contenido de una solicitud de patente en tramite ante la oficina
nacional competente, cuya fecha de presentacion o de prioridad fuese anterior alafecha de
prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho
contenido se publique.” (Es nuestro € subrayado)

De lo anteriormente resumido se colige que para que este Tribunal Andino, coopere con la
Justicia nacional en lainterpretacion de la norma comunitaria solicitada (arts. 1°y 2° de la
Decision 344), es necesario hacer un acopio de lo dispuesto por la norma comunitaria anterior,
gue nos permite establecer que parala concesion de patente de invencion, entre los requisitos de
fondo inexcusables estuvo y estdlaNOVEDAD. Esto quiere decir que lainvencion sea
producto de la creatividad humana, porque s no hay creacion no hay invencion, y que una
invencion es nueva “cuando no estd comprendida en € estado de latécnica’. Todo concordante
con lo dispuesto por los articulo 3°, 4°y 5° de la misma Decision.

Al respecto @ Tribunal Andino en su jurisprudercia, se hareferido alanovedad, en €
Proceso 6-1P-89 (G.O. N° 50 de 17 de Nov. de 1989), manifestando que:

“1.3- El articulo 2 combina los criterios de que lo novedoso, eslo que no esta
comprendido en € estado de la técnica (divulgacion cualificada) o lo que no hayasido
divulgado o hecho accesible al publico en cualquier lugar (divulgacion smpley novedad
absoluta). Ladivulgacion puede ser ora o escrita, puede resultar del uso o explotacion, o
producirse por cualquier otro medio. Esta divulgacion debe ser detalladay, en todo caso,
suficiente para que una persona ddl oficio pueda utilizar esainformacion para g ecutar o
explotar lainvencion. Por otra parte, cuando un invento estd en uso o explotacion es
porque ya fue patentado o porque es del dominio publico. En estos casos € invento
objetivamente perdi6é su novedad”.

La misma sentencia afiade lo siguiente:



pagina 40

“Lanovedad requerida para una u otra patente de invencion, hay que apreciarla de manera
diferente. En e caso de patentes de invencion, se supone que la creacion cientifica o
técnicaviene allenar una necesidad industrial que € estado de la técnica no estaba en
capacidad de satisfacer. En € caso de |as patentes de perfeccionamiento o mejora, en
cambio, la creacion cientifica o técnicano es tan radical, ya que € invento parte de algo
conocido para tan solo mejorarlo.”

Continua la sentencia transcrita en e punto 1.5., manifestando lo que sigue:

“Lafecha de presentacion de la solicitud de patente determina e momento que la oficina
nacional competente debe tener en cuenta para apreciar la novedad, en el sentido de que
tal fecha constituye un término ad-quem, o sea, un momento hasta el cual la divulgacion
dd invento afecta e derecho a obtener € privilegio de la patente. Si € invento que se
desea patentar se hizo accesible a publico antes de la fecha de presentacion de la solicitud,
la oficina nacional competente no puede otorgar la patente ya que € invento careceria

de novedad”.

Finalmente el Tribunal concluyd que:

“a) El estado de latécnica, aque serefiere d articulo 2° de laDecision 85, es €
conjunto de conocimientos existentes que son aplicables a proceso industrial. Parala
utilizacion de ese criterio, los Paises Miembros pueden ordenar que “se verifiquen
exameres completos sobre € estado de la técnica que pueden afectar la patentabilidad de
las invenciones en determinados sectores de la industria.”

“b) La novedad debe ser apreciada por la oficina nacional competente en lafecha de
presentacion de la solicitud de patente. Hechos anteriores a la fecha que congtituyen
divulgacion dd invento, le hacen perder la novedad.”

Corrdativamente ala“NOVEDAD”, la Decision 344 habla del “Nive Inventivo”
conocido también como la“dturainventiva’. Al respecto vae la penarecoger € criterio del
articulo 4° de lamisma Decision, que dice:

“Se congderara que unainvencion tiene nivel inventivo, s para una persona dd oficio
normamente versada en la materia técnica correspondiente, esa invencion no hubiese
resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de latécnica”

Igualmente & articulo 5° de la misma Decision con referencia ala“ aplicacion industrial”
nos dice que " una invencion es susceptible de aplicacion industrial cuando su objeto puede ser
producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria, lareferidaa
cualquier actividad productiva, incluidos los servicios'.

Esto supone que € establecimiento de los tres requisitos de los que habla € articulo 1° de
la Decision 344 ddl Acuerdo de Cartagenatiene € caracter de absolutamente necesarios e
imprescindibles para el otorgamiento de patentes, |las cuales no podrian concederse s fdtare
cualesquierade ellos, donde “LA NOVEDAD” tiene € caracter predominante, por qué no decir
sine qua non, yaque lanovedad, s bien puede ser un concepto relativo en & tiempo (lo que hoy
No Se conoce, mafiana si), es un concepto absoluto en apreciacion (se conoce 0 no se conoce) y €
articulo 2° de lamisma Decison dgjasin lugar a dudas cuando establece: “Unainvencion es
nueva cuando no esta comprendida en € estado de latécnica’.
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Cualquier concesion de patente al margen de lo establecido en los primeros articulos de la
Decision 344 serianulay no se puede forzar interpretacion o estimacion subjetiva al margen del
mandato claro y terminante de los articulos 1°, 2° y siguientes de la Decision 344 que son
cabamente las primeras disposiciones de la norma comunitaria, porque constituyen e marco
genera de referencia sobre patentabilidad.

No debe olvidarse que por otra parte rige € mandato del articulo 52 de la Decisiéon 344
que establece:

“Articulo 52.- Laautoridad naciona competente podra decretar, de oficio o a peticidon de
parte, lanulidad de la patente, previa audiencia de |as partes interesadas, siempre que:

a) Haya sido concedida en contravencién de cualquiera de |as disposiciones de la presente
Decisidn;...” (El subrayado nos pertenece).

Por lo que antecede, la novedad, € nivel 06 dturainventivay la aplicacion industria,
constituyen requisitos absol utamente necesarios, insodayables y de obligatoria observacion para
el otorgamiento de patente de invencién “ sean de productos o de procedimientos en todos los
campos de latecnologid’. Asi se declara

En cuanto alamencion dd principio del “pipeling”, éste que pudiera haber modificado el
concepto de novedad de acuerdo a criterio de los demandantes, no esta reconocido
expresamente en la legislacion andina vigente, por lo que no es aplicable. Asi se declara’ .38

> Materias no consideradas invenciones e Invenciones no patentables

El Juez nacional peticionario de la Interpretacion Prgjudicial, solicitatambién en su auto de
fecha 3 de octubre ddl presente afio, lainterpretacion de los articulos 6°y 7° de la Decision 344
“respecto ala posibilidad de patentar inventos prohibidos, antes de la vigencia de las Decisiones
311, 313y 344, en especia para patentes farmacéuticas.

Al respecto cabe en primer lugar, considerar que s bien ambos articul os estan
correlacionados entre si y con € resto de la Decisién, sin embargo € primero (articulo 6°)
establece qué “no se consideran invenciones’, mientras que e segundo (articulo 7°, ambos de la
Decision 344), se refiere alos inventos que “No serén patentables’, materias diferentes alas que
pasamos a referirnos.

(...) En efecto lanorma en cuestion de la Decision 344, dice lo siguiente:
“Articulo 6°- No se consideran invenciones;

a) Los descubrimientos, las teorias cientificas y los métodos mateméticos;

b) Los que tengan por objeto materias que ya existen en la naturaleza o unaréplicade las
mismas;

c) Lasobrasliterarias y artisticas o cualquier otra creacion estética, asi como las obras
cientificas,

38 PROCESO N° 06-1P-94. En G.0.A.C. No. 170 de 23 de enero de 1995
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d) Los planes, reglas y métodos para d gercicio de actividades intelectuales, parajuegos o
para actividades econdémico-comerciales, asi como |os programas de ordenadores o € soporte
[6gico;

€) Las formas de presentar informacion; y

f) Los métodos terapéuticos o quirdrgicos para e tratamiento humano o animal, asi como
los métodos de diagnéstico.”

Ahora bien, como se tiene manifestando los articulos 1°y 2° de la Decision 344, indican la
regla genera, por la que se ha de considerar inventos susceptibles de patentes a todas las
invenciones sean de productos o procedimientos, que cumplan los requisitos de “novedad”,
“nivel inventivo” y de ser “susceptibles de aplicacion industria”; complementando € segundo
articulo con la definicion de que novedad, es aquello que “no esta comprendido en € estado de la
técnica’. El articulo 4° define d “ nivel inventivo” y € articulo 5° establece qué se considera“ de
aplicacion industria”. En resumen, las normas generales para considerar unainvencion se hallan
previstas en los articulos 1°, 2°, 3°, 4°y 5° de la Decisién 344 hoy vigente.

Por su parte € articulo 6° a que estamos haciendo referencia, considera la excepcion ala
regla, o sea aquello de que “no se consideraran invenciones’, con un listado que s bien vari6 de
la primera Decision ala segunda que abordd este tema (Decision N° 85 alaN° 311), sin embargo
se mantiene inalterable desde la Decision 311, pasando por la Decisidn 313 hasta la actual 344.

En consecuencia lainterpretacion sistematica, funcional y teleoldgica del articulo 6° nos
lleva ala clara conclusion, de que € listado en él establecido es 1o que no se considera como
“invenciones’, 0 sea es una norma de caificacion, por la que se establece las excepciones ala
calidad de inventos. Por tanto, si se considerarén invenciones, por 16gica consecuencia, todo lo
demas que no esté taxativamente dentro de las prohibiciones establecidas en @, cuando la
creacion, observa los tres requisitos ya mencionados anteriormente. El invento, no sblo se
limitard ala novedad, la dturainventivay la aplicacién industrial, sino sobre todo al beneficio
colectivo y € bien comun, que es @ espiritu y lafilosofia de la propiedad industria y del
Acuerdo Subregional.

(...) Por su parte, aungue correlacionado con los articulos anteriores (1° a 6°) € articulo 7°
ingresa en otra materia, pues define qué inventos, a pesar de tener la calidad de tales “No seran
patentables’, aspecto diferente a anterior, que establecia reglas para caificar qué eslo que se
considera como inventos y qué es |o que no se considera como tales.

En la especie, d articulo 7° sin quitar la calidad de inventos y asumiendo la filosofia de que
los mismos deben ser de utilidad publica, hechos para @ bien comin y mejoramiento del nivel de
vida del habitante andino (art. 1° del Acuerdo de Cartagena), establece cudles a pesar de que
puedan ser considerados como inventos, no pueden patentarse.

Este articulo, alaletra, dice:
“Articulo 7°- No serén patentables:

a) Las invenciones que sean contrarias al orden publico, o alamora o alas buenas
costumbres;

b) Las invenciones que sean evidentemente contrarias alasalud o alavidade las
personas 0 de los animales; alapreservacion de los vegetales, 0, ala preservacion del
medio ambiente;
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C) Las especiesy razas animales y procedimientos esencia mente biol 6gicos parasu
obtencion;

d) Las invenciones sobre las materias que componen € cuerpo humano y sobre la
identidad genéticadel mismo; y

€) Las invenciones relativas a productos farmacéuticos que figuren en lalistade
medicamentos esenciaes de la Organizacion Mundia de la Salud.”

Al respecto convieneindicar que a partir de la Decision 311, pasando por la 313y
manteniéndose en la 344, se establece una modificacidn en cuanto alos productos farmacéuticos
gue se hallaban mencionados de manera general en € articulo 5° literal (c) de la Decision 85,
pues a partir de la 311 hastala 344 vigente, se mencionan en los articulos 7° de las tres
Decisiones como no patentables a las “invenciones relativas a productos farmacéuticos que
figuren en lalista de medicamentos esenciales de la Organizacion Mundia de la Salud” cuya
especificacion es importante, pues deja en manos de una entidad de prestigio mundial, como lo
eslaO.M.S. d establecer lalista de medicamentos esenciales que no son patentablesy que en la
actuaidad se encuentran indicados en € World Health Organization (WHO) Technical Report,
Serie nimero 825, donde se hace publica la Ultima lista de medicamentos esencides (la séptimaa
lafecha), asi como los antecedentes sobre términos 'y condiciones de su actualizacion (World
Health Organization -Genera 1992- “THE USE OF ESSENTIAL DRUGS' Modd List of
Essential Drugs (Seven List)).

En consecuencia queda claro que € articulo 7° de la Decision 344, dgjaa margen del
derecho de patentabilidad las invenciones contrarias a orden publico, lamora y las buenas
costumbres; las especies y razas animales, |as invenciones sobre las materias que componen €l
cuerpo humano, las establecidas en lalista 7a. de Drogas Esenciadles por laO.M.S. de 1992; las
invenciones contrarias ala salud o la vida de las personas o de los animales; la preservacion de
los vegetdles y la preservacion del medio ambiente.

Queda asi establecido que cualquier concesion de patentes en |os paises del area andina
otorgada contra las prohibiciones del articulo 7° de la Decision 344, por imperio de lanorma
comunitaria (articulo 52, literal @), debera ser declarada nula.

Cabe recordar que bajo € imperio delaDecisién 85, € Tribuna Andino hadictado
Jurisprudencia al respecto. Por ello vale la pena recordar, porque no ha perdido actuaidad, 1o
sentenciado por este Tribuna en e Proceso 7-1P-89, que versaba sobre € articulo 5° litera (c) de
la Decision 85 (prohibicidn de otorgar patentes a “ productos farmacéuticos, |os medicamentos,
las sustancias terapéuticas activas’).

Al respecto en la mencionada sentencia e Tribunal Andino dice:

“Las restricciones que se derivan de la Decision 85 sobre Propiedad Industrial son, en
resumen, e resultado que buscod expresamente € propio legidador. El intérprete -en este
caso e Tribunal- selimitaa congtatar € significado normativo, atendiendo ala historia
fidedigna de la norma, a su findidad manifiestay a su claro sentido de conjunto,
anteponiendo estos criterios funcionales a un posible examen exegético dd texto”.

En consecuencia, a otorgarse un Régimen Comun de Propiedad Industrial, la Comunidad
Andina ha buscado reglas comunes que le permitan ingresar en igualdad de condiciones, frente a
un mundo no desarrollado uniformemente. Estas disposiciones amparan y protegen inventos,
pero también excluyen calificaciones de calidad de tales (art. 6°) y sefidan prohibiciones de
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otorgamiento de patentes (art. 7° ambos de la Decision 344), en funcion de los beneficios
comunes que debe recibir la subregion y en ellafundamentalmente, € bienestar del habitante
andino, primer objetivo del Acuerdo Subregional, conforme lo establece € articulo 1° del
Acuerdo de Cartagena, norma comunitaria primaria que orienta la filosofia misma del
mecanismo de integracion.

Finamente en lo tocante alas prohibiciones existentes sobre patentes farmacéuticas antes
delavigenciade las Decisiones 311, 313y 344, 0 sealas que existian en € articulo 5° de la
Decision 85, dichas prohibiciones dejaron de tener vigencia a partir de la nueva legidacion
andina quedando establecido como |6gica consecuencia, que las Unicas existentes ala fecha, son
las contempladas en € articulo 7° de la Decision 344 hoy vigente.

Especificamente en cuarto alas patentes farmacéuticas, éstas solo tienen las restricciones
establecidas en € articulo 7° de la Decision vigente, en especia lasindicadas en € litera €) de
dicho articulo, en lo referente a“invenciones relativas a productos farmacéuticos que figuren en
lalista de medicamentos esenciaes de la Organizacion Mundial de la Salud”, que como hemos
dicho se hallan establecidos en € Nomenclétor, formay condiciones a que hace referenciala
Séptima Lista aprobada por la0.M.S., en Génova en noviembre de 1991 y publicadaen “THE
USE OF ESSENTIAL DRUGS’ Mode List of Essential Drugs (Seven List). Siendo estaslas
Unicas restricciones a patentes farmacéuticas, las demas, con exclusion de las prohibidas por la
OMS, se hallan amparadas por lalegidaciénandina en cuanto la concesidén y uso del derecho de
patentabilidad, con la tnica obligacion de cumplir con los requisitos de la norma comunitaria
hoy vigente en lamateria. Asi sedeclara’. °

> Requisitos de patentabilidad: de caracter objetivo y de caracter subjetivo

“En la Seccion Primera, dd Capitulo Primero de la Decisiéon 344 de la Comision del
Acuerdo de Cartagena, articulos 1°, 2°, 4°y 5°, se consagran, bgjo d titulo “DE LOS
REQUISITOS DE PATENTABILIDAD”, lo que ladoctrinay jurisprudencia
internacionales (entre otras, la argentina, espafiolay mexicana) han denominado
“requisitos OBJETIVOS de patentabilidad”. Para efectos de andlizar tales requisitos,
conviene sefidar € ambito general del Derecho de Patentes que ha sido considerado por
varios tratadistas especializados en la materia.

“Asi, en lamayoria de |as legidaciones se ha considerado que para obtener un
privilegio de patente, se deben reunir ciertos requisitos determinados por las hormas que
regulan la materia; la doctrina mas generalizada sefidla requisitos objetivos, subjetivosy
formales que deben confluir en una solicitud de patente, para ser sometido a estudio por
parte de la Oficina Nacional Competente.

“Losrequisitos subjetivos, se refieren alas caracteristicas del solicitante de la
patente; los formales estan directamente vinculados con |as caracteristicas que deben
contener |os documentos que se anexan ala solicitud y con las que ella misma debe tener;
por su parte, los requisitos objetivos, son los que se refieren al objeto mismo para e cua se
solicita la patente - sea ésta un producto o un procedimiento- y son los de mayor

» PROCESO N° 06-1P-94. En G.O.A.C. No. 170 de 23 de enero de 1995
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importancia, pues a ellos alude la norma comunitariaa referirse alos criterios de novedad,
nivel inventivo y susceptibilidad de aplicacion industrial. Estos Ultimos han sido Ilamados
comunmente “requisitos de patentabilidad”, aungue quizas la expresién mas adecuada sea

lade “requisitos objetivos de patentabilidad” *°

> La Novedad v € estado de latécnica

Lanovedad es un concepto legal que introduce el legidador comunitario, para efectos de
delimitar y precisar € espacio temporal que con relacion a un patron establecido (estado de la
técnica) puede conducir a que un examinador técnico determine S una patente s 0 no nueva.

Siguiendo la doctrina espariola, liderada por José A. Gémez Segade y Carlos Fernandez
Novoa, podemos afirmar que la patente se concedera sdlo s lainvencién contenida en la
solicitud corresponde a un aporte técnico que enriquezca objetivamente el acervo tecnolégico en
beneficio general, es decir s tal invencion es nuevay hace aporte positivo a dicho
enriquecimiento. Al tenor ddl articulo 2° de la Decision 344, vemos que se ha consagrado una
presuncion iuris et de iure, que no permite prueba en contrario, pues s se determina que una
invencion estd comprendida en € estado de latécnica, no serdnuevay por ende no podra ser
patentable. (Obra citada, pagina 69).

A manera de pardmetro legal comparativo en materia de patentes, e legidador andino
suministra una herramienta fundamental para efectos de llevar acabo € andisis de
patentabilidad de una invencién respecto a su novedad; asi, d determinar en € articulo 2° dela
Decision 344, lo que comprenderd el estado de latécnica, precisa que éste estard conformado por
todo lo que haya sido accesible a publico, por cualquier medio, antes de la fecha de prioridad, o
de lafecha de la solicitud presentada.

Al respecto @ Tribunal Andino en su jurisprudencia, se hareferido alanovedad, en e
Proceso 6-1P-89 (G.O. N°50 de 17 de Nov. de 1989), manifestando que:

“Lo novedoso, eslo que no estd comprendido en € estado de latécnica (divulgacion
cualificada) o lo que no haya sido divulgado o hecho accesible a publico en cuaquier
lugar (divulgacion smple y novedad absoluta). La divulgacion puede ser ora o escrita,
puede resultar del uso o explotacidn, o producirse por cuaquier otro medio. Esta
divulgacion debe ser detalladay, en todo caso, suficiente para que una personade oficio
pueda utilizar esainformacion para gjecutar o explotar lainvencion. Por otra parte, cuando
un invento esta en uso o explotacién es porque ya fue patentado o porque es del dominio
publico. En estos casos € invento objetivamente perdié su novedad.

La novedad requerida para una u otra patente de invencién, hay que apreciarla de
manera diferente. En el caso de patentes de invencidn, se supone que la creacion cientifica
o técnicaviene allenar una necesidad industria que e estado de la técnica no estaba en
capacidad de satisfacer. En el caso de las patentes de perfeccionamiento o mejora, en
cambio, la creacion cientifica o técnica no es tan radical, yaque € invento parte de algo
conocido paratan solo mejorarlo.

40 PROCESO 12-IP-98. ACTORA: The Procter & Gamble Company. PATENTE DE
INVENCION: “COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTASCON ALTA
ACTIVIDAD CELULASA”. EnG.O.A.C. No. 428 de 16 de &bril de 1999.
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Lafecha de presentacién de la solicitud de patente determinael momento que la
OficinaNaciona Competente debe tener en cuenta para apreciar |la novedad, en € sentido
de que ta fecha congtituye un término ad-quem, o sea, un momento hastad cud la
divulgacion del invento afecta el derecho a obtener € privilegio de la patente. S €
invento que se desea patentar se hizo accesible a publico antes de la fecha de presentacion
de la solicitud, la Oficina Nacional Competente no puede otorgar |a patente ya que €
invento careceria de novedad.

Este Tribunal agrega ahora que la fecha de presentacion de la solicitud de patente no
s0lo serefiere ala que congtare en la solicitud, sino también ala de la prioridad reconocida
por € articulo 12 de laDecision 344. La Oficina Naciona Competente tiene la obligacion
de determinar en primerainstanciala fecha a partir de lacual se podraredizar € andiss
comparativo de lainvencion con € estado de la técnica existente en € resto del mundo
paraesafecha. Todo lo que hayasido accesible a publico en los términos del articulo 2°
condtituird el estado de la técnica que podra destruir o no la novedad de lainvencion cuya
patente se solicita.”

En conclusion, siguiendo la doctrina espafiola citada anteriormente, este Tribunal
considera que para efectos de determinar s unainvencion es NUEV A o no, se deben observar
las siguientes reglas:

a)  Concretar cua eslareglatécnicaaplicable alasolicitud de la patente, paralo cua
el examinador técnico debera valerse de las reivindicaciones, que en Ultimas determinaran

este aspecto.

b)  Precisar lafecha con base en la cud deba efectuarse la comparacion entre la
invenciony e Estado de la Técnica, la cual puede consistir en lafecha de la solicitud o lade la
prioridad reconocida.

c) Determinar cua esd contenido del Estado de la Técnica (anterioridades) en lafecha
de Prioridad

d)  Finamente deberd4 compararse lainvencion con laregla técnica’ . *

> El Nive Inventivo

Para determinar si unainvencion tiene o no nivel inventivo, e legislador comunitario
traz6 en el articulo 4° de la Decision 344, € criterio para formarse un juicio acertado,
considerando que tal apreciacion se podra derivar del hecho de que para una persona “ del
oficio” normamente versada en la materia técnica correspondiente, esa invencién no hubiese
resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica

Ta y como lo establece GOmez Segade (obra citada) € inventor debe reunir los méritos
que le permitan atribuirse una patente, sdlo s lainvencion fruto de su investigacion y desarrollo
creativo congtituyen “un salto cuditativo en la elaboracion de lareglatécnica’, actividad
intelectual minima que le permitird que su invencion no sea evidente (no obvia) del estado de la
técnica. Es decir, que con € requisito ddl nivel inventivo, lo que se pretende es dotar a

o [bidem.
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examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no s alainvencién objeto de
estudio no se habria podido Ilegar a partir de los conocimientos técnicos que existian en ese
momento dentro del estado de latécnica, con lo cual lainvencidn constituye un “paso” mas ala
delo existente.

En este punto conviene advertir que uno es el examen que redliza € técnico medio
respecto de lanovedad y otro € que se efectlia con respecto al nivel inventivo; s bienenunoy
otro se utiliza como pardmetro de referencia el “estado de latécnica’, en € primero, se cotgala
invencion con las “ anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno por separado, mientras
gue en € segundo (nivel inventivo) se exige que € técnico medio que readliza e examen debe
partir del conocimiento general que él tiene sobre € estado de latécnicay redizar € cotgjo
comparativo con su apreciacion de conjunto, determinando s con tales conocimientos técnicos
existentes ha podido o no producirse tal invencion.

Siguiendo lo anotado por € Doctor Manuel Pachoén, para efectos de determinar quien es el
técnico medio que redizard d andlisis de patentabilidad, vemos que la propia norma comunitaria
utiliza un standard juridico: unapersonadel oficio, normamente versada en la materia técnica
correspondiente, que puede llegar ala invencidn en e curso corriente de sus actividades. “El
experto en lamateriano es el mejor técnico, ni tampoco e peor, es una persona con
conocimientos suficientes en € respectivo campo: un zapatero s lainvencion se refiere a
zapatos, un quimico s lainvencion concierne a campo de laquimica, etc..” (“ El régimen andino
dela propiedad industrial, Manuel Pachony Zoraida Sanchez Avila, Ediciones Juridicas
Gustavo | bafiez, Bogota, 1995, pagina 62)" *?

>  Susceptibilidad de Aplicacion Industria

“El articulo 5° de lamisma Decisién con referencia ala* aplicacion industrid” nos
dice que una invencién es susceptible de aplicacion industria cuando su objeto puede ser
producido o utilizado en cuaquier tipo de industria, entendiéndose por ésta a cuaquier
actividad productiva, incluidos los servicios.

Con este requisito, se pretende que la actividad inventiva del ser humano tenga por
objeto una actuacion del hombre sobre la naturaleza, destacando € proceso industria y de
avance tecnol égico cuyos beneficios econdmicos se obtendran para quienes |os exploten,
obedeciendo a que unaidea para el obrar humano sdlo es Util s se puede poner en préctica

Asi |as cosas, la concesion de patentes de invencion debe ser una actuacion que
congtituya un verdadero estimulo paraincentivar € desarrollo de laindustriay la tecnologia

Ademas es necesario indicar que esta norma no exige que lainvencion cuya patente
se solicita sea aplicada industrialmente, sino que durante el examen realizado por €
técnico, se observe s ellaes o no susceptible de aplicacion industrial. El Tribunal se ha
referido a tema en la sentencia expedida a propésito del Proceso 11-1P-95". 43

2 Ibidem
3 Ibidem
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> Inescindibilidad en € cumplimiento de | os requisitos de patentabilidad

“Las consideraciones anteriores suponen que e establecimiento de los tres requisitos
objetivos de patentabilidad tienen e carécter de ESENCIALES para€l otorgamiento de un
privilegio de patente, € cua no podra concederse s llegase afdtar aguno de dlos; donde
“LA NOVEDAD” tiene d carécter predominante, Sine qua non, ya que la novedad, s bien
puede ser un concepto relativo en e tiempo (lo que hoy no se conoce, mafiana si), esun
concepto absoluto en apreciacion (se conoce 0 No se conoce) Y d articulo 2° de lamisma
Decision no dgja lugar a dudas cuando establece: “Unainvencion es nueva cuando no esta
comprendida en el estado de latécnica’.

Segun lo anotado por € tratadista Robert M. Sherwood, se puede afirmar que la
Patente es e derecho temporario aexcluir aotros de utilizar unainvencion nuevay Util;
tan es asi que @ citado autor indica entre los antecedentes historicos de las patentes €
elemento de lanovedad ya que € otorgamiento de patentes en su concepcion original era
potestad discreciona del Rey, en especia en los estados italianos del Renacimiento y que
“A comienzos dd siglo XVII en Inglaterra se hizo la aclaracion de que las patentes no eran
admisibles para productos conocidos, sino solamente para nuevas invenciones’. (El
subrayado es nuestro).”

Conviene en € presente caso retomar la posicion adoptada por este Tribunal segin lacua
“Cualquier concesion de patente al margen de lo establecido en los primeros articulos de la
Decision 344 serianulay no se puede forzar interpretacion o estimacion subjetiva a margen del
mandato claro y terminante de los articulos 1°, 2° y siguientes de la Decisidn 344 que son
cabamente las primeras disposiciones de la norma comunitaria, porque constituyen el marco
genera de referencia sobre patentabilidad.”

“Por lo que antecede, la novedad, € nivel 6 dturainventivay la aplicacién industrid,
constituyen requisitos absolutamente necesarios, insodayables y de obligatoria observacion para
el otorgamiento de patente de invencion “ sean de productos o de procedi mientos en todos |los
campos de latecnologia...” (El subrayado esdel Tribunal en el presente caso). (Ver Proceso
06-1P-94, publicado en la Gaceta Oficia N° 170 del 23 de enero de 1.995).

Como herramienta adiciond parala interpretacion en conjunto de las normas objeto de
andlisis, son de interés las consideraciones del Dr. Manuel Pachdn en cuanto ala novedad como
requisito de patentabilidad; serefiere a articulo 16 de la Decision 344, complementario de los
articulos 1y 2 de lamisma Decision, paraindicar que los productos o procedimientos ya
patentados, comprendidos en e estado de la técnica, no serén objeto de nueva patente, por €l
smple hecho de atribuirse un uso distinto a originamente comprendido por la patente inicial.

Para el citado autor, “esta norma se deberia haber colocado entre los requisitos de
patentabilidad y no al regular € procedimiento de concesién de la patente, con lo cua este
Tribunal hace suyas las consideraciones a respecto y para efectos de un andisis correcto y
sistemético de las normas del régimen comun de propiedad industrial, concluye que dentro de
los requisitos de patentabilidad se deberaincluir la norma contenida en el articulo 16 de la
Decision 344 aun cuando € contenido de la norma es controvertido por la doctrina. (obra

citada, pagina 54)" 44

44 Ibidem



pagina 49

> El ordenamiento juridico comunitario y las patentes de sequndo uso

El campo de la Propiedad Industrial en la Comunidad Andina de Naciones, se encuentra
al momento de producida esta controversia, regulado por el Régimen Comun establecido por
la Decisién 344 de la Comision del Acuerdo de Cartagena, aprobada el 21 de octubre de 1993
y publicada en la Gaceta Oficial N° 142, de 29 de los mismos mesy afio.

Esta Decisién, alin vigente ala fecha de presentacion de la demanda, regula en su
capitulo | lo relativo alas patentes de invencion y, en sus tres primeras secciones, 1o atinente,
de manera especifica, alos requisitos de patertabilidad, alos titulares de las patentesy, alas
solicitudes de patentes.

El articulo 1 de la Decisién determina, textual mente:

“Los Paises Miembros otorgaran patentes para las invenciones sean de productos o de
procedimientos en todos |os campos de latecnologia, Siempre que sean nuevas, tengan
nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacion industrial.”

Del andlisis de la disposicién transcrita se concluye, en primer término, que en los
Paises Andinos, con intervencion de sus respectivas Autoridades Nacionales, podran ser
otorgadas “PATENTES DE INVENCION” sean éstas para productos o para procedi mientos
en todos los campos de la tecnologia. No puede desprenderse del texto de este articulo, la
posibilidad de patentamiento de otra clase o naturaleza de creaciones distintas a las
invenciones, como por ejemplo los usos o, concretamente, |0s segundos uSos.

Determina € articulo, por otra parte, |os requisitos exigidos para €l patentamiento
permitido por &l régimen, especificando, taxativamente para el efecto, las caracteristicas de
novedad, de nivel inventivo y de susceptibilidad de aplicacion industrial; condiciones cuya
definicidn se hace, unaauna, en los articulos 2, 3, 4y 5 de la Decision.

Para mayor precision acerca del Unico ambito susceptible de patentabilidad concertado
en e Régimen Comunitario, en los articulos 6 y 7 del instrumento se determina aguello que
no se considerara invencion y, se aclara perfectamente lo que no serd patentable en ninguno
de los Paises Miembros de la Comunidad.

Del ambito juridico constituido por los principios, condicionesy requisitos fijados con
precision en los articulos antes sefiadlados, puede objetivamente concluirse, que € legislador
andino no incluyd en ese contexto, la posibilidad de amparar con una patente los denominados
segundos usos, por no considerarlos invenciones para los fines de establecimiento y
aplicacion del Régimen Comun concertado por 1os Socios Andinos para la administracion de
derechos en este especifico campo.

Lo expuesto en lineas anteriores parece confirmarse con las puntualizaciones que se
[levan acabo en € articulo 6 de la Decision 344, cuando por ejemplo con su literal a) se
excluye la posibilidad de ser considerada invencion alos simples descubrimientos y, también,
segun lo establecido por € literal f), alos métodos terapéuticos o quirdrgicos para €
tratamiento humano o animal, asi como los métodos de diagndstico.

El Régimen Comun Andino, en consecuencia, es muy claro al especificar en lo referente
ala patentabilidad, aguello susceptible de obtener una patente y o que no lo es.
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En la Seccién 11, de las solicitudes de patente, por otro lado, € articulo 16
textualmente establece:

“Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en € estado de latécnica,
de conformidad con € articulo 2 de la presente Decision, no serén objeto de nueva patente,
por e ssimple hecho de atribuirse un uso distinto a originalmente comprendido por la
patente inicial.”

Para este Tribunal resulta claro a partir de esta disposicion, que € legislador andino
determina con la misma, una condicion adiciona alos requisitos fijados en los primeros
articulos de la Decision 344, a excluir de la posibilidad de patentamiento, alos productos o a
los procedimientos que gocen ya de la proteccion que confiere la Patente, “...por € simple
hecho de atribuirse un uso distinto a originalmente comprendido por la patente inicial.”

En opinion de este Tribunal, con la audida norma la Comunidad Andina ha decidido,
por consenso de sus Miembros, la no concesion de nueva patente para lo ya patentado vy,
siempre que se trate de una invencion, puesto que se parte del entendido, como ya se ha dicho,
de que aquello que no tiene tal carécter, no esta regulado ni previsto por la Decision 344.

La prohibicién o exclusién consagrada en el articulo 16 en comento, contiene como
presupuestos basicos ajuicio del Organismo, primeramente, la determinacién de que los
productos o los procedimientos para los cuales se requiere la nueva proteccion de una patente,
se encuentran ya amparados por igual derecho y, en consecuencia, se han ubicado en €l estado
de la técnica por haberse hecho accesibles a publico.

Al Tribunal le resulta claro, que sdlo aguello que es nuevo puede ser protegido por una
patente, principio incorporado al derecho comunitario seguramente con el objeto de incentivar
lainvestigacion; por lo que conceder proteccion del Estado a productos o procedimientos
carentes de novedad, resultaria atentatorio tanto a propdsito sefialado como ala misma
funcidn social asignada al Derecho de Propiedad Industrial.

En segundo término, e simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente
comprendido por la patente inicial, debe ser necesariamente entendido como la consagracién
en e articulo 16 de la Decision 344, del principio de que no podra reclamarse patente para
usos distintos del invento o de lainvencion comprendidos y protegidos ya por la patente
inicial o primigenia; regla prohibitiva parael otorgamiento de patentes de invencién, que este

Tribunal considera como parte de |os requisitos establecidos por |a referida Decision”.*®

> Relvindicaciones en la Solicitud de Patentes

En e campo del derecho de patentes, uno de los temas de mayor relevanciaes e dela
determinacion, esenciay acance de unainvencion, cuyas caracteristicas deben constar en un
documento escrito que permitavisumbrar e objeto o procedimiento a que hace referencia. De
esta forma, las reivindicaciones constituyen, juridicamente hablando, € elemento de mayor
importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, € examinador técnico de patentes

% Proceso 89-A1-2000. En G.O.A.C. No. 722 de octubre 12 de 2001.
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encontrard |os e ementos necesarios para determinar 10 que se pretende patentar, € acance dela
invencion y su definicion para efectos de entrar a andlisis comparativo respecto del estado dela
técnica. ESto es parareivindicar 1o que se considera nuevo y con actividad inventiva.

En lajurisprudencia argentina, por g emplo, |as reivindicaciones han sido dotadas de
un mayor vaor juridico, respecto de |o técnicamente dispuesto e ilustrado en la solicitud de
patente, con lo cual éstas se han convertido en & eemento delimitador de los derechos del
inventor o solicitante.

La descripcion y los dibujos constantes en la solicitud, permiten a examinador interpretar
mejor las reivindicaciones, ya que la descripcidn de lainvencidn congtituye la memoria
descriptiva del gercicio investigativo que tuvo como fruto la invencion cuya patente se solicita.
El inventor tiene la tendencia a ampliar excesivamente la proteccion industrial de su producto o
procedimiento, razon por lacua las reivindicaciones gozan de relevancia sobre la descripcidn
por ser precisamente las que delimitaran € acance de dicha proteccion.

Lalegidacion comunitaria andina en materia de patentes es claraa respecto y establece en
losliteralesc), d) y €) ddl articulo 13 de la Decision 344, que las solicitudes de patentes deben
tener, entre otros requisitos, |os siguientes:

- descripcion claray completa de lainvencion, en formata que una persona versada en la
materia pueda g ecutarla (este requisito vaen relacion con € articulo 4° de la misma Decision 344,
para efectos de que & examinador pueda determinar S existe 0 no nivel inventivo);

- una 0 més reivindicaciones que PRECISEN la materia parala cud se solicitala proteccion,
y de otra parte,

- un resumen con €l objeto y findidad de lainvencion.

Laintencion del legidador andino al establecer en forma detallada la maneraen la cua se
debe presentar la solicitud de patente, fue la de reunir los requisitos sefialados en € articulo 13,
citado.

Del cumplimiento exacto de taes requisitos se permitira llevar acabo € examen de
patentabilidad en forma adecuaday llegar a una definicidn més exacta sobre la novedad, € nivel
inventivo y la susceptibilidad de aplicacion industrial de lainvencién. Estos requisitos
permitiran determinar e OBJETO, caracteristicas principales y demas elementos congtitutivos de
lainvencidn cuya patente sea solicitada, siendo las reivindicaciones una parte fundamental para
determinar € acance delasolicitud. Unavez conocido a cabalidad o que se pretende patentar,
podra determinarse s €s 0 ho patentable.

Las reivindicaciones, por su efecto juridico y su alcance sobre la definicion de una
invencidn, son determinantes que no pueden ser variadas o adicionadas ex post por € solicitante
para arguiir novedad unavez culminado € tramite de patentabilidad. Recuérdese que de
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conformidad con € articulo 34 de la Decision 344 € acance de la proteccion patentaria se
determina segun €l tenor de las reivindicaciones, mientras que la descripcion de lainvencion
servirdel propésito de interpretar a aquellas’.*®

4.2. Procedimiento aplicable ala solicitud de patente

> Procedimiento para la obtencion de patente. Tréamite de la solicitud. Examen
de patentabilidad

En las Secciones | y IV del Capitulo | de la Decision 344 dela Comision del Acuerdo de
Cartagena, se encuentran previstas las normas de Procedimiento para la obtencion de Patentes de
Invencion. Especificamente en la Seccion IV, se prevén las normas concernientes a “Tramite de
la Solicitud” y con respecto a esta Seccion, en lacual se encuentran los articulo 27 'y 29, que
seran objeto de andlisis por parte de este Tribunal, se ha considerado conveniente redizar una
interpretacion sistemética, funciona y teleoldgica de los articulos en mencidn para efectos de
determinar € acance de las normas de procedimiento que prevé la Decision 344 en este punto.

Este Tribunal considera que del andlisis de las normas en cuestion, la posicion
jurisprudencial que se adopte permite esclarecer aspectos del procedimiento de patentes, con
respecto alas garantias procesales, los términos y plazos previstos en la norma comunitaria,
dirigidos a garantizar los derechos emanados del régimen comun de propiedad industrial.

Asi las cosas, paraeste Tribunal es oportuno referirse a procedimiento o tramite que se
prevé en la Seccion IV, del Capitulo |, de la Decision 344:

Delalecturade los articulos 21 a 29 de la Decision 344, se desprende € procedimiento a
seguir por parte de la Oficina Naciona Competente de cada uno de los Paises Miembros de la
Comunidad Andina:

1. LaOficinaNaciona Competente, unavez admitida atramite la solicitud, debera
revisar dentro de los quince (15) dias habiles siguientes ala presentacion, s se han cumplido los
requisitos formales que se sefialan en la Decision 344, mas exactamente los contenidos en la
Seccion 111 del Capitulo. (Articulo 21°).

2. Hecho & examen de forma anterior, la OficinaNaciona Competente determinaras
lasolicitud cumple 0 no con los requisitos, y en caso de no haber cumplido con elos sele
requerira por unasolavez al solicitante para que complemente su solicitud o respondaalas
observaciones que le haga la propia Oficina, respuesta que deberd darse por parte del solicitante
dentro del término legd de treinta dias habiles, plazo que podra ser prorrogado tan solo unavez,
por un periodo igual y sin que pierda su prioridad. Finalizado € plazo sin cortestacién alguna
por parte del solicitante, se declarard abandonada la solicitud. (Articulo 229).

3. Terminado € examen de formaque se hagaalasolicitud, y 5 éste esfavorable, la
Oficina Naciona Competente publicard el aviso correspondiente dentro de 18 meses contados a
partir de lafechade la solicitud o de lafecha de prioridad que se haya reivindicado. Publicacion
ésta que reviste carécter publico y por ende podra ser consultada. (Articulos 23°y 249).

0 [bidem.
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4.  Unavez publicada la solicitud de patente, quien se crea con legitimo interés para
oponerse a las pretensiones de patentabilidad de la invencion publicada, podra presentar
observaciones fundamentadas, por una sola vez dentro del plazo de treinta dias habiles siguientes
alafechade publicacion. En este aparte, laley comunitaria quiere exigir observaciones
debidamente fundamentadas e incluso faculta a los Paises Miembros para castigar a los terceros
gue presenten observaciones temerarias. (Articulo 25°).

5. S sellegaren apresentar observaciones fundamentadas que pretendan desvirtuar
los requisitos de patentabilidad de la solicitud publicada, la Oficina Nacional Competente debe
notificar al solicitante, para efectos de que dentro de treinta dias habiles, contados a partir de su
debida notificacion (término prorrogable por una solavez y por € mismo tiempo) “hagavaler, s
lo estima conveniente, sus argumentaciones, presente documentos o redacte nuevamente las
reivindicaciones o la descripcion de lainvencion...”, facultandolo la norma comrunitaria para que
incluso cambie lamodaidad de la solicitud (por g emplo, la convierta en solicitud de modelo de
utilidad), fraccione su solicitud en dos 0 mas solicitudes, etc. de conformidad con los
articulos 17, 18, 19y 20 delaDecisiéon 344. (Articulo 26°).

6.  Unavez concluida esta etapa del tramite, es decir, vencidos los plazos previstos, la
Oficinaentrard a determinar s lasolicitud es o no patentable. Durante este examen de fondo se
pueden presentar dos posibilidades, de conformidad con lo dispuesto por € articulo 27 dela
Decisidn 344 que corresponde juzgar, segun su criterio, adicha oficina, con € control posterior
del juez contencioso-administrativo:

- Que existala posible vulneracion total o parcial de derechos adquiridos por
terceros.
- Que se necesiten datos 0 documentacién adicionales o complementarios.

En uno y otro caso prevé la norma la obligacion de la Oficina Naciona Competente de
requerir por escrito al solicitante paraque ... dentro del plazo maximo de tres meses contados a
partir de la notificacion, haga valer los argumentos y aclaraciones que considere pertinentes o
presente lainformacion o documentacion requerida” En este sentido, del tenor literd dela
norma en mencion, se desprende que S nos encontramos en € primer caso, es decir cuando
existala posible vulneracion total o parcia de derechos adquiridos por terceros, debera el
solicitante estar en condicion de hacer valer sus argumentos 'y aclaraciones que desvirtlen tal
posible vulneracion, o de presentar la informacion o documentaci6n que Ssean necesarias ajuicio
de la Oficina Nacional Competente. En este Ultimo caso debera entenderse que “lainformacion
0 documentacion necesarias’ requeridas por la Oficina Nacional Competente deben relacionarse
directamente con lamateria de la solicitud que se estudia, puesto que en esta etapa procesal se
encuentra precisamente e primer andisis de fondo, del cual podra determinarse s se sigue
adelante con e andlisis técnico del examinador de patentes o por € contrario se declarara
abandonada la solicitud (articulo 27) por carecer la Oficina, precisamente, de el ementos de juicio
suficientemente objetivos y completos que le permitan continuar adelante con € andlisisy
estudio de patentabilidad que prevé la Decision 344. (El subrayado es del Tribunal).

De estaforma quiso € legidador andino dotar al examinador de patentes de un e emento
adiciona para que pueda emitir un juicio objetivo que permita garantizar la eficaciadel tramite
de patentes y por ende resguardar los intereses generales del Régimen Comun de Propiedad
Industrial y del Acuerdo Subregional de Integracion Andina.
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Con esta norma se abre la posibilidad de que las Oficinas Nacionales Competentes se
nutran de mayores elementos objetivos de juicio y puedan continuar adelante con su labor de
g ecutores primarios de las normas de propiedad industrial, 1abor que reviste maxima dedicacion
y cuidado.

Ademas € legidador andino dispuso en € articulo 28 de la Decision 344, que la Oficina
Nacional Competente podra requerir € informe de expertos o peritos técnicos para que emitan su
concepto sobre los requisitos de patentabilidad previstos en las normas andinas de propiedad
industrial sobre la invencién contenida en la solicitud que analiza, facultad discrecional de las
Oficinas Nacionales Competentes, pero que complementalo dicho en € articulo 27 y asi permite
interpretar de mejor manera laintencion del legidador andino, cua esla de dotar de e ementos
objetivos al examinador de patentes, afin de enriquecer su apreciacion con abundantes
fundamentos técnicos y de cumplir con lafinalidad de las normas comunitarias.

7. Unavez culminadas las anteriores etapas ddl trdmite, se entrara d examen definitivo
de patentabilidad, del cual dependerala aceptacion o no de la patente de invencion parala
solicitud que seandlice. En este sentido conviene advertir que € legidador andino a referirse en
el articulo 27 d “examen de fondo” y en @ articulo 29 a “examen definitivo” caba mente quiso
gue durante € tramite que se suscite en las Oficinas Naciona es Competentes se distinga entre uno
y otro para€l caso de presentarse |0s supuestos previstos en € articulo 27 (vulneracion de
derechos 0 documentacion complementaria) toda vez que parallegar aunafind y acertada
decision y aplicacion de la norma comunitaria de patentes, € examinador debe allegar todos los
elementos de juicio posibles, pues en la medida en que sean mas los instrumentos de andisis, mas
objetivo y mejor sera e pronunciamiento final; de no requerirse informacion adicional o de no
exigtir vulneracion de derechos adquiridos de terceros, e examen de fondo deviene en definitivo.

De estaforma, hecho e examen definitivo, S éste es favorable, debera concederse la
patente de invencidn; s fuere parcialmente desfavorable, se otorgara  titulo de patente paralas
reivindicaciones que hayan pasado favorablemente dicho exameny s por € contrario, luego de
revisar todos esos elementos de juicio, € examen definitivo fuere desfavorable en su totalidad se
negara la patente de invencion parala solicitud que se estudie; en @ caso de que no se aleguen
los elementos necesarios para un megjor andlisis, dentro del plazo de tres meses, se declarara
abandonada la solicitud, precisamente sin que exista el examen definitivo, € cual no puede darse
por la carencia de los requisitos establecidos por € articulo 27”47

> Correccion de errores materiales en d titulo de la patente:

Las disposiciones previstas en los articulos 70 a 73 de la Decision 486 facultan a titular
de la patente para solicitar, en laforma alli establecida, la correccion de errores materiales en
e titulo de la patente, y la modificacion de ésta en cuanto a los datos del titular o del inventor
y alasreivindicaciones, asi como para que €l titular manifieste su voluntad de renunciar a una
0 més reivindicaciones o a la patente, de dividirlaen dos o méas o de fusionar dos o méas de
ellas. Setrata de facultades que derivan del derecho exclusivo que nace con |la patente de
invencion, la prueba de cuya concesion reside en €l titulo que el Estado otorga.

o Ibidem
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En lo que concierne ala facultad de solicitar la correccion de errores materiales, es decir,
de errores de impresion o de escrituraen €l titulo, se observa que, s bien lanorma prevista en
el segundo inciso del citado articulo 70 no fija de manera directa €l plazo de gercicio de la
facultad en referencia, prevé laremision y, en consecuencia, ordena la aplicacion, en lo
pertinente, de las disposiciones relativas ala modificacion o correccion de la solicitud de
patente. Visto que del ya citado articulo 35 cabe desprender que el pedimento de correccion de
cualquier error material en la solicitud de patente puede formularse en cualquier momento del
tramite, y visto que la disposicion indicada es aplicable, por mandato del articulo 70, a
pedimento de correccidn de cualquier error material en € titulo, corresponde interpretar que
este Ultimo pedimento podra formularse en cualquier tiempo, una vez concedida la patente y

hasta su vencimiento, mientras el derecho subsista en cabeza de su titular”.*®

4.3. Derecho vy obligaciones derivados de la patente

>  Vigencia de la patente de invencion

La Decision 344 establece que la patente de invencion tendra un plazo de vigencia de veinte
anos, contados a partir de la fecha de presentacion de la respectiva solicitud. (Art. 30). Esta
disposicion es aplicable para las solicitudes presentadas a partir del 1 de enero de 1994, asi como
para agquellas presentadas con anterioridad y concedidas durante lavigencia de la Decisiéon 344.

L as solicitudes de patente presentadas y concedidas con anterioridad al 1 de enero
de 1994 tienen que sujetarse a plazo de duracion que se encontraba vigente al momento en que
fueron concedidas por € respectivo Pais Miembro.

A las solicitudes presentadas y concedidas durante lavigencia de la Decisén 85 dela
Comisién del Acuerdo de Cartagena, se les aplicalo dispuesto por € Art. 29 de esa Decision
que establece:

“Se concedera la patente por un término maximo de diez afios contados a partir de lafecha
del acto administrativo que la otorga. Inicialmente se concederd por cinco afiosy, para
obtener la prorroga, € titular debera acreditar ante la oficina nacional competente que la
patente se encuentra adecuadamente explotada.”

A las solicitudes presentadas y concedidas durante la vigencia de la Decision 311, esto es,
desde @ 12 de diciembre de 1991 hasta el 13 de febrero de 1992, seles aplicalo previsto en €l
Art. 30 quedice:

“La patente tendra un plazo de duracién de quince afios, contados a partir de lafecha
de presentacion de la respectiva solicitud”.

* PROCESO 83-IP-2003. Caso: “Demanda de nulidad def articulo 5 de la Resolucion 00210 de
la Superintendencia de Industriay Comercio de la Republica de Colombia’ (DECISION 486).
En G.O.A.C. No 1008 de noviembre 6 de 2003.
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“A las solicitudes presentadas y concedidas durante la vigencia de la Decision 313, esto es,
desde @ 14 de febrero de 1992 hasta @ 31 de diciembre de 1993 se les aplica, en cuanto al
plazo de vigencia, |o dispuesto por & Art. 30, idéntico a de la Decision 311”.4°

>  Obligacion de explotar lainvencion patentada. | mportacion y comerciaizacion del
producto patentado

De acuerdo con € articulo 38 de la decision 344 de la Comision del Acuerdo de Cartagena,
la explotacion de la patente implica la gjecucion de diferentes actos que concurren para su
demostracion, estos son la produccion o laimportacion, la distribucion y la comercializacion del
producto patentado, o e uso del procedimiento patentado, siempre ligado ala distribucion 'y
comercializacion de los productos resultantes del procedimiento registrado. Estos conceptos
deben estar sempre ligados a concepto de que sempre se los haga en forma suficiente para
satisfacer la demanda del mercado.

Se entiende como explotacion € cumplimiento alternativo de todas las fases de
comercializacion de un producto esto es su produccién, su distribucion y por dltimo su
comerciaizacion a consumidor final. Por lo tanto la explotacion serefiere alas operaciones
economicas de produccion, importacion, distribucion y comercializacion del producto patentado.

Laexplotacion a efectos del Régimen Comuin sobre Propiedad Industrial, se entenderd
como la produccion industrial del producto objeto de la patente 0 € uso integral del proceso
patentado, entendido también como la importacidn, en estos dos casos sempre que seredice la
distribucion y su comercializacion, por 1o que resulta pertinente concluir que se entiende como
explotacién del procedimiento patentado cuando € producto obtenido por e procedimiento
patentado es producido, importado, distribuido y comercializado, requisitos indispensables para
gue se pueda considerar como expl otado.

La Jurisprudencia sobre e concepto de explotacion manifiesta:

“.... luego de considerar antecedentes jurisprudenciaes, en especial la sentencia de la Corte
Suprema en autos “ Franco Duranti ¢. Supramar, S.A.”, afirmacon relacion ala
interpretacion de nuestra jurisprudencia en torno del concepto de explotacion: puede
concluirse que ela ha considerado que la explotacion no puede satisfacerse ni mediante e
ofrecimiento o concesion de licencias, ni por la simple importacion de los productos
patentados (o fabricados con procedimientos protegidos), y que aquélla, por ende, debe
consistir en la fabricacion de los productos o utilizacion del procedimiento en formareal,
efectivay permanente, en unamedidata que satisfaga las necesidades de la demanda’.
(Revistadel Derecho Industrial Afio 14, 1992, Pag. 630).

A s mismo d profesor Manuel Pachon Mufioz, en la obra“Manua de Propiedad
Industrial”, pagina 56, sobre la explotacion de la invencién manifiesta:

49 PROCESO 81P-99. Patente: “PROCESO PARA LA PREPARACION DE NUEVOS
DERIVADOS DE FENETANOLAMINA QUE TIENEN ACTIVIDAD TERAPEUTICA”. En
G.0.A.C. No. 498 de 20 de octubre de 1999.
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Es importante sefidar en la definicidn, que para explotar lainvencion se requiere la
existencia de una empresa que entre sus actividades se dedique a este fin, pues la utilizacion de
los procedimientos patentados o la elaboracion del producto amparado por la patente debe reunir
las caracteristicas de “ permanente y estable’.

Para que exista explotacion, también debera suministrarse a mercado € resultado final;
por elo no basta que dicho resultado se utilice como insumo en la elaboracion de otros productos
fabricados por la empresa.

Por otra parte,  suministro a mercado se hara en condiciones razonables de
comercializacion, esto es, de manera que la cantidad, calidad y precio u otros factores andogos
satisfagan las necesidades del mercado nacional.

Para que haya explotacion de lainvencion se requiere que la empresa que laredice
funcione, como regla generd, en € pais miembro donde se otorg6 la patente, y no se
considera como explotacion ala efectuada en un pais extranjero, incluyendo |os otros paises de
la subregion”.>

50 | pidem
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5. Criterios jurisprudenciaes relativos a derecho de autor

> L a obra susceptible de proteccion. Laoriginalidad

A criterio de este Tribunal, para la presente interpretacion debe partirse de la definicién
de lo que es obra, en los términos de la Decision 351.

En ese sentido, € transcrito articulo 3 la define como “toda creacion intelectua original
de naturaleza artistica, cientifica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en
cualquier forma’.

De los elementos contenidos en la precedente definicion, varios son determinantes para
resolver el conflicto; a saber:

Debe tratarse de una “ creacion intelectual” , es decir, producto del ingenio humano, de
manera que e simple trabajo intelectual, por muy arduo o complejo que sea, no constituye,
por ese solo hecho, una creacion (V.. ANTEQUERA PARILLI, Ricardo: “ Derecho de
Autor” . Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI). Caracas, 1999. Tomo I.

p. 127), independientemente de las inversiones o recursos que se hayan aportado para su
produccién o gecucion.

Para que llegue atener entorces el carécter de” creacion” , es necesariala
“originalidad” , que no es sinénimo de “ novedad” , sino de “ individualidad” , vale decir, “ que
exprese |o propio de su autor, que lleve la impronta de su personalidad” , cuestion de hecho
gue debe examinarse en cada caso y, en €l presente, por e juez naciona. (V.. LIPSZYC,
Delia: “ Derecho de Autor y Derechos Conexos’. UNESCO/CERLALC/ZAVALIA.

Buenos Aires, 1993. pp. 65-66).

Sobre la originalidad ya se ha pronunciado este Tribunal, en la Interpretacion
Prgudicial 32-1P-98, a afirmar que: “Laoriginalidad -en e sentido de ‘individualidad’ -
como requisito existencial dela*obra’ objeto del derecho de autor, no constituye solamente
una elaboracion doctrinaria, Sino que es recogida en el plano del derecho positivo. Asdi, la
Decision 351 reconoce la proteccion a los autores sobre las “obras del ingenio” (articulo 1), y
a esos efectos define como autor a la persona fisica que realizala“ creacién” intelectual, y ala
obra como toda “creacion” de naturaleza artistica, cientificao literaria (articulo 3).”
(Interpretacion prejudicial 32-1P-97, caso “TERMINATOR”, del 02 de octubre de 1998. En
Gaceta Oficial del Acuerdo de CartagenaNo. 416 del 15 de marzo de 1999).

Por ultimo, esa creacion debe pertenecer al dominio literario, artistico o cientifico y, en
el caso de autos, al ambito literario, porgue tanto los programas de ordenador, como las
compilaciones legidativas, se expresan através de un lengugje, caracteristica de las obras
literarias (V.: ANTEQUERA PARILLI, Ricardo: “ Derecho de Autor”. Ob. Cit. Tomo I.

p. 299), independientemente de su género, mérito o destino, como lo expresa el articulo 1 de
laDecision 351.
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El Tribuna ha hecho la precedente mencidn expresa, tanto de los programas de
ordenador, como de |as bases de datos, porque conviene, alos efectos del caso concreto,

formular algunas precisiones iniciales que méas adelante se detallan”.>*

> El software y la base de datos

... d “software” o programa de ordenador, es definido por € articulo 3 de la
Decisién351 como la*“ expresion de un conjunto de instrucciones mediante palabras,
codigos, planes 0 en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de
lectura automatizada, es capaz de hacer que un ordenador —un aparato electrénico o
similar capaz de elaborar informaciones-, gjecute determinada tarea u obtenga
determinado resultado ...” .

Ahora bien, aunque muchas bases de datos —por el volumen de informacion almacenable
y larapidez para proporcionarla al usuario—, utilizan sistemas computacionales, existe la
tendencia a confundirlas con € “ software” utilizado, eventuamente, para“ informatizar” los
elementos recopilados, no obstante tratarse de dos bienes intelectuales distintos.

En ese sentido, se ha afirmado en doctrinagque s bien “ ... tradicionalmente el uso del
nombre “ bases de datos’ estaba reservado a aquellas colecciones procesadas por medios
informaticos, mientras que las compilaciones comprendian también las legibles de cual quier
otra forma (v.gr.: por fichaso listadosimpresos)” (V.. ANTEQUERA PARILLI, Ricardo:
“ Disposiciones especiales para ciertas obras (las bases de datos)” , en ANTEQUERA
PARILLI, Ricardo y FERREYROS CASTANEDA, Marysol: “ El Nuevo Derecho de Autor
enel Perd”. Perl Reporting. Lima 1.996), “ ... la originalidad o no en la recopilacion de
obras, hechos o datos no depende de su almacenamiento informatico, razon por la cual la
expresion “ bases de datos’ comprende a todas las compilaciones de informacién,
independientemente de que existan o no en forma impresa, en unidades de almacenamiento
en computador o de cualquier otra forma”. (V.. FERNANDEZ BALLESTEROS, Carlos:
“ El derecho de autor y los derechos conexos en los umbrales del afio 2000”, en € libro-
memorias del | Congreso |beroamericano de Propiedad Intelectual. Tomo |. Madrid, 1991.
pp. 107-133).

Asi lo haentendido €l legidador andino, al mencionar como obras distintas por una
parte, tanto a los programas de ordenador (Decisiéon 351, articulo 4, parrafo |), como alas
bases de datos (Decision 351, articulo 4, parrafo 11); y, por laotra, al caificar alas bases de
datos como “ recopilaciones’ (Decisiéon 351, articulo 58), sin exigir que éstas hayan sido
elaboradas con e auxilio de un computador y de un programa de ordenador, 0 mediante otros
medios no informéticos, incluso manuales. Esa posicion fue adoptada también,
posteriormente, por el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (ADPIC, articulo 10,2) en €l marco del Tratado de la
Organizacion Mundial del Comercio (OMC) y por € nuevo Tratado sobre Derecho de Autor
(articulo 5) de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que se refieren a
las bases o compilaciones de datos “ en forma legible por maquina o en otra forma” .

* Proceso 10-IP-99. En G.O.A.C. No. 468 de 12 de agosto de 1999.
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De dli que en el lengugje juridico-autoral, € vocablo “ compilacion” sea sinénimo de
“ coleccion” (V.. ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
(OMPI): “Glosario de Derecho de Autor y Derechos Conexos’ . Ginebra, 1.980. Voz 47.
p. 47), género creativo existente desde mucho antes de la era de la electronicay la
computacion.

Con lo cua puede concluirse que con & uso de un mismo programa de ordenador
puedan elaborarse bases de datos distintas y que una misma compilacién de datos pueda
realizarse con e uso de diferentes programas de ordenador.

“Pero aunque esa confusion parece advertirse en varios de los escritos y medios de
prueba que conforman las actuaciones del expediente, la interpretacion prejudicial
solicitada esta referida a los articulos 28 y 58 de la Decision 351, que analizados en
forma conjuntay armonica limitan dicha interpretacion a la proteccion de las bases de
datos, aungue las consideraciones precedentes resultan de suma importancia para el
Tribunal solicitante, en orden a la aplicacion de la normativa andina, tanto en relacion
con los programas de ordenador, también mencionados en €l articulo 58 de la
Decisi6n 351, como en cuanto a la proteccion de |as bases de datos” .2

> Definicion lega de “ programa de ordenador”

LaDecison 351 dispone en € articulo 3 que: A los efectos de esta Decision se
entiende por:

Programa de Ordenador (software):

Expresién de un conjunto de instrucciones mediante palabras, codigos, planeso en
cualquier otraforma que, a ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz
de hacer que un ordenador, -un aparato electrénico o similar capaz de elaborar informaciones-,
gjecute determinada tareay obtenga determinado resultado. El programa de ordenador
comprende también la documentacidn técnicay |os manuales de uso”.

Por su parte, laLey Venezolana sobre € Derecho de Autor, en su articulo 17 define e
programa de computacion como: “(omissis). Laexpresion en cuaquier modo, lenguaje,
notacion o cédigo, de un conjunto de instrucciones cuyo propdsito es que un computador lleve a
cabo unatarea o funcion determinada, cual quiera sea su forma de expresarse o € soporte en que
se hayaredizado la fijacion.

Segln € Glosario de la Organizacion Mundia de la Propiedad Intelectual “ Esun
conjunto de instrucciones que cuando se incorporan a un soporte legible por maquina, puede
hacer que una méquina con capacidad para € tratamiento de la informacion indique, realice o
consiga una funcion, tarea o resultado determinados.” (OMPI, “Glosario”, p. 54).

Como puede observarse, las definiciones citadas son coincidentes a indicar que & programa
de ordenador es, en su esencia, un conjunto de instrucciones destinadas a ser incorporadas aun
computador con lafinalidad de que este pueda llevar a cabo una funcién determinada.

% Ibidem
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Asi pues, alos efectos de la proteccion legal debe entenderse que latutela sobre €
programa de ordenador también comprende la documentacion técnicay |os manuales de uso.
En este sentido, la Ley de Propiedad Intelectua Ecuatoriana indica expresamente en su
articulo 28 que la proteccion incluye “ diagramas de flujo, planos, manuales de uso y en general,

aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia y organizacion del programa.” >3

> Laoriginalidad y la proteccion de |as bases de datos

Bajo las anteriores premisas, debe advertirse entonces, como primer elemento, que asi
como la originalidad en las “ obras originarias’ (es decir, las que no se basan en la
transformacion o modificacion de una obra primigenia), radicaen la* forma de expresion”
gue las individualiza en relacion con otras preexistentes, esa originalidad, en ciertas “ obras
derivadas’ (como en las colecciones 0 antologias de obras ya existentes), puede hallarse en su
“ composicion” , por giemplo, en “ la seleccidn de las obras o de los fragmentos de las obras
gue la componen y la metodologia con que son tratados’. (V.. LIPSZYC, Delia: Ob. Cit.

p. 114).

Tal estambién el supuesto de las recopilaciones o compilaciones (y las bases de datos,
son una de ellas, de acuerdo al articulo 58 de la Decision 351), las cuales, conforme a
articulo 4, parrafo 1) de la misma normativa comunitaria, y en concordancia con €l articulo 28
eiusdem, estan protegidas siempre que “ por la seleccion o disposicion de las materias
constituyan creaciones personales’ (resaltado y subrayado del Tribunal).

Esa formula no es nueva, ni exclusiva del Derecho Comunitario Andino, sino que tiene
su origen en e articulo 2,5 del Convenio de Berna, segiin e cual “ las colecciones de obras
literarias o artisticas tales como las enciclopedias y antologias que, por la seleccion o
disposicion de las materias, constituyan creaciones intel ectual es estaran protegidas como
tales, sin perjuicio de los derechos de los autores sobre cada una de las obras que formen
parte de estas colecciones’ .

Sin embargo, aunque el articulo 2,5 citado esta referido alas colecciones * de obras
literarias o artisticas’ , siempre fue interpretado que, dado € caracter enunciativo de la
referida norma, que le atribuye el empleo en ellade la expresién “ tales como” , no solamente
estaban protegidas aquellas compilaciones de obras literarias o artisticas (en este caso, sin
perjuicio de los derechos de los autores de las creaciones primigenias, objeto de la
recopilacion), sino también |as recopilaciones de otros elementos de informacion que no
constituyeran “ obras preexistentes’ (como datos jurisprudenciales, legislativos o numéricos,
efemérides, movimientos bursétiles, factores climéticos, etc.), siempre que la seleccidon o
disposicion de esas “ materias’, dieran como resultado un producto creativo con
caracteristicas de originalidad.

Ese es el sentido, en criterio de este Tribunal, de la incorporacion por €l legislador
andino de las bases de datos como compilaciones en €l articulo 4 parrafo Il), en concordancia
con € articulo 58, ambos de la Decision 351.

3 Proceso 24-1P-98. En G.0.A.C. No. 394 de 15 de diciembre de 1998.



pagina 62

Cuando la compilacién constituye una coleccion de obras preexistentes (como en las
antologias y recopilaciones), se afirma que son obras “ relativamente originales’ , pues la
originalidad radica unicamente en la composicion, “ en las que se protege la seleccion de
obras o de trozos de obras ajenas’ .( V. LIPSZY C, Delia. Idem. p. 70).

Y cuando la base o compilacion de datos no constituye una coleccién de obras
preexistentes (0 éstas no estan protegidas), sino una coleccion de el ementos de informacion
no tutelados en si mismos, solamente se puede invocar la proteccion por e derecho de autor
en cuanto a los elementos de seleccion o disposicion de los contenidos que constituyan una
creacion personal, pero no sobre dichos contenidos en si, pues de acuerdo al articulo 28 de la
Decision 351, la proteccion concedida por e derecho de autor a las bases de datos “ no seré

extensiva a los datos o informacion compilados....” .

En el mismo sentido se pronuncian, por gemplo, el ADPIC (articulo 10,2) y € nuevo
Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (articulo 5).

De esta manera, la originalidad en las compilaciones o bases de datos no radicaen la
“expresion” de las obras u otros elementos recopilados (pues esa expresion ya se encuentra
presente en el material coleccionado), sino en la*“ seleccion” o enla“ disposicion” de las
materias objeto de la recopilacion.

Ahorabien, como quiera que de acuerdo alos articulos 4 parrafo Il) y 28 de la
Decision 351, los vocablos “ seleccion” y “ disposicion” , estén separados por una“ o’ ,
disyuntiva, la originalidad exigida por dichas normas puede estar en uno cualquiera de esos
elementos (0 en ambos), vale decir, en la seleccion o en la disposicion de las obras o de los
datos recopilados en las bases.

Laoriginaidad en la*“ seleccién” implicala preexistencia de un importante nimero de
elementos de informacion (obras 0 simples hechos o datos), de los cuales e compilador elige
algunos de €llos, conforme a un determinado criterio y a una metodol ogia especifica que
reflejen un acto creativo.

Laoriginalidad en la“ disposicion” implica que no puede tratarse de una mera
acumulacién de hechos o datos (por muy laboriosa que sea esa acumulacion), ni tampoco que
esa disposicion se realice con la aplicacion de simples criterios rutinarios (como las guias
profesionales realizadas solamente a partir del indice afabético de todos |os miembros
colegiados), sino que supone una clasificacién de esos datos en formatal que den como
resultado una “ creacion personal” .

Asi, como lo ha sefidlado la mas calificada doctrina: “ de alli resulta un requisito
necesario para gque se hable de “ obra” al referirse a la base de datos, y es que por la
disposicion o seleccion de las materias (obras originarias o hechosy datos), pueda
afirmarse gque se trata de un trabajo creativo, con caracteristicas de originalidad (en €l
sentido de individualidad), de manera que quedan excluidas aquellas bases de datos producto
del resultado del simple trabajo mecanico o rutinario —siempre se menciona el gjemplo de los
listados telefonicos-, en los que no se advierte una creacion personal y, por tanto, carecen de
tutela autoral” (V.. ANTEQUERA PARILLI, Ricardo: “ Disposiciones especiales para
ciertas obras (las bases de datos)” . Ob. Cit. p. 246).
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En el caso concreto de las compilaciones legidativas, objeto de la presente
interpretacion, deben tomarse en cuenta varios factores, a saber:

1. Latendenciauniversal en derecho de autor, en plena concordancia con €
articulo 2,4 del Convenio de Berna, es la de excluir de la proteccidn por esta disciplinaalas
[lamadas “ obras oficiales’ (textos de orden administrativo, legidativo o judicial), entre otras
razones porque “ tratandose de normas o disposiciones en las cuales la comunidad tiene
interés en difundirlas, y constituye esa difusion, en alguna medida, una obligacion del
Estado, la proteccion por e derecho de autor podria significar una limitante para la libre
divulgacién dedichasobras’. (V.: ANTEQUERA PARILLI, Ricardo: “ Derecho de
Autor”. Ob. Cit. Tomol. p. 145).

2. Pero dlo no impide que se imponga a quien utilice tales obras la obligacion de
respetar los textos y mencionar la fuente, al estilo del derecho de cita, previsto en el
articulo 22 péarrafo a), de la Decision 351.

3. Quiere decir entonces que si se trata de una compilacién legidativa, no es
necesaria la autorizacion previa pararealizar esa coleccion, salvo disposicién legal expresaen
contrario, ni nadie puede alegar un monopolio sobre esos elementos de informacion, de
manerague “ cualquiera podra utilizarlos para la formacion de otra base de datos, pero sin
aprovecharse de lainversion y esfuerzo ajenos’ (destacado del Tribunal). (V.. LIPSZYC,
Ddlia. Ob. Cit. p. 116).

4. S ese esfuerzo geno da como resultado una obra (por la originalidad en la
seleccion o disposicion de las materias recopiladas), € titular de la base ostentara derechos
exclusivos sobre la compilacién de los datos (en la forma como selecciorn o dispuso los
elementos de informacion compilados, y no sobre la informacion en si misma), pero no podra
impedir que otra persona, sobre similares elementos (especia mente cuando se trate de
elementos de informacion de uso, interésy difusion publicas, que deben reproducirse
textualmente), realice otra compilacidn, con sus propias caracteristicas de originalidad en la
seleccion o disposicién de las materias.

5. Esaorigindidad enla*“ segunda” base de datos, podria estar, por gemplo, en la
seleccion del material (v.gr.: textos vigentes, modificados o derogados, total o parcial mente,
u otros datos que faciliten el acceso alainformacién) o en la disposicién o agrupacién del
mismo (v.gr.: organizacion por materias, titulos dados a los médul os de clasificacion,
aclaraciones derivadas de la entrada en vigencia de otras leyes, correspondencia con otras
normas, comentarios, 0 como consecuencia de lo anterior, en laforma de acceso ala
informacion para recuperar o utilizar ésta, etc.).

6. Pero s no esta presente la originalidad en la seleccion o disposicion de los textos
recopilados, como se ha dicho, sino una acumulacién de datos sobre la base de criterios
rutinarios, habra una base de datos, desde € punto de vista técnico, en € sentido de una
recopilacion de el ementos de informacion (en este caso, textos legales), pero no una base de
datos protegida por €l derecho de autor, al no cumplir con los requisitos de originalidad a que
serefieren los articulos 4,11 y 28 de la Decision 351.

7.  Otracosaes, a contrario, que larecopilacion de los datos no larealice el
“ segundo” compilador con sus propios medios o elementos, sino que se limite a* extraerlos”
de la base de datos preexistente (y no protegida por ausencia de originalidad en la seleccién o
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disposicion de las materias), por jemplo, mediante su duplicacion electrénica no autorizada,
pero ya en este supuesto no se estara en presencia de una violacion al derecho de autor, sino,
de ser e caso, frente a otras figuras de derecho comun, como la competenciadesleal o €l
enriquecimiento sin causa, por eiemplo, lo que le correspondera resolver a Juez nacional en
el caso concreto, y conforme alo alegado y probado en autos.

8. Esiguamente posible que & “ segundo” compilador, alos fines de * extraer” los
datos de la base preexistente, haya imitado, duplicado o reproducido € “ software” original
usado para la compilacion preexistente (no protegida si esta ausente la originalidad en la
seleccidén o disposicion de los elementos compilados), en cuyo caso tampoco se estara ante un
ilicito contra el derecho de autor sobre la base de datos, sino frente a una usurpacion de los
derechos autorales sobre el programa de ordenador, cuestion que también debe resolver el
Juez en el caso concreto, de acuerdo alo alegado y probado en autos.

Distinta es la situacion en otros &mbitos, como el comunitario europeo, que carece de un
texto codificado como la Decisiéon 351, pero cuya Directiva 96/9/CE del 11 de marzo de 1996,
no solamente reconoce la tutela alas bases de datos “ creativas’ , sSino que también otorga una
proteccion “ sui generis’ (distintaaladel derecho de autor), a aquellas bases de datos en las
cuales, sin necesidad del requisito de la originalidad en la seleccion o disposicion de las
materias, “ el fabricante demuestre que la obtencién, la verificacion o la presentacion del
contenido representan una inversion sustancial desde el punto de vista cuantitativo o
cualitativo...” (V.: RODRIGUEZ-TOQUERO Y RAMOS, Pilar: “La proteccion de las
bases de datos’ , en € libro- memorias del 111 Congreso | beroamericano sobre Derecho de
Autor y Derechos Conexos. Tomo 2. pp. 634-635), figura no prevista en el Derecho
Comunitario Andino.

Asi las cosas, en € referido Derecho supranacional, como es actualmente la solucién
mayoritariaen el Derecho Comparado, |as bases de datos solamente se encuentran protegidas
por €l Derecho de Autor en la medida en que constituyan obras, por reunir € requisito de la
originalidad, que se traduzca, para €l caso que nos ocupa, por la seleccién o disposicion de las
materias, todo conforme a los articulos 4 parrafo I1), 28 y 58 de la Decision 351, consagratoria
en & Derecho Andino del Régimen Comun sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos.

Laausencia o no de originalidad en una base de datos legidativa, en cuanto se trate
solamente de una mera yuxtaposicion de textos legales siguiendo simples rutinas conocidas o
gue, por e contrario, exista una creacion persona en cuanto a la composicion de esos datos,
en vista de la seleccion o disposicion de las materias, solamente puede ser apreciada por €l
Juez nacional en el caso concreto, de acuerdo alas probanzas aportadas al proceso, incluida

entre éstas |a de experticia, realizada a solicitud de parte o requerida de oficio”. °*

»  Elplagio

Porque, en efecto, si determinare el Juez nacional que hay una base de datos protegida
por la originalidad en la seleccion o disposicion de las materias, y también una accion
mediante la cual un tercero asume la paternidad de esa obra gjena, se habria producido un
plagio, ademas de otrosiilicitos contra los derechos exclusivos de orden patrimonial

> Proceso 10-1P-99. Ibidem.
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establecidos en € articulo 13 de la Decision 351, tales como la comunicacion publica, la
reproduccion, o ladistribucion de los gemplares. Pero, en cambio, de concluirse que no hay
obra, tampoco puede haber plagio, ni ilicito autoral alguno.

A tales efectos, se entiende por plagio “ ...el acto de ofrecer o presentar como propia, en
su totalidad o en parte, la obra de otra persona, en una forma o contexto mas o menos
alterados...” (subrayado del Tribunal). (V.. OMPI: “ Glosario de Derecho de Autor y
Derechos Conexos’ . Ob. Cit. Voz 188. p. 182).

De alli que, como lo ha apuntado la doctrina, 1a“ materia del plagio son las obras
intelectuales’ , es decir, las obras de ingenio literarias, artisticas o cientificas susceptibles de
ser reproducidas por cualquier medio. El caracter de obra intelectual estara dado por su
originalidad o individualidad. Esta nota es la causa de su proteccion. Su falta obstara ala
misma’ (destacado del Tribunal). (IRIBARNE, Rodolfo Antonioy RETONDO, Hilda:
“Plagio de Obras Intelectuales’ , en “ Los llicitos Civiles y Penales en Derecho de Autor” .
Ila Conferencia Continental de Derecho de Autor. Instituto Interamericano de Derecho de
Autor (IIDA). BuenosAires, 1.981. p. 110).

Por ultimo, vale destacar que, de acuerdo a |os criterios anteriormente expuestos, puede
existir un plagio del programa de ordenador, en cédigo-fuente o en codigo-objeto
(Decision 351, articulo 23) utilizado para la elaboracion o € uso de la base de datos, pero sin
gue se haya plagiado esta Ultima (porgue la informacion almacenada con € uso del mismo
programa sean distintos, o porque la seleccion o disposicion de los datos sea diferente), o que
exista usurpacion de la base o compilacion, aun empleando para ello otro programa de
ordenador, con su propia originalidad, o incluso a través del uso de medios manuales o no

informéticos, como ha sido expresado supra” .>®

> El programa de ordenador como objeto de proteccién autoral

Dentro de la gama de obras protegidas por ladisciplinade derecho de autor, se encuentran
incluidos los programas de ordenador o programas de computacion.

En € articulo 4 delaDecision 351 de la Comision del Acuerdo de Cartagena, cuando se
enuncian amodo g emplificativo € conjunto de obras que pueden ser objeto de proteccion
autoral, se hace directa referencia alos mismos.

Asimismo, la referida normativa comunitaria establece en su articulo 23 que los programas
de ordenador se protegen en los mismos términos que las obras literarias (programas operativos y
aplicativos). En consecuencia, al titular o titulares originarios y derivados de este tipo de
creacion ddl intelecto, le asisten |os derechos morales y patrimoniaes que constituyen e
contenido del derecho de autor, los que para su goce durante e 1apso previsto en laley no
requieren de un registro previo o inscripcion ante la oficina nacional competente, toda vez que
opera e principio de tutela o proteccion automéatica por € solo hecho de la creacion consagrado

» [ bidem.
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en e Convenio de Berna, en su articulo 5,2; ya que como sefida Delia Lipszyc “A diferenciade
lo que ocurre en € derecho de propiedad industria, € derecho de autor nace del acto dela
creacion y no del reconocimiento de la autoridad administrativa.” (LIPSZY C, Delia: “Derecho
de Autor y Derechos Conexos’, Ediciones UNESCO, Buenos Aires, 1993, p.68)”.>°

>  Autoriay titularidad

Partiendo del hecho de que e programa de ordenador es una creacién intelectual protegida
por e derecho de autor, € cua reconoce y garantiza una serie de derechos, es necesario
determinar quien debe ser considerado legalmente su autor y a quien corresponde € gercicio de
tales derechos.

Siendo esto asi, conviene precisar en primer término la nocién de autor. Ladoctrinaes
conteste a sefialar que en los paises cuya legislacion es de tradicion lating, tal es e caso de los
paises miembros de la Comunidad Andina, se considera autor solamente a la persona fisica que
crealaobra, excluyéndose de esta cdificacion alas personas juridicas o morales. La Normativa
Comunitaria Sobre €l Derecho de Autor y los Derechos Conexos, Decision 351, asi 1o reconoce
a contemplar en su articulo 3 que autor es “la persona fisica que redizala creacion intelectual” .

Asimismo, la Decision en referencia consagra una presuncion de autor a establecer en su
articulo 8: “Se presume autor, salvo prueba en contrario, la persona cuyo nombre, seudénimo, u
otro signo que laidentifica, aparezcaindicado en laobra’. Al respecto sefidaMILLE “Los
programas de computacion exhiben normamente en |os envases, etiquetas y documentacion de
sus gemplares, asi como en sectores de su codigo fuente y salidas por impresoras y por pantala
las menciones de copyright usuaes, generamente en laforma prevista por d articulo I11-1 dela
Convencién Universal sobre Derecho de Autor”. (MILLE, Antonio: “Lapirateria de los
programas de computacién. respuestas a las preguntas mas frecuentes’, en: Tercer Congreso
| beroamericano Sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, Montevideo, 1997, p. 779).

Digtinta a la situacion que se presenta en € supuesto de la autoria, esla de latitularidad de
los derechos de autor, en relacion ala cual se deben distinguir dos aspectos a saber: latitularidad
originariay latitularidad derivada.

El titular originario seréd Sempre una persona fisicay se corresponde, en consecuencia, con
el autor. En tanto que titulares derivados “ son las personas fisicas o juridicas que han recibido la
titularidad de algunos de los derechos del autor. Latitularidad derivada nunca puede abarcar la
totalidad del derecho del autor (mora y patrimonia). (LIPSZY C, Ddlia, ob. cit. p.127).

El gercicio de los derechos patrimoniales que se derivan de una determinada obra por una
personafisica o juridica distintadel autor, reviste sus particularidades dependiendo que ésta sea
producto del ingenio de un solo individuo o de varios, pudiendo presentarse en este caso a su vez
tres supuestos. coautoria, obras en colaboracion y obras colectivas.

% Proceso 24-1P-98. Ibidem
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Reviste fundamenta importancia a los efectos del caso especifico del programa de
ordenador, o pertinente alas obras colectivas. “... Enlaactuaidad es raro concebir un programa
de ordenador que no sea € resultado de diversas contribuciones individuaes, generamente de
dificil o imposibleidentificacién”. (TOBAR CARRION, Bernardo, en “X Congreso
Internacional sobre la Proteccion de los Derechos Intelectuales’, Quito, 1995, p. 371).

Por obra colectiva se entiende “ Aquella creada por lainiciativay bgjo la coordinacion de
una personafisicao juridica, quien la editay divulga bgjo su nombre, a partir de las contribuciones
personales redlizadas paratal fin por los autores que han participado en la elaboracion, las que se
funden en una creacién Unicay auténoma’. (LIPSZY C, Ddlig, ob. cit., p. 133).

Dada la naturaleza complega de este tipo de obra, en la que es dificil determinar con
precision quienes fueron sus autores, la Organizacion Mundia de la Propiedad Intelectua
(OMPI), se ha pronunciado a respecto sefidando que “Las obras colectivas participan
necesariamente de la situacion juridica de las obras andnimas, aungue con la diferencia de que no
existe a su respecto la hipotesis de que € autor revele su identidad” (OMPI: Comentarios a
Proyecto de Disposiciones Tipos para Leyes en materia de Derecho de Autor”, Documento
CE/MPC/1/2/-111, Ginebra, 1989, p. 36).

En tal sentido, € Convenio de Bernaen su articulo 15,3 relativo alas obras andnimas 'y
seudonimas establece:

“Paralas obras andnimas y paralas obras seudonimas que no sean aquellas de las que
se ha hecho mencidén en € parrafo 1) anterior, € editor cuyo nombre aparezca estampado en
la obra ser& considerado, sin necesidad de otras pruebas, representante del autor, con esta
caidad, estara legitimado para defender y hacer valer los derechos de aquéd.....”

De modo que, en e caso de los programas de ordenador, latitularidad del derecho
patrimonia serige por lo dispuesto en laley donde se reclame la proteccion y, afaltade
disposicidn expresa a respecto, deberd aplicarse, cuando corresponda, € régimen previsto para
las obras colectivas, siendo entonces el productor quien ostente esatitularidad, en €l gercicio de
los derechos patrimoniales que la ley reconoce, salvo pacto en contrario”.®’

> Derechos moralesy patrimoniaes

Dada |a proteccién via derecho de autor de esta clase de creaciones del ingenio, se
reconocen derechos de orden mora y patrimonial alos titulares de los mismos. Estos derechos
moraes son inalienables e inembargables, imprescriptibles e irrenunciables conforme o
establece € articulo 11 de la Decision 351 y son exclusivos'y confieren los llamados derechos
patrimoniaes que especificad articulo 13 de lamisma Decision.

Con respecto ala primera categoria, esto es, “1os que protegen la personalidad del autor en
relacion asu obra’ (LIPSZY C, Delia, ob. cit., p. 154), en los programas de computacion o de
ordenador, por tratarse en la mayoria de |os casos de obras colectivas, se presentan dificultades
enlo queasu gercicio serefiere,

> Proceso 24-1P-98. Ibidem.
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Taes dificultades se derivan del hecho de ser inalienables eirrenunciables, yaque a ser
précticamente imposible determinar la autoria en esta clase de obras, se dificultae gercicio
directo del derecho por parte de su autor, razon por la cua han tenido que crearse férmulas
dirigidas a garantizar su gercicio, tales como la presuncion de autorizacion por parte de los
autores a productor parala divulgacion de la obray la defensa de los derechos morales (solucion
adoptada por lalegidacién autoral de paises como Perlly Venezuela, entre otros).

Por su parte, los derechos patrimoniaes implican la facultad exclusiva del titular de
realizar o abstenerse de redlizar cualquier acto conducente ala explotacion economica de que la
obra pueda ser posible (en este caso, € programa de ordenador).

En relacion a esta categoria de derechos, la doctrina hace mencion a una serie de
caracteristicas, que a su vez congtituyen, en ciertos casos, diferencias respecto de los referidos
derechos morales:

a)  Esun derecho de contenido ilimitado: Aun cuando en las leyes que regulan €
derecho de autor se hace mencién a los distintos derechos patrimoniaes, debe entenderse que los
misMos no estan sujetos, como o sefidla Delia Lipszyc, antimero clausus (LIPSZY C, Délia. ob.
cit., p.175); por lo que se comprende bajo esta denominacion acuaquier forma de explotacion
de la que sea susceptible la obra.

b)  Estos derechos son independientes entre si: Fundamental importanciareviste este
punto, toda vez que € hecho de haber un titular autorizado o permitido la explotacion de su obra,
mediante licencia o cesion, no implica que se han consentido las restantes formas de utilizacion,
paralas cuales se requerira de la correspondiente autorizacion. Por tanto, lalicenciao cesion
dada solo surtira efecto respecto de aquellaforma de explotacion que se encuentre debidamente
especificada, y durante e 1apso y lugar geogréfico previsto.

c) Laslimitaciones o excepciones son de interpretacion restrictivac “... Estan sujetas a
ndmero clausus. Son especificas, a diferencia de los derechos, que son reconocidos con caracter
genérico. Por tanto, mientras laley no establezca expresamente determinada limitacion, e
derecho exclusivo del autor cubre toda forma posible de utilizacion de la obra, ya existente a
momento de la sancion de lanorma o que surjaen € futuro como consecuencia del desarrollo
tecnol 6gico o de nuevas modalidades en la comercidizacion de obrasy de productos culturales’
(LIPSZYC, Ddlia, ob. cit., p. 177).

d) Laautorizacion concedida por d titular de una obra para su uso, conllevala
obtencion por parte del mismo de una remuneracion.

e) Esdisponible, todavez que es susceptible de ser transmitido a personas distintas de
su autor o titular originario.

f) Finalmente, cabe resaltar que € derecho patrimonia es temporal, y por tanto se
extingue una vez cumplido su plazo de duracion, que conforme ala Decision 351 es el delavida
del autor y cincuenta afios después de su muerte.

Esta categoria de derechos, sefida Delia Lipszyc “ Son tantos como formas de utilizacion
sean factibles, no solo en d momento de la creacion de la obra, sino durante todo € tiempo en
gue ella permanezcaen e dominio privado” (LIPSZY C, Ddlia, ob. cit., p.175); de donde se
desprende que todas aquéllas actividades destinadas o dirigidas a la explotacién por cuaquier
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medio de la obra protegida sin la autorizacion previa del titular de los derechos, congtituyen un
uso ilicito del mismo, salvo que setrate de limitaciones a gercicio de las facultades de orden
patrimonia establecidas en las legidaciones respectivas.

En este sentido, la Decisién 351, en @ Capitulo VI “De los Programas de Ordenador y
Bases de Datos’, articulo 26 (acapite), establece los hechos que no constituyen reproduccion
ilegal de un programa de ordenador, de formaque € derecho de explotacién, tal y como se
indicara anteriormente, solo debe entenderse limitado a caso especifico dispuesto en laley. Asi,
el titular goza del derecho de explotar la obra en laforma que le plazca, y solo éste podra
autorizar otro uso distinto a permitido expresamente en laley, de modo que € derecho de
explotacion no conoce otras limitaciones que las establecidas en la misma

Delgado Porras sefida que “dado que con la propiedad se protege € interés de lacosaen la
integra totalidad de sus posibilidades’ (Pugliati, cit. por Baylos) € monopolio de referencia se
extiende a todas |as posibilidades de explotacion de la obra, sin que sea de aplicacion alas
mismas € principio de tipicidad legal, que parece necesario en lafiguradd privilegioy en
aguellos sistemas que conservan residuos de ella (Areadel copyright (...) “La propiedad
intelectual y la explotacion videogréfica’, ob. cit., por Delia Lipszyc, p. 176).

Tal principio adquiere especial significacion en € caso de los programas de ordenador,
toda vez que todas |as posibles formas de explotacion dificilmente podrian ser previstas’.>®

> Introduccién de un programa en la memoriainterna del ordenador

Otrade las limitaciones d derecho de explotacion, eslacontenida en € acapite del
articulo 26 de la Decision 351 de la Comision ddl Acuerdo de Cartagena, la cua hace dusiéon a
lapermision de introduccién de un programa de ordenador en la memoria interna del equipo para
efectos de su exclusivo uso persondl.

Asi pues, se observa como en la norma se establece claramente que cuaquier uso que no
sea “exclusivamente persond”, congtituye unainfraccion a derecho de explotacion conferido
por lalegidacion comunitariaandina. No obstante, en € aparte tnico del mismo articulo se
establece expresamente que como consecuencia de lo anterior, no seralicito su aprovechamiento
por varias personas, mediante la instalacion de redes, estaciones de trabajo u otro procedimiento
andogo, sin @ consentimiento de su titular.

Lacalificacion deilicitud dada a supuesto mencionado, obedece a que los derechos
patrimoniales del autor son independientes entre si, toda vez que la autorizacién concedida para
una forma de explotacién, como lo es € uso personal, no implica que quien haya obtenido la
autorizacion pueda extender la misma a otras formas de explotacion, como lo seriala utilizacion
en redes, pues en ese caso e requiere que medie licenciadd titular de los derechos, la cual
“Tiene como funcion especificalos limites y condiciones de la autorizacion concedida por €
autor para gque un tercero pueda gjercitar todo o parte de sus facultades exclusivas’. (MILLE,
Antonio: ob. cit. p. 782).

% [ bidem.
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Deformatal, que € licenciatario sdlo podra explotar la obra Unicay exclusivamente en los
términos que se establezcan en la licencia respectiva conforme alo expresado en € articulo 31 de
laDecisén 351, y quien no haya obtenido licencia no podra explotar la obra, de modo que
aquéllos que “a pesar de no haber obtenido unalicencia del autor paraello copien o usen
programas de computacion incurren en las responsabilidades civiles que los regimenes de
Derecho de Autor atribuyen alos usurpadores de las facultades exclusivas de |os autores respecto
desusobras” (Idem. Pag. 784)" >°

> La potestad exclusiva dd titular de derechos, para autorizar |a explotacion del programa
de ordenador

Como se indicara anteriormente, solo € titular o titulares de los derechos sobre una obra,
en este caso, un programa de ordenador, podré explotarla o autorizar su explotacion.

En este sentido, € articulo 54 dispone que ninguna autoridad ni persona natural o juridica,
podra autorizar la utilizacion de una obra, interpretacion, produccion fonografica o emision de
radiodifusion o prestar su apoyo para su utilizacion, s € usuario no cuenta con la autorizacion
expresapreviadd titular del derecho o de su representante.

De modo que, ninguna personadistinta a titular de los derechos sobre un programade
ordenador, podra facultar o permitir su utilizacion, y todo acto asi orientado, debe considerarse
violacion ala proteccion conferida por la normativa comunitaria andina.

Igualmente, es solidariamente responsable la autoridad judicia 0 administrativa que
estando en conocimiento de la violacion de los referidos derechos, tolere o haga caso omiso de
ésta, debiendo entenderse tal hecho una prestacion de apoyo para su utilizacion, toda vez que
“apoyo” es amparo, respaldo, asistencia, cooperacion y colaboracion, razén por lacual debe
considerarse que la prestacion de apoyo no sdlo incluye actos positivos o de accidn, sino también
actos negativos o de omision.

En tal sentido, todo proceder o comportamiento dirigido a secundar, respaldar, proteger o
permitir usos no autorizados de obras amparadas por € derecho de autor, y en este caso, de
programas de ordenador, aun cuando se trate de conductas omisivas, encuadran dentro del
supuesto de hecho contenido en € articulo 54 de la Decision 351 de la Comision del Acuerdo
de Cartagena’ .°

> Medidas cautelares

“ParaMarysol Ferreyros, laimportancia del sistema cautelar estriba en:

1. Muchas de las infracciones que se cometen tienen un caracter tempora y efimero,
especialmente en las comuni caciones publicas no autorizadas.

*° | bidem
% | bidem,
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2.  Losgemplaresilicitamente reproducidos o distribuidos , y los equipos utilizados
paralareproduccion ilegal, pueden ser desplazados u ocultados rgpidamente.” (FERREY ROS
CASTANEDA, Marysol. “Las accionesy los procedimientos civiles’. El nuevo derecho de
autor en e Peru. 1ra Edicion. Perd, 1996. Pag. 512).

DdliaLipszyc indica que “Las medidas cautelares que pueden ser solicitadas antes de ser
promovidala accion y alin antes de que tenga lugar la infraccion, tienen fundamental
importancia, como dijimos, tanto para evitar la consumacion del ilicito, como para asegurar
medios de prueba, bien o € objeto del proceso (omissis). Lainmaterialidad delaobray su don
de ubicuidad determinan que unavez que ella ha sdo difundida escapa ala custodia del autor o
de sus derechohabientes y sea susceptible de ser apropiada, utilizaday transformada sin su
intervencion”. (LIPSZY C, Delia. ob. cit. Pag. 580).

LaDecision 351, en su articulo 56, establece las medidas cautelares que podra ordenar la
autoridad nacional competente de |os paises miembros de la Comunidad Andina con € fin de
asegurar aplenitud € gercicio de los derechos conferidos por lamisma. Entre esas medidas
figuran laincautacion, € embargo, € decomiso 0 secuestro preventivo, segiin corresponda,
cuando haya infraccion de los derechos, y laincautacidn, embargo, decomiso o secuestro de los
aparatos o medios utilizados parala comision del ilicito.

Asi pues, la autoridad nacional competente esta facultada para adoptar 1as medidas
respectivas cuando haya tenido lugar lainfraccion de derechos conferidos por laley, con la
salvedad de que éstas no podran recaer respecto del ejemplar adquirido de buenafey para
exclusivo uso de un solo individuo, sin perjuicio de lo dispuesto en € articulo 25 de lamisma
Decision. Labuenafe en @ uso de los programas de ordenador comprende |os [lamados usos
honrados y € uso persona que tal como los describe € articulo 3, in fine de la Decision 351 son
los que no interfieren con la explotacion normal de la obra ni causan perjuicios irrazonables alos
intereses legitimos del autor o se trata de una forma de utilizacion de la obra exclusivamente para
USO propio y en casos como de investigacion y esparcimiento personal.

L os procedimientos, oportunidad, legitimacion del solicitante asi como los requisitos para
las medidas precautelares y la procedencia de la solicitud, se sujetaran a las normas del derecho
nacional, en aplicacion del principio excepciona de “complementariedad” entre e derecho
comunitario y e derecho nacional”.®*

> Naturaleza y fines de | as asociaciones 0 sociedades de gestion colectiva

Lafilosofia de las sociedades de gestion colectiva se deriva de la doctrinay de laley
comunitaria; de €ellas se desprenden sus atribuciones de administrar los derechos de los
asociados segun sus normas organicas, procurando los mejores beneficios para ellos, como los
del fomento de la produccién intelectual y el mejoramiento de la cultura. Por conducto de
estas entidades que se llamaran en adel ante dentro de esta sentencia * Sociedades de Gestion”
pero que se conocen también como Sociedades de Administracion o Sociedades de
Percepcion o Asociaciones de Gestion, seredlizael gercicio delos derechos patrimoniales de
autor y de los derechos conexos. Dicese que “en un sentido lato, siempre que haya una
actuacion conjunta de un grupo de autores o de titulares de derecho de autor o conexos podria

o [bidem.
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decirse que se estd en presencia de esta actividad” como una forma de actuar “en interés de
una pluralidad de autores o titulares de derechos’, que se efectlia “ por un tercero, persona
natural o juridicaa que cada uno de estos |e haya otorgado |os oportunos poderes de
representaci on - gestion colectiva- por “agentes’. “(Delgado Porras Antonio, “La Funcion de
las Sociedades de Gestion de Derechos de Autor y Derechos Conexos’. Condiciones
necesarias para su cumplimiento, Curso de la OMPI sobre Derechos de Autor y Derechos
Conexos, en Cooperacion con € Ministerio de Educacion y Cultura del Ecuador, e Tribunal
de Justicia del Acuerdo de Cartagenay la Sociedad de Autores y Editores (SGAE), Quito,
noviembre de 1995).

La existencia de la sociedad de Gestion Colectiva se justifica por la doctrina, por los
siguientes motivos:

a  El gercicioindividua del derecho de autor resulta de muy dificil cumplimiento
frente ala diversidad de usos que de la produccion artistica o literaria se redliza a través de
comunicaciones publicas como radio, television, salas de fiesta, tecnologia digital, etc.

b)  Losderechos de simple remuneracién concedidos alos artistas por la Convencién
de Romayy por las leyes nacionales no podrian llevarse a efecto sin la gestion colectiva.

c) Laexistenciade un gran nimero de artistas, escritores y en general titulares de
derechos de autor con una relativamente débil posicion negociadoray contractual para
salvaguardar 1os derechos de remuneracion, requiere de una efectiva representacion por
conducto de las sociedades de gestion.

d) Lagarantiaparae usuario de poder obtener licencia de uso por parte de una
sociedad de gestion, que representa a todos |os artistas.

En sintesis la administracion colectiva del derecho de autor y de los derechos conexos
se justifica cuando tales derechos “no pueden gercerse en la practica de manera individual o
cuando desde el punto de vista econdmico sea desventgjosa’ (Pérez Solis Miguel, “La Gestion
Colectivaen los Umbrales del Siglo XXI: de los Derechos Conexos’, publicado en la
Memoria del Tercer Congreso | beroamericano sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos,
Montevideo 1997, pag. 14).

La existencia de estas sociedades se justifica alin mas frente al progreso y desarrollo de
latecnologia digital que permite almacenar una inmensa cantidad y combinacion de
categorias de obras y fonogramas y en genera de datos combinado en sistemas de
multimedia, sistemas en los que las sociedades de gestion estan en mejor capacidad de seguir
€l rastro de las interpretaciones o € ecuciones de obras protegidas por derecho de autor,
respecto de las cuales ha concedido licencia.

Desde e punto de vista de la naturaleza juridica las sociedades de gestion colectiva,
aungue no reguladas en las convenciones internacionales, tienden a ser organizadas como
instituciones de naturaleza privada en algunos paises europeos, en Estados Unidosy en
Latinoameérica, sin perjuicio de que puedan ser sometidas a autorizacién de funcionamiento, a
fiscalizacion o vigilancia por parte del Estado, alaintervencion parae sefialamiento de
tarifas, etc. No participan estas instituciones de la natural eza de sociedades mercantiles, por
cuanto no estan sujetas a aporte de capital de sus miembros, no se constituyen intuitu
personae, no tienen fines de lucro, lo cual no indica que estén impedidas de desarrollar
actividades econdémicas 0 actos mercantiles. Para agunos las anteriores caracteristicas hacen
gue las entidades de gestion sean consideradas mas bien como asociaciones sui generis,
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sujetas a unaregulacion detallada. (V éase Antequera Parilli Ricardo, Derechos de Autor,
Direccion Nacional de Derechos de Autor, Caracas, segunda Edicion, 1998, pags. 688 y 689).
La Decisiéon 351 no define explicitamente la natural eza privada o publica de estas sociedades.

En la sociedad de gestion la relacion juridica entre éstay sus miembros o asociados
puede ser la del mandato con representacion para la administracion de los derechos de
autores, artistas o productores, € cual puede ser voluntario o por imperio de laley.
Consideran lostratadistas que la relacion entre la asociacion y sus miembros se asimila a una
concesion 0 auna“cesion fiduciaria’ con respecto a los derechos patrimoniales que ceda
(Delgado Antonio, “Gestion Colectiva del Derecho de Autor y de los Derechos Conexos’,
citado por Antequera Parrilli, obra citada, pag. 697). La sociedad sdlo podraredizar las
gestiones para las cuales el miembro o asociado haya accedido.

Pueden ser miembros las sociedades de gestion colectiva, en términos generales, los
autores y los titulares de derechos de autor, de una parte y los titulares de derechos conexos,
de otra advirtiéndose si que no existe la posibilidad juridica para que en una misma sociedad
converjan miembros pertenecientes a unay otra categoria, como se indica més adelante en
esta sentencia’.®2

> Reconocimiento de personeria juridicay autorizacion de funcionamiento de las
sociedades de gestion

En e proceso interno generador de la presente consulta se debate € tema de la
distincién entre el reconocimiento de personeria de una sociedad colectiva de gestion por la
oficina nacional competente y la autorizacion de funcionamiento propiamente dicha,
indicandose que por € primero se reconoce la existencia de tal personeriay se permite ala
sociedad gjercer su razon socia una vez que la autoridad nacional competente declare
formalmente congtituida la sociedad. Cosa distinta es la autorizacion de funcionamiento.

Aunqgue las dos formas relacionadas con la constitucion y funcionamiento de las
sociedades de gestion colectiva debieran estar comprendidas dentro de una sola actuacion
administrativa, para que la sociedad una vez nacida a la vida juridica pueda gercer su
capacidad de actuacion en forma plena, debe indicarse que, de todas maneras, una sociedad de
gestion colectiva para que pueda gjercer las atribuciones que le sefialalaley comunitaria debe
estar previamente autorizada por la oficina nacional competente, segun lo establece € articulo
43 de la Decision 351, la que, para efectos de lafuncién y vigilancia que e Estado debe
gjercer sobre estas entidades, exige la correspondiente autorizacion de funcionamiento. Ello
indicala calidad de entidades de derecho privado, que tienen en la subregién, sujetaa control
y vigilancia del Estado.

La autorizacion de funcionamiento que en términos de la doctrina administrativa se
conoce como un “acto condicion”, hace que los sujetos de derecho para los cuales se declare
gue retinen los requisitos exigidos por laley, puedan gercer sus atribuciones. Se ha dicho que
através de laautorizacion se gjerce e control del acceso de estas organizaciones a la gestion
autoral y de ali nace lavigilancia del Estado para asegurar €l cumplimiento de las condiciones
de funcionamiento exigidas en laley. En la Decision 351 se sigue el modelo de control no solo
formal de |las sociedades de gestion, como lo indica € articulo 45 literales a) al), sino de fondo,

®2  Proceso 22-1P-98. En G.0.A.C. No. 419 de 17 de marzo de 1999.
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como se desprende particularmente del articulo 45 litera f), que se gerce tanto desde el
comienzo de lavida de la sociedad (articulo 43), como alo largo de ella (articulos 46, 47 y 50).
La autorizacion de funcionamiento no es el acto por € cual se da reconocimiento de la
existenciajuridica de la sociedad, sino que constituye un acto administrativo de habilitacion de
la sociedad para que desarrolle su actividad dentro del marco legal establecido.

El reconocimiento de personeria en cambio esta destinado a dar nacimiento a la sociedad
como ente juridico distinto de los socios individua mente considerados. Podria decirse que la
persoreria juridica se produce en el momento en gque se constituye legalmente una sociedad por
el reconocimiento que de ella haga € Estado, pero por ese sdlo hecho no puede entrar a
funcionar sin la autorizacién previa del estado (Oficina Nacional Competente), que debe
hacerlo una vez comprobado & cumplimiento de los requisitos exigidos en laley comunitaria.

Cuestion importante se suscita en €l caso en estudio con la autorizacion de
funcionamiento, pues la exigencia dd literal k) del articulo 45 de la Decision 351 en €l
sentido de que las sociedades de gestion colectiva deben obligarse a no aceptar miembros de
otras sociedades de gestién del mismo género, sino cuando hubieren renunciado previamente
a€llas, se ha establecido que es un requisito que debe cumplirse para obtener la autorizacién
de funcionamiento. De manera que si por falta de desarrollo reglamentario de laley
comunitaria en € derecho interno para regular la autorizacion de funcionamiento se llegare a
arguir -como lo ha hecho la Direccion General de Derechos de Autor- que la norma
comunitaria no se ha podido poner en efecto, quedarian en suspenso y sin poder vinculante las
determinaciones de la Decision 351 relativas a los requisitos que deben cumplirse parala
autorizacion de funcionamiento, ertre ellos € del literal k) audido.

Sobre este punto debe enfatizar €l Tribunal, en primer lugar, que la norma comunitaria en
estudio si sefid 6 claramente & régimen de autorizacion de funcionamiento de las sociedades de
gestion colectiva, como se desprende de |0 establecido en el articulo 43 de la misma Decision
en concordancia con € articulo 45, que asignan categoricamente a la oficina nacional
competente la facultad de autorizar €l funcionamiento de las sociedades previo € cumplimiento
de requisitos tales como los contenidos en los literales k) y 1) sobre obligacion de los asociados
de no aceptar miembros de otras sociedades de gestion del mismo género y sobre cumplimiento
de los demés requisitos sefialados en las legislaciones internas. Es decir, cuando laley
comunitaria se refiere en concreto alas oficinas naciona es competentes identificandolas como
las Direcciones de Derechos de Autor y a ellas les asigna la funcion de expedir las
autorizaciones de funcionamiento, indudablemente debe entenderse que el tema estaregulado a
nivel comunitario, y a éste le es aplicable e principio ampliamente reconocido por este
Tribunal de aplicacién directa, inmediatay prevalente en cada uno de los Paises Miembros® .

o [ bidem.
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Calidad de autores y editores, y diferenciacion con |os titulares de derechos conexos

Se debate en el proceso interno la distinta calidad del autor propiamente dicho de una
obray del editor de lamisma, hasta el punto de que la demandante considera que los editores
que figuran como miembros de la nueva sociedad de gestion no pertenecen ala misma
actividad del autor ya que, seguin € actor, €l editor es un mero intermediario en el proceso de
difusién de una obra, carece de fuerza creativa 'y por esas circunstancias no puede formar
parte éste de una sociedad de gestion, con lo cual el demandante asimila al editor més a un
titular de derechos conexos.

Por ello estima el Tribunal indispensable referirse ala distincion entre derecho de autor
como titularidad originaria, y a editor, como titularidad derivada. En primer lugar debe
decirse que € derecho de autor nace para éste con la creacién de la obraintelectual. Parala
Organizacion Mundia de la Propiedad Intelectual, OMPI, el autor es la persona que crea una
obra. Estadefinicion coincide con la de autores como Antequera Parilli y otros, asi como con
el Proyecto de Ley de Derecho de Autor patrocinado por la Business Software Alliance (BSA)
gue hace recaer la proteccion de derecho de autor sobre todas las obras del ingenio de caréacter
creador, de naturaleza literaria, artistica o cientifica. La nocién es recogida también por la
Decision 351 cuando en su articulo 3 define al autor como la persona fisica que realizala
creacion intelectual. LaProteccion a derecho de autor comienza pues en e momento de
creacion de laobra sin que para ello se requieratrdmite o inscripcion alguna. El autor es
titular de su derecho per se hasta el punto de que € articulo 8 de la Decision 351 sefiala que se
presume autor a la persona cuyo hombre aparece indicado en la obra. Por eso se le califica
como titular del derecho en calidad de autor, |o cual no impide que una persona natural o
juridica sin ser creador de una obra pueda ostentar titularidad de los derechos patrimoniales de
una obraalaluz delo sfialado en € articulo 9 de la Decision 351.

De la naturaleza del derecho de autor se desprende que siendo e autor aquien le
corresponde la titularidad originaria del derecho por ser creador de la obra, tiene la facultad de
transferir a un derecho- habiente su derecho patrimonial. Ese derecho- habiente es quien
adquiere la calidad de titular del derecho patrimonial en forma derivada. Corresponde pasar a
establecer ahora como se realizala transmision de un derecho a otra personay que calidad
ostenta quien lo recibe. Sdlo asi, alaluz de la norma comunitaria, se podra despegjar la duda
presente en €l proceso interno, acerca de si en una misma sociedad de gestion colectiva
pueden o no coexistir € autor y € editor.

Sobre la naturaleza del acto por €l cual se transfiere el derecho patrimonial de autor no
existe coincidencia entre quienes se ocupan de este tema. Para algunos (Planiol y Ripert,
citado por Antequera) -los que conciben el derecho autoral como perteneciente a la propiedad
intelectual- latransmision se realiza como una venta. Para otros se trata de una delegacion o
autorizacion para el gjercicio del derecho patrimonia (Della Costa Héctor, citado por
Antequera) y paraotros, € fenomeno es e de una cesién especial, no exclusiva del derecho
pecuniario por parte del autor o de un cesionario autorizado paraello. El cesionario final del
componente patrimonial de los derechos de autor adquiere € titulo en forma derivada, por
medio de lacesion. Asi lo reconoce expresamente el articulo 30 dela Decisién que se
interpreta, a distinguir la cesion, de las licencias de uso de obras protegidas.
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Sea una u otra la tendencia que se acoja -puesto que € articulo 9 de la Decision 351 degja
este aspecto a la regulacion de las legidaciones internas de los Paises Miembros- 1o cierto es
gue los derecho- habientes en su calidad de cesionarios se subrogan al autor para el gercicio
de los derechos patrimoniales cedidos, ocupan su lugar, por asi decirlo, y por tanto mal puede
afirmarse que siendo titulares tanto el uno como e otro, sean considerados como
pertenecientes a actividades distintas. No es aceptable pues para este Tribunal que los
titulares originarios y derivados estén impedidos de participar como miembros de una misma
sociedad de gestion colectiva®.%

o Ibidem



