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1. Presentacion

El Magistrado Guillermo Chahin, en el mes de noviembre de 2003, elabor6 un estudio
amplio sobre “ Criterios Jurisprudenciales en Materia de Propiedad Industrial”, con motivo de
su asistenciaa Segundo Seminario Regional sobre Propiedad Intelectual para Juecesy
Fiscales para América Latina, auspiciado por la Organizacion Mundia de Propiedad
Intelectual y otros Organismos, con base en la reiterada jurisprudencia sentada por €l
Tribunal, los mismo que siguen orientando |as actividades de este Organo Jurisdiccional
Colegiado, con muy peguefias variantes y complementaciones que seran debidamente
resaltadas en el andlisis que hago atiempo de referirme alos procesos de | nterpretacion
Prejudicial sobre la materia, correspondiente al afio 2004, por 1o que, por razones de utilidad
précticay de consecuenciaen €l trabgjo, dichos criterios se los reitera plenamente maxime, si
en € presente afio, con motivo de la celebracién de los 25 afos de Creacién del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina, se ha editado un libro intitulado “ Testimonio Comunitario”,
cuyo gjemplar acompafio, que contiene la contribucién de este Tribunal, en Materia
Doctrinariay Jurisprudencial, a la Institucionalizacion del proceso de Integracion de la
Comunidad Andina.

2. Criterios referidos al ordenamiento juridico comunitario

2.1. Lacomunidad

Es un organismo supranacional, gerce la soberania compartida resultante de la cesion
de parte del gercicio de la soberania que aportan los paises miembros, dispone de un orden
juridico propio cuya estructura, si bien sigue los lineamientos tradicionales en |o que respecta
aladivisiéon de poderes, sin embargo tiene diferentes rganos y caracteres que se encargan de
legislar, administrar sus intereses, y dirimir las controversias que surjan en su seno; tiene un
ordenamiento juridico que proviene de los tratados constitutivos y de |os 6rganos legidativos
creados por aguellos, cuya jerarquia, aplicacion, efectosy supremacia se rigen por principios
gue les son propios, de donde emerge una nueva rama del derecho llamada Derecho
Comunitario. Sus competencias no son de caracter general sino parcialesy atributivas, y
responden a la consecucion de os objetivos que pretende alcanzar, de donde se desprende su
diferencia con el Estado Federal aunque muchas de sus instituciones se inspiran en é.

2.2. Orden juridico comunitario

El Orden Juridico Comunitario es un sistema normativo debidamente estructurado e
institucionalizado que contiene poderes y competencias propios, derivados de las cesiones del
gjercicio de la soberania sobre determinadas materias hechas por 1os Paises Miembros
—soberania compartida—, que se desarrollan en un complejo tejido de regulaciones juridicas,
con 6rganos y procedimientos a través de los cuales se generan, interpretan y aplican las
normas juridicas comunitarias, se determinan los derechos y obligaciones de los sujetos que
integran la. comunidad y se establecen mecanismos de resolucion de controversias asi como la
imposicién de sanciones por violacion de sus mandatos.
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Al respecto Guy |ssaac, en su libro*, sostiene que, se Ilama orden juridico a un conj unto
organizado y estructurado de normas juridicas que posee sus propias fuentes, dotado de
organos y procedimientos aptos para emitirlas e interpretarlas a la vez que hacerlas confirmar
y sancionar, llegado e caso, las violaciones.

En la Comunidad Andina el orden juridico esta conformado, definido y caracterizado
en los articulos 1 a 4 del Tratado de Creacién del Tribunal. Al respecto e Dr. Guillermo
Chahin Lizcano, Magistrado del Tribunal, sobre el temadice: “ Alli se establece cuéles son
las normas que lo integran, su naturaleza y ambito de aplicacion, su jerarquia'y
preeminencia, asi como las competencias y facultades de los érganos que se encargan de su
vigilancia y de su observancia, y, en fin, los sujetos pasivos y los érganos competentes para
generar derecho derivado o secundario ... El propio Tratado de Creacion del Tribunal
determina en su articulo 1 la jerarquizacion de dicho orden juridico, de tal forma que existe

una relacion de subordinacion del derecho derivado con respecto al derecho originario” 2.

2.2.1. Caracteres

Esencialidad, porque de su existencia depende la supranacionalidad comunitaria;

propio, por cuanto tiene peculiaridades diferentes alos ordenes juridicos internos
de los Paises Miembros,

auténomo, toda vez que genera sus propias hormas y procedimientos en gjercicio
del reparto y transferencia de competencias previstas en su tratado constitutivo, que no
pueden ser quebrantados ni desconocidos por los érdenes juridicos internos; e

institucional, que se expresa en un conjunto de normas debidamente estructuradas
y sistematizadas que establecen la division y funciones de los poderes de la organizacion
comunitaria supranacional, asi como se asignan atribuciones'y competencias a sus 6rganos e
instituciones que conforman el sistema de integracién, con el objeto de garantizar € normal
desenvolvimiento de sus actividades generando condiciones de continuidad, estabilidad y
solidez, que le aseguren la consecucion de los objetivos del organismo supranacional.

2.3. Ordenamiento juridico comunitario

El ordenamiento juridico de la Comunidad Andina esta conformado por el conjunto de
normas juridicas comunitarias provenientes de la voluntad de |os Paises Miembros,
contenidas en tratados constitutivos de la comunidad (Acuerdo de Cartagena, Tratado de
Creacion del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinay Tratado Constitutivo del
Parlamento Andino con sus respectivos protocol os modificatorios), por las normas derivadas
generadas por los 6rganos creados para dictar un marco normativo propio (Decisiones del
Consgo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisién y Resoluciones de la
Secretaria General), y por los Convenios de Complementacion Industrial que adopten los
Paises Miembros entre si y en el marco del proceso de integracion subregiona andina, con sus
caracteres de autonomia, de aplicacién inmediata en e territorio de los Paises Miembros, de
efecto directo y de primacia sobre el derecho interno a que se integran.

Isaac, Guy. 1985. Manua de Derecho Comunitario General. lera. Edicion, Editoria
Ariel SA., Baracelona, Espaiia.
Chahin Lizcano, Guillermo. Documento Citado.
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2.3.1. Estructurajerarquica

Al igual que los ordenamientos juridicos de los paises miembros se encuentra
jerarquizadas dentro de los principios de la piramide de Kelsen, el ordenamiento juridico
andino en €l articulo primero del Tratado de Creacion del Tribunal esta también supraordenado,
donde aparece la jerarquia superior de las normas congtitutivas u originarias respecto de las
normas derivadas y la consiguiente subordinacién de estas con respecto al derecho originario.

ESTRUCTURA JERARQUICA DEL ORDENAMIENTO
JURIDICO DE LA COMUNIDAD ANDINA

Acuerdo de Cartagena, sus protocolos e
InstrumentosAdicionales

Tratado de Creacién del Tribunal Andinoy sus
Protocolos M odificatorios

Tratado Congtitutivo del Parlamento Andino

Decisiones del Consgjo de Ministros de
Relaciones Exteriores

Decisiones dela Comision dela CAN

Resolucionesdela Secretaria General dela
Comunidad

Convenios de Complementacion I ndustrial y
otrosque adopten los paises miembrosentresi y
en el marco del proceso deintegracion

r111

Fuente: Elaboracién propia
2.3.2. Caracteres

Laautonomia del ordenamiento juridico comunitario es una emanacion del orden
juridico comunitario, y de los principios comunitarios de aplicacion inmediata, efecto directo
y primacia, de trascendental importancia para preservar €l proceso de integracion, toda vez
que por medio de €ella, se evita que los derechos nacionales quebranten el Derecho
Comunitario garantizando su interpretacion y aplicacién uniforme en todos los Paises
Miembros, através de conceptos del Derecho Comunitario que se definen en funcién de las
necesidades de éste y de los objetivos de la Comunidad.

Lapreservacion del orden juridico comunitario se sustenta en los principiosy
obligaciones contenidos en € articulo 4 del Tratado de Creacién del Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina, asi como en las competencias que se le atribuyen a este 6rgano
jurisdiccional de las cuales derivan e conocimiento y decision de |os recursos y acciones
previstos en € referido Tratado.

Con fundamento en € citado articulo 4, lajurisprudencia uniformey reiterada del
Tribunal sefiala que a través de dicha norma, los paises miembros han adquirido “ doble
obligacion: una de caracter positivo de ‘hacer’ y otra de orden negativo de ‘no hacer’. Por
la primera |os paises miembros deben adoptar toda clase de medidas que garanticen el
cumplimiento de la normativa andina, es decir, de las obligaciones y compromisos adquiridos
en virtud del derecho originario y de las que corresponda por mandato de las normas
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secundarias o derivadas. Por otra parte en virtud de la segunda obligacion € pais miembro
debe abstenerse de toda medida asi sea legislativa, judicial, gjecutiva o administrativa del
orden central o descentralizado geogr aficamente o por servicios, [lamese leyes, reglas,
procedimientos, requisitos, decisiones, decretos, resoluciones, acuerdos, dictamenes,
sentencias o providencias que puedan obstaculizar la aplicacion del ordenamiento

juridico andino.” 3

En observancia de este compromiso asumido voluntariamente por los paises miembros,
estos deben cumplir con dichas obligaciones y en su mérito introducir en sus constituciones
preceptos claros y bien definidos sobre la tematica de la integracion, que faciliten el proceso
de adecuacion del ordenamiento juridico interno a comunitario.

2.4. Derecho comunitario

En vista de que el proceso de integracion econdmica comporta también una integracion
juridica, como acertadamente sefiala José M. Gondra Romero, en € Tratado de Derecho
Comunitario, cuando dice: “ el proceso europeo de integracion econémica induciria un vasto
proceso de integracion juridica que se manifestara basicamente, de una parte en un proceso
de convergencia de |os ordenamientos juridicos estatales hacia un Derecho sustancial mente
‘uniforme’ y, de otra, en un nuevo Derecho europeo de caracter ‘unitario’, en cuanto
adscrito a un ordenamiento juridico independiente (Derecho Comunitario) de caracter
‘supranacional’ con vigencia general y directa sobre todo el territorio de la Comunidad” 4,
como acontece, en este Ultimo caso, por gemplo en la Comunidad Andina con las Decisiores
referentes al Derecho de Propiedad Intelectual —Propiedad industrial y Derecho de Autor—
(Decisiones 85, 311, 313, 344y 486), asi también que, como consecuencia del nacimiento de
los organismos supranacionales surge un orden y ordenamiento juridico comunitario y que los
conceptos del Derecho Comunitario se definen en funcidn de las necesidades de éste y de los
objetivos de la Comunidad, como ilustra & doctor Klaus Dieter Borchardt en su libro EL ABC
del Derecho Comunitario®, se podria definir a Derecho Comunitario como: un conjunto de
normas juridicas comunitarias, principios e instituciones de carécter supranacional,
auténomos, uniformes, de aplicacion inmediata, efecto directo y primacia sobre €l
ordenamiento juridico de los paises miembros a que e integran que, fundados en los
objetivos de laintegracion y en los valores sociales, e inmersos en un orden juridico
comunitario propio que contiene los poderes, competencias, derechos, obligacionesy
procedimientos para comprobar y sancionar sus violaciones, regula las actividades de los
Organos e instituciones comunitarias, de los Paises Miembros y de sus habitantes, dentro del
ambito de la Comunidad, con la pretensién de su intangible regularidad inviolable.

3 Proceso 16-Al1-99, publicada en la G.O.A.C. N° 581 de 16 de julio de 2000. Caso: aranceles
nacionales distintos a Arancel Externo Comun, Venezuela

4 Tratado de Derecho Comunitario. OB. Cit.

> Dieter Boarchrdt, Klaus. El ABC del Derecho Comunitario. EuroLex, 2003 en:
http://europa.eu.int/eur-1ex/es/about/abc/index.html
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El Tribunal de Justicia de la Comunidades Europeas al respecto dice, € Derecho
Comunitario, constituye “ un orden juridico propio, integrado en e sistema juridico de los
Estados miembros... € Tratado no selimita a crear obligaciones reciprocas entre los
diferentes sujetos a los que se aplica, sino que establece un orden juridico nuevo gque regula
los poderes, derechosy obligaciones de dichos sujetos asi como |os procedimientos
necesarios, para comprobar y sancionar toda violacion eventual...” .

Sobre este tema, en la pagina Web del Tribuna de Justicia de las Comunidades
Europeas, encontramos € siguiente concepto “La Comunidad no es solo una construccion
juridica, sino que persigue sus objetivos utilizando exclusivamente un nuevo Derecho,
[lamado Derecho Comunitario, que se caracteriza por ser un Derecho auténomo, uniforme
para todos | os paises miembros de la Comunidad, distinto del Derecho nacional ala vez que
superior a éste, y cuyas disposiciones son en gran parte directamente aplicables en todos los
Estados miembros’ °.

2.4.1. Principios

Son principios fundamentales del Derecho Comunitario: |a aplicacion inmediata, €l
efecto directo, y la primacia del derecho comunitario, que, en la Comunidad Andina, emergen
delos articulos 2, 3y 4 del Tratado de Creacion del Tribunal de la Comunidad Andina’ que
han sido desarrollados y consolidados por |a jurisprudencia del Tribunal.

La aplicacion inmediata consiste en que, tan pronto la norma juridica comunitaria nace,
automaticamente se integra a ordenamiento juridico interno de los Paises Miembros sin
necesidad de introduccién, recepcion, transformacion o cualquier otra formalidad especia
—homologacion o exequatur— obligando, por este solo hecho, alos sujetos de la Comunidad.

http://www.curia.eu.int/es/pres/jeu.htm

! Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Articulo 2. “ Las Decisiones obligan a los Paises Miembros desde |a fecha en que sean
aprobadas por e Consgjo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o por a Comisiéon de
la Comunidad Andina” .

Articulo 3. * Las Decisiones del Consgjo Andino de ministros de Relaciones Exterioreso dela
Comision y las Resoluciones de la Secretaria General 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 sefialen una fecha posterior. Cuando su texto asi lo disponga, las
Decisiones requeriran de incorporacion al derecho interno, mediante acto expreso en €l cual se
indicara la fecha de su entra en vigor en cada Pais Miembro” .

Articulo 4. Los Paises miembros esta obligados a adoptar |as medidas que sean necesarias para
asegurar € cumplimiento de las normas que conforman e ordenamiento juridico de la
Comunidad Andina. Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que
sea contraria a dichas normas o que de algin modo obstaculice su aplicacion.
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Sobre el tema, el Tribunal, con base en la doctrina, ha manifestado: El profesor
Damaso Ruiz-Jarabo Colomer, define € 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 vadirigida. 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 obligacién de aplicarla” .

El fundamento de la aplicacion inmediata radica en €l hecho de que los Paises
Miembros, a constituir una Comunidad supranacional de duracion ilimitada, dotada de
capacidad juridicay poderes reales surgidos de una limitacion de poderes soberanos de los
Mismos y consiguiente reparto y transferencia de competencias ala Comunidad, con lo que se
congtituye la soberania compartida, han limitado, aunque en ambitos especificos, sus
competencias soberanas y han conferido las mismas a la comunidad, dentro de las que se
encuentran las facultades de dictar normas juridicas en € marco de los objetivos de la
Comunidad, gue se integran automaticamente a Derecho interno nacional.

El efecto directo es la aptitud que tiene la norma comunitaria de crear derechosy
obligaciones para los habitantes de la comunidad, tanto en sus interrelaciones particulares
como con los Estados Miembros y con los 6rganos de la Comunidad, dentro del ambito del
Derecho Comunitario.

Al respecto, siguiendo las orientaciones del tratadista Luis Ignacio Sanchez Rodriguez,
la elaboracion de este principio rector esta fuertemente vinculada a la jurisprudencia
comunitaria europea en la cua selo enunciay se lo degja bien sentado, en sentido de que los
individuos puedan ser destinatarios de las normas comunitarias, |0 que asegura la posibilidad
de una aplicacién uniforme del Derecho Comunitario en los Estados Miembros y refuerzala
eficacia del mismo, toda vez que cualquier particular puede solicitar a su juez que elimine la
aplicacion del Derecho nacional contrario a Derecho Comunitario directamente aplicable,
cuyo incumplimiento conlleva las sanciones a los Estados miembros infractores.

Con referenciaa este principio € Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sefida:
“Mientras que el principio de la aplicacion directa se refiere a la norma como tal, el efecto
directo se relaciona con las acciones que |os sujetos beneficiarios pueden gjercer parala
debida aplicacién de la norma comunitaria. En otras palabras que sus efectos ‘ generan
derechosy obligaciones para los particulares al igual que ocurre en las normas de los
ordenamientos estatales’, permitiendo la posibilidad de que aquellos puedan exigir
directamente su observancia ante sus respectivos tribunales” .°

La primacia del Derecho Comunitario, es una consecuencia logica de los principios
enunciados anteriormente, 1o que implica que las normas comunitarias que gozan de
aplicacion inmediata y efecto directo, cualquiera sea su fuente o rango, por su especialidad, se
imponen a las normas internas de los Estados Miembros, sin importar la jerarquia de éstas y la
fecha de su vigencia, ya sea anterior o posterior a la norma comunitaria.

Proceso 3-Al-96, publicado en la G.O.A.C. N°. 261 de 29 de mayo de 1991.
Proceso 2-N-86, publicado en la G.O.A.C. N°. 21 de 15 dejulio de 1987.
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Al respecto, Santiago Mufioz Machado, manifiesta: “ ... que la primacia del Derecho
Comunitario se corresponde con una observacion que es exacta: s el efecto directo se
justifica en una regla basica del Derecho Comunitario que exige que sus hormas sean
aplicadas de manera general, uniforme e incondicionada en todos |os Estados miembros, es
claro, que para que esta regla tenga plena efectividad no puede admitirse que la aplicacion
del derecho europeo quede condicionada por normas de derecho interno, anteriores o
posteriores a la norma europea, que tengan un contenido contradictorio con la misma” 1°.

La base jurisprudencial sobre el principio de la primacia, que trasunta la capacidad que
tienen las normas comunitarias de prevalecer e imponerse sobre las hormas del derecho
interno, cualquiera que sea el rango de éstas, se encuentra en la sentenciadel Tribunal de las
Comunidades Europeas pronunciada el 15 de julio de 1964 en el caso COSTA-ENEL que
dispone “... a derecho nacido del Tratado en razon de su naturaleza especifica original no
puede oponérsele judiciamente un texto interno, de cualquier clase que seasin perder su
carécter comunitario y sin que se cuestione la propia base juridica de la Comunidad” **.

A proposito de este principio y afin de resaltar su importancia, considero pertinente la
pregunta que hace €l Dr. Klaus Dieter Borchardt en sucitado libro respecto a: “¢qué sucede
s una disposicion de Derecho comunitario establece derechos y obligaciones directos para los
ciudadanos comunitarios y su contenido esté en contradiccién con una norma de derecho
nacional?’, alacual responde “el conflicto entre Derecho comunitario y Derecho nacional
solo puede resolverse en la medida en que se conceda una primacia a primero sobre el
segundo, de forma que prime la eficacia a todas | as disposiciones nacionales que difieran de
una disposicién comunitariay ocupe su lugar dentro de los ordenamientos juridicos
nacionales’. A continuacién hace una nueva pregunta: “¢qué quedaria del ordenamiento
juridico comunitario si se supeditara el Derecho comunitario a nacional?’, contestandose
luego “muy poco”, toda vez que “Las disposiciones del Derecho comunitario podrian ser
abolidas por cuaquier ley nacional. Y ya no podria hablarse de la validez uniforme e igual
del Derecho comunitario en todos los Estados Miembros. Asimismo, ala Comunidad
Europea (CE) le resultariaimposible llevar a cabo las misiones que le han encomendado los
Estados miembros...”.*?

Dentro de este andlisis debemos ponderar |a jurisprudencia sentada tanto por € Tribunal
Europeo como por € Tribunal Andino que, en ningln momento dudaron sobre la importancia
vital de hacer prevalecer €l principio de primacia como sustentaculo del ordenamiento
juridico comunitario. Sin embargo de este importante principio, es de hacer notar la
interrelacion existente entre el Derecho Comunitario y €l Nacioral en virtud de la cual ambos
se complementan, todavez que el ordenamiento juridico comunitario por si solo no estariaen
condiciones de realizar |os objetivos perseguidos por la Comunidad Andinay
consecuentemente requiere para su g ecucion contar con la cooperacion de los ordenamientos
juridicos nacionales. En este mismo sentido es elocuente lo que dispone €l articulo 4 del
Tratado de Creacion del Tribunal que establece obligaciones de hacer y de no hacer alos
Paises Miembros.

19 Mufioz Machado, Santiago, Tratado de Derecho Comunitario Europeo. Tomo |,

Editorial Civitas S.A., Madrid, Espafia. 1986.
" Proceso 3-Al-1996, ya citado.
2 Dieter Borchardt, Klaus. Ob Cit.
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El Tribunal ha sostenido que “ El derecho de la integracién, como tal, no puede existir
Si no se acepta el principio de su primacia o prevalencia sobre los derechos nacionales o
internos de los Paises Miembros ... En los asuntos cuya regulacion corresponde al derecho
comunitario, segun las normas fundamentales o basicas del ordenamiento integracionista, se
produce automati camente un desplazamiento de la competencia, la que pasa del legislador
nacional al comunitario. La Comunidad organizada invade u ocupa, por asi decirlo, €l
terreno legidativo nacional, por razon de la materia, desplazando de este modo €l derecho
interno. El legislador nacional queda asi inhabilitado para modificar, sustituir o derogar €l
derecho comin vigente en su territorio, asi sea con € pretexto de reproducirlo o de
reglamentarlo, y € juez nacional, a cuyo cargo esta la aplicacion de las leyes comunitarias,
tiene la obligacién de garantizar la plena eficacia de la norma coman ... El derecho dela
integracion no deroga leyes nacionales, las que estan sometidas al ordenamiento interno:
tan solo hace que sean inaplicables las que le resulten contrarias. Ello no obsta, por
supuesto, para gque dentro del ordenamiento interno se considere inconstitucional o
inexequible toda norma que sea incompatible con el derecho comdn ...” .13

2.4.2. Fuentes

Con criterio amplio y general se comprende dentro de las fuentes del Derecho
Comunitario, tanto el Derecho escrito (positivo) contenido en las normas juridicas
consgtitutivas u originarias y en las normas juridicas derivadas o secundarias, como las no
escritas més propiamente no normativizadas, tales como las que emergen de los principios
generales del derecho y de la jurisprudencia comunitaria.

En un sentido especifico son fuentes primarias del Derecho comunitario andino, segun
lo previsto por los literales @) y b) del articulo 1 del Tratado de Creacion del Tribunal: €
Acuerdo de Cartagena, y € Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia del Acuerdo de
Cartagena hoy denominado Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinay sus protocol os
modificatorios, alo que debe agregarse el Tratado Congtitutivo del Parlamento Andino,
desemperian el papel de constitucién comunitaria, ya sea por su posicion de normas supremas,
ya porgue aparecen como la base y punto de partida del ordenamiento juridico comunitario; y
son fuentes derivadas, conforme alos literales ¢), d) y €) del citado articulo 1, las normas
dictadas por los diferentes 6rganos de la Comunidad en gjercicio de las competencias
asignadas por los Tratados Constitutivos. Decisiones del Consglo Andino de Ministros de
Relaciones Exteriores, Decisiones de la Comision y Resoluciones de la Secretaria General asi
como los convenios de complementacién industrial y otros que adopten los paises miembros
entre si y en e marco del proceso de la integracion subregional andina. Se las denomina asi
porque “ son las fuentes originarias las que definen el procedimiento a seguir para su
aprobacion y su valor juridico (nota que determina su subordinacion jerarquica respecto del
Derecho originario), esta integrado por |os actos de naturaleza normativa que adoptan las
Ingtituciones comunitarias’ .**

¥ Proceso 34-Al-2001, publicado en laG.O.A.C. N°. 839 de 25 de septiembre de 2002, haciendo
referencia ala sentencia dictada en € expediente N° 2-IP-90. Gaceta Oficial N° 69, del
11 de octubre de 1990.

4 (Diccionario Espasa, Fuentes del Derecho Comunitario, 2001)
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Es de hacer notar que las fuentes derivadas, a diferencia de las originarias que provienen
de acuerdos constitutivos y que por tanto son convencionales, es producto de un proceso
legidativo por parte de |os respectivos Grganos supranacionales de la comunidad a quienes se
les ha transferido competencias para tales efectos.

Al respecto como dice € profesor Alberto Zelada Castedo, en su obra Derecho de la
Integracion Econdmica Regiona “ ... el Acuerdo de Cartagena, el Tratado de Creacion del
Tribunal de Justiciay el Tratado Constitutivo del Parlamento Andino, pueden ser considerados
como verdaderos instrumentos constitucionales del esquema de integracion... forman parte del
Derecho originario... Los modos no convencionales de creacion de normas de derecho...
consisten en los actos de aquellos 6rganos de la estructura institucional ... que han sido
dotados de poderes normativos, en virtud de las disposiciones de | os tratados constitucionales.
De ésta fuente surgen por regla general las normas del derecho derivado” *°.

Con relacion alas fuentes no escritas se tiene a los principios generales del Derecho.
Al respecto el Magistrado Moisés Troconis Villareal, en el Curso de Capacitacién sobre
Razonamiento Judicia y Argumentacion Juridica, al tratar de la autorreflexion hermenéutica
del Derecho, entendida la hermenéutica, segin Larenz, como la teoria sobre las condiciones
de posibilidad y sobre € especial nodo de comprender |o que tiene sentido, sefiala: “ ... La
comprension de un fendmeno juridico al igual que cualquier otro fendbmeno depende de que
tenga sentido. El sentido de un fendbmeno depende de la existencia de razones suficientes que
le sirvan de fundamento. A larazon primera que sirve de fundamento a un fendmeno sele
[lama principio. Asi, principio eslarazon primera que sirve de fundamento a un fenémeno,
que lo dota de sentido y que permite su comprension” °.

Sobre éste mismo tema el citado autor Guy Isaac al referirse ala naturaleza'y origen de
los principios generales del Derecho dice: “ se sabe que los principios generales del Derecho
son reglas no escritas; se considera que e juez debe aplicar y no crear, aunque si la
necesaria comprobacion previa que debe hacer de las mismas, es en realidad ampliamente
creadora. La caracteristica propia del recurso alos principios generales por € Tribunal de
Justicia es que le permite elegir, précticamente con toda independencia en |os otros sistemas
juridicos, y sobre todo en los sistemas juridicos de los Estados miembros, los principiosy las
reglas que decida aplicar es decir incorporar en €l orden juridico comunitario, citando entre
ellos los derechos fundamentales de la persona; € libre gjercicio de las actividades
econdmicasy profesionales; la seguridad juridica; la confianza legitima; la claridad y
precision del Derecho; los derechos de la defensa, deigualdad y de proporcionalidad; asi
como principios de caracter técnico, que solo tiene un valor supletorio en caso de laguna y

podrian ser reemplazados por disposiciones expresas del Derecho derivado” *'.

*  Zelada Castedo, Alberto. Derecho de la Integracion Econdmica Regional, Banco

Interamericano de Desarrollo-Ingtituto para laintegracion de América Latina BID-INTAL,
Buenos Aires-Argentina. 1986.

Troconis Villarea, Moisés. Curso de Capacitacion sobre Razonamiento Judicia y
Argumentacion juridica, Tribunal Supremo de justicia, Serie Eventos N°. 3, Caracas,
Venezuda, 2001.

" lssac, Guy. Ob. Cit.

16
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De lo expuesto resulta que los principios generales del derecho constituyen una fuente
importante del Derecho Comunitario que sirve para llenar sus lagunas juridicas que se pueden
presentar dada su peculiar estructura, caracteristicas, finalidadesy objetivos, teniendo presente
que las competencias atributivas para prever y normar € vasto campo de accion de los
organismos supranacionales no sienpre esta plenamente regulado por normas escritas, de
donde resulta necesario recurrir a los principios generales del derecho, cuya fuente se
materializa a través de la aplicacion de las normas a caso concreto de donde emerge la
jurisprudencia. Al respecto, e Tribunal Europeo “haido configurando un verdadero cuerpo de
principios generales que desempefian una labor nuclear en la efectiva aplicacion del Derecho
comunitario. Asi laprimaciadel Derecho comunitario, €l efecto directo vertical de las
directivas, los principios de lealtad comunitaria, de proporcionalidad, de no discriminacion, de
confianza legitima, de efecto Util de las normas comunitarias, de responsabilidad de los Estados
Miembros por incumplimiento de Derecho comunitario, etc.” (Diccionario Espasa, Fuentes del
Derecho Comunitario, 2001)

Otra de las fuentes del Derecho Comunitario es lajurisprudencia que, esla
comprension de la norma comunitaria que surge de la apreciacion que hace el Juez sobre €l
sentido y alcance de la misma atiempo de aplicarlaa caso concreto. No obstante de que la
jurisprudencia no constituye ley ni equivale a ella, en el ambito comunitario es vinculante, en
los casos de interpretacion prejudicial, en donde los criterios interpretativos por parte del
Tribunal de Justicia para la resolucién de un caso concreto solicitado por e juez nacional
competente, que debe aplicar una norma del ordenamiento juridico de la Comunidad, es
obligatoria conforme lo manda € articulo 127 del Estatuto del Tribunal de Justiciade la
Comunidad Andina.

De ello se desprende que & Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina como lo
sefida e Magistrado Guillermo Chahin Lizcano “ produce dos tipos de jurisprudencia, o
mejor, uno solo pero con dos clases de efectos y alcances: €l uno, de carécter eminentemente
judicial, generado dentro del proceso de aplicacion directa de la norma comunitaria por
parte del Tribunal cuando actla y resuelve casos concretos sometidos a su decision en
giercicio de las acciones judiciales que le son propias ... El otro de caracter prejudicial e
indirecto (en cuanto el Tribunal no aplica la norma comunitaria al caso concreto), que es el
gue se produce en la absolucion de consultas prejudiciales cuando le sefiala al juez nacional,
como ya se dijo, criterios obligatorios para interpretar la norma comunitaria que deba
aplicar en la resolucién de la controversia sometida a su jurisdiccion” 8.

2.5. El Tribuna de Justicia de la Comunidad Andina

Si bien iniciamente el Acuerdo de Cartagena no contempl un Tribunal Comunitario, a
diferencia de lo que aconteci6 con las Comunidades Europeas, sin embargo, casi
inmediatamente y a medida que el proceso de integracion fue evolucionando hacia su
institucionalizacién como organismo supranacional, surgio la necesidad de contar con un
orgaro jurisdiccional, e mismo gue fue constituido por € Tratado de Creacion del Tribunal
del Acuerdo de Cartagena de 28 de mayo de 1979, modificado por € Protocolo de
Cochabamba el 28 de mayo de 1996 bajo el nombre actual de Tribunal de Justiciade la

18 Chahin Lizcano, Guillermo. Documento Citado.
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Comunidad Andina, cuya normativa ha sido codificada por la Comision mediante la
Decision472 de 16 de septiembre de 1999. Su Estatuto fue aprobado por Decision 184 de
fecha 19 de agosto de 1983 y, posteriormente, modificado y codificado por la Decision 500
del Consglo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de fecha 22 de junio de 2001.

Estaintegrado por cinco Magistrados designados por la Comision de las ternas
presentadas por cada uno de los Paises Miembros; es parte integrante del Sistema Andino de
Integracion (SAl), pero alavez independiente de los érganos que lo conforman, de los Paises
Miembrosy de las instituciones, en consecuencia se encuentra dentro del Orden Juridico
Comunitario constituyéndose en parte esencial y medular de un Poder Judicia dela
Comunidad Andina de carécter supranacional. Tiene su sede permanente en la ciudad de
Quito, Ecuador.

Sus competencias estrictamente atributivas son las de conocer y resolver las Acciones
de Nulidad, de Incumplimiento, Interpretacion Prejudicial, Recurso por Omision o
Inactividad, Jurisdiccion Laboral y Funcion Arbitral, habiendo sido estas tres Ultimas
incorporadas recién por €l referido Protocolo de Cochabamba de 1996.

2.5.1. Funcionesjurisdiccionales

El Tribuna de Justicia, no tiene competencias generales por 1o que sélo puede gercer
las que le han sido expresamente atribuidas en forma de acciones y recursos; en consecuencia
lafuncién jurisdiccional se la gerce através de:

Accién por incumplimiento, es el mecanismo jurisdiccional que posibilitael control del
cumplimiento de las normas que conforman € ordenamiento juridico de la Comunidad
Andina. A través de ella se persigue garantizar la observancia de |os objetivos del proceso de
integracion, mediante la verificacion del comportamiento respecto a los compromisos que han
asumido los Paises Miembros desde la firma del Acuerdo de Cartagena.

Este Tribunal, por medio de esta accidn asegura la obediencia de la normativa juridica
andina. Si & Tribunal de Justicia dicta sentencia declarando que se ha producido un
incumplimiento, el Estado incumpliente debe adoptar, conforme alo previsto en € articulo 4
del Tratado y las normas pertinentes, las medidas necesarias para poner fin a incumplimiento
caso contrario, a través de un procedimierto sumario, se le impondra las sanciones previstas
en € Tratado de Creacion del Tribunal y de acuerdo con su Estatuto.

Accion de nulidad, faculta a Tribunal gercer e control de lalegalidad de la normativa
comunitariay de los actos de las Instituciones comunitarias. Dicha accion la puede incoar los
Paises Miembros, a Consgo de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comision, la
Secretaria General 0 las personas naturales o juridicas, afectadas en sus derechos subjetivos o
intereses legitimos, a fin de obtener la nulidad de las decisiones del Consgjo de Ministros de
Relaciones Exteriores, de la Comision, de las Resoluciones de la Secretaria 'y de los convenios
aque serefiere e literal €) del articulo 1 del tratado, dictados o acordados con violacion de las
normas que conforma el ordenamiento juridico de la Comunidad Andina, incluso por
desviacion de poder.

El recurso por omision, facultaa Tribunal a compeler a 6rgano incumpliente adopte la
conducta sefialada por ley afin de hacer cesar su inactividad.
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Lainterpretacion prejudicial persigue que todos los Paises Miembros tengan un igual
entendimiento del sentido y alcance de la norma comunitaria, afin de que se logre su
aplicacion uniforme en los Paises Miembros.

La interpretacion prejudicial segin el tratadista Guy |saac constituye un “ mecanismo de
cooperacion judicial por € cual € 6rgano jurisdiccional nacional y € Tribunal de Justicia,
en €l orden de sus propias competencias, son llamados a contribuir directa y reciprocamente

en la elaboracion de una decision” .1°

Como lo ha manifestado € Magistrado Ricardo Vigil Toledo, “ Al igual que en & caso
del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) La interpretacion prejudicial
también llamada consulta prejudicial esla pieza clave del sistema jurisdiccional dela
Comunidad Andina por cuanto mediante dicho mecanismo el Tribunal asegura la aplicacion
uniforme de las normas que conforman el Ordenamiento Juridico Andino y convierte
automati camente en jueces comunitarios a |os jueces nacionales de |os cincos paises
miembros, estableciendo con ello uno cooperacién horizontal con los 6rganos
jurisdiccionales nacionales’ .%°

Conforme alo dispuesto en los articulos 32 y 34 del Tratado de Creacion del Tribunal,
concordantes con los articulos 121 y 126 de su Estatuto, es atribucion del Tribunal Andino, la
interpretacion, por via prejudicial, de las normas que conforman el ordenamiento juridico
Comunitario.

Lainterpretacion prejudicial es la expresién de la coordinacion y cooperacion entre las
jurisdicciones comunitariay naciona en lainterpretacion y aplicacién del Derecho
Comunitario, en cuya virtud los Tribunales de cada uno de los Paises Miembros actdan como
jueces comunitarios al aplicar el Derecho Comunitario, con base a la interpretacion del
sentido y acance de la norma comunitaria que le corresponde realizar, en forma privativa, a
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con €l objeto de lograr una aplicacién uniforme
en |los Paises Miembros.

El Tribunal ha sostenido: “ ... en el caso delainterpretacion prejudicial no entra a
analizar € contenido del derecho interno de los Paises Miembros ni valora los hechos, sino
anicamente se pronuncia sobre la inteligencia de la norma comunitaria y de como ésta debe
ser entendida en €l caso concreto. La interpretacion prejudicial emitida por e Tribunal es de
caracter obligatorio para e Juez Nacional, la misma resuelve la cuestion referente al sentido
y alcance de la norma comunitaria a aplicarse, correspondiendo al Juez Nacional la
responsabilidad de dictar la sentencia que corresponda” . %

¥ lssac Guy, Ob. Cit.

20 Tribuna de Justicia de la Comunidad Andina, Testimonio Comunitario, trabgo del Magistrado
Ricardo Vigil Toledo. P. 140.

2 Proceso 124-1P-2003, publicado en la G.O.A.C. N°.1034 del 12 de febrero de 2004, patente: 2-
[DIHIDRO] PIRAZOLIL-3-OXIMETILEN-ANILIDAS, un producto para su obtencion y € uso
de los mismos).
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2.5.2. El Tribuna de Justicia como 6rgano esencial y medular parala
conformacion de un poder judicial de la Comunidad Andina

El Tribuna de Justicia de la Comunidad Andina, dentro del contexto de las conpetencias
jurisdiccionales que le han sido asignadas, en relacién con las que realizan |os Paises
Miembros, no sdlo es un 6rgano del sistema de integracion, ni siquiera un Tribunal mas, sino
gue constituye una parte importante del Poder Judicial Comunitario, que posee todo el
respaldo juridico y doctrinario para ostentar la calidad de cabeza de dicho poder, conforme a
las reflexiones que hace Lotario VilaBoy Lois, quien a referirse al reparto de las
competencias entre la ingtitucién judicial comunitariay las jurisdicciones nacionales, sefiaa:
“... € Tribunal de Justicia no es un simple érgano judicial, ni siquiera Unicamente una
autoridad judicial, sino que se presenta como un auténtico poder judicial comunitario, del
gue posee los medios para hacerlo, un titulo indiscutible y voluntad de comportarse como tal
(ISACC G.). ... Pero aunque €l Tribuna de Justicia esla Unicajurisdiccion comunitaria... no
es el Unico juez que aplica e Derecho Comunitario. En unasingular solucion los tratados, en
lugar de crear un complejo orden de tribunales propios, necesariamente implantando a lo
largo y ancho déel territorio de las comunidades, lo que daria como resultado una organizacion
dificil y dispendiosa, y de dudosa eficacia por los conflictos juridicos con los tribunales
nacionales... ha convertido en tribunales comunitarios a todos y cada uno de los juecesy
tribunales de los Estados Miembros... consiguientemente, en un sentido amplio puede
sostenerse que € Poder Judicia de la Europa Comunitaria reside en todos los érganos que
integran ambos niveles, tribuna judicia ... y los jueces nacionales’, |o que se comparte
plenamente haciéndose extensivo, en |o que corresponda, a lajurisdiccion Comunitaria
Andina, en base alo que auguramos que muy pronto este debidamente estructurado y
sistematizado el Poder Judicial Andino y posteriormente el Poder Judicial de todalaregion
Sudamericana.

3. Criterios jurisprudenciaes relativos al derecho de marcas (ano 2004)

El 1 de diciembre de 2000 entr6 en vigencia la Decisiéon 486 de la Comision de la
Comunidad Andina, que sustituy6 ala Decision 344 de la Comision del Acuerdo de Cartagena
gue a su turno sustituyo ala Decision 313, éstaala 311y finamente ésta ala Decision 85.

Decisién Aprobacion Vigencia Estado
Decision 486 14/09/2000 01/12/2000 Vigente
Decision 344 21/10/2000 01/01/1994 Derogada
Decision 313 06/02/1992 14/02/1992 Derogada
Decision 311 08/11/1991 12/12/1991 Derogada
Decision 85 05/06/1974 05/12/1974 Derogada
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3.1. Aplicacion del ordenamiento comunitario en € tiempo

El Tribunal en los casos de interpretacion prejudicial ha sostenido: “ Con €l fin de
garantizar la seguridad juridica y la confianza legitima, la norma comunitaria sustantiva no
surte efectos retroactivos. En consecuencia, las situaciones juridicas concretas se encuentran
sometidas a la norma vigente en €l tiempo de su constitucion. Y si bien la norma comunitaria
nueva no es aplicable a las situaciones juridicas originadas con anterioridad a su entrada en
vigencia, procede su aplicacion inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la
situacion juridica nacida bajo e imperio de la norma anterior, como en materia
procedimental” .

Por lo que, la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la
solicitud de registro de un signo como marca, sera la aplicable para resolver sobrela
concesion o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnacion —tanto en sede administrativa
como judicial—respecto de la resolucién interna que exprese la determinacion de la Oficina
Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, sera aplicable para juzgar sobre su
legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente
al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Al respecto e Tribunal ha sefialado que: “ s la norma sustancial, vigente para la fecha
dela solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra
en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma sera la aplicable
para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para €
otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior serala aplicable al
procedimiento en curso...”

“La nueva normativa en lo que concierne a la parte procesal se aplicara a partir de su
entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que estéan en curso.
En este Ultimo caso, la nueva norma se aplicara inmediatamente a la actividad procesal
pendiente, y no, salvo prevision expresa, a la ya cumplida” . (Proceso 89-1P-2004, ponencia
aprobada el 15 de septiembre de 2004). Por estarazén es que el Tribunal continta
interpretando la Decision 344.

3.2. Concepto de marca

De acuerdo alo sefialado sobre la vigenciade laley en € tiempo y tomando en cuenta €
criterio del Tribunal de que, sobre los requisitos de registrabilidad, la norma aplicable es la
vigente a momento de presentacion de la solicitud, e Tribuna en el afio 2004, sobre el tema,
ha tenido la oportunidad de interpretar las Decisiones 85, 313, 344 y 486, teniéndose la
siguiente evolucion:

En la Decision 85 ha sostenido: “ Conforme |o establece el articulo 56 de la Decision 85
dela Comision del Acuerdo de Cartagena, los requisitos intrinsecos o de fondo que debe reunir
un signo para que pueda constituirse en marca, son: que sea novedoso, visible y suficientemente
distintivo; caracteristicas que dan al signo la capacidad para identificar y distinguir en €l
mercado |os productos o servicios producidos 0 comercializados por una persona de otros
idénticos o similares, a fin de que e consumidor o usuario medio losidentifique, valore,
diferencie y seleccione sin riesgo de confusién o error acerca del origen o la calidad del
producto o servicio.
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La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo
sobre & signo distintivo de sus productos o servicios, como €l interés general de los
consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizandoles el origeny la
calidad de éstos, evitando €l riesgo de confusion o error, tornando asi transparente el
mercado” . (Proceso 68-1P-2004, publicado en la G.O.A.C. N°. 1117 del 17 de septiembre
de 2004, marca. ELEFANTE Y FIGURA).

Respecto ala Decision 313, € Tribuna ha manifestado: “ En base al concepto de
marca que contiene el articulo 71 de la Decision 313, en reiterada jurisprudencia, ha
definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o
mas letras, nimeros, palabras, dibujos, coloresy otros elementos de soporte, individual o
conjuntamente estructurados que, perceptible a traves de medios sensoriales y susceptible de
representacion grafica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o
servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin
de que e consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferenciey seleccione sin
riesgo de confusion o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

Al respecto Carlos Ferndndez Novoa sostiene: “la marca es un bien inmaterial, que no
tiene una existencia sensible, sino que, por el contrario necesita materializarse en cosas
tangibles (corpus, mechanichum) para ser percibido por los sentidos, siendo ademas,
suceptible de ser reproducido ilimitadamente y de modo simultaneo en diversos lugares’ .
(Fundamentos del Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo SA. 1984, pag. 21).

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo
sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como €l interés general delos
consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizandoles €l origen
empresarial y la calidad de éstos, evitando €l riesgo de confusion o error, tornando asi
transparente el mercado”. (Proceso 14-1P-2004, publicado en la G.O.A.C. N°. 1082 del
17 de junio de 2004, marca. LUCKY CHARMS).

En la Decision 344, sobre € concepto de marca, se hadicho: “ Con base al concepto de
marca que contiene €l articulo 81 de la Decision 344 el Tribunal, en reiterada
jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo
conformado por una 0 mas letras, nimeros, palabras, dibujos, colores y otros elementos de
soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios
sensoriales y susceptible de representacion grafica, sirve para identificar y distinguir en e
mer cado |os productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros
idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio losidentifique, valore,
diferencie y seleccione sin riesgo de confusion o error acerca del origen o la calidad del
producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo
sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como €l interés general delos
consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizandoles el origen
empresarial y la calidad de éstos, evitando € riesgo de confusion o error, tornando asi
transparente el mercado” . (Proceso 94-1P-2004, aprobado el 29 de septiembre de 2004,
marca. MUEBLES & ACCESORIOS).
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Posteriormente con referencia ala Decisién 486 ha sostenido “ En base al concepto del
articulo 134 de la Decision 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por
un signo conformado por palabras o combinacion de palabras, imagenes, figuras, simbolos,
graficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores,
letras, nimeros, colores o combinacion de colores, forma de los productos, sus envases o
envolturasy otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que,
susceptibles de representacion grafica, sirvan para distinguir en el mercado productos o
servicios, a fin de que e consumidor o usuario medio losidentifique, valore, diferenciey
seleccione sin riesgo de confusion o error acerca del origen o la calidad del producto o
servicio” . (Proceso 148-1P-2003, aprobado el 7 de mayo de 2004, publicado en la G.O.A.C.
N°. 1080 del 9 dejunio de 2004, MARCA: HERBAMIEL NATURE'S BLEND).

Sobre la misma Decision ha dicho que: “ De conformidad con la disposicion prevista en
el articulo 134 de la Decision 486, se entiende por marca cualquier signo que sea apto para
distinguir productos o servicios en el mercado. El registro de un signo como marca tiene por
objeto la tutela del interés de su titular, otorgandole un derecho exclusivo sobre aquél, y la
del interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinado,
garantizandoles, sin riesgo de confusion o de asociacion, € origen empresarial y la calidad
del producto o servicio a que serefiera. En definitiva, la marca procura garantizar la
transparencia en el mercado.

Segun la enumeracion no exhaustiva de la disposicion citada, podran constituir marca
los signos integrados por letras, nimeros o palabras, los graficos, sonidos u olores, € color
delimitado por una forma o una combinacion de colores, y la forma, envases o envolturas de
los productos, asi como la combinacién de tales signos entre si. Esta enumeracién cubre los
signos denominativos, graficosy mixtos, pero también los tridimensionales, asi como los
sonoros y olfativos, lo que revela el propésito de extender el alcance de la nocion de marca.
Como se ha indicado en la doctrina, ‘... cabe afirmar que los signos distintivos, las marcas,
pueden percibirse por la vista, por € oido o por € olfato” (BERCOVITZ, Alberto: “ Apuntes
de Derecho Mercantil’, Editorial Aranzadi SA., Navarra - Espafia, 2003, p. 465). (Proceso
92-1P-2004, aprobado €l 1 de septiembre de 2004, marcac UNIVERSIDAD VIRTUAL).

3.3. Requisitos para € registro de un signo como marca

Conforme alo indicado supra, veremos a continuacion la evolucion de los requisitos
gue debiay debe cumplir un signo para poder ser registrado como marca:

Enla Decision 85 “ Cabe referirse a los requisitos basicos mencionados por €l
articulo 56 de la Decision 85, los cuales brindan a la marca las siguientes caracteristicas:

Lanovedad, este requisito previsto en e articulo 56 de la Decision 85 dela Comision del
Acuerdo de Cartagena, ya no es contemplado a partir de la Decision 311 de la Comision del
Acuerdo de Cartagena. No sera novedoso un signo que se identifique plenamente con las
caracteristicas del producto o servicio, 0 con otro signo que se encuentre registrado o que haya
sido solicitado con anterioridad.

La condicion de novedad o € hecho de que € signo sea nuevo, no sedirigeala
inexistencia de su uso anterior, sino a que sea original en relacion al producto o servicio que
va a distinguir, asi como que sea inconfundible con marcas registradas o previamente
solicitadas para la misma clase de productos 0 servicios.
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El Tribunal ha manifestado que “ La novedad y originalidad, que se exige también a los
signos como elementos constitutivos para su proteccion legal, son relativas ... y asi |o considera
parte de la doctrina. ‘Es verdad que en ocasiones € signo que se emplea como marca es nuevo
y original. Pero no es menos cierto que en otras ocasiones la marca esté congtituida por una
palabra extraida del propio idioma o de una lengua extranjera. La falta de novedad estodavia
mas pal pable cuando se emplea como marca un signo que ya venia siendo utilizado como
marca para designar productos o servicios de una clase diferente’. (Carlos Fernandez Novoa,
Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo S. A., Madrid 1984, Pégina 24,
también en ese sentido Ricardo Metke y Alfredo Casado Cervifio). Un signo es novedoso, no
por e hecho de ser desconocido sino porque requiere que tenga distintivos que lo hagan
inconfundible al compararlo con otras marcas o servicios ya registrados o anteriormente
solicitados. Un signo novedoso, en consecuencia, identifica un producto o un servicio” ...

Lavisibilidad, igualmente este requisito previgo en € articulo 56 de la indicada
Decision 85, ya no se contempla a partir también dela Decision 311; esta dirigido aquee
signo pueda ser identificado por los consumidores; la visibilidad busca que la marca sea
aprehensible por medio del sentido dela vista. Se constituia en una limitacién que descartaba la
existencia de otros signos, como los auditivos, olfativosy gustativos. Se consideran signos
visibles, aquellos referidos a una denominacion, a un conjunto de palabras, a una figura, a un
numero, a un dibujo o0 a un conjunto de dibujos, que sean percibidos por €l sentido de la vista.

El requisito de que & signo sea visible frente al consumidor, que exigia la Decision 85,
ha sido objeto de ampliacién en las posteriores Decisiones comunitarias relativas al régimen
comun de Propiedad Industrial, al punto de contemplarse en la actualidad la caracteristica de
que €l signo sea aprehendido por los consumidores o usuarios a través de cualquiera de los
sentidos, sustituyéndose dicho requisito por €l de la perceptibilidad. Se ha manifestado al
respecto, que al ser la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada es
necesario gque lo abstracto pase a ser una impresion material identificable, soportado en una
0 mas letras, nimeros, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente
estructurados a fin de que, al ser aprehendidos por medios sensorialesy asimilados por la
inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que
pretende amparar dicha marcay, de esta manera pueda ser asimilada con facilidad.

Ladistintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y
diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el
consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como caracteristica esencial que debe
reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable
para que cumpla su funcion principal de identificar eindicar el origen empresarial y la
calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusion.

Sobre el caracter distintivo de la marca, € tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “ El poder
o carécter digtintivo esla capacidad intrinseca que tiene para poder ser marca. La marca,
tiene que poder identificar un producto de otro. Por o tanto, no tiene ese poder
identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un
servicio o cualesguiera de sus propiedades’ . (Otamendi, Jorge. “ Derecho de Marcas’ .
LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edicion, Buenos Aires, 2001, p. 27).
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Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones que: “ El signo
distintivo es aquel individual y singular frente a los demasy que no es confundible con otros
de la misma especie en € mercado de serviciosy de productos. El signo que no tenga estas
caracteristicas, careceria del objeto o funcion esencial de la marca, cual esel de distinguir
unos productos de otros” . (Proceso 68-1P-2004, ya citado).

Al respecto en la Decision 313, se hadicho: “ Dela anterior definicion, se desprenden
los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca:

La perceptibilidad

Esla cualidad que tiene un signo de expresarse y materializarse para ser aprehendido
por los consumidores o usuarios a través de los sentidos y asimilado por la inteligencia.

Sendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es
necesario que lo abstracto pase a ser una impresiéon material identificable, soportado en una
0 mas letras, nimeros, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente
estructurados a fin de que, al ser aprehendidos por medios sensorialesy asimilado por la
inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que
pretende amparar dicha marcay, de esta manera, pueda ser identificaday asimilada con
facilidad.

En atencion a que la percepcion se realiza generalmente por € sentido de la vista, se
consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias palabras, 0 a uno o varios
dibujos o0 imagenes, individual o conjuntamente estructurados.

La distintividad

Es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en €
mer cado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario
los seleccione. Es considerada como caracteristica primigeniay esencial que debe reunir
todo signo para ser registrado como marcay constituye el presupuesto indispensable para
gue cumpla su funcion principal de identificar eindicar e origen empresarial y la calidad del
producto o servicio, sin riesgo de confusion ...

Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones que: ‘El signo
digtintivo es aquel individual y singular frente a los demas y que no es confundible con otros
de la misma especie en el mercado de serviciosy de productos.

El signo que no tenga estas caracteristicas, careceria del objeto o funcién esencial de
lamarca, cual esel dedistinguir unos productos de otros ...

La susceptibilidad de representacion gréafica

Esla aptitud que tiene un signo de ser expresado y descrito en palabras, imagenes,
férmulas u otros soportes escritos, es decir, en algo perceptible para ser captado por €l
publico consumidor. Este requisito guarda relacién con lo dispuesto en € articulo 77 literal
d) dela Decisiéon 313, en € cual se exige que la solicitud de registro sea acompafiada por la
reproduccioén de la marca cuando ésta contenga elementos graficos.
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Sobre el tema, Marco Matias Aleméan sostiene: “ La representacion grafica del signo es
una descripcion que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para
ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idéneo, siempre que tenga la
facultad expresiva de |os anteriormente sefialados’ . (Alemén, Marco Matias, Normatividad
Subregional sobre Marcas de Productosy Servicios, Top Manangement, Bogota, p. 77).

De lo anteriormente expuesto se concluye que un signo es registrable como marca
cuando cumple plena y acumulativamente con los tres requisitos contenidos en el articulo 71
de la Decision 313 interpretado y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de
las causales de irregistrabilidad sefialadas en los articulos 72 'y 73 de la misma Decision 313,
resultando que, si bien los requisitos establecidos por € referido articulo 71 son necesarios,
no son suficientes, toda vez que el signo no debe estar incurso en las prohibiciones previstas
por los articulos precedentemente indicados’ . (Proceso 14-1P-2004, ya citado).

Sobre la Decision 344, ha sostenido: “ De la anterior definicion, se desprenden los
siguientes requisitos para € registro de un signo como marca:

La perceptibilidad, esla cualidad que tiene un signo de poder ser expresado y
materializado para ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de |os sentidos.

Sendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es
necesario que lo abstracto pase a ser una impresion material identificable, soportado en una
0 mas letras, nimeros, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente
estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensorialesy asimilada por la
inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que
pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.

En atencion a que la percepcidn se realiza generalmente por el sentido de la vista, se
consideran signos per ceptibles aquéllos referidos a una o varias palabras, 0 a uno o varios
dibujos o imagenes, individual o conjuntamente estructurados.

Ladistintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y
diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el
consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como caracteristica esencial que debe
reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable
para gue cumpla su funcién principal de identificar eindicar € origen empresarial y la
calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusion...

Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones que: ‘El signo
distintivo es aquel individual y singular frente a los demasy que no es confundible con otros
de la misma especie en el mercado de serviciosy de productos. El signo que no tenga estas
caracteristicas, careceria del objeto o funcién esencial de la marca, cual es el de distinguir
unos productos de otros'™” ...

La susceptibilidad de representacion gréfica, esla aptitud que tiene un signo de ser
descrito en palabras, imagenes, férmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para
ser captado por €l publico consumidor. Este requisito guarda correspondencia con o
dispuesto en e articulo 88 literal d) de la Decisiéon 344, en € cual se exige que la solicitud de
registro sea acomparada por la reproduccion de la marca cuando ésta contenga elementos
gréficos...” (Proceso 94-1P-2004, yacitado).
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Al interpretar la Decision 486, ha sostenido: “ El requisito de perceptibilidad, que
estaba expresamente establecido en la Decision 344, esta implicitamente contenido en esta
definicidn, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que
pase a ser una impresién material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios
sensorialesy asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o
usuarios. Sobre la perceptibilidad José Manuel Otero Lastresdice: ‘ ... esun acierto del
articulo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘ perceptibilidad’, porque ya esta
implicito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en e principal de sus
requisitos que es la aptitud distintiva’ (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcasen la
Decision 486 del Acuerdo de Cartagena (sic). Revista Juridica del Perd. Junio, 2001,

p. 132). Por su parte Ricardo Metke Méndez sostiene que ‘ Los requisitos de la distintividad y
de la perceptibilidad que establecia expresamente la Decision 344, se encuentran implicitos
en la definicion ... (Mertke Méndez, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial, Raisbeck,
Lara, Rodriguez & Rueda, Baker & McKenze, Medellin, Colombia, septiembre 2001. p, 57).

En consecuencia, la representacion grafica juntamente con la distintividad constituyen
los requisitos expresamente exigidos.

La susceptibilidad de representacion gréfica, es la aptitud que tiene un signo de ser
descrito o reproducido en palabras, imagenes, formulas u otros soportes escritos, es decir, en
algo perceptible para ser captado por €l publico consumidor. Sobre el tema, Marco Matias
Aleman sostiene: “ La representacion grafica del signo es una descripcion que permite
formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o
signos, o cualquier otro mecanismo idoéneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los
anteriormente sefialados’ . (Aleméan, Marco Matias, “ Normatividad Subregional sobre
Marcas de Productos y Servicios’ , Top Management, Bogota, p. 77).

Sobre esta caracteristica el Tribunal ha indicado que ‘tiene que ver directamente con la
necesidad de gque el signo cuyo registro se solicita pueda ser dado a conocer atravéesdela
publicacion ... Esta congtituida por la descripcion que permite la publicacion y € archivo de
la denominacion solicitada’ ...

En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este articulo con relacién a lo que
disponia el articulo 81 de la Decision 344 no hace expresa mencion a la “ suficiente”
distintividad, sin embargo exige que el signo sea apto para distinguir productos o servicios
en el mercado, con relacion a productos o servicios producidos o comercializados por otra
persona. Prevé que la inexistencia de distintividad es causal de irregistrabilidad conforme
dispone € literal b) del articulo 135 de la misma Decision 486.

Por tanto, ladigtintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar,
identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el
consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como caracteristica esencial que debe
reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable
para que cumpla su funcién principal de identificar e indicar €l origen empresarial y la
calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusion.

Se reconoce tanto una capacidad distintiva ‘intrinseca’ como una capacidad distintiva
‘extrinseca’, la primera serefiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la
segunda se refiere a su no confundibilidad.
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El articulo 134 de la Decision 486, como sostiene Manuel Otero Lastres, ‘... prescinde
de dos de |os rasgos conceptual es en |os que se asentaba e concepto de marca del
articulo 81 de la Decision 344, a saber: lareferencia a laregla de la especialidad y la
referencia a los sujetos a quienes pertenecen los productos o servicios distinguidos por la
marca ... se omite la regla de la especialidad, porgue la marca ya no se define como un signo
gue sirve para diferenciar unos productos o servicios de los demas idénticos o similares, sino
gue sedice que la marca tiene por finalidad distinguir productos o serviciosen €
mercado...’. (Otero Lastres, José Manuel, ob. cit. p. 129).

No obstante |o mencionado, |la marca salvaguarda tanto el interés de su titular al
conferirle un derecho sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o
usuarios, garantizandoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el
riesgo de confusion o error, tornando asi transparente el mercado.

Este mismo articulo hace una enumeracion enunciativa de |os signos que pueden
constituir marcas.

De lo expuesto se concluye que un signo es registrable como marca cuando cumple con
los requisitos contenidos en el articulo 134 interpretado y siempre que no se encuentre
comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad sefialadas en los articulos 135 y
136 de la misma Decision 486" . (Proceso 40-1P-2004, publicado enlaG.O.A.C. N°. 1111 del
2 de septiembre de 2004, marca:. BSCH INFOCASH).

Sobre la misma Decision 486, se hadicho: “ Ahora bien, €l registro de un signo como
marca se encuentra expresamente supeditado a que éste sea distintivo y susceptible de
representacion grafica. Dicho registro, sin embargo, no se vera impedido por la naturaleza
del producto o servicio a que haya de aplicarse aquél. En la doctrina se sostiene, por otra
parte, que ‘... esun acierto del articulo 134 no exigir expresamente €l requisito de la
perceptibilidad, porgue ya esta implicito en el propio concepto de marca como bien
inmaterial y en el principal de susrequisitos, que es la aptitud distintiva’ (OTERO LASTRES
José Manuel: “ Régimen de Marcas en la Decision 486 del Acuerdo de Cartagena” , Revista
Juridica del Perd. Junio, 2001, p. 132).

En consecuencia, a los efectos de su registro, y de conformidad con e articulo 135,
literal a, dela Decision 486, € signo deberd ser apto para identificar y distinguir en el
mercado |os productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros
idénticos o similares, con € objeto de que e consumidor o usuario los valore, diferenciey
seleccione, sin riesgo de confusion o de asociacion en torno a su origen empresarial o a
su calidad.

La aptitud distintiva es pues, junto con la naturaleza de signo de la marca, uno de sus
elementos constitutivos, asi como un requisito esencial para su registro. Esta exigencia se
expresa también a través de la prohibicion contemplada en el articulo 135, literal b, dela
Decision en referencia, segun la cual no podrén registrarse como marcas |os signos que
carezcan de distintividad.
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En la jurisprudencia europea se destaca que el caracter distintivo de una marca ha de
apreciarse, por una parte, en relacion con los productos o servicios para los que se ha
solicitado €l registroy, por otra, en relacion con la percepcion del publico al que va dirigida, y
que esta formado por el consumidor de dichos productos o servicios, que “no es necesario que
la marca permita que el publico al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al
prestador del servicio, transmitiéndole una indicacién concreta de su identidad” , pues“ la
funcion esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario ultimo €l
origen del producto o del servicio designado por la marca” (Sentencia del Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que
cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a |os consumidores
en general, “ se supone que el pablico correspondiente es un consumidor medio normal mente
informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, ha de tenerse en cuenta la
circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva
en lamemoria. Procede, igualmente, tomar en consideracién el hecho de que el nivel de
atencion del consumidor medio puede variar en funcion de la categoria de productos
contemplada ...” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del
25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00).

En definitiva, se trata de analizar “ si 1a marca solicitada permitira que el publico
correspondiente distinga |os productos o servicios designados con dicha marca de los que
tengan otro origen comercial cuando tenga que elegir al adquirir tales productos u obtener
tales servicios’ (Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas,
del 2 dejulio de 2002, asunto T-323/00).

Por otra parte, si bien la inscripcién en el registro, visto su efecto constitutivo,
configura €l tnico modo de adquisicién de la marcay del derecho a su uso exclusivo, €l signo
puede alcanzar aptitud distintiva, en relacion con el producto o servicio a que serefiera,
como consecuencia de su uso constante y, en tal caso, hacerse registrable. Asi se desprende
del tenor del articulo 135, dltimo parrafo, segun € cual un signo podra ser registrado como
marca si, a pesar de no ser distintivo ab initio, o de ser descriptivo, o genérico, o comin o
usual, o de consistir en un color no delimitado por una forma especifica, quien solicita el
registro, o su causante, 1o hubiese estado usando constantemente en e Pais Miembro y, por
efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o
servicios a los cuales se aplica. En la doctrina se explica que “ un término originariamente
genérico puede llegar a dejar de serlo y adquirir € caracter distintivo tipico de una marca.
Es e supuesto conocido en el Derecho norteamericano como de adquisicion por el término
genérico de un ‘secondary meaning’ (significado secundario) que confiere al signo €l
caracter distintivo propio dela marca” (Bercovitz, Alberto; op.cit., p. 471).

En el orden comunitario, se trata de una excepcion que, de configurarse en los términos
sefialados, hace posible la inscripcién de signos inicialmente impedidos de la tutela registral
por carecer de aptitud distintiva. La inscripcion de este tipo de signos presupone que su
distintividad hubiese sido adquirida mediante su uso previo a la solicitud de registro, visto
que de conformidad con la disposicion citada, es el solicitante quien, a los efectos de obtener
el registro del signo, deberé haber estado usandolo constantemente en e Pais Miembro.
Queda entendido que, en primer lugar, € solicitante deberd acreditar €l uso reiterado y real
del signo en e mercado. El uso real implica la actividad comercial de venta del producto o
de comercializacion del servicio, toda vez que la actividad Unicamente publicitaria no es
demostrativa de la disponibilidad del producto o del servicio en el mercado. Y en segundo
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lugar, el solicitante debera acreditar que el sector de los consumidores o usuarios
correspondientes del Pais Miembro, en un nimero importante, reconocen el signo como
distintivo del producto o del servicio de que setratey, por tanto, como indicador de su origen
empresarial y de su calidad.

La susceptibilidad de representacion grafica, es decir, la aptitud del signo para ser
expresado mediante una imagen o por escrito, esun requisito para su registro, ya que el
signo ha de percibirse por los sentidos y retenerse por la memoria. En efecto, €l articulo 134
de la Decision 486 establece que podran registrarse como marcas |os signos susceptibles de
representacion gréfica, por lo que, en caso contrario, € signo serairregistrable. En
consecuencia, S un signo sonoro u olfativo, ademas de poseer aptitud distintiva, es
representable graficamente, podréa ser registrado como marca, aunque dicha representacion
sea sblo de alcance artistico, técnico o linguistico” . (Proceso 92-1P-2004, ya citado)

De la citada jurisprudencia se desprende que en la Decisién 85 los requisitos para €l
registro de una marca eran: la“Novedad”, la“Visbilidad” y la“Distintividad”. A partir de la
Decision 311, continuando con la Decision 313 y con la Decision 344, se cambian los dos
primeros requisitos por los de perceptibilidad y susceptibilidad de representacion gréfica.
Finalmente en la Decision 486 se hace referencia expresa ala distintividad y a la
suceptibilidad de representacion gréafica, mientras que el requisito de perceptibilidad se
encuentra estaimplicito en € articulo 134.

3.4. Clases de marcas

Sobre Las marcas denominativas, gréficas y mixtas, en la Decision 344, € Tribunal ha
sostenido: “ Las marcas denominativas |lamadas también nominales o verbales, utilizan
expresiones acusticas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o nimeros,
individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable,
gue puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas
gue son las que tienen una connotacién conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones
del producto identificado por la marca; y arbitrarias que no manifiestan conexién alguna entre
su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Las marcas graficas llamadas también visual es porque se aprecian a través del sentido
de la vista, son figuras o imagenes que se caracterizan por la forma en que estan expresadas.
Lajurisprudencia del Tribunal ha precisado que dentro del sefialado tipo de marcas se
encuentran las puramente graficas, que evocan en e consumidor Unicamente la imagen del
signo y que se representan a traves de un conjunto de lineas, dibujos, colores, etc.; y las
figurativas, que evocan en el consumidor un concepto concreto, el nombre que representa
este concepto y que es también el nombre con el que se solicita e producto o servicio que va
a distinguir ...

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y
un elemento gréfico (una o variasimagenes). La combinacion de estos elementos al ser
apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite
diferenciarla de las demas existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar € cotejo de
estas marcas se debe identificar cuél de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en
la mente del consumidor, si el denominativo o el gréfico. Afindellegar atal determinacion,
“en d andlisis ... hay quefijar cuél esla dimensién mas caracteristica que determina la
impresion general gque ... suscita en € consumidor ... debiendo el examinador esfor zar se por
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encontrar esa dimension, la que con mayor fuerzay profundidad penetra en la mente del
consumidor y que, por o mismo, determina la impresion general que el signo mixto va a
suscitar en los consumidores’ (Fernandez-Novoa, Carlos, “ Fundamentos de Derecho de
Marcas’, Editorial Montecorvo SA., Madrid 1984, p. 237 a 239).

Lajurisprudencial también dice: ‘La marca mixta es una unidad, en la cual se ha
solicitado € registro del elemento nominativo como e grafico, como uno solo. Cuando se otorga
el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado’ ...
Igualmente &l Tribunal hareiterado: ‘La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general,
el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el mas caracteristico o determinante,
teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definicion son
pronunciables, 1o que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al
elemento grafico, teniendo en cuenta su tamario, color y colocacién, gue en un momento dado
pueden ser definitivos. El elemento gréfico suele ser de mayor importancia cuando es
figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo
abstracto’...” . (Proceso 77-1P-2004. publicado en la G.O.A.C. N°. marca: SUPERTEX mixta)

Sobre las clases de marcas en la Decision 486 e Tribuna ha manifestado: “ En el marco
de la Decision 486 se puede identificar |a existencia de signos, diferentes a |os denominativos,
gréficos y mixtos, estos son: los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus
envases o envolturas, etc., pero para €l efecto de esta interpretacion, el Tribunal, considera
necesario examinar Unicamente las marcas denominativas’. (Proceso 40-1P-2004, yacitado),
lo que significa que & Tribunal reconoce la existencia de otro tipo de marcas.

3.5. Causdesdeirregistrabilidad de los signos conforme al articulo 82 de la
Decision344

En la Decisién 85 las causales de irregistrabilidad se encontraban reunidas en el
articulo 58, sin hacer distincion entre las causales absolutas y las relativas. Por su parte en la
Decision 344, los articulos 82 y 83 de establecen las prohibiciones para que un signo pueda
ser registrado como marca. Las causales enunciadas en el articulos 82 hacen referenciaala
irregistrabilidad de un signo per se, es decir, aque € signo por s mismo puede provocar un
riesgo de confusion en e publico consumidor, en cambio, € articulo 83 hace referenciaalas
causales de irregistrabilidad de un signo frente a un signo ya registrado o ya solicitado para
registro por un tercero.

Respecto a los temas més tratados del Tribunal sobre €l articulo 82, esto es. signos
genéricos, descriptivos, evocativos, de uso comun, etc. € Tribuna no ha cambiado su criterio
jurisprudencial y en dltimas ponencias ha sostenido: “ Se entiende por denominacion
genérica la gque designa exclusivamente el género de los productos o servicios al que
pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende distinguir por su
intermedio. La falta de distintividad suficiente del signo genérico, asi como la circunstancia
de que su titular se apropiaria en exclusiva de una denominacion integrada por elementos
que deben ser de libre disposicion, impide su registro.
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Ahora bien, el establecimiento de la dimension genérica de un signo debe hacersein
concreto, segun el criterio delos consumidoresy la relacion del signo con € servicio o
producto que pretende distinguir, considerando las caracteristicas de éste y el nomenclator
de que haga parte. Y es que una o varias palabras pueden constituir una denominacion
genérica en relacion con un tipo de servicios o productos, pero no constituirla en relacion
con otro. Ademas, la dimension genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse
parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser
registradas como marca.

El Tribunal ha manifestado a este respecto que el examen encaminado a determinar el
caracter genérico de un signo no se debera limitar “ al mero anélisis gramatical de la palabra
o las palabras que componen un signo. En los signos compuestos constituidos por un conjunto
de palabras, puede darse e caso de que el caracter genérico de las palabras —cuando se les
considera aisladamente— desapar ezca porque el conjunto formado por ellas se traduce en una
expresion con significado propio y poder distintivo suficiente para ser registrada.”

El Tribunal ha precisado también que: “ ... en el campo doctrinal ... las palabras
pueden usar se en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo figurado o
metaforico, y adquirir asi una fuerza expresiva peculiar, suficiente para ser novedosa y
distintiva en relacion con determinado producto o servicio. Una expresion utilizada en un
contexto original en relacion con el objeto, puede asi dejar de ser genérica, juridicamente
hablando. Contra esta posibilidad, admitida por la doctrina, no resulta valido € argumento
consistente en sostener que quien registra una marca necesariamente monopoliza el vocablo,
ya que —por supuesto— éste podra continuar siendo utilizado libremente en el lenguaje
comun, en su sentido propio, sin confundirse por ello con la marca, puesto que ya no existiria
relacion alguna con €l producto o servicio en referencia” ...

Finalmente, a propdsito de los signos genéricos, el Tribunal ha establecido que*“ ...
para fijar la genericidad de los signos, es necesario preguntarse ¢qué es?, frente al producto
y servicio de que setrata” , ya que, en caso de que la respuesta venga dada con la
denominacion genérica, €l signo, por ser tal, estara incurso en la causal deirregistrabilidad
contemplada en € literal d, del articulo 82 de la Decision 344 ...

Por su parte, el signo descriptivo guarda relacién directa con € producto o servicio
gue constituye su objeto: en efecto, informa exclusivamente acerca de la especie, calidad,
cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de produccién, caracteristicas u otros datos
del correspondiente producto o servicio. En este caso, si tales caracteristicas son comunes a
otros productos o servicios del mismo género, el signo no sera distintivo y, en consecuencia,
a tenor de la prohibicion contemplada en el articulo 82, literal d, de la Decision 344, no
podra ser registrado. El fundamento de la prohibicion reside en el interés de los
consumidoresy de los empresarios en la libre disposicion de elementos que forman parte del
vocabulario comin. Y esel caso que € registro del signo en cuestion conferiria a su titular
un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia.

Para juzgar sobre si un signo es descriptivo procede interrogarse en torno a cémo es €l
producto o servicio amparado por € signo que se pretenderegistrar: s la respuesta consiste
en la designacion del producto o servicio “ ... habra lugar a establecer |a naturaleza
descriptiva de la denominacion” ...
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Importa destacar también que “ La descripcion del objeto o del servicio a que serefiere
un signo o una denominacion para que impida €l registro debe referirse a una de sus
cualidades primarias o0 esenciales, lo que implica que el consumidor al divisar o escuchar la
marca reconozca el producto o servicio que lo protege ... Con sentido opuesto, la descripcion
o la designacion de una cualidad o elemento secundario o accidental del bien, no impide la
registrabilidad de un signo. Los términos que son utilizados generalmente como signos
descriptivos estan constituidos por el uso adjetivado de un sustantivo, los adjetivosy los
adverbios que serefieren a la descripcion de un bien o servicio” ...

En relacion con los lemas comerciales que pudieran considerarse como genéricos o
descriptivos, €l Tribunal ha sefialado que ‘tampoco podrén registrarse como lema comercial,
las frases simples, comiinmente utilizadas para promocionar productos; las frases sin fantasia
alguna que se limiten a alabar los productos o servicios distinguidos con la marca que se
publicita; asi como las frases genéricasy descriptivas en relacion a los productos o servicios
gue la marca que publicite distinga’ ... Y en la doctrina se ensefia que el lema “ No puede
consistir en expresiones genéricas ni descriptivas, ya que ello privaria de la libertad de usarlas
a los competidores. Aungue el margen de tolerancia de su distintividad sea grande, mal
pudieran funcionar como marcas, expresiones necesarias. S asi no fuese, tampoco tendria el
lema, en cuanto tal, la posibilidad de accién por infraccion deterceros’ (Bentata, Victor;
op.cit., p. 231); que“ Existe una cantidad de frases que son, y han sido utilizadas por distintos
comerciantes y fabricantes en la promocién de sus productos ... Se trata de recursos
publicitarios que estan en el dominio publico. Otorgar un derecho exclusivo sobre
cualesquiera de estas expresiones a quien primero lo solicite, seria perjudicar a terceros
quitédndoles lo que hoy les pertenece a todos por igual” (Otamendi, Jorge: “ Derecho de
Marcas’; Editorial LexisNexis Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002, pp. 47, 48); y quela
originalidad de la frase publicitaria no debe confundirse “ con las distintas palabras que 1o
forman. Estas Ultimas, tomadas aisladamente, no importan un derecho exclusivo por €l solo
hecho de formar parte del conjunto, aunque en forma individual algunas puedan ser marcas
por si mismas. Es muy comun, por otra parte, €l incluir en los conjuntos palabras descriptivas,
y por dloirregistrables. Esto no hace que € conjunto lo sea, y tampoco impide que otros
puedan incluir en sus frases o publicidad estas palabras de uso comun, desde luego de una
forma que no provoque confusion” (Otamendi, Jorge; op.cit., p. 49).

Por ultimo, cabe hacer referencia, en el ambito de los signos denominativos, al signo
evocativo, es decir, al que sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas caracteristicas,
cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginacion y del
entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

El Tribunal ha declarado a este respecto que “ Las marcas evocativas o sugestivas no
hacen relacion directa e inmediata a una caracteristica o cualidad del producto como sucede
en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o
servicios comprende la marca debe utilizar su imaginacion, es decir, un proceso deductivo
entrela marca o signoy el producto o servicio” ...

Por esta razon, en la doctrina se advierte que no es contrario a la originalidad de los
lemas comerciales “ el que la frase en cuestion sea evocativa de |os productos o servicios
paralos que ha de utilizar. Justamente, por tratarse de un signo cuya finalidad principal
sera la de publicitar, es muy probable que ha de referirse de alguna manera a los productos o
servicios distinguidos ... ” (OTAMENDI, Jorge; op.cit., p. 50).
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Asi pues, €l signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la funcién distintiva
delamarcay, por tanto, esregistrable. (Proceso 72-1P-2004, publicado en la G.O.A.C.
N° 1114 del 7 de septiembre de 2004, lema comercia: “SISTEMA INTELIGENTE
CONAVI PREPAGO).

Sobre los signos de uso comun e Tribunal ha sostenido: En el marco del articulo 82,
literal e, de la Decisiéon 344, se entiende por signo coman o usual aquel que se encuentra
integrado exclusivamente por uno o mas vocabl os o indicaciones de los que se utilizan en €l
lenguaje corriente 0 en el uso comercial del pais en que se ha solicitado € registro del signo,
para identificar los productos o servicios de que se trate.

En la doctrina, se entiende también por denominacién vulgar o de uso comun “ aquella
gue si bien en susinicios no era el nombre original del producto, ha quedado por virtud de su
uso, y con el paso del tiempo, consagrada como apelativo obligado de |os productos o
serviciosidentificados’” (Aleman, Marco Matias: “ Marcas: Normatividad Subregional sobre
Marcas de Productosy Servicios’ ; Editorial Top Management International, Bogota, p. 84).

En este caso, el signo no sera suficientemente distintivo y no podra otorgarse a su
titular el derecho al uso exclusivo de |os vocablos comunes o usuales que lo integren.

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

La circunstancia de gque, al igual que en el caso de los signos descriptivos, la
prohibicion de registro haya de configurarse cuando € signo se encuentre compuesto
anicamente 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
la imposibilidad para el solicitante de reivindicar el uso exclusivo del vocablo habitual.
(Proceso 72-1P-2004, ya citado).

3.6. Causdesdeirregistrabilidad de un signo conforme a articulo 83 de la
Decision 344

Sobre los temas més interpretadas con relacion alairregistrabiliad del articulo 83, es
decir: €l riesgo de confusion, las reglas pararealizar € cotejo marcario, las similitudes:
ortogréfica, fonética e ideolbgica, 1a conexion competitiva, y en otros, € Tribuna ha
fortalecido sus criterios jurisprudencial es, sefialando:

3.6.1. Sobre € riesgo de confusion

El Tribunal ha sostenido que “ La confusion en materia marcaria, serefiere ala falta de
claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores
por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo” . (Proceso 85-1P-2004,
aprobado € 1 de septiembre de 2004, marcac DIUSED JEANS).
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Igualmente ha indicado que: “ Para establecer la existencia del riesgo de confusién
sera necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto
entre si como en relacion con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la
situacién de los consumidores o usuarios, la cual variara en funcién de los productos o
servicios de que setrate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar
a dos tipos de confusion: la directa, caracterizada porque €l vinculo de identidad o semejanza
induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de
gue estd comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también
entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porqgue €l citado vinculo hace
gue & consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o
servicios que se le ofrecen, un origen empresarial comdn ...

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusion entre varios signosy los
productos o servicios que cada una de ellos ampara, serian los siguientes. (i) que exista
identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos
por ellos; (ii) oidentidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios, (iii) o
semganza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semeanza entre
aquellos y también semejanza entre éstos ..." . (Proceso 82-1P-2004, aprobado €l
15 de septiembre de 2004, marca: ODU’ S (mixta)).

3.6.2. Sobrelas smilitudes

“ La jurisprudencia de este Organo Jurisdiccional Comunitario, basandose en la
doctrina, ha sefialado que para valorar la similitud marcariay € riesgo de confusion es
necesario considerar, los siguientes tipos de similitud:

La similitud ortogréfica emerge de la coincidencia de |etras entre |os segmentos a
compararse, donde la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, € nimero de
silabas, las raices, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la
confusion sea mas palpable u obvia.

La similitud fonética se da, entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido
similar. La determinacién detal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en
la silaba ténica o de la coincidencia en las raices o terminaciones. Sn embargo, deben
tomar se también en cuenta las particularidades de cada caso, con €l fin de determinar si
existe la posibilidad real de confusion entre los signos confrontados.

La similitud ideol 6gica se produce entre signos que evocan la misma o similares ideas,
gue deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los
Signos representan 0 evocan una misma cosa, caracteristica o idea, se estaria impidiendo al
consumidor distinguir una de otra. (Proceso 57-1P-2004, publicado en laG.O.A.C. N°. 1111
del 2 de septiembre de 2004, marca: BSCH mixta).
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3.6.3. Sobre las reglas de comparacion

Reglas para efectuar € cotejo marcario

A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la
supuesta confusion entre los signos en conflicto, es hecesario tomar en cuenta los criterios
elaborados por € tratadista Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera
reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, aplicados al caso objeto de la presente
inter pretacion, son:

1.  Laconfusion resulta de la impresién de conjunto despertada por los signos, es
decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de éllos, sin
descomponer, y menos aun alterar, su unidad fonética y grafica, ya que “ debe evitar se por todos
los medios |a diseccion de las denominaciones comparadas, en sus diver sos elementos
integrantes’ (Fernandez-Novoa, Carlos, Ob. Cit. p. 215).

2. End examen deregistrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma
sucesiva y no simultanea, de tal manera que en la comparacién de los signos confrontados
debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el analisis simultaneo, en atencién
a que éste Ultimo no lo realiza el consumidor o usuario comun.

3.  Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre
los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de |os elementos semejantes
o de la semegjante disposicion de los mismos, y no de |os elementos distintos que aparezcan en
el conjunto marcario.

4.  Quien aprecie la semegjanza debera colocarse en €l lugar del consumidor
presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los
signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, “ Tratado de Marcas de Fabrica y de Comercio”,
Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351yss)” . (Proceso 57-1P-2004, ya citado).

3.6.4. Sobrelaconexiodn competitiva

Sobre la conexion competitiva ha dicho: “ Ademas de los criteriosreferidos ala
comparacion entre signos, es necesario tener en cuenta los productos o servicios que
distinguen dichos signos a efecto de establecer |a posible conexidn competitiva y determinar
si se desprende un riesgo de confusién para lo que deberan aplicarse los criterios
relacionados con la misma, teniendo en cuenta que en el presente caso |0s signos en cuestion
serefieren a productos y servicios ubicados en diferentes clases.

Con relacién a las consideraciones relativas a la conexion competitiva entre productos
y servicios, la orientacion jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina, sefiala
gue se han elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer ofijar la
similitud o la conexion competitiva entre los productosy servicios que se sintetizan: (i) La
inclusiéon de los productos o servicios en una misma clase del nomencléator; (i) Canales de
comercializacion; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relacion o vinculacion entre los
productos o servicios, (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (Vi)
Partesy accesorios, (vii) Mismo género de los productos o servicios; (viii) Misma finalidad;
(ix) Intercambiabilidad de los productos o servicios...
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Asimismo el Tribunal ha sostenido que: En este supuesto, y a fin de verificar la
semejanza entre |os servicios y productos en comparacion, el consultante habra de tomar en
cuenta, en razon de la regla de la especialidad, la identificacion de los mismos en las
solicitudes correspondientes y su ubicacion en el nomenclétor; ademés podra hacer uso de
los criterios elaborados por |a doctrina para establecer si existe 0 no conexion competitiva
entre los servicios identificados en la solicitud de registro del signo como marcay los
productos o servicios amparados por |la marca ya registrada o ya solicitada para registro. A
objeto de precisar que se trata de productos y servicios semejantes, respecto de los cuales el
uso del signo pueda inducir al publico a error, sera 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 bastard, por si solo, para la consecucion del citado propdésito...

El hecho de que los productos y servicios posean finalidades idénticas o afines podria
congtituir un indicio de conexion competitiva entre ellos, puestal circunstancia podria dar
lugar a que seles hallase en el mismo mercado.

También considerar la intercambiabilidad, en €l sentido de que los consumidores estimen
que los productos o servicios son sustituibles entre si para las mismas finalidades, y la
complementariedad, relativa al hecho de que |os consumidores juzguen que los productos o
servicios deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone € del otro, o que
uno no puede utilizarse sin €l otro.

Asimismo analizar si la conexion competitiva podria surgir en el @mbito de la identidad
o similitud en la utilizacién de medios de difusién o publicidad como también de los canales de
comercializacion o distribucion de los productos o servicios. En tal sentido, s ambos
productos o servicios se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio,
television o prensa), cabe presumir que la conexion entre ellos sera mayor, mientras que si la
difusion serealiza a través de revistas especializadas, comunicacion directa, boletines o
mensaj es tel efdnicos, es de presumir que la conexién sera menor.

Es de hacer notar que lo relacionado con la comparacion entre productos debe ser
aplicada igualmente a la comparacion entre servicios y productos en lo que corresponda, por
ello no todos | os criterios son aplicables.

Finalmente, deber& tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario y su grado de
atencion al momento de identificar, diferenciar y seleccionar € producto o servicio. Ajuicio
del Tribunal, ‘el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer € posible riesgo
de confusion entre dos marcas, es €l llamado ‘ consumidor medio’ o sea e consumidor comdn
y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y
una capacidad de percepcion corrientes ...

En consecuencia el consultante debera tener en cuenta en el presente caso que, de
acuerdo alo previsto en € articulo 83 literal a) de la Decision 344, también se encuentra
prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al publico a error si, ademéas de ser
idéntico o semejante a productos o servicios identificados en la solicitud de registro del signo
como marca y los productos amparados por la marca ya registrada o ya solicitada para
registro” . (Proceso 49-1P-2004 publicado en la G.O.A.C. N°. 1111 del 2 de septiembre
de 2004, marca: EBEL INTERNATIONAL (mixta)).
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Se haintroducido una variacion en € caso de lainterpretacion del articulo 136 literal @)
de la Decision 486, (antes articulo 83 literal @) de la Decision 344), tomando en cuenta la
inclusién del riesgo de asociacion como causar de irregistrabilidad, ha dicho: “ Las
prohibiciones contenidas en €l articulo 136 de la Decisién 486 buscan, fundamental mente,
precautelar €l interés de terceros al prohibir que se registren como marcas los signos que
sean idénticos o semejantes a otro ya registrado o ya solicitado para registro, perteneciente a
diferente persona.

Conforme alo previsto en €l literal a) del referido articulo 136 de la Decision 486, no
son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial afectarian indebidamente
los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca
anteriormente solicitada para registro o registrada para |os mismos servicios o productos, o
para productos o servicios respecto de los cuales € uso de la marca pueda causar un riesgo
de confusién o de asociacién, de donde se desprende que esta prohibicion es mas amplia que
la contemplada en €l literal a) del articulo 83 la Decision 344 toda vez que incluye la
asociacion como una causal deirregistrabilidad.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error
a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusion o de
asociacion tanto con relacion al signo como respecto a los productos que amparan para que
se configure lairregistrabilidad, de donde resulta que €l hecho de que los signos en cuestion
amparen productos que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por si la ausencia de
riesgo de confusion o asociacion, toda vez que dentro de los productos contemplados en
diferentes clases pueden darse semejanzas que al producir riesgo de confusién o de
asociacion se constituyan en causal deirregistrabilidad.

Hay riesgo de confusién cuando el consumidor o usuario medio no distinga en el
mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que
pudiera atribuir, por la falsa apreciacion de la realidad, a dos productos o servicios que se le
ofrecen un origen empresarial coman al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el
signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para
registro, surgiria e riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo
con esta marca o con €l signo previamente solicitado.

Para determinar la existencia del riesgo de confusion serd necesario verificar si existe
identidad o semejanza entre |os signos en disputa, tanto entre si como en relacién con los
productos o servicios distinguidos por €ellos, y considerar |a situacion de los consumidores o
usuarios, la cual variara en funcion de los productos o servicios de que se trate,
independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusion entre varios signosy los
productos o servicios que cada una de ellos ampara, serian los siguientes: (i) que exista
identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos
por ellos; (ii) oidentidad entre los signosy semejanza entre los productos o servicios, (iii) o
semejanza entre |os signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) 0 semejanza entre
aquellos y también semejanza entre éstos. ..
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El Tribunal ha diferenciado entre: ‘la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple
semejanza presupone que entre |os objetos que se comparan existen elementos comunes pero
coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la
confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos
ante lo mismo, sin diferencia alguna entrelos signos' ...

El Tribunal ha sostenido que: ‘... laidentidad o la semeganza de |os signos puede dar
lugar a dostipos de confusion: la directa, caracterizada porque e vinculo de identidad o
semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que
esta comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los
productos; Yy laindirecta, caracterizada porque el citado vinculo hace que el consumidor
atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen
empresarial coman’ ...

Es importante sefialar que la comparacion de los signos debera realizarse en base al
conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partesy no
descomponiendo la unidad de cada uno.

Asimismo, €l Tribunal observa que la determinacion del riesgo de confusion corresponde
a una decision unilateral del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien con
cierta discrecionalidad pero alejdndose de toda arbitrariedad ha de determinarla, con base a
principiosy reglas que la doctrinay la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar €l
grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

También es importante tener en cuenta que ademas del riesgo de confusién que se busca
evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares,
“ ahora se ve ampliado con la vigencia de la Decision 486, en la que se incluye e denominado
«riesgo de asociacion», en particular, los articulos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal
d)”. Dicho riesgo debe ser entendido en el sentido de que & derecho emanado de una marca
debidamente registrada, que da proteccion al producto o servicio amparado por la misma,
debe estar encaminado a indicar, por una parte, quién es su titular a efectos de distinguirlo de
otros fabricantes o comer ciantes de productos o servicios idénticos o similares; y por otra
parte, a que los sujetos destinatarios de dichos bienes o prestaciones |os identifiquen,
adquieran o requieran sobre la base de su procedencia... En ese sentido, se busca evitar que el
consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya
gue con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, ellos se beneficiarian sobre la base
dela actividad y honestidad ajenas’ . (Proceso 40-1P-2004, ya citado).

3.7. Marca notoriamente conocida

Otro tema interpretado reiteradamente por el Tribunal hasido € de lamarca
notoriamente conocida, sobre la cua se ha manifestado: “ La marca notoriamente conocida es
aquella en la que convergen su difusion entre el publico consumidor del producto o servicio al
gue la marca serefiere con el uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento
dentro de los circulos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella
ampara, ya que ningun consumidor recordara ni difundira el conocimiento de la marca
cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del
consumidor, comprador 0 usuario, respectivamente.
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La difusion de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se
hiciere, y € prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el caréacter de
notoria, ya que asi e consumidor reconoceray asignara dicha caracteristica debido al
esfuerzo que € titular de la misma realice para elevarla de la categoria de marca comin u
ordinaria al status de notoria.

Para d tratadista Carlos Fernandez-Novoa, la marca notoria es* aquella que goza de
difusion o <o que es o mismo—es conocida por los consumidores de la clase de productos a los
que seaplicalamarca. Ladifusén entre e sector correspondiente de los consumidores es e
presupuesto de la notoriedad de la marca” (Fernandez-Novoa, Carlos, p. 32). El Profesor
José Manuel Otero Lastres sobre €l tema, en base a lo sefialado precedentemente, defineala
marca notoriamente conocida como: “ aquella marca que goza de difusion 'y ha logrado €
reconocimiento de los circulosinteresados (los consumidores y los competidores). De esta
definicion se desprende que son dos las notas fundamental es que caracterizan este tipo de
marcas. un determinado grado de difusiény e reconocimiento en el mercado por los circulos
interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o
servicio” . (Otero Lastres, José Manuel, “ La prueba de la marca notoriamente conocida en €l
Derecho Marcario”, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243).

Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que redine la calidad de ser
conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de
consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se
encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo ...

Asimismo, € Tribunal ha manifestado, en relacién a las personas que hayan de tener
conocimiento de una determinada marca para gque a ella se le otorgue la calidad de
“notoria” y la consiguiente proteccion ampliada, que basta con que se trate del
correspondiente grupo de consumidores del producto o servicio al que la marca serefierey
ello en & lugar en donde se adelante € procedimiento y no en otro distinto ... También ha
sefialado que €l solo registro de la marca en uno o mas paises no le otorga la catalogacion de
marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar, ya
sea dentro de la etapa administrativa de registro o en el ambito judicial ...

La notoriedad de la marca no se presume, deben ser probadas, por quien la alega, las
circunstancias que le dan ese estatus. Al respecto e Tribunal recogiendo criterios doctrinarios,
ha sentado la siguiente jurisprudencia: ‘Varios son |os hechos o antecedentes que determinan
gue una marca sea hotoria: calidad de productos 0 servicios, conocimiento por parte de los
usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por € juezo
administrador para calificar ala marca de notoria, y que para llegar a esa conviccion deben
ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo. Aun en € supuesto
de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que
ser presentada a juicio tal resolucién o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una
carga de gran contenido procedimental’ ...

En consecuencia, la notoriedad de la marca constituye un hecho que debe ser probado
por quien la alega, teniendo en cuenta los criterios previstos en € articulo 84 dela
Decisién 344, tales como: la extension de su conocimiento entre € publico consumidor, la
intensidad y el ambito de la difusion y de la publicidad, la antigiiedad de la marca y su uso
constante y € analisis de produccién y mercadeo de los productos que distingue la marca” .
(Proceso 49-1P-2004, ya citado).
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3.8. Examen de registrabilidad de los signos

Conreacién alos articulos 93 y siguientes de la Decision 344, € Tribunal sostuvo:
“ De conformidad con el procedimiento previsto en el Capitulo V, Seccién Il, dela
Decisién 344, se ha considerado que tiene interés legitimo para presentar observaciones,
tanto el titular de una marca registrada, ante el intento de registrar otra idéntica o similar,
como quien formulé primero la solicitud de registro. La oficina nacional competente podra
admitir dichas observaciones a tramite o rechazarlas por extemporaneas, bien por
fundamentar se en solicitud posterior ala peticion de registro de la marca que se observa, o
en tratados no vigentes en el Pais Miembro en que se solicita la marca, bien porque los
interesados no hubiesen pagado |as tasas de tramitacién correspondientes.

Admitidas las observaciones, la oficina nacional competente notificara al peticionario
para que, si 1o estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta dias habiles
contados a partir de su notificacion. Vencido este plazo, dicha oficina decidira sobre las
observaciones, a la vista de las pruebas de que disponga y, en todo caso, procedera a
realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar € registro de la marca.

El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene caréacter obligatorio y debera
tomar en cuenta las causales deirregistrabilidad previstas en la norma vigente al momento de
haber sido solicitado €l registro marcario ... Por €llo, €l registro ser& denegado, sin necesidad
de observaciones, cuando la marca solicitada sea confundible con otra ya registrada.

Por ultimo, se exige que el acto por el cual se concede o deniega €l registro solicitado
se encuentre debi damente motivado, esto es, que exprese las razones de hecho y de derecho
gueinclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre
la base de las normas juridicas aplicables y de las situaciones de hecho congtitutivas del acto.
El Tribunal ha reiterado a este propésito que: “ La motivacién se contrae en definitiva a
explicar €l por qué de la Resolucion o Decision, erigiéndose por ello en un elemento
sustancial del mismo —y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresion en el
propio acto s una norma expresa asi 1o impone—y cuya insuficiencia, error o falsedad
puede conducir a la nulidad del acto” ... (Proceso 62-1P-2004, publicado en la G.O.A.C.

N° 1109 del 26 de agosto de 2004 marca: DERBY).

Sobre el tema de observaciones, denominadas oposiciones en la Decisién 486, en los
articulos 148 y siguientes, se ha sostenido: “ El articulo 148 de la Decision 486, dispone que
en &l caso en que se hayan presentado oposiciones, la oficina nacional competente notificara
al solicitante, para que dentro de los 30 dias siguientes, haga valer sus argumentacionesy, si
lo considera necesario, presente pruebas. La oficina nacional competente, a solicitud de parte,
otorgara, 30 dias de plazo adicional para presentar pruebas que sustenten la contestacion.

Por su parte el articulo 150 de la Decision 486 dispone que: vencidos los 30 dias
otorgados por €l articulo 148 antes mencionado para que el solicitante haga valer sus
argumentaciones y presente pruebas, si 10 estima conveniente, sobre las oposiciones
presentadas; o, si hubiere otorgado un plazo adicional de 30 dias para que presente pruebas
gue sustenten la contestacion, 0 si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional
competente procedera a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que € mismo
es obligatorio y debe llevarse a cabo aln en € caso de que no se hubieran presentado
observacionesy, en consecuencia, la oficina nacional competente en ninguin caso queda
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eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar € registro. En el caso de que
se hayan presentado oposiciones, la oficina hacional competente se pronunciara sobre las
oposiciones y sobre la concesién o denegatoria del registro de la marca.

S no se hubiesen presentado oposiciones al registro de una marca, la Oficina Nacional
Competente igualmente realizara el correspondiente examen de registrabilidad ya sea para
conceder o negar € registro delamarca. La Oficina Nacional Competente en ningin caso se
encuentra eximida de realizar el examen de registrabilidad correspondiente

El Tribunal observo que: La existencia de oposiciones compromete mas aun al
funcionario respecto de la realizacion del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas
no lo libera de la obligacion de practicarlo; esto, porque el objetivo dela norma es e de que
dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesién o de
denegacion delosregistros marcarios ...

El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene caracter obligatorioy, en el
caso de autos, las normas que corresponde tomar en cuenta son las que contienen las
causales de irregistrabilidad previstas en los articulos 135 y 136 de la Decision 486.

En consecuencia, a la luz dela doctrinay la jurisprudencia citada, e Juez Consultante
debera considerar € sentido y alcance que resulta de la presente interpretacion de la norma
contenida en € articulo 150 de la Decision 486 en o que fuere aplicable al caso concreto” .
(Proceso 40-1P-2004, ya citado).

3.9. Otrostemas

3.9.1. Signos en idioma extranjero

Sobre este tema, € Tribuna ha manifestado: “ Las palabras en idioma extranjeroy su
significado se presume que no son de conocimiento comun, por 1o que, al formar parte de un
signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasia,
procediendo en consecuencia su registro. Sn embargo, existen palabras extranjeras en que
tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado. En este caso,
cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es facilmente
reconocible entre el publico consumidor o usuario, sea a causa de su escritura,
pronunciacion o significado, debera tenerse en cuenta que “ € caracter genérico o
descriptivo de una marca no esta referido a su denominacion en cualquier idioma. Sin
embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma
extranjero, son de uso comun en los Paises de la Comunidad Andina, o son comprensibles
para el consumidor medio de esta subregién debido a su raiz comin, a su similitud fonética o
al hecho de haber sido adoptadas por un 6rgano oficial de la lengua en cualquiera de los
Paises Miembros” ...

Asimismo dice que “ ... cuando la denominacion se exprese en idioma que sirva deraiz
al vocablo equivalente en la lengua espariola al de la marca examinada, su grado de
genericidad o descriptividad debera medirse como si se tratara de una expresion local, 1o
cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como €l Italiano o €
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Francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla
hispana o por tener similitud fonética, son de facil comprension para el ciudadano coman” .
(Proceso 59-1P-2004, publicado en la G.O.A.C. N°. 1111 del 2 de septiembre de 2004, marca:
CINE CLASSICS mixta).

Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocabl os de origen extranjero que
“han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepcion comin equivalente,
como serian los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por 1os
organismos rectores del idioma en un pais dado” . (Proceso N° 3-1P-95, ya citado).

3.9.2. Prefijos de uso comun y marcas farmacéuticas

I nicialmente una marca que contenga una particula o prefijo de uso comin no puede
impedir su inclusion en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia
de confundibilidad, ya que entonces se estaria otorgando a su titular un privilegio inusitado
sobre una raiz de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso
comUn sabe que tendra que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de
solicitar en € futuro. Esta realidad necesariamente tendra efectos sobre el criterio que se
aplique en el cotgjo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso comin son
necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que |os contengan deben ser
efectuados con criterio benevolente ...

El cotgjo entre marcas farmacéuti cas presenta aspectos especiales a los que €l Tribunal
se hareferido en los siguientes términos: “ En las mar cas far macéuticas especialmente, se
utilizan elementos o palabras de uso comin o generalizado que no deben entrar en la
comparacion, lo gque supone una excepcion al principio ... S las denominaciones
enfrentadas tienen algun elemento genérico comin a las mismas este el emento no debe ser
tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparacion” ...

Para establecer el riesgo de confusion, la comparaciony e analisis que debe realizar
la Autoridad Nacional Competente en el caso de registro de un signo como marca que
ampare productos farmacéuticos, debera ser mucho mas riguroso, toda vez que estos
productos estan destinados a proteger la salud de los consumidores. Este riguroso examen,
de acuerdo a lo sefialado por el Tribunal, tiene su razon de ser por “ las peligrosas
consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusion que llegare a
producirse en e momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la
ingestion erronea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales’ ...

Asimismo el Tribunal ha manifestado que en los casos de “ mar cas farmaceéuticas e
examen de confundibilidad debe tener un estudio y anélisis mas prolijo evitando €l registro
de marcas cuya denominacion tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el
consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, o que en determinadas
circunstancias pueden causar un dafo irreparable a la salud humana, mas alin considerando
gue en muchos establ ecimientos, ain medicamentos de delicado uso, son expendidos sin
receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”. ...

Finalmente, el consultante debera tomar en cuenta que, al tratarse de productos
farmacéuticos, existen otras consideraciones diferentes en cuanto al registro de una marca,
puesto que el adoptar un prefijo o sufijo proveniente del quimico basico para su elaboracion,
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no limita el derecho de terceros ni se corre el riesgo de apropiacion de un término necesario
dentro del conjunto marcario que puede conformar la marca farmacéutica. (Proceso
22-1P-2004, publicado en la G.O.A.C. N°. 1088 del 1 de julio de 2004, marca: KINERET).

3.9.3. Marcaderivada

El Tribunal al referirse ala marca derivada ha dicho: “ A proposito de la figuradela
marca derivada, € Tribunal se ha pronunciado en los términos siguientes: “ ... 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 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. Estas
‘marcas derivadas’ —como se las conoce en la legislacion espafiola (articulo 9 de la Ley de
Marcas de 1988)—, sin embargo, no pretenderan reivindicar productos distintos a los
amparados por €l registro previo, pues en este caso no podra considerarselas como una
manifestacion del derecho conferido por las inscripciones anteriores, Siho Como un registro
totalmente autdbnomo e independiente, por |o que & solicitante no podré pretender que el
nuevo registro constituya la derivacion de un derecho adquirido” .

En el marco de estas consideraciones, el Tribunal ha precisado también que: “ El
propietario de la marca inscrita podré 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 nueva solicitud comprenda la misma marca con
variaciones no sustanciales, y, ademas, que los productos reivindicados en la solicitud
correspondan a los amparados por la marca ya registrada” ... (Proceso 81-1P-2004, publicado
enlaG.0.A.C. N°. 1116 del 10 de setiembre de 2004, marca: SANTA EMILIANA).

3.9.4. Signos enganosos

Sobre € literal h de la Decision 344, e Tribunal haindicado: “ El literal h del
articulo 82 de la Decision 344 prohibe el registro como marca de los signos que puedan
engafar a los medios comerciales 0 al publico, en particular sobre la procedencia, la
naturaleza, el modo de fabricacion, las caracteristicas o cualidades, o la aptitud para €l
empleo de los productos o servicios.

Setrata de una prohibicion de caréacter general que se configura con la posibilidad de
que €l signo, no en su relacién con signos de terceros sino con |os productos o servicios que
constituyan su objeto, induzca a engafio, sin necesidad de gque éste se produzca efectivamente.
La citada prohibicion se desarrolla a través de una enumeracién no exhaustiva de supuestos
gue tienen en comun € motivo que impide su registro, cual es que el signo engaroso no
cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar deindicar el origen
empresarial del producto o servicio a que serefierey su nivel de calidad, induce a engafio en
torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al publico consumidor o usuario, y,
de este modo, falsea las condiciones de competencia en el mercado.
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En diversas ocasiones, el Tribunal ha sostenido que ‘el engafio se produce cuando un
signo provoca en la mente del consumidor una distorsion de la realidad acerca de la
naturaleza del bien o servicio, sus caracteristicas, su procedencia, su modo de fabricacién, la
aptitud para su empleo u otras informaciones que induzcan al publico aerror. La
prohibicion de registrar signos engafiosos ... se dirige a precautelar €l interés general o
publico, es decir, del consumidor ... €l caracter engafioso esrelativo. Esto quiere decir que no
hay signos engafiosos en si mismos. Podréan serlo segun sean los productos o servicios que
vayan a distinguir’ ...

Por las razones que anteceden, incurre en la prohibicién de registro el signo capaz de
infundir en el consumidor la creencia de que esta adquiriendo un producto provisto de
cualidades o caracteristicas que, en realidad, no posee. Cabe agregar que la prohibicion se
configura también cuando el signo es parcialmente veraz y parcialmente inexacto. Por €llo, en
el caso de una marca en que alguno de sus elementos puede inducir a engafio, la marca deberé
considerarse engafiosa in totumy no podré ser registrada” . (Proceso 81-1P-2004, ya citado).

4. Criterios jurisprudenciaes relativo a patentes (afio 2004)

4.1. Concepto de patente

No obstante que la Decision vigente es la Decision 486, en aplicacion de los principios
delaley en & tiempo, se ha seguido € criterio sefialado para las marcas, esto significa que se
ha interpretado la Decision 344, alaluz de que la norma aplicable, es la que se encuentra
vigente al momento de la solicitud de patentabilidad.

Dentro de este contexto, sobre el concepto de patente, e Tribunal hadicho: “ S bien
el legislador andino no ha dado una definicién de patente, con apoyo en criterios
doctrinales en la materia se puede afirmar que “ La patente es la concesion que otorga el
Estado a un inventor 0 a su causahabiente para explotar exclusivamente una invencion
industrial durante un plazo determinado, al cabo del cual pasa a ser de dominio publico” .
(Metke Méndez, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial (11). Editor Raisbeck, Lara,
Rodriguez & Rueda (Baker & McKenzie). Bogotd, 2002, p. 22).

Dd indicado concepto, asi como del articulo 1 de la Decision 344, se destaca que la
patente se concede para una invencion, la cual, a su vez, ha sido definida por la doctrina
como “ la solucién de un problema técnico aplicable a la industria, y que proporciona la
posibilidad de obtener un cierto resultado Gtil” (Baylos Corroza, Hermenegildo. Tratado de
Derecho Industrial. Segunda edicién. Editorial Civitas, 1993, p. 695). En consecuencia, la
invencion presupone un problema especifico que es resuelto por la técnica.

Adicionalmente, se tiene que las invenciones susceptibles de patentamiento, pueden ser
de productos o de procedimientos. La invencion de productos “ comprende todas las
variedades de entidades estructurales hechas por € ser humano. ... puede referirse
principalmente a cosas, substanciasy medios de trabajo (en particular aparatosy
dispositivos)...” (FernandezNovoa, Carlos. La modernizacion del Derecho espafiol de
patentes. Editorial Montecorvo SA., Madrid, p. 64). La invencion de procedimientos
consiste en que “ su objeto verse sobre un modo de obrar constituido por una serie de
operaciones 0 actuaciones para obtener un resultado. ‘Esdecir, setrata de una sucesion de
operaciones 0 actuaciones a realizar con determinadas materias o energias (Horacio Rangel
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Ortiz, Usurpacion de Patentes, Universidad Panamericana, México DF, 1994, pag. 85)”
(Metke Méndez, Ricardo. Ob.cit., p. 32). El Tribunal ha dicho: * La invencién puede recaer
sobre una entidad fisica (producto, dispositivo, maguina, sustancia, composicion) o sobre
una actividad (procedimiento, método, utilizacién)” (Proceso 36-1P-2004, publicado en la
G.0.A.C. N°, 1098 del 27 de julio de 2004, Preparados Farmacéuticos que contienen Acidos
Disfosfénicos parala aplicacion por viaoral).

4.2. Requisitos de patentabilidad

Sobre los requisitos de patentabilidad, el Tribunal hadicho: “El articulo 1 dela
Decisidn 344 establece |os requisitos que debe cumplir toda invencion, sea de productos
0 de procedimientos, para que pueda ser objeto de patente, que son: novedad, nivel inventivo
y susceptibilidad de aplicacién industrial. Dichos requisitos permiten determinar las
condiciones esenciales que debe reunir toda invencién para que sea patentada, siempre
gue ademas no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria
en mencion.

Lanovedad v € estado de la técnica

Entre los requisitos indispensables para que una invencion pueda ser considerada como
objeto de proteccion por medio de patente, en primer lugar, estd su novedad, que significa,
conforme al articulo 2 de la Decision 344, que “ una invencion es nueva cuando no esta
comprendida en el estado de latécnica”, es decir como sostiene el tratadista José Manuel
Otero Lastres, “ ... no estar contenida, no estar incluida, o no formar parte del estado dela
técnica” . (Otero Lastres, José Manuel. Los Requisitos de Patentabilidad en la Decision 486,
Revista Juridica del Pera N°. 31, febrero 2002).

El Tribunal, por su parte, ha manifestado que “ el concepto de ‘invencion’ a efectos de
ser objeto de una concesion de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o
procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un
avance tecnol gico —y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘ estado de la técnica’ —
y ademas sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria”. ...

El concepto de novedad se lo formula desde el punto de vista negativo en relacion al
“estado delatécnica” ; al respecto, cabeindicar que este Ultimo concepto comprende el
conjunto de conocimientos tecnol 6gicos que hayan sido accesibles al publico antes de la fecha
de presentacion de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Por lo
gue se considera que toda invencion deja de ser nueva si ha sido accesible al publico por
cualquier medio, sin que tenga relevancia €l lugar en €l que se ha producido, ni € nimero de
personas a las que ha alcanzado dicha accesibilidad.

Al comprender comunmente toda invencion varios componentes, la novedad en cada
uno de ellos no es un requisito indispensable ya que pueden ser conocidos individual mente en
el estado de la técnica, por 1o que se exige que sea su combinacion la que dé lugar a que un
producto o un procedimiento sea considerado desconocido anteriormente. Al respecto el
Tribunal dice, “ La novedad no es un requisito que deban cumplir todosy cada uno de los
componentes que conforman la invencion, pudiendo incluso ser conocidos individualmente la
totalidad de tales elementos, s combinados entre ellos dan lugar a un objeto o a un
procedimiento desconocido anteriormente. En efecto ninguna invencion aparece de la nada;
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por el contrario, toda innovacién requiere aplicar conocimientos y objetos previamente
creados o descubiertos por la humanidad, los cuales constituiran la ‘ materia prima’ para
desarrollar un nuevo producto o procedimiento” ...

Asi mismo, € Tribunal ha sefialado que la novedad de una invencion “ eslo que no esta
comprendido en € estado de la técnica (divulgacion cualificada) o 1o que no haya sido divulgado
0 hecho accesible al publico en cualquier lugar (divulgaciéon simple y novedad absoluta). La
divulgacion puede ser oral 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 del oficio pueda utilizar esa informacién para gecutar o explotar la invencion. Por
otra parte, cuando un invento esta en uso o explotacion es porque ya fue patentado o porque es
del dominio publico. En estos casos €l invento objetivamente perdio su novedad” . ...

Igualmente ha indicado que “ la invencién, de producto o de procedimiento, carecera de
novedad s, antes de la fecha de presentacion de la solicitud de patente o de la prioridad
reconocida, se ha encontrado al acceso del publico por cualquier medio, con independencia del
lugar en que € acceso haya sido posible 0 se haya producido, del nimero de personas a que
haya alcanzado y € conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo que la divulgacion se
haya llevado a cabo en |os términos excepcionales previstos en € articulo 3 de la Decision 344.
Tampoco sera novedosa la invencion s e contenido de la solicitud de patente en tramite, de
fecha de presentacion o de prioridad anterior ala de prioridad de la solicitud que se examina,
ha sido publicado” . ...

La fecha a partir de la cual la Oficina Nacional Competente deberé& realizar e estudio
de la novedad, o de lo no comprendido en el estado de la técnica, “ no sdlo serefiereala que
constare en la solicitud, sino también a la de la prioridad reconocida por € articulo 12 dela
Decision 344. La Oficina Nacional Competente tiene la obligacién de determinar en primera
instancia la fecha a partir de la cual se podra realizar e andlisis comparativo de la invencién
con el estado de la técnica existente en e resto del mundo para esa fecha. Todo lo que haya
sido accesible al publico en los términos del articulo 2° constituird el estado de la técnica que
podré destruir o no la novedad de la invencion cuya patente se solicita” . ...

Finalmente, cabe reiterar lo sefialado en la jurisprudencia antes citada, sobre dertas
reglas a ser observadas para determinar la novedad de una invencién, que son:

“a) Concretar cual eslareglatécnica aplicable a la patente, para lo cual €l
examinador técnico debera valerse de las reivindicaciones, que en Ultimas determinaran este

aspecto.

b)  Precisar lafecha con base en la cual deba efectuarse la comparacién entre la
invencion y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la
prioridad reconocida.

c) Determinar cudl es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la
fecha de prioridad.

d) Finalmente deberd compararse la invencién con la regla técnica” .
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El nive inventivo y € estado de la técnica

Como segundo requisito, adicional al de la novedad, se exige que la invencion tenga
nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relacion con la técnica existente.
Este requerimiento, desarrollado por €l articulo 4 de la Decision 344, presupone que la
invencion, ademas de no ser obvia para una persona del oficio normal mente versada en la
materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, o que
no impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos 0 métodos
comunes o0 ya conocidos en el area técnica correspondiente, aungue tampoco debe constituir
el resultado de derivaciones evidentes o elementales de |o ya existente para un experto medio
en esa materia técnica. “ El experto medio deberd poseer experienciay contar con un saber
general en la materia 'y con una serie de conocimientos en el campo especifico dela
invencion...

Evidentemente, €l estado de la técnica al alcance del experto medio no es el mismo
comprendido por “ todo o que haya sido accesible al publico” que se examina para
establecer la novedad de un invento. En efecto, “ con € requisito del nivel inventivo, lo que
se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar ono si ala
invencion objeto de estudio no se habria podido Ilegar a partir de los conocimientos técnicos
gue existian en ese momento dentro del estado de la técnica... En este punto conviene
advertir gque uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro €l
gue se efectlia con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parametro
dereferencia el ‘estado de la técnica’, en € primero, se cotgja la invencién con las
‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en €l
segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del
conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnicay realizar € cotgo
comparativo con su apreciacion de conjunto, determinando si con tales conocimientos
técnicos existentes ha podido o no producirse tal invencion” ...

El Tribunal ha explicado que “ Para analizar |a existencia de nivel inventivo, las
Camaras de Recursos han adoptado el método Ilamado “ acercamiento problema-solucion”
(problem and solution approach), consistente, en lo esencial, en: “ a) identificar ‘el estado de
la técnica mas proximo a la invencion reivindicada’; b) evaluar los resultados (o efectos)
técnicos obtenidos por la invencion reivindicada en relacion con € ‘estado de la técnica mas
proximo’; c) examinar si, de conformidad con el estado de la técnica méas proximo, el
experto en la materia habria o no propuesto las caracteristicas técnicas que distinguen la
invencion reivindicada y que permiten alcanzar 1os resultados por €ella obtenidos’ (Office
européen des brevets, La Jurisprudence des chambres de recours, CD interactivo “ Special
Edition - Espace Legal” , DG 3 (Recours), 42 edicion, 2001).

Por lo tanto, a efectos de examinar €l nivel inventivo, la Oficina Nacional Competente
sefijard en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del
oficio normalmente versada en la materia; esto es que, a la luz de los identificados
conocimientos existentes en el area técnica correspondiente, se vera si para un experto medio
en esa materia técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada— pueda
derivarse de manera obvia la regla técnica propuesta’ . (Proceso 36-1P-2004, ya citado)
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4.3. Solicitud de la patente, tramite de la solicitud y examen preliminar de
patentabilidad

Respecto a tramite de la solicitud y a examen preliminar de patentabilidad, €l Tribunal,
con base as disposiciones contenidas en las Decisiones 344 y 486 ha sostenido: “ De
conformidad con el régimen de la Decision 344, a fin de obtener una patente, es necesario
presentar una solicitud que contenga lo sefialado en €l articulo 13. Una vez que la solicitud
es admitida a tramite se examinara si cumple con los requisitos formalesy se verificard si su
objeto es patentable. Smilares requisitos exige €l articulo 26 de la Decision 486, aunque
anade algunas exigencias cuando se trate de patentar invenciones en las que se involucren
recursos genéticos de |os Paises Miembros o aquellas desarrolladas en base a conocimientos
de las comunidades indigenas, afro americanas o locales de nuestros paises. En el presente
caso se debera verificar que cumpla con todos los requisitos necesarios, segun los criterios
dela aplicacion dela Ley en el tiempo, cuestion que determinard el consultante.

La solicitud de patente debe estar acompariada de |os documentos sefialados en €l
articulo 14 dela Decision 344 o en € articulo 26 y en € literal h) ddl articulo 27 dela
Decision 486, segun corresponda, tales como: |os poderes necesarios en el caso de que el
titular de los derechos sea una persona distinta al solicitante o si € inventor y €l titular delos
derechos son personas distintas; copia de la primera solicitud de patente en el caso de que se
requiera expresamente reivindicar la prioridad y otros requisitos que establezca la
legidacion interna del respectivo Pais Miembro.

A fin de determinar claramente la fecha en que fue presentada la solicitud, segun la
Decision 486, serd la fecha de recepcion por la oficina nacional competente y siempre que
contenga los requisitos y anexos documental es sefialados anteriormente, de lo contrario sela
tendra como no presentada y por o tanto no podré ordenarse su publicacién, no podra
realizarse €l examen, ni mucho menos otorgarse o negarse la patente. En la Decision 344
esto no seindica de manera expresa.

De acuerdo con €l articulo 21 de la Decision 344, la oficina nacional competente tenia
la obligacion de realizar un examen de forma respecto de las solicitudes admitidas a tramite,
es decir, de aquellas que hubieran sido analizadas previamente de acuerdo con €l dltimo
parrafo del articulo 13; este examen debia realizarse de oficio, dentro de los 15 dias habiles
siguientes a la presentacion. Esta obligacion es igualmente contemplada en el articulo 38 de
la Decision 486, extendiéndose €l plazo para realizarlo de oficio a 30 dias contados a partir
de la fecha de presentacion de la solicitud.

Este examen consiste en la verificacion de que la solicitud cumpla efectivamente con
todos los requisitos exigidos por €l articulo 13 de la Decision 344 y que, hayan sido anexados
ala misma los documentos requeridos por € articulo 14. En el caso de la Decision 486 debe
cumplir con los requisitos de forma y acompafiar |os anexos contemplados en |os articul os 26
y 27. Este Tribunal ha manifestado con respecto a esta revision de la solicitud que: “ En este
primer examen, conocido como examen de forma, la Oficina Nacional no examinara la
novedad, ni la actividad inventiva, ni tampoco exigira un informe sobre el estado de la
técnica” . (Proceso 43-1P-01, de fecha 24 de agosto de 2001, Patente de model o de utilidad:
Tanque Compuesto).
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S del examen de forma (articulo 21 de la Decisiéon 344 o 38 de la Decision 486)
resultara que la solicitud no contiene los requisitos exigidos tanto en la Decision 344 como
en la 486, la oficina nacional competente formulara las observaciones correspondientes a fin
de que € peticionario las absuelva dentro del plazo de 30 dias (para el caso dela
Decisién 344) o de 60 dias (para el caso de la Decision 486), segin corresponda, so pena de
gue su solicitud se declare en abandono. En consecuencia, la Oficina Nacional Competente,
esta en la obligacion de comunicarle al solicitante, |os defectos en su presentacion o la falta
de cumplimiento de alguno de los requisitos.

El articulo 22 de la Decisiéon 344 determina, que s del examen formal realizado por la
Oficina Nacional Competente resulta que la solicitud no cumple los requisitos exigidos por €
articulo 21, debe formular las observaciones correspondientes, “ a fin de que €l peticionario
presente respuestas a las mismas 0 complemente |os antecedentes dentro del plazo de 30 dias
habiles a la fecha de notificacién, plazo que puede ser prorrogable por una sola vez y por un
periodo igual sin que la solicitud pierda su prioridad” . (Interpretacion proferida el
16 de septiembre de 2003, dentro del Proceso 80-1P-03, patente: “ composiciones de pantalla
solar de radiacion ultravioleta que exhiben una mejorada proteccion contra la radiacién
ultravioleta” ). Smilar criterio es contemplado en €l articulo 39 de la Decisién 486, es decir,
la oficina nacional competente debera notificar al solicitante, pero en este Ultimo caso, €l
plazo se extiende a |os dos meses siguientes a su notificacion.

Posteriormente, y atendiendo a o establecido por el articulo 23 de la Decision 344
reproducido en € articulo 40 de la Decision 486, la Oficina Nacional revisara las
correccionesrealizadasy si éstas subsanan |os defectos detectados, dentro de los dieciocho
meses siguientes publicara el aviso correspondiente, de conformidad con la normativa
interna que al efecto se establezca en el Pais Miembro respectivo. El articulo 40 dela
Decisién 486 en su segundo inciso, sefiala una excepcion al plazo de dieciocho meses para la
publicacion, en el sentido que el propio solicitante puede pedir que la solicitud se publique
antes de ese plazo, siempre que ya se hubiese concluido €l examen; o que también estaba
contemplado en la primera parte del articulo 24 de la Decision 344.

Luego de la publicacion, cualquiera que tenga legitimo interés puede gjercer su derecho
de oposicién, por medio de observaciones fundamentadas que puedan desvirtuar la
patentabilidad de la invencion dentro de los treinta dias siguientes a la publicacion, segun el
articulo 25 de la Decision 344; o dentro de los sesenta dias siguientes, segin el articulo 42 de
la Decision 486" . (Proceso 35-1P-2004, publicado en la G.O.A.C. N°. 1096 del 26 dejulio
de 2004 método para la produccion de material de empague decorado con tinta para impresion).

4.4. Examen de fondo v definitivo de la solicitud: concesidn o denegacion dd titulo
de patente

Sobre el examen de fondo para conceder 0 negar una patente e Tribunal ha manifestado
“ 3 no hay oposicion y se han vencido los plazos citados en el anterior epigrafe, de
conformidad con el articulo 27 de la Decision 344, la Oficina Nacional Competente realizara
de oficio el examen de fondo en el que procede analizar s la solicitud es o no patentable,
para lo cual se deberé determinar s satisface las exigencias de novedad, nivel inventivoy
aplicacion industrial; de forma que no quede duda alguna de su patentabilidad, por medio
de la utilizacion de todos los medios a su alcance. Esta obligacién de la Oficina Nacional
Competente, no esta contemplado en la Decision 344, y ha sido reiterado por este Tribunal
en |los procesos 36-1P-03 de fecha 18 de junio de 2003, patente: “ composicion cosmética que
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contiene un compuesto de actividad simuladora de la produccion de interlucina-6" ; 43-1P-
01 de 24 de agosto de 2001, patente de modelo de utilidad: “ tanque compuesto” ; 37-1P-02
de 27 dejunio de 2001, patente: “acero inoxidable’; 82-1P-01 de 01 de octubre de 2001,
patente: “ compuestos farmacéuticos novedosos de 5-(2-imidazolinilamino) bencimidazol,
Utiles en el tratamiento y la prevencion de desordenes respiratorios, oculares e intestinales” ;
entre muchos otros procesos.

Seguin @ articulo 27 dela Decision 344 y la reiterada jurisprudencia, € examen de fondo
gue debe realizarse a fin de conceder o no la patente, es una obligacion de la Oficina Nacional
Competente, quien de oficio debe hacerlo, sin solicitar pago detasas ni otro requisito. Sn
embargo, € articulo 44 de la Decisién 486, introdujo una modificacién en este régimen en €
sentido que ya no es obligacion de la Oficina Nacional Competente, realizar de oficio este
trAmite sino que ahora @ solicitante es quien queda obligado a solicitar que se examines la
invencion es patentable, y ademéas a cancelar una tasa por la realizacion de este examen, bajo
sancion de que se declare abandonada la solicitud.

Es de suma importancia la realizacion de |os examenes tanto de forma como de fondo,
para que la autoridad competente tenga un criterio absolutamente claro antes del otorgamiento
0 no de la patente de invencion solicitada, pues la ausencia de algun requisito podria
ocasionar que la solicitud no sea admitida a tramite, o que habiéndolo sido, no pueda
concluir en una decision de mérito.

Tanto el segundo inciso del articulo 27 de la Decisiéon 344 como € articulo 45 de la
Decisién 486, sefialan que durante la realizacion del examen podrian requerirse datos o
documentos adicionales; de ser asi, la entidad examinadora notificara al solicitante a fin de
gue haga valer sus argumentosy aclaraciones pertinentes’ . (Proceso 35-1P-2004, ya citado).

Sobre el examen definitivo, e Tribuna haindicado: “De conformidad con €l articulo 29
de la Decision 344, una vez cumplido e examen definitivo, si el informe es favorable en su
totalidad, se otorgara la patente; si s0lo es favorable parcialmente se otorgara € titulo por
aquellas reivindicaciones aceptadasy si fuere desfavorable se denegara dicho titulo. Este
criterio esreiterado en el articulo 48 de la Decision 486.

En el caso de autos € actor, TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE alega que no
solicité la realizacion del examen de fondo y no realiz el pago de tasa alguna, puesla
normativa aplicable era la Decision 344, por lo que la obligacion era de la Oficina Nacional
Competente; mientras que la Superintendencia de Industria y Comercio, aduce que declar6 €
abandono de la solicitud puesto que la norma vigente era la Decision 486 y por tanto,

TETRA LAVAL debia pedir a la Oficina Nacional Competente, la realizacion del examen de
patentabilidad, previo pago de lastasas correspondientes.

El Tribunal consultante, una vez determinada la normativa aplicable al presente caso,
debera en base a los criterios sobre aplicacion dela Ley en e tiempo, decidir s € examen de
fondo debié haber sido efectuado de oficio por |a Oficina Nacional Competente, 0 Si por €l
contrario, € solicitante se encontraba obligado a pedir la realizacion de dicho examen” .
(Proceso 35-1P-2004, ya citado).
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45. Modificaciones ala solicitud de patente

El Tribunal hainterpretado el articulo 34 de la Decision 486, que serefiereala
modificacion de la solicitud de la siguiente manera: “Las modificaciones a la solicitud de
patente se realizaran a peticion del solicitante o de la autoridad administrativa; podran
presentarse en cualquier momento del tramite, siempre que no constituyan una ampliacion de
la proteccion correspondiente a la divulgacion contenida en la solicitud inicial.

La solicitud se modifica a través de una nueva presentacion de |as reivindicaciones,
aclarando determinados aspectos de la descripcion del invento, o reformando todo aquello que
pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administracion. “LaUnica
limitacion impuesta al solicitante respecto de la modificacion consiste en que ésta no debe
implicar una ampliacién del invento o de la divulgacion contenida en la solicitud presentada.
Contrario sensu, la modificacion de la solicitud podra concretar €l invento o reducir el alcance
de las reivindicaciones, sin importar cudl haya sido la redaccion originariamente propuesta;
por 1o que aun cuando e cambio sea sustancial con relacion alas reivindicaciones iniciales, 1o
unico relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas
racionalmente con fundamento en la descripcion contenida en la solicitud inicial.” (Proceso
75-1P-2004, publicado en laG.O.A.C. N°. 1111 del 2 de setiembre de 2004, patente:
COMPOSICIONES ANTIMICROBIANAS QUE CONTIENEN ALCOHOL)

5. M odelos de utilidad

En una interpretacion prejudicial sobre modelo de utilidad, el Tribunal se refirio alas
acciones por infraccion de los derechos protegidos de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina, diciendo: “ El articulo 238 de la Decisién 486 atribuye al titular de un
derecho protegido en ella e poder de obrar ante la autoridad nacional competente contra
cualquier persona que incurra en la infraccion de aquel derecho o que gjecute actos que la
hagan inminente.

El texto recoge @ principio de la correlacion normal entre latitularidad del derecho
sustancial que se deduce enjuicio y latitularidad del poder de obrar ante la jurisdicciéon. Se
entiende que el titular podra ser una persona natural o juridicay que el derecho podré ser
transmitido por acto entre vivos o mortis causa, por lo que la legitimacion alcanzaré al
titular y a sus causahabientes. La norma también legitima para obrar al cotitular del
derecho, sin necesidad, en este caso, del consentimiento de los demas cotitulares, salvo
acuerdo en contrario. Ademas, para €l supuesto de que la legislacién interna del Pais
Miembro lo permita, la norma habilita a la autoridad nacional competente para impulsar €
proceso por iniciativa propia. Enlo que concierne al legitimado pasivo, se entiende que la
tutela jurisdiccional no podréa ser concedida sino frente al destinatario del efecto o de los
efectos en que la tutela se concreta, cual es, en e caso de las acciones que se examinan, €l
autor de lainfraccién o el gjecutor de los actos constitutivos de la amenaza. La autoridad
competente deber& verificar la legitimacion de las partes en forma preliminar al examen de
las cuestiones de mérito.
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El Tribunal ha declarado que, a diferencia de la oficina nacional competente a que se
refiere e articulo 273 elusdem, cual es el 6rgano administrativo encargado del registro dela
propiedad industrial, la autoridad nacional competente es la entidad administrativa o judicial
que, establecida por la legislacion interna del Pais Miembro de que se trate, se encuentre
provista de competencia para conocer de las acciones por infraccién de los derechos de
propiedad industrial.

A tenor de la disposicion prevista en el articulo 241 eiusdem, €l gercicio dela accién
puede estar dirigido a la obtencion de una o varias de las siguientes formas de tutela: el cese
de los actos constitutivos de la infraccién; la indemnizacion de los dafios y perjuicios; €l
retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infraccién, asi como de
los medios y materiales que hubiesen servido predominantemente para cometerla; la
prohibicién de la importacién y de la exportacion de tales productos, mediosy materiales; la
adjudicacion en propiedad de los productos, medios y materiales en referencia; la adopcion
de las medidas necesarias para evitar la continuacién o la repeticion de la infraccion, tales
como la destruccién de los productos, mediosy materiales o € cierre de los establ ecimientos,
y la publicacion de la sentencia condenatoria y su notificacién, a costa del infractor.

En el caso de autos, la accion tiene por objeto principal la condena a la indemnizacién
de los dafios y perjuicios sufridos como consecuencia de la explotacion no consentida del
modelo, por 1o que deberd estar dirigida contra el presunto responsable de la infraccion,
cuando ésta se haya materializado en la causacion de tales dafios y perjuicios. Al igual que las
demas acciones civiles, la accion indemnizatoria prescribira a los dos afios, contados desde la
fecha en que el titular haya tenido conocimiento de la infraccidn, o a los cinco afios, contados
desde |a fecha en que la infraccion haya sido cometida por Ultima vez (articulo 244).

Cabe poner derelieve que, en el caso, la accion ha sido gjercida a causa de la presunta
infraccion de los derechos del titular de un modelo de utilidad, entendido éste, alaluzdela
disposicion prevista en el articulo 81 elusdem, como toda nueva forma, configuracion o
disposicion de elementos de un objeto preexistente, tal como un artefacto, herramienta,
instrumento o mecanismo, que produzca como efecto, o bien una mejor o diferente
fabricacion, funcionamiento o utilizacion del objeto, o bien una utilidad, ventaja o efecto
técnico que antes no tenia.

En cambio, no se consideraran modelos de utilidad las obras plasticas, ni las de
arquitectura, ni los objetos provistos Unicamente de caracter estético, y no podran ser objeto
de una patente de modelo de utilidad los procedimientos, asi como tampoco las materias
excluidas de proteccion por la patente de invencion (articulo 82).

Los articulos 81 y 85 de la Decision citada establecen que 1os modelos de utilidad seran
protegidos mediante patentes, y que las disposiciones sobre patentes de invencion seran
aplicables, en lo pertinente, a las patentes de modelo de utilidad, con excepcion de los plazos
de tramitacion y de duracion (articulo 84). Como consecuencia del derecho a la explotacion
exclusiva del modelo, su titular podra impedir que un tercero, obrando sin su consentimiento,
fabrique el producto, lo ofrezca en venta, |0 venda, 1o use 0 lo importe para alguno de estos
fines, salvo que se trate de actos realizados en el ambito privado y con fines no comerciales,

o de actos realizados exclusivamente con fines de experimentacion, ensefianza o investigacion
cientifica 0 académica, o de los actos a que serefiere el articulo Ster del Convenio de Paris
para la Proteccion de la Propiedad Industrial, concernientes al empleo del objeto a bordo de
navios, o en la construccién o funcionamiento de aparatos de locomocion aérea o terrestre o
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de sus accesorios (articulo 53). Por otra parte, € titular no podra impedir que un tercero
realice actos de comercio respecto del modelo protegido por |a patente, luego de que dicho
titular 1o hubiese introducido en el comercio de cualquiera de los Paises Miembros, o la
introduccion la hubiese hecho otra persona con su consentimiento o vinculada
econdmicamente con é (articulo 54). Finalmente, la accién no podré ser gjercida contra un
tercero de buena fe que, antes de |a fecha de presentacion de la solicitud de patentamiento
del modelo, lo hubiese estado utilizando o explotando, o hubiese estado realizando
preparativos serios para €llo (articulo 55).

En este contexto, la infraccién del derecho protegido a que serefiere € articulo 238 de
la Decision consistiré principalmente en la violacion del derecho a la explotacién exclusiva
del modelo, a través de los actos prohibidos expresamente en €l articulo 52 eiusdem.

Por ultimo, cabe destacar la competencia de los Paises Miembros para disciplinar 1os
asuntos que, relativos a la tutela jurisdiccional de los derechos de propiedad industrial, no se
encuentren comprendidos en la Decisidn 486 (articulo 276). A la vez, cabereiterar, por
virtud del principio de primacia de la norma comunitaria, que “ las legislaciones internas de
cada pais no podrén establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones
gue de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan
aspectos esenciales regulados por é de manera que signifiquen, por gjemplo, una menor
proteccién a los derechos consagrados por la norma comunitaria...” (Proceso 96-1P-2004,
aprobada el 22 de septiembre de 2004, Caso: accion por presuntainfraccion del derecho
sobre el modelo de utilidad consistente en una “Maquinaria para la fabricacion de filtros,
cribas o tamices de ranura continua’”).

6. Derechos de autor

Sobre la Decision 351 € Tribunal ha tenido la oportunidad de emitir interpretacion
prejudicia en €l afio 2004, sobre los temas que a continuacion se transcriben: “ Naturaleza,
alcancey objeto de la proteccion que brinda el Derecho de Autor en la Legislacion
Comunitaria Andina.

El derecho de autor protege todas las manifestaciones originales que sean fruto del
ingenio humano, cuando ellas son o pueden ser accesibles a la percepcion sensorial y
pueden ser objeto de reproduccién por cualquier medio apto a tal finalidad.

Es un derecho que se gjerce sobre un bien inmaterial y que est4 regulado y es objeto de
proteccion por |os diferentes ordenamientos juridicos estatales y aln, comunitarios, como es o
gue acontece en el ordenamiento comunitario andino en donde tal derecho se regula por la
Decision 351 de la Comision del Acuerdo de Cartagena. En palabras de Charria Garcia tal
derecho se gerce “ con facultades absolutas para quien tenga la titularidad y referido a todo el
mundo; a diferencia de los derechos reales que se g ercen sobre las cosas y de |os personales

que sdlo permiten al acreedor hacer valer su derecho frente al deudor” .?

22 CHARRIA GARCIA, Fernando. “Derechos de autor en Colombia’. Ediciones Instituto
Departamental de Bellas Artes. Cali. 2001. Pagina 21.
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Al referirse al objeto de la proteccidn que brinda el derecho de autor esimportante
mencionar |o que se entiende por “obra” en la legislacion andina, la cual a voces del
articulo 3 de la Decisién 351, la define como “ toda creacion intelectual original de
naturaleza artistica, cientifica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en
cualquier forma.”

También doctrinariamente se han elaborado algunas nociones de lo que es obra
intelectual, entre otras, las que consideran que es:

“una creacion de la inteligencia, con notas de originalidad y significacion.”

“Toda expresion personal de la inteligencia que tenga individualidad, que
desarrolley exprese, en forma integral, un conjunto de ideas y sentimientos que sean
aptos de ser hechos publicosy reproducidos.”

(..)

“ expresion personal, original y novedosa de la inteligencia, resultado dela
actividad del espiritu, que tenga individualidad, que represente o signifique algo y sea

una creacion integral” .23

La doctrina menciona asi mismo, algunas caracteristicas de la “ obra” como objeto del
Derecho de Autor, entre las que se destaca:

“1. Queed resultado de la obra debe ser el resultado del talento creativo del
hombre, en el dominio literario artistico o cientifico.

2. Que esa proteccion es reconocida con independencia del género de la obra,
su forma de expresion mérito o destino.

3. Que ese producto del ingenio humano, por su forma de expresion, exige
caracteristicas de originalidad” .%*

En similar sentido, Baylos Corroza enfatiza sobre el elemento o caracteristica de
originalidad como supuesto necesario para que pueda hablarse de obra y de derecho de
autor al exponer que:

"la originalidad no quiere decir otra cosa sino que la obra pertenezca efectivamente al
autor; que sea obra suyay no copia de la obra de otro. Porque en la propiedad
intelectual la creacion no se contempla como aportacion del autor al acervo de las
creaciones anterior mente existentes, de modo que venga a incrementarlo mejorandolo,

lo que explicaria el valor que en la obra habria de representar ser nueva” .%°

% EMERY, Migud Ange. “Propiedad intelectual”. Editorial Astrea. Argentina. 2003. Pag. 11.
2 ANTEQUERA Parilli, Ricardo. “El nuevo régimen del derecho de autor en Venezuela’
Autoralex. Venezuela. 1994. P&g. 32.
»*  BAYLOS CORROZA Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Editoria Civitas.
22 edicion. 1993
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La normativa sobre derechos de autor tiene como objeto de proteccién a la obra
intelectual. La existencia dela obra es el presupuesto de la existencia del derechoy el sujeto
gue se beneficia de esta tutela legal es €l autor de la creacion intelectual.

El articulo 4 de la Decision 351 determina que son objeto de proteccion las obras
literarias, artisticas y cientificas, susceptibles de ser divulgadas o reproducidas a través del
empleo de diferentes medios y hace una enumeracién g emplificativa de las obras protegidas,
mencionando en €l literal a) las obras expresadas por escrito, pero omitiendo dar el concepto
de ellas. Sn embargo, se puede decir que éstas son creaciones que se materializan a traves
del empleo de signos gréficos que permiten su lectura'y comprension ; el documento escrito
se denomina libro segiin la UNESCO, “ si setrata de una publicacién unitaria 'y no periodica
de més de 49 paginas, excluidas las cubiertas’ .2

La obra protegida debe ser original con caracteristicas propias que la hagan diferente;
cabe mencionar, que las ideas son universales y pueden divulgarse sin restriccion alguna; la
doctrina sefiala que “ Una simple idea, cualquiera sea su valor, no esta protegida, lo cual
permite decir que la ley tiene en consideracién la forma del derecho de autor y no el
fondo”?’; esto significa que se protege la individualidad, originalidad y estilo propio del
autor para manifestar susideas.

Sobre el tema se agrega que:

“ Con reconocer al autor el derecho de propiedad, no sele declara propietario de las
ideas en s mismas, sino de la forma enteramente original eindividual que les ha dado,
cosa suya Yy de que debe disponer, en atencion a la propiedad que sobre ellatieney al
servicio que, poniéndola en circulacion presta.” 2

El concepto de autor. L os Derechos de que es titular

El articulo 3 de la Decision 351 establece que es* autor” |a “ Persona fisica que realiza
la creacién intelectual” . La definicion legal no hace referencia a las personas juridicas o
morales por |0 que éstas no podran ser consideradas autores. El Glosario de la OMPI
sefiala que: “ autor esla persona gque crea una obra” .

La normativa andina sobre derechos de autor también contempla una presuncion de
autoria y en este sentido €l articulo 8 sefiala que “ Se presume autor, salvo prueba en
contrario, la persona cuyo nombre, seudénimo, u otro signo que la identifica, aparezca
indicado en la obra” .

El autor esla persona natural o fisica que ha generado la obra a través de su esfuerzo
y trabajo creativo, obteniendo como resultado una obra individual y original de la que
seratitular.

% PACHON Mufioz, Manuel. “Manual de derechos de autor”. Editorial Temis. Colombia. 1998.
Pag. 19

2 bid. Pag. 12.

8 MASCARENAS, Carlos. “Nuevaenciclopediajuridica’. Tomo lll. Editado por Francisco
Seix. Barcelona. 1951. Pag. 137.
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La doctrina hace €l siguiente aporte.

“El libro es una obra del hombre, un producto de su trabajo, una forma exterior de su
pensamiento, y sobre esa obra, sobre ese producto, sobre esa forma sencilla, nadie mas
que su autor tiene dominio” .?°

El autor estitular de dos clases de derechos. “ morales’ y “ patrimoniales’ o
“ pecuniarios’ .

El derecho moral esimprescriptible, ademas de inalienable, inembargable e
irrenunciable, segiin lo contempla el articulo 11 de la Decisién 351 y cabe indicar que €l
goce de este derecho faculta al autor para:

a) Conservar la obrainédita o divulgarla;

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Espafiola indica que esinédito lo
“escrito y no publicado” ; Unicamente el autor tiene la potestad de mantener |a obra inédita
o darla a conocer al publico en e momento que lo estime conveniente.

La doctrina considera que:

“ En cuanto desaparece € deseo de mantener |a obra inédita, surgen los derechos
patrimoniales, pues mientras la obra se mantenga inédita ésta forma parte de la
personalidad del autor.”

Y que

“..las ventajas econdémicas para el autor, sdlo aparecen una vez que se haya resuelto
terminar con el inédito.” %

b) Reivindicar la paternidad de la obra en cualquier momento;

El autor es €l gestor de la creacion intelectual, por o cual tiene el derecho de que
cuando la obra se de a conocer al publico, a través de cualquier medio, ésta contenga su
nombre, derecho que se conoce como de “ paternidad dela obra”.

Para LEDESMA, “ La paternidad es pues una potestad juridica inherente a la
personalidad del autor, que le atribuye el poder de hacerse reconocer en todo momento como
tal y hacer figurar sobre la obra su propio nombre, en su condicion de creador que no nace,
precisamente, de la inscripcién de la misma en €l Registro respectivo, sino cuando € autor la

2 |pid. Pag. 137.
% PACHON Mufioz Manuel. “Manual de derechos de autor”. Editorial Temis. Colombia. 1998.
Pag. 57.
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materializa como suya...” .3! En tanto que para Manuel Pachén, “ La facultad de reivindicar
la obra, busca impedir que otra persona quiera pasar por autor de la obra, y le permite al
verdadero autor obtener que se reemplace e nombre del falso autor por € suyo propio.” 3

c)  Oponerse atoda deformacion, mutilacion o modificacion que atente contra el
decoro de la obra o la reputacion del autor.

“ El derecho a la intangibilidad —dice Ledesma— consiste en impedir que se altere, se
modifique, se deteriore, se mutile o se destruya la obra, a fin de evitar grave e injusto
perjuicio alos intereses morales del autor, independientemente de los derechos
patrimoni as! 3&3 A través del citado derecho se logra respetar laintegridad de
laobra...” *°.

En cambio, se destaca la facultad que posee y que mantiene el autor para introducirle
modificaciones a su creacion, la cual subsiste incluso después de haber cedido sus derechos
patrimoniales. Dice a este respecto Pachon que:

“ El autor tiene la facultad de modificar la obra, asi haya cedido los derechos
patrimoniales sobre la misma.

La modificacién es una alteracién de la obra en vias de publicacién o ya
publicada, y subsiste aunque aquel hubiere enajenado €l derecho patrimonial.” 3

Los derechos patrimoniales se refieren al beneficio o prestacion econdmica que se
obtendra por la publicacion y difusion de la obra; tienen la particularidad de ser
transferibles, renunciables y temporales.

La vigencia de los derechos patrimoniales seguin la Decision 351 (articulo 18) esla del
tiempo de vida del autor, mas 50 afios después de su muerte, lo cual significa que tienen un
tiempo determinado y limitado para ser gercidosy existen, como se dijo, desde e momento
en que la obra ha dejado de ser inédita.

La proteccion del derecho de autor sin necesidad de formalidad alguna; registro
voluntario y obligatorio

Los derechos de autor abarcan el conjunto de potestades que a éste se le concede sobre
su obra intelectual; la tutela de sus derechos nace conjuntamente con la creacion expresada
con originalidad y puesta en conocimiento del publico. Esdecir, que la ley protege la obra
desde que existe y deja de ser inédita.

Al respecto se precisa que:

¥ LEDESMA, Guillermo. “Derecho penal intelectual” Editorial Universidad. Primera Edicion.
1992. Argentina. Pag. 113.

% PACHON Mufioz Manuel. Ob. Cit. P4g. 54.

% LEDESMA, Guillermo. Ob.Cit. P4g. 118.

% PACHON Mufioz Manuel. Ob.Cit. Péag. 57.
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“La proteccion legal nace en principio, de la creacion, sean cuales fueren el mérito
y €l destino de la obra creada. S hay creacion en e dominio literario, cientifico o
didactico, hay obra intelectual .” *°

El Convenio de Berna en su articulo 15 sefiala que para que se reconozca al autor
como tal y para que goce de los derechos que le confiere la ley es suficiente con que su
nombre aparezca en la obra “ de la forma usual” .

El registro de los Derechos de Autor en la ley comunitaria andina es un instrumento
gue cumple unicamente fines declarativos y de naturaleza probatoria, segun se desprende de
losarticulos 52 y 53 de la Decision 351; el articulo 52 en su parte final sefiala que“la
omision del registro no impide el goce o € gercicio de los derechos reconocidos en la
presente Decision.”

La proteccion que se otorga a los derechos de autor no esta sujeta al cumplimiento de la
formalidad del registro, es decir, que se tutelan los intereses del autor de maneraincondicional;
el registro no representa un elemento constitutivo de derechosy conregistroo sin €, € autor de
la obra esté facultado para gjercer los derechos que le otorga la Ley.

Sobre el tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado
lo siguiente:

“ Setrata de un registro facultativo y no necesario que, por o mismo, en manera
alguna puede hacer se obligatorio, menos como condicion para el gercicio de los
derechos reconocidos al autor o para su proteccion por parte de la autoridad publica.

Es claro, por o demas, que en las normas interpretadas se deja a criterio del
autor registrar o no su creacion. Empero, si opta por no hacerlo, ello no puede
constituirse en impedimento para el gjercicio de los derechos que de tal condicién, la
de autor, derivan; tampoco para gue las autoridades se eximan de protegérselos en los
términos de la ley y, menos adn, que condicionen o subordinen la proteccion y garantia
a cualesquiera formalidades, y entre ellas, especialmente, a la del registro.

En resumen, la ley andina acoge € criterio que hoy impera en casi todos los
ordenamientos juridicos en e sentido de que la proteccion de los derechos autorales se
realiza sin necesidad de que € autor cumpla con formalidad o requisito alguno, como
el del registro por gemplo. De esta manera, siendo € registro meramente declarativo,
tal como se define por € articulo 53 interpretado, su utilizacion o no por €l autor
constituye una opcién de éste que, por supuesto, no puede ser desconocida por la
administracion ni aun con el pretexto de brindarle una mayor o mas efectiva proteccion
de sus derechos.” %

% LEDESMA, Guillermo. “Derecho penal intelectual” Editorial Universidad. Primera Edicion
1992. Argentina. Pég. 78.

% TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentenciadel 6 de septiembre
de 2000. Proceso N° 64-1P-2000. Caso: “CAVELIER”. Publicado en Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena N° 602 de 21 de septiembre del 2000.
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Utilizacion de la obra sin autorizacion de su titular. Consecuencias

El titular de la obra intelectual esté facultado por laley para gercer ciertos derechos
sobre la creacion intelectual, y solamente €l puede autorizar la utilizacion de la obra, en caso
contrario, sin autorizacion de éste, se estara frente a un ilicito, que acarreara la posibilidad de
iniciar las acciones legales pertinentes en cada caso segun lo establezca la legisacion interna
del pais.

Solo € titular de la obra esta facultado para explotarla o permitir su explotacion: la
Decision 351 en su articulo 54 establece que ninguna persona natural o juridica puede
autorizar la utilizacion de una obra, interpretacién, produccion fonogréfica o emision de
radiodifusion o prestar su apoyo para su utilizacion, sin la autorizacion del titular de la obra,
lacual, por cierto, debe darse en forma previay expresa.

Al respecto, la Jurisprudencia del Tribunal Andino expresa:

“gualmente, es solidariamente responsable la autoridad judicial o administrativa
que estando en conocimiento de la violacion de los referidos derechos, tolere o haga caso
omiso de ésta, debiendo entenderse tal hecho una prestacién de apoyo para su utilizacion,
toda vez que "apoyo" esamparo, respaldo, asistencia, cooperacion y colaboracion, razon
por la cual debe considerarse que la prestacion de apoyo no solo incluye actos positivos o
de accion, sino también actos negativos 0 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 dela Decision 351 de
la Comisién del Acuerdo de Cartagena” '

Dentro del presente caso, en e proceso interno el demandante expresa que la
publicacién no autorizada, no utiliza el derecho de cita conforme alos usos honrados y que en
muchos de los pasajes de |a obra se reproduce el texto de la obra original sin hacer mencion a
lafuente, al paso que la demandada manifiesta que en su obra “ he respetado la idea de los
diferentes autores y en ningn momento me he apropiado de las ideas de los autores
consultados y peormente (sic) de las ideas del actor en e presente juicio”. Parazanjar la
discusion planteada se hace necesario abordar € tratamiento de dos temas vinculados con el
Derecho de Autor, cuales son, €l del plagioy €l del derecho de cita.

Respecto del concepto de plagio debe tenerse en cuenta que si bien es cierto que la
Decision 351 no lo define, si contiene disposiciones que tienden aimpedir que éste se
produzcay que genere efectos nocivos sobre los derechos del autor de la obra; razénpor la
cual es menester, deinicio, fijar e concepto y para ello nada mejor que acudir a Diccionario
delaRea AcademiadelaLengua, en e cua selee que plagio esla*“accidon y efecto de
plagiar”, en tanto que, plagiar es “copiar en lo substancial obras gjenas, dandolas como
propias’. Definicion ésta de donde se colige que por plagio hay que entender, en su acepcion

3 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 25 de septiembre
de 1998. Proceso N° 24-1P-1998. Caso: “PROMOTORA CEDEL. SA.” Publicada en Gaceta
Oficia del Acuerdo de Cartagena N° 394, de 15 de diciembre de 1998.
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mas simplista, todo aguello que supone copiar obras gjenas en |o sustancial, presentandolas
como propias. Se trata de una accion material de muy poco o ningun contenido intel ectual,
carente de originalidad.

El plagio se integra con dos elementos, la reproduccion o la copia, unidos en todo caso a
la atribucién de la condicion de autor de o reproducido o copiado e implica dos clases de
infracciones a los derechos del autor: de una parte, laviolacién del derecho moral; y, de otra,
laviolacion del derecho de explotacion. Lo primero porque € plagiario se atribuye sobre la
obra una paternidad que no le corresponde; que le pertenece exclusivamente a autor de la
obra copiada. Y lo segundo, porque se afecta econdmicamente al autor, generéndole
perjuicios de orden patrimonial en diversos sentidos.

En cualquier hipotesis de plagio se observa la existencia de una ofensa a la paternidad
intelectual del autor, que cuando va unida ala copiailicita constituye también una ofensa a
derecho de reproduccion de la obra, Ilamada ésta copia servil, o de transformacién de la
misma, conocida como copia maquillada.

Para Baylos Corroza "El encuadramiento legal de la accion del plagiario dependera de
las circunstancias que concurran en la copia. S la copia esliteral, de la totalidad de la
obra, o de partes, porciones, fragmentos de ella, pero, como decimos, literal o servil,
entonces el plagio cometido, habra de considerarse como una infraccion del derecho de
reproduccion (...). S, en cambio la copia se ha realizado valiéndose de alteraciones o
modificaciones formales, se tratara de la infraccion del derecho de transformacion..." 38

Con relacion al derecho de cita, la doctrina contenida en “La Guia del Convenio de
Berna’ aporta los siguientes criterios, al comentar € articulo 10 de dicho instrumento:

“ Etimol égicamente, citar esrepetir textualmente lo que otro ha dicho o ha
escrito. En materia de propiedad literariay artistica, citar esinsertar en una obra uno
0 varios pasajes de una obra ajena. En otras palabras, |la cita consiste en reproducir
extractos de una obra, bien sea para ilustrar una opinion o defender unatesis, o bien
para una resefia o una critica de esa obra. El empleo de la cita no selimita ala esfera
puramente literaria...

El Convenio impone tres condiciones para la licitud de las citas. En primer
lugar, es necesario que la obra de la que se toma €l extracto haya sido licitamente
hecha accesible al publico con anterioridad...

En segundo lugar, es necesario que la cita se haga conforme a los usos
honrados... ...revela la intencion de referirse precisamente a lo que es normal mente
admisible, a lo que corrientemente se acepta, a 1o que no se opone al sentido coman.
Esto debe ser apreciado de manera objetiva...

En tercer lugar, la cita debera hacerse en la medida justificada por € fin que
sepersiga....

38

BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Disquisiciones sobre € plagio. Republica de las Letras.
N° 20. Enero, 1988
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... N0 puede ser inculpado ni demandado e redactor de una obra de literatura o
de historia que ilustra sus explicaciones con unas cuantas citas, de conformidad con los
usos generalmente admitidos.”

... lascitasy las utilizaciones para ilustrar la ensefianza estén sujetas a la
obligacién de respetar esa prerrogativa indicando la procedencia de la obra citada o
utilizada, asi como el nombre de autor, naturalmente, siempre que este nombre
aparezca en la fuente.” *°

Se ha concebido e derecho de cita como una de las formas de limitacion a Derecho de
Autor, con lafinalidad evidente de martener el equilibrio entre el derecho alainformaciony
alaculturaque tiene e comun de las personas, frente a los derechos de explotacion que
tienen los autores respecto de sus obras, entendiéndose por “cita” lainclusion de un
fragmento relativamente breve de otra obra escrita, sonora o audiovisual, asi como de las
obras artisticas aisladas, para apoyar 0 hacer més inteligibles las opiniones de quien escribe 0
parareferirse alas opiniones de otro autor de manera fidedigna.

En la Decision 351 de la Comision del Acuerdo de Cartagena se siguen en esta materia
las principales lineas consagradas por |as legislaciones nacionales e internacionales vigentes y
esasi como en los articulos 21 y 22 se establecen los requisitos generales a los que deben
estar sujetos los limites al Derecho de Autor que se vayan aimponer en el derecho interno por
los Paises Miembros, determinando que dichos limites no deben atentar “contra la normal
explotacion de las obras 0 no causen perjuicio injustificado a los legitimos intereses del titular
o titulares de los derechos’, considerando licito redizar, sin la autorizacion del autor y sin €l
pago de remuneracion alguna, entre otros, € acto de “citar en una obra, otras obras publicadas,
sempre que se indique lafuentey e nombre del autor, a condicion que tales citas se hagan
conforme a los usos honrados y en la medida justificada por € fin que se persiga’.

Cabe destacar que a igual que en el Convenio de Berna se requiere en la Decision 351
"que tales citas se hagan conforme a los usos honrados', pero a diferencia de |o que sucede
en aguél, en ésta, en € articulo 3°, se definen los"usos honrados' como: "Los que no
interfieren con la explotacion de la obra ni causan un perjuicio irrazonable a los intereses
legitimos del autor".

Asi mismo, la Decision comentada establece, también, como condicién para la licitud
delacitae que ellaserealice “en lamedidajustificada por € fin que persiga’, para precisar
lo cual debe tomarse en cuenta que los fines que justifican las citas no son solamente los
informativos o culturales, sino también los cientificos, didacticos, analiticos, criticos,
polémicos y pedagdgicos.

La cita de conformidad con lo anterior no debe asumir las proporciones de una
reproduccién de las partes principales de la obra ajena, ni debe igualar en extension e
importancia a texto original. O, dicho en otros términos, la cita para que sea licita debe
realizarse transcribiendo |os pasgjes necesarios, siempre que éstos no sean tantos y seguidos
gue razonadamente puedan considerarse como una reproduccion simulada y sustancia, que
redunde en perjuicio del autor de la obra de donde se toman. En este sentido son acertadas las

¥ OMPI. Guiadel Convenio deBerna. Publicado por laOMPI. 1978. Pags. 65y SS.
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palabras de Charria Garcia cuando afirma que “Nunca las citas podran ser tantas que la obra
gue se construye sea principalmente de esas citas, pues en estos casos |os autores de las citas
podrén solicitar retribucion...” 4°

Procedimientos ante la Autoridad Nacional Competente y medidas que puede tomar
ésta por laviolacion del derecho ddl titular de la obra

LaDecisién 351, en su articulo 57, establece las medidas que podré ordenar la autoridad
nacional competente de los Paises Miembros de la Comunidad Andina cuando haya tenido lugar
lainfraccion de derechos conferidos por laley.

L os procedimientos, se sujetaran alas normas del derecho nacional, en aplicacion del
principio de “complementariedad” entre e derecho comunitario y € derecho naciond, yaque la
norma comunitaria se hace efectiva através de lalegidacion interna del Pais Miembro de que se
trate. Todo proceso llevado a cabo por la autoridad nacional debera ademés observar los
principios del debido proceso.

Ante la infraccion comprobada de los derechos de autor, la autoridad nacional competente
podra ordenar:

a) € pago al titular del derecho infringido de una reparacion o indemnizacion
adecuada en compensacion por |os dafios y perjuicios sufridos con motivo de la violacién de
su derecho;

b) qued infractor asuma el pago de las costas del proceso en que haya incurrido el
titular del derecho infringido;

c) € retiro definitivo de los canales comerciales, de |os gjemplares que constituyan
infraccion del derecho; y

d) lassanciones penales equivalentes a aquellas que se aplican a delitos de similar
magnitud” . (Proceso 139-1P-2003, publicado en la G.O.A.C. N°. 1057 del 21de abril
de 2004, caso: Decisiéon 351)

[Fin del documento]

% CHARRIA GARCIA, Fernando. Ob. Cit. P4gina48.



