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Introduccion

La necesidad que el Derecho regule nuevas situaciones sociales, origi-
nadas por la evolucién de las variables de la superestructura social, motivé
que las marcas en el siglo XIX aparezcan en el escenario econémico-juridico,
como entes subjetivos de considerable trascendencia dentro de la actividad de
concurrencia en el mercado.

La revolucién industrial en economias de corte capitalista, impulsé el
desarrollo de la produccion en serie, en donde las marcas empiezan a tener un
papel de identificacion en el mercado, al distinguir productos ademads de ser
indicadoras de su procedencia empresarial.

Bajo esta necesidad, el legislador europeo! promulgé instrumentos
juridicos capaces de proteger en un primer momento bienes inmateriales, para
evitar ciertos abusos especialmente de competidores en el mercado, a través
de un régimen de excepcién (la propiedad industrial) que tutele de manera
efectiva las creaciones de sus legitimos titulares.

En el siglo XX se busca proteger el goodwill y la difusion de las mar-
cas mas alld de las fronteras nacionales, es asi que surgen las primeras legis-
laciones internacionales (Convenio de Paris) que realizan un intento real por
proteger los derechos de los titulares de marcas notorias.

No obstante desde 1988, las marcas empiezan a ocupar un lugar cada
vez mas valioso en los activos empresariales de las compaiiias, es asi que cier-
tas fusiones y adquisiciones especialmente en Estados Unidos se concretaron
por valores que superaron en gran medida los activos tangibles de una empre-
sa, debido a las perspectivas a futuro que podria generar en el mercado una
marca que goce de difusidn y prestigio.

De igual manera ciertas empresas norteamericanas empiezan a incor-
porar sus activos intangibles, en especial sus marcas dentro de sus balances
financieros, de esta manera evitaron adquisiciones hostiles e incluso sortearon
pérdidas en un ejercicio econdmico, lo cual nos da una medida de la impor-

1. Cfr. Bertone y Cabanellas, Derecho de Marcas, tomo I, Buenos Aires, Heliasta, 1989, pp. 115
y ss.
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tancia de contar con una marca que goce de prestigio y reconocimiento en el
mercado.

Con la globalizacion, las marcas notoriamente conocidas adquieren
cada vez mayor relevancia, pues las empresas dependiendo de la importancia
que pueda tener la marca en un mercado, realizan estrategias de marketing a
nivel mundial, regional o local (pensar globalmente, actual localmente)? con
el propdsito de consolidar en la mente del consumidor una identidad o ima-
gen que les permita adquirir ciertos rasgos caracteristicos y distintivos res-
pecto de otros signos que identifican iguales productos o servicios.

Independientemente de la estrategia de marketing montada alrededor
de la marca y del alcance geografico de la marca, las empresas cada vez mds
conocen la importancia de tener signos distintivos que tengan su propia indi-
vidualidad de ahi que no son pocos, quienes consideran que las marcas en la
actualidad constituyen el verdadero capital de una empresa, pues a pesar de
ser activos tangibles, las utilidades de la mismas dependerdn en gran medida
de los aspectos positivos o negativos que su titular formé en la mente del con-
sumidor.

Un signo notoriamente conocido, implica una constante inversion de
recursos para su titular alrededor de ciertas variables como producto, precio,
plaza y promocion; esfuerzo que es imprescindible protegerlo frente a con-
ductas predatorias, que tienen como objetivo aprovecharse del reconocimien-
to ganado en el mercado por el signo, de ahi la vigencia de los distintos ins-
trumentos juridicos internacionales (Convenio de Paris-ADPIC), supranacio-
nales (Decision 486) e internos (Ley de Propiedad Intelectual) que pretenden
impedir estos abusos.

En el plano juridico la adhesién de los paises a la Organizacion
Mundial del Comercio (antiguo GATT), implic6 la promulgacién de un nuevo
instrumento internacional (Acuerdo sobre los Aspectos de la Propiedad
Intelectual, relacionados con el Comercio, ADPIC), que otorgd mayor protec-
cién a las distintas modalidades de Propiedad Intelectual, respecto de conve-
nios y tratados anteriormente suscritos (PARIS PLUS).

El ADPIC si bien no dispone del efecto directo de nuestra normativa
supranacional (criterio que no alcanza unanimidad) obligé a los paises miem-
bros de la Organizacion Mundial del Comercio, a promulgar normas internas
que se ajusten a los estdndares minimos exigidos en este instrumento, de ah{
que la Decision 486 fue elaborada en funcién de los parametros del ADPIC.

2. Un claro ejemplo de una multinacional que piensa de manera global y actia localmente es
UNILEVER, quien en su negocio de helados tiene en muchos paises una marca «fuente» dis-
tinta «PINGUINO», «ALGIDA», «HOLANDA», «TIO RICO», etc.
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Debido a esta convergencia de normas juridicas, debemos determinar
con precision el nivel de efectividad en la proteccion de estos derechos den-
tro de nuestra subregion, en relacion con las obligaciones adquiridas dentro de
la Organizacién Mundial de Comercio en materia de Propiedad Industrial.

El presente trabajo de investigacion pretende realizar un andlisis criti-
co de la figura de la marca notoria en la Comunidad Andina (CAN), con el
propésito de establecer sus alcances, limitaciones e importancia en el proce-
so de integracion subregional.






CariTuLo 1

La proteccion a la marca notoria
en la Comunidad Andina

1. LANOTORIEDAD DE LAS MARCAS
EN LA COMUNIDAD ANDINA

El régimen marcario vigente en la Comunidad Andina, se asienta sobre
el sistema atributivo en virtud del cual solo el registro confiere derechos sobre
una marca,! ademas sobre el principio de especialidad que garantiza el regis-
tro de signos idénticos o similares a otros previamente protegidos siempre que
no exista posibilidad de confusién en el mercado,?2 y sobre el principio de
territorialidad que reconoce la vigencia de los registros dentro de un determi-
nado pais.

La figura de las marcas notorias tiende a superar estos pilares del dere-
cho marcario por la necesidad de impedir que terceros obtengan el registro en
un pais impidiendo el acceso al mercado del legitimo titular del signo notorio,
obligdndolo en ciertos casos incluso a adquirir el registro por sumas elevadas
de la marca que en justicia le pertenece.

De la misma manera, el apremio por evitar que terceros se aprovechen
del prestigio y reputacién legitimamente adquirido por la marca notoria, asi
como también impedir la dilucién del signo por el uso ilegitimo de terceros,
motivo la superacion del principio de especialidad de las marcas, como bien
lo expresa el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: «La proteccion de
la marca notoria no se encuentra limitada por los principios de especialidad y

1. LaDecision 486 empieza a combinar ciertos aspectos propios de un sistema declarativo, pues
el articulo 135 inciso final concede proteccién como marca a aquellos signos que a pesar de
no ser distintivos por cuestiones intrinsecas (genérico, descriptivo, usuales o inclusive colo-
res), han adquirido distintividad por su uso.

2. Alberto Casado Cerviio, La Marca Comunitaria, Espaia, Editorial Lex Nova, 2000, pp. 231
y 232: «...el contenido del derecho sobre la marca viene perfilado, en gran medida, por la
denominada regla de la especialidad. En efecto, aunque el derecho otorgado por la marca es
exclusivo, el mismo recae sobre un signo puesto en relaciéon con productos o servicios deter-
minados. En consecuencia, nada impide que dos signos idénticos o semejantes puedan con-
vivir en el mercado y ser inscritos en el registro, cuando distingan productos o servicios per-
fectamente diferenciados.» Criterio expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, Proceso No. 95-IP-2002, marca: ALPIN.
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de territorialidad generalmente aplicables con relaciéon a las marcas comu-
nes».3

El régimen de las marcas notorias ha tenido una evolucién considera-
ble dentro de la Comunidad Andina, la misma que en los ultimos afios viene
siendo condicionada por las obligaciones adquiridas dentro de la
Organizacién Mundial del Comercio (OMC).

En la Decision 85, las marcas notorias superaban parcialmente el prin-
cipio de especialidad, al aplicarse tanto a productos o servicios idénticos
como similares incluso si no pertenecian a la misma clase internacional.

La Decisién 313 tuvo un contenido semejante a la Decision 344. Estos
cuerpos normativos otorgan una proteccion particularmente amplia a la figu-
ra de las marcas notorias, al reconocer esta calidad a nivel internacional y sin
atencion a los productos o servicios amparados por el presunto signo infrac-
tor.

Estas normas de derecho derivado aceptaban la notoriedad de un signo
en cualquier pais miembro de la Comunidad Andina o un tercero que tenga
reciprocidad en el comercio con nuestros paises, por lo que la figura de las
marcas notorias encontré un elevado nivel de tutela bajo el imperio de las
Decisiones 313 y 344.

La regulacion de la Decision 486 tiene como fundamento de manera
general el ADPIC y particularmente la Resolucién Conjunta Relativa a las
Disposiciones sobre la Proteccién de las Marcas Notoriamente Conocidas
aprobada por la Asamblea de la Unién de Paris para la Proteccion de la
Propiedad Industrial y la Asamblea General de la OMPI, celebrada en 1999,
en la que un Comité de Expertos deline6 los pardmetros sobre los alcances y
limitaciones de las marcas notorias.

Notoriedad y Alto Renombre

Las marcas notorias y de alto renombre alcanzan un reconocimiento
normativo que esta por encima de una marca ordinaria, lo cual nos lleva a ana-
lizar las razones que conducen a los estados y en nuestro caso a los 6rganos
de la Comunidad Andina, a otorgar mayor relieve a este tipo de signos.

Nuestro ordenamiento juridico no realiza diferenciaciones entre la
marca notoria y la de alto renombre, dejando esta tarea al Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina como drgano de interpretaciéon de la normativa
supranacional.

3. Sentencia dictada en el expediente No. 17-IP-2001, de 27 de abril de 2001, caso «HARINA
GALLO DE ORO», criterio adoptado ya en la sentencia dictada en el proceso No. 36-1P-99, del
8 de octubre de 1999, de 9 de noviembre de 1999, caso «FRISKIES».
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El nivel de conocimiento asi como el prestigio alcanzado por la marca,
han motivado que la proteccién de marcas notoriamente conocidas tenga un
tratamiento diferenciado que ocasiona ciertas dificultades al momento de ana-
lizar la relacién entre marcas notorias y de alto renombre, sobre todo para
encasillar a estas tiltimas como una categoria de marcas notoriamente conoci-
das o como una clase de signos independientes de los notorios.

Notoriedad

Otamendi es contrario a la adopcién de definiciones sobre marcas
notorias, por el riesgo de confusién entre las causas y las caracteristicas de la
notoriedad,* sin embargo el concepto de este mismo autor es citado por
Zuccherino y Mitelman: «Marca notoria es aquella que es conocida por casi
la totalidad del publico, consumidores o no, como identificando (sic) un pro-
ducto determinado» .

Para Zuccherino y Mitelman,® la marca notoria debe reunir dos requi-
sitos fundamentales, por un lado el conocimiento en la mayoria del publico,
independientemente de que sea consumidor o no y por el otro, la sola men-
cion de la marca debe inducir al publico a su asociacién con el producto o ser-
vicio identificado.

En los criterios de estos autores argentinos, no existen distinciones
entre las marcas notorias y las de alto renombre, al menos Otamendi recono-
ce esta diferenciacion tinicamente en el plano tedrico.

Las marcas notorias son el resultado de la penetracion e imagen que
han logrado adquirir en la mente del consumidor, por lo que dependen de la
personalidad de su titular en el ejercicio de sus relaciones comerciales.

La tradicion doctrina y jurisprudencial andina, en gran medida inspi-
rada por el criterio del profesor espafiol Carlos Ferndndez-Novoa tienen una
posicion diferente a la doctrina argentina, al restringir el nivel de difusion de
la marca a los consumidores a los que se aplique la marca, tal es asi que en el
proceso de Interpretacion Prejudicial No. 20-IP-97, siguiendo los lineamien-
tos del proceso 1-IP-87, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, reco-
ge las siguientes posiciones doctrinarias:

Para el tratadista Carlos Ferndndez-Novoa, la «marca notoria es la que
goza de difusién o —lo que es lo mismo— es conocida por los consumidores de

4. Cfr. Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2002, p. 341.

5. Jorge Otamendi, La marca notoria, citado por Daniel Zuccherino y Carlos Mitelman, Marcas
y Patentes en el Gatt, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1997, p. 129.

6. Cfr. Daniel Zuccherino y Carlos Mitelman, ibid., p. 130.
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la clase de productos a los que se aplica la marca» (Fundamentos de Derecho
de Marcas, Montecorvo S.A., Madrid, 1984, p. 32). El profesor Manuel Aredn
Lalin ha definido como «la que es conocida por la mayor parte de los consu-
midores que usualmente adquieren o contratan o servicios en relacién con los
cuales la marca es usada y eventualmente figura registrada». («la Proteccién
de la Marca por los Tribunales de Justicia», Consejo General del Poder
Judicial ANDEMA 1993, p. 268)...7

El profesor Manuel Otero Lastres al analizar la vigente Decisién 486
comparte esta posicion preocupdndose por resaltar la diferenciacion entre
marcas notoriamente conocidas y renombradas.

...basta con destacar que la marca puede ser conocida tan solo entre el ptibli-
co perteneciente a los circulos empresariales del correspondiente sector o que
se haya difundido entre la generalidad del piblico de los consumidores. En el
primer caso, estamos ante la marca notoriamente conocida, mientras que en el
segundo estarfamos ante la marca renombrada.®

Consideramos de importancia que nuestra normativa realice una dis-
tincién entre marcas notorias y renombradas, pues debemos distinguir entre el
nivel de difusién y el grado de prestigio alcanzado por un signo, calidades que
deben tener un tratamiento distinto, por lo que participamos con la posicion
europea que desde un primer momento analiza en forma diferenciada ambas
figuras.

La posicién adoptada en la Comunidad Andina siguiendo la doctrina
espafiola, permite un nivel de proteccién mayor que el reflejado por la doctri-
na argentina al restringir la difusién a la clase de productos o servicios iden-
tificados por la marca notoria, con lo cual en realidad esta ampliando la esfe-
ra de esta figura a aquellas marcas que por su naturaleza distinguen articulos
o servicios de consumo restringido y que son conocidas inicamente por con-
sumidores especializados. Otamendi en este sentido tiene el siguiente criterio:

Hay una gran cantidad de marcas que distinguen productos de una calidad
extraordinaria, la mejor obtenible en plaza, y que sin embargo no son notorias.
Las marcas que distinguen la mejor véalvula de alta presion, la mds efectiva for-
mulacién quimica para evitar la oxidacién del caucho o la mas resistente fibra
textil pueden ser absolutamente desconocidas para el gran publico. Estas mar-

7. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia de 13 de febrero de 1998, emitida en
el proceso de interpretacién prejudicial No. 20-IP-97. Caso «MANUELITA», Vs. «MANOLITA».

8. Manuel Otero Lastres, Régimen de Marcas en la Decision 486 del Acuerdo de Cartagena,La
Paz, 21 de febrero de 2001, p. 59.
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cas serdn conocidas sélo por su compradores y usuarios y por unos pocos mas.
No son ellas marcas notorias.?

Bajo la tendencia opuesta, en nuestra subregion se encuentran protegi-
das aquellas marcas que son conocidas tnicamente por los compradores y
usuarios del producto o servicio amparado, criterio que lo compartimos pues
no seria justo que la naturaleza de la proteccién sea un obsticulo para deter-
minar la notoriedad de la marca, aunque tampoco lo serfa que en estos casos
se pretenda superar en forma absoluta el principio de especialidad, pues la
diferente naturaleza del producto o servicio, implica la no dilucién ni aprove-
chamiento del prestigio ni tampoco un riesgo de confusién y/o asociacién
cuando se solicite el registro de la marca similar para una proteccién disimil.
El articulo 136 literal h) de la Decision 486 al respecto prescribe:

Art. 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en
el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuan-
do:

h) constituyan una reproduccion, imitacion, traduccidn, transliteraciéon o
transcripcion, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido
cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios
a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un
riesgo de confusion o de asociacién con ese tercero o con sus productos o
servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilucién
de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

Este articulo regula en una faceta positiva la figura de las marcas noto-
rias al prohibir el registro de signos que induzcan al consumidor a confusion
y asociacion (superacion parcial del principio de especialidad). Respecto a las
marcas renombradas la tutela rebasa de manera absoluta el principio de espe-
cialidad a condicién de que el signo solicitado induzca al consumidor a un
riesgo de confusion o de asociacion, que exista un aprovechamiento injusto
del prestigio del signo o una dilucién del mismo.

En sentido negativo no se contempla como prohibicion, el registro de
signos idénticos o similares a otros notoriamente conocidos, que no induzcan
al consumidor a confusién ni asociacién y por ende no exista aprovecha-
miento del goodwill ni dilucién del signo (caracteristicas del alto renombre).

En concordancia con lo anterior, el articulo 226 de 1a Decision 486 al
regular el uso no autorizado de signos distintivos notoriamente conocidos
establece una distincion entre marcas notorias y renombradas, pues en el
primer inciso considera que existe utilizacion indebida tnicamente cuando

9. Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, p. 342.
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el signo infractor se aplique para productos o servicios idénticos o similares
a los identificados por el signo notorio; sin embargo la proteccion contem-
plada en el inciso segundo supera totalmente el principio de especialidad a
condicion de que exista un riesgo de confusién o asociacion, aprovecha-
miento del goodwill o pérdida del poder distintivo del signo notoriamente
conocido.

Por lo tanto y a pesar de que nuestra normativa no realiza distinciones
entre marcas notorias y de alto renombre, las disposiciones de los articulos
136 literal h) y 226 de la Decision 486 hacen prever que existe un tratamien-
to diferenciado para ambas figuras. Manuel Pachén y Zoraida Sanchez, al res-
pecto consideran:

La modificacién del principio de especialidad operé en un inicio cuando
se hizo la distincién entre marcas renombradas y marcas notorias. «De acuer-
do con esta distincién, se venia extendiendo la proteccién de las marcas
renombradas mds alld de la regla de la especialidad, al paso que se limitaba la
especial tutela de las marcas notorias al sector econémico a que perteneciesen
los correspondientes productos o servicios.»10

Por lo general el conocimiento en el consumidor estd asociado con la
calidad del producto o servicio, relacion que no es absoluta, por la existencia
de marcas que tienen una calidad inferior, que se ofertan a bajos precios y que
pueden llegar a adquirir difusién debido a la constante publicidad y en gene-
ral al manejo empresarial del signo, por lo que es un error al menos en el caso
de las marcas notorias realizar una relacion causa-efecto entre el conocimien-
to del signo y la calidad del producto o servicio.

La marca notoria estd por lo general asociada con productos de muy buena
calidad e intensamente publicitados...Sin duda, calidad y publicidad no son
ajenos a las marcas notorias. La marca notoria indica al piblico consumidor
una fuente constante y uniforme de satisfaccion (sic) y es dificil imaginar una
marca notoria que en alguna etapa de su exposicién en el mercado no haya sido
intensamente publicitada. Sin publicidad la marca no puede ser conocida.!!

El mismo Otamendi mds tarde amplia esta posicién cuando se refiere
a marcas que pueden tener la calidad de notorias a pesar de no tener excelen-
te calidad y ser expendidas a precios accesibles, lo cual denota que lo impor-

10. Manuel Pachén y Zoraida Sénchez, El Régimen Andino de la Propiedad Industrial, Bogot4,
Ediciones Juridicas Gustavo Ibafiez, 1995, p. 245.
11. Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, p. 341.
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tante es el nivel de difusién con independencia de la forma en que se hubie-
ren hecho conocidas.

Para el ecuatoriano Patricio Bueno la calidad del producto o servicio
es un aspecto relevante que concurre para la notoriedad de la marca, pues un
signo que no tiene este atributo dificilmente serd considerado notorio.

Otro aspecto que concurre para la existencia de notoriedad de una marca,
es la calidad de sus productos o servicios; y es natural que asi sea, porque el
consumidor recordard y difundird el conocimiento de la marca y de los pro-
ductos o servicios que ella proteja o ampare, si éstos son de una especial cali-
dad que satisfaga sus necesidades. Al contrario, una marca cuyos productos no
tengan una calidad 6ptima o aceptable muy dificil serd considerada como noto-
ria, porque la notoriedad se ha de entender referida a los hechos relevantes de
un signo y de sus productos y no a su mala calidad.!2

No debemos relacionar de forma exclusiva la calidad del producto o
servicio con la difusion de la marca, por supuesto que en la mayor parte de
casos existe este vinculo, sin embargo esto no obsta a que marcas que no son
reconocidas por su calidad sino por otros atributos generados por el marketing
(penetracion en el mercado, buena publicidad, imagen corporativa, bajos pre-
cios), alcancen notoriedad en el sector pertinente del mercado.

Renombre

El grado de conocimiento del ptiblico puede variar y mientras mds
difundida se encuentre la marca, mayor proteccion alcanzard. Aquellos signos
conocidos en diferentes grupos de consumidores puede elevar a la marca por
encima de la notoriedad para alcanzar el grado de renombrada.

La proteccion de la marca renombrada tiene como antecedente la juris-
prudencia alemana de la primera parte del siglo anterior, en la que se otorga
una proteccién particularmente amplia a esta clase signos frente al debilita-
miento de su reputacion y fuerza distintiva, para lo cual se exigié que la marca
sea conocida por la mayoria del ptiblico consumidor y que genere una imagen
positiva en su mente. De esta manera se justificé la denegacion de marcas
idénticas o similares a las de renombre incluso para productos diferentes.!3
«De esta suerte, el titular de una marca renombrada ve reforzada su posicién
juridica no solo frente al riesgo de confusion, sino también frente al riesgo de

12. Patricio Bueno, «La marca notoria y la interpretaciéon prejudicial», en Salvador Bergel y
otros, Propiedad Intelectual en Iberoamérica, Buenos Aires, Ciudad Argentina, 2001, p. 72.

13. Cfr. Carlos Ferniandez-Novoa, El Sistema Comunitario de Marcas, Madrid, Montecorvo
S.A., 1995, pp. 172-173.
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debilitamiento o dilucién (Verwisserung) de la fuerza distintiva y capacidad
publicitaria de la marca.»!4

Fernandez-Novoa es partidario de designar a este tipo de signos como
«marcas notorias y renombradas», al considerarlas como un subtipo de una
categoria especial que son las marcas notoriamente conocidas. Veamos:

Al preconizar la adopcién del término «marca notoria y renombrada», se
subraya implicitamente que nos encontramos ante una modalidad o subtipo
(especies) de una categoria genérica: las marcas notoriamente conocidas (163).
Como su propia denominacién indica, la marca notoria y renombrada es una
marca que ademds de ser conocida por los circulos interesados correspondien-
tes, suscita en los mismos fundadas y razonables expectativas acerca del ele-
vado nivel de calidad de los productos o servicios diferenciados por la marca.
La marca notoria y renombrada se caracteriza justamente por ser portadora de
un goodwill o prestigio muy acrecentado. Cabe afirmar en este sentido que la
marca notoria y renombrada es la que evoca ante los consumidores una ima-
gen netamente positiva de las caracteristicas tangibles e intangibles de los pro-
ductos o servicios diferenciador por la marca (164).15

No es exagerado este criterio, al denominar a estos signos como «mar-
cas notorias y de alto renombre», por cuanto ambas figuras tienen puntos de
coincidencia en cuanto al nivel de difusion, de ahi que es valido el criterio de
que toda marca renombrada es notoria pero no toda marca notoria es renom-
brada.

La protecciéon mds amplia de la figura de las marcas renombradas se
justifica para evitar la dilucién de la marca e impedir que terceros se aprove-
chen de manera parasitaria del prestigio adquirido por el signo. Otamendi
respecto a la dilucion acoge el criterio de Schechter:

Como bien ha dicho Schechter, la dilucién «es el cercenamiento gradual o
la dispersion de la identidad y retencién de la marca o nombre en la mente del
publico, por su uso en productos no competitivos. Cuanto mds distintiva y
dnica es la marca, mas profunda es su impresion en la conciencia del ptiblico,
y mayor su necesidad de proteccién contra la disociacién del producto parti-
cular en conexién con el que se ha usado».!0

Este autor justifica este nivel de tutela por la obligacién de los regi-
menes marcarios de otorgar las garantias suficientes al consumidor a fin de
que pueda identificar el origen de los productos, lo cual no podria conseguir-

14. Ibid., p. 173.
15. Ibid., pp. 180-181.
16. Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, p. 353.
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se si se permite la coexistencia de signos idénticos o similares a los de alto
renombre con independencia de la proteccion de productos o servicios.

En estos casos se prohibe la disminucién y perdida de la capacidad dis-
tintiva adquirida por la marca que en definitiva es la razén de ser de esta regu-
lacion. Bertone y Cabanellas sobre este punto, consideran: «Estas marcas se
encuentran protegidas con variable intensidad segun el paifs de que se trate,
contra su dilucidn, o sea contra su uso en mercaderias distintas y no vincula-
das normalmente a las que identifica la marca célebre, por terceros|...]».17

La segunda razén por la que existe un amplio margen de proteccién
para el caso de marcas renombradas, es la necesidad de impedir que terceros
se aprovechen del prestigio adquirido en el mercado a través de un evidente
esfuerzo de su titular en el manejo de la marca, lo que a su vez le ha signifi-
cado la obtencién de una imagen positiva del signo en la mente del consumi-
dor. Ferndndez-Novoa denomina a este aprovechamiento como un riesgo de
envilecimiento de la marca renombrada:

El riesgo de envilecimiento (42) entrafia el atentado mds grave contra el
goodwill o prestigio de la marca notoria y renombrada. El riesgo de envileci-
miento surge, por una parte, cuando un tercero utiliza un signo idéntico o
semejante en relacién con productos o servicios que tienen una calidad y un
precio notablemente inferiores a la calidad y precio de los productos diferen-
ciados por la marca renombradal...].!8

Podemos inferir que la proteccién de marcas renombradas por encima
de los niveles de tutela de los signos notorios, se sustenta en la mayor difu-
sién de la marca incluso para consumidores diferentes, en la dilucién y ade-
mas en el aprovechamiento del prestigio de la marca renombrada.

Las marcas de renombre a pesar de no tener una regulacion expresa en
la Decision 486 tienen sin duda proteccidn, toda vez que esta normativa pro-
tege la dilucién y el aprovechamiento del prestigio alcanzado como caracte-
risticas propias de los signos renombrados, por lo que no se discute la tutela
otorgada por nuestro ordenamiento juridico a favor de las mismas.

Desde el inicio de la evolucién jurisprudencial en la Comunidad
Andina, el Tribunal de Justicia ha reconocido la existencia de las marcas de
renombre, a pesar de no tener una tradicién normativa que regule expresa-
mente este tipo de hechos, es asi que en el proceso 1-IP-87 se tiene la siguien-
te concepcion respecto a la marca renombrada.

17. Bertone y Cabanellas, Derecho de Marcas, p. 257.
18. Ferndndez-Novoa, El Sistema Comunitario de Marcas, p. 207.
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Debe ser conocida por diferentes grupos de consumidores, en mercados
diversos y no solo dentro de un grupo particular, como ocurre con la marca
notoria. Puede decirse entonces que toda marca renombrada es notoria, pero
no toda marca notoria es renombrada, calidad esta dltima mds exigente.l9

En posteriores interpretaciones prejudiciales,20 el Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina reafirma esta distincién afirmando que la difusién
estd encaminada a determinar la notoriedad de una marca mientras que el
prestigio se relaciona con el renombre, mencionando ademds que éstas ulti-
mas deben tener un nivel de conocimiento de alrededor del 80% del consu-
midor en general a diferencia de las notorias que se restringirian al 60% del
publico relevante.

El profesor Otero Lastres siguiendo la posicién de Ferndndez-Novoa,
al distinguir ambas figuras, considera:

Pues bien al igual que el maestro Fernandez-Novoa (vid. Fundamentos de
Derecho de Marcas, Montecorvo, Madrid, 1984, pp. 32 y ss.) creo que la dife-
rencia esencial entre estos dos tipos de marcas radica en su distinto grado de
difusién: la marca notoriamente conocida goza de difusién entre los circulos
interesados del correspondiente sector, mientras que la marca renombrada
goza de difusion en la generalidad de los sectores. El prestigio y la reputacién
es algo que puede afiadirse a la marca notoriamente conocida y que posee
siempre la marca notoria[...]mientras la marca notoriamente conocida esta
sujeta a la regla de la especialidad, pero ampliando el sector de las mercanci-
as que quedan incluidas en aquel al que pertenece dicha marca, en cambio la
marca renombrada goza de una proteccion que va mds alld del principio o regla
de la especialidad]...]Precisamente porque la marca renombrada retine siem-
pre un elevadisimo grado de difusion y una elevada reputacion es por lo que
este tipo de marca suele ser protegida en los ordenamientos juridicos mds
avanzados contra un doble riesgo: el riesgo de debilitamiento o «dilucién» de
su fuerza distintiva y el riesgo de envilecimiento de su prestigio o buena
fama.2!

El articulo 136 literal h) de la Decision 486 prohibe el registro de mar-
cas que puedan ocasionar dilucién de la fuerza distintiva o del valor comer-
cial o publicitario asi como también que impliquen un aprovechamiento del
prestigio de signos distintivos notoriamente conocidos; de la misma manera
el articulo 224 del mismo cuerpo legal considera como uso no autorizado,

19. Ver proceso de interpretacion prejudicial No. 1-IP-87. Marca «Aktiebolaget Volvo».

20. Cfr. Procesos de interpretacion prejudicial 17-IP-96 y 20-IP-97.

21. Manuel Otero Lastres, Régimen de Marcas en la Decision 486 del Acuerdo de Cartagena,
pp- 60-61.
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aquel que provoque la disminucién de la capacidad distintiva del signo o que
implique un beneficio injusto del goodwill de la marca.

La Decisién 486 no regula de manera expresa la figura de las marcas
renombradas, aunque hubiera sido preferible adoptar una posicién mas espe-
cifica sobre este punto, para dotar de mayor seguridad y certeza juridica, sin
embargo parecerfa que la intencién de la Comision de la Comunidad Andina
fue dejar al Tribunal de Justicia el papel de interpretar las dudas que surjan
como consecuencia de la falta de distincién formal entre las marcas notorias
y las de alto renombre.

Particularmente participamos con el criterio de la doctrina espafiola, en
especial de Ferndndez-Novoa, que agrupa a las marcas renombradas (a las que
denomina notorias y de alto renombre) como una clase de marcas notoria-
mente conocidas, de ahi que aunque preferible por las razones mencionadas
en el parrafo anterior, no es necesario que la Decision 486 realice esta distin-
cién.

Nuestra legislacion supranacional protege de manera eficaz la figura
de las marcas notorias y de alto renombre en contra de su uso y registro no
autorizados, al acoger de manera acertada los criterios de la doctrina y juris-
prudencia, diferenciando los niveles de proteccion (riesgo de confusién para
el caso de marcas notorias y dilucién y aprovechamiento del prestigio para las
marcas renombradas) entre ambas figuras, lo cual nos motiva a prever que la
proteccién dentro de nuestra subregion es adecuada.

Justificacion de la proteccion especial

Tanto las marcas notorias como las de alto renombre adquieren en
diverso grado un goodwill o buen nombre que desde las primeras legislacio-
nes marcarias han merecido proteccion especial.

La notoriedad implica un trabajo incesante del titular de la marca, que
en base a su esfuerzo e inversién ha logrado consolidar al signo con una iden-
tidad definida en la mente del consumidor, en este sentido la marca constitu-
ye una especie de tarjeta de presentacion exclusiva del comerciante o empre-
sario frente al publico.

El derecho de exclusiva sobre una marca corriente constituye una
exclusion en el sentido de prohibir a terceros utilizar el mismo signo para pro-
ductos o servicios idénticos o similares, con mayor razén esta proteccién debe
justificarse cuando el signo tenga difusién y reconocimiento en el mercado a
fin de evitar un aprovechamiento ilegitimo, inclusive si la naturaleza de los
productos o servicios amparados es disimil.
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La marca notoria es, en este sentido, la expresion que utiliza el productor
o comerciante de un bien o servicio para comunicarse con el consumidor. Su
difusién y divulgacién le implica esfuerzos y gastos en procura de un mejor
reconocimiento de su producto en el mercado.

La marca, en general, frecuentemente se asimila y se incorpora al «good
will» del titular de la misma como parte de su patrimonio, de manera que su
valor estd en relacion directa con la notoriedad de la misma. Es un activo patri-
monial que la ley comunitaria sobre propiedad industrial reconoce y protege.

Siendo la marca notoria aquella que goza de especial difusién, o sea, la que
es conocida por los consumidores de la clase de producto o servicio de que se
trate, ha merecido en todas las normas comunitarias que han regulado la mate-
ria atinente a la propiedad industrial un tratamiento diferenciado respecto de
las marcas comunes.22

La proteccion de marcas notoriamente conocidas se justifica para
impedir que terceros en base a un registro parasitario pretendan aprovecharse
del trabajo y esfuerzo de otros, con la finalidad de evitar el conjunto de estra-
tegias que deberia realizar si aspira a contar con una marca que goce de acep-
tacion y prestigio en el mercado, o inclusive para impedir que el comerciante
inescrupuloso aprovechdndose de la omisién del titular del signo notorio pre-
tenda venderlo posteriormente a su legitimo titular.

De manera paralela dentro de la proteccidn especial que gozan las mar-
cas notoriamente conocidas se encuentra el interés general del consumidor
que mediante actos desleales puede ser inducido a un ambiente de confusion
y error acerca de la naturaleza y origen empresarial de los productos y de los
signos como bienes inmateriales (riesgo de asociacién), conforme lo conside-
ra el Tribunal:

La justificacién tedrica de la existencia de este tipo de proteccién especial
a las marcas notorias puede encontrarse en la finalidad de evitar que los comer-
ciantes inescrupulosos, para quienes es mds facil tratar de imitar el nombre o
la marca de un producto acreditado y conocido en el mercado que hacer esto
con el de su propiedad, a través de este mecanismo que comporta la realiza-
cién de un acto de competencia desleal, infieran un dafio tanto al comerciante
que sufre el despojo de un derecho individual como a los consumidores que
pueden ser engafiados con el artificio de la imitacién.23

22. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia de 27 de marzo de 2001, emitida en
el proceso de interpretacion prejudicial 101-IP-2000. Marca «McDonalds».

23. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso de interpretacion prejudicial 101-IP-
2000. Marca «McDonalds».
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Condiciones que debe reunir un signo

La incorporacién de definiciones dentro de los textos normativos,
puede ocasionar problemas de interpretacién al momento de aplicar dichos
conceptos a casos pricticos, por lo que particularmente creemos que la figu-
ra de las marcas notorias dada su complejidad debe tener mds bien ciertos
lineamientos o condiciones que conduzcan a las Oficinas Nacionales
Competentes a establecer la notoriedad en un signo.

En este sentido nos parece erréneo catalogar al articulo 224 de la
Decision 486, como una definicidn, pues a nuestro modo de ver se trata de una
norma aclaratoria de lo que debe entenderse como signos notoriamente cono-
cidos en la Comunidad Andina, por lo que no creemos que este articulo pre-
tenda elaborar un concepto sobre la notoriedad. Veamos:

Art. 224 .- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que
fuese reconocido como tal en cualquier pais miembro por el sector pertinente,
independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho
conocido.

La anterior Decisién 344 continuando con la tradicién legislativa de su
predecesora (313), dentro de las prohibiciones de registro del articulo 83 con-
templaba en los literales d) y e) tanto a los signos como a las marcas notoria-
mente conocidas, surgiendo la duda sobre la necesidad de tener dos normas
para regular un mismo hecho, por lo que el Tribunal Andino, via interpreta-
cién prejudicial, pretendié aclarar la diferencia de la naturaleza y efectos de
estos literales, al considerar:

La disposicion del literal d) del articulo 73, de igual contenido que el lite-
ral d) del articulo 83 de la Decision 344, ha llevado a interpretaciones diversas
por parte de tratadistas que han analizado este punto, respecto a si la expresién
«de un signo distintivo notoriamente conocido» hace relacién sélo a las mar-
cas notorias o a otros distintivos como un nombre comercial, o lema comercial
(Manuel Pachén, Marco Matias Aleman, José Manuel Otero Lastres, Ricardo
Metke). El Tribunal considera esta ocasion propicia para declarar por via de
interpretacion que la norma del literal d) del articulo 73 de la Decisién 313 o
del articulo 83, literal d) de la Decision 344, se refiere tanto a las marcas noto-
rias como a los otros signos distintivos notorios como el nombre comercial, las
denominaciones de origen o el lema comercial, pues la norma no excluye a
éstos ni se limita tinicamente a las marcas notorias, a las que también hace
referencia el literal e) del articulo 73. Si la norma protege a las marcas noto-
rias en forma especifica, no hay razén de que no extienda dicha proteccién
juridica a otros signos de igual contenido o categoria comercial, pues el fin que
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persiguen la marca y el nombre comercial es una proteccion general al consu-
midor, y éste se resguardaria del error o confusién con el reforzamiento pro-
teccionista al nombre y a la marca notorios.24

Pese a los esfuerzos del Tribunal por aclarar el alcance de estas dispo-
siciones, no encontramos mayor fundamento en la existencia de dos normas
que regulen un mismo hecho, pues los literales e) y d) se refieren en definiti-
va a la prohibicién de registro de marcas notoriamente conocidas, hecho que
en la actualidad se encuentra superado por la Decisién 486.

La Decision 486 acertadamente elimina la exigua distincién de las
Decisiones 313 y 344 referente a marcas y signos notorios, prescribiendo en
un unico literal (articulo 136 literal h) el impedimento de registro de marcas
que constituyan «la reproduccién, imitacién, traduccion, transliteracion, o
transcripcion total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido
[...]»

Bajo la Decision 486, se consideran como signos notoriamente cono-
cidos a las marcas incluyendo las colectivas y de certificaciéon, nombres
comerciales, rétulos o ensefias, lemas comerciales, indicaciones geograficas y
denominaciones de origen.

Sector pertinente

El Tribunal Andino, desde un primer momento ha enfatizado en el
hecho que la notoriedad se circunscribe al segmento de consumidores a quien
se dirige el producto o servicio identificados por el signo (ver: Procesos 1-IP-
87, 5-1P-94, 17-IP-96, 20-1P-98), con el propédsito de diferenciar la notoriedad
del alto renombre.

Ricardo Metke? cita una Resolucién de Asociacion Internacional para
la Proteccion de la Propiedad Industrial (AIPPI) en la que reemplaza el con-
cepto de consumidor por el de publico relevante:

[...]que significa todas las personas que pueden ser afectadas por el uso de la
marca, incluyéndose pero no estando limitadas a adquirentes, potenciales
adquirentes, usuarios y otras personas que estén involucradas con los produc-
tos o servicios antes, durante o después de su venta. Para efectos de determi-
nar la notoriedad de la marca en un momento dado, esta nocién resulta mas
apropiada que la de «consumidores del producto».26

24. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia de febrero 13 de 1998, emitida en el
proceso de interpretacion prejudicial 20-IP-97. Marca: Manolita.

25. Ricardo Metke, Lecciones de Propiedad Industrial, Bogota, Baker & McKenzie, 2001, p. 133.

26. Ibid., p. 133.
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El articulo 224 de la Decision 486 incorpora la figura del sector perti-
nente mientras que el articulo 230 a modo ejemplificativo, menciona algunos
casos que pueden incluirse dentro de este concepto.

Art. 230.- Se considerardn como sectores pertinentes de referencia para
determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:
a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a
los que se aplique;
b) las personas que participan en los canales de distribucién o comercializa-
cion del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o,
c) los circulos empresariales que actian en giros relativos al tipo de estable-
cimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.
Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastard que sea cono-
cido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores.

La inclusién el concepto de sector pertinente implica que la notoriedad
no solo pueda ser demostrada en los consumidores reales o potenciales del
producto o servicio sino que ademds son considerados quienes participan en
los canales de distribucién y comercializacién de los productos o servicios
identificados por el signo notorio y en los circuitos empresariales que actiian
en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios
a los cuales se aplique, como puede ser el caso de los proveedores, bancos o
socios que estdn relacionados con la actividad econdmica que se desarrolla
alrededor de la marca notoria.

Metke realiza una critica vélida al término sector pertinente?’ pues
como tal, carece de entidad propia para reconocer la notoriedad de una marca,
posicién que es compartida por Otero Lastres que manifiesta:

En este punto, la Decisién 486 parece a primera vista, que no sigue fiel-
mente el criterio del Tribunal Andino que hace descansar el reconocimiento de
la notoriedad de la marca en la «autoridad» y, no en la «autocalificacién» de
cada interesado ni en el reconocimiento de un grupo determinado de consumi-
dores.28

En este sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se pro-
nunciado de la siguiente manera:

Ante una disposicién general como la transcrita surge la pregunta de

(quién otorga a la marca su cardcter de notoria? No son las partes en un juicio

27. Ibid., p. 140.
28. Otero Lastres, Régimen de Marcas en la Decision 486 del Acuerdo de Cartagena, p. 63.
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ni sus titulares los que puedan decidir que una marca es notoria, pues esto equi-
valdria a que la notoriedad se convierta en una autocalificaciéon de cada inte-
resado. La marca notoria es una clasificacion especial de marcas cuya catego-
ria debe ser asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y con-
diciones de su difusién. Precisamente por la proteccién juridica que ella tiene,
que inclusive sobrepasa la territorialidad y el principio de especialidad, la
notoriedad de una marca no puede ser una simple concesion ni un calificativo
que sea atribuido por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado
grupo de consumidores. Tampoco se atenderd la sola manifestacion del oposi-
tor al registro de una marca, de que la suya es una marca notoria.29

Patricio Bueno sostiene que la declaracién de los consumidores o del
titular de la marca no es suficiente para constituir a un signo con esta calidad.

Sin embargo ni la declaracién de unos o de otros en forma aislada y no
comprobada, puede ser el fundamento para que las Oficinas Nacionales
Competentes reconozcan por si y ante si, que una marca es notoria, y en base
de esta improvisada declaracién se rechace el registro de marcas o se pretenda
anular las ya registradas.30

Creemos que existe un error de técnica juridica en el la Decisién 486
(articulos 224, 228 y 230) que prescribe que es el sector pertinente quien
determina la notoriedad de un signo, debiendo especificarse que es la Oficina
o Autoridad Nacional Competente quien declara la notoriedad de una marca,
en funcién del material probatorio incorporado que tienda a demostrar esta
calidad en cualquiera de los campos considerados como sectores pertinentes.

El literal a) del mencionado articulo 230, considera como sector perti-
nente a los consumidores reales o potenciales del tipo de productos a los que
se aplique, de esta manera se sigue diferenciando a las marcas notorias de las
de alto renombre, que requieren de un nivel de conocimiento en el consumi-
dor en general y no inicamente en un segmento excluyente.

La incorporacién del sector pertinente dentro de nuestra legislacion
comunitaria, implica una ampliacién de la proteccion de la figura de las mar-
cas notorias, pues los consumidores ya no son considerados el inico pardme-
tro para medir la notoriedad de un signo, sino que entre otros, son incluidos
los distribuidores y los circuitos empresariales que ingresan a este escenario
con el propésito de adecuarse a las exigencias del ADPIC, lo cual constituye

29. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia de 8 de octubre de 1999, emitida en
el proceso de interpretacion prejudicial 42-IP-99. Marca «Old Parr».
30. Patricio Bueno, «La marca notoria y la interpretacion prejudicial», pp. 73-74.
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una muestra de que la Decision 486 fue promulgada en funcién de los reque-
rimientos de este acuerdo internacional.

La manera o el medio en el que
se hubiere hecho conocido el signo

Si bien la notoriedad debe demostrarse dentro de la Comunidad
Andina, la Decision 486 no exige que el signo esté siendo usado de manera
efectiva en los paises miembros, pudiendo entenderse en un primer momento
como una contradiccion, por cuanto en un proceso quien alega notoriedad
debe adjuntar documentos que demuestren la difusién o valor comercial del
signo dentro de nuestra subregion, pruebas que no podran presentarse en el
caso de no existir un uso efectivo.

El articulo 229 de la Decision 486 expresamente reconoce la notorie-
dad de un signo a pesar de no estar registrado o usado en el pafs miembro, lo
cual nos lleva a una interrogante ;Como puede ser un signo notorio en la
Comunidad Andina si no esta siendo comercializado de manera efectiva?

El proceso de globalizacién involucra un desarrollo de las telecomuni-
caciones a nivel mundial, con el propésito de recortar cada vez mas las bre-
chas geograficas que separan a las paises y regiones, en este sentido la televi-
sién abierta y por cable, Internet, las revistas con enorme circulacion, inclusi-
ve la radio y en general el desarrollo del comercio internacional (distribuido-
res y circulos empresariales), contribuyen para la difusién y conocimiento del
signo dentro de nuestra subregion; un ejemplo de este supuesto puede ser la
marca de autos «LAMBORGHINI» que tiene una comercializacién escasa o
nula, sin embargo es conocida por su valor comercial o el signo «VODAFONE»
lider en el mercado europeo de telefonia celular que patrocina a importantes
equipos de formula 1, de ftitbol o de rugby.

Otro factor a tener en cuenta para determinar la notoriedad es el uso de la
marca. Aunque éste, por si solo, tampoco es decisivo. No siempre habrad un uso
intenso de la marca para que ésta sea notoria. Un ejemplo claro es la marca
«Roll Royce» en nuestro pais. Unos pocos automdviles con esta marca deben
cambiar de mano cada afio y escasa publicidad se efectiia de esta marca. Sin
embargo la notoriedad es evidente !

Manuel Pachén y Zoraida Sanchez consideran que: «...por conse-

cuencia de las intensas relaciones econémicas internacionales hoy existentes,
la notoriedad puede brotar antes de que la marca haya sido utilizada en el inte-

31. Otamendi, Derecho de Marcas, p. 343.
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rior del correspondiente pafs, asi ocurrird cuando la marca es notoriamente
conocida en el mismo debido al turismo y demds movimientos de personas o
—como ha apuntado Lema— por virtud de la propaganda llevada a cabo por
television en otro paifs y difundida via satélite en otros» .32

El articulo 224 con una concepcién teleoldgica, no limita los medios
con los cuales el signo puede darse a conocer en el sector pertinente de la
Comunidad Andina atendiendo con mayor énfasis al reconocimiento del
mismo en cualquier pafs miembro con independencia de la forma en que
adquiri6 difusion.

No obstante que el articulo 229 reconoce la notoriedad de la marca a
pesar de que no esté siendo usado en el pafs miembro de la Comunidad
Andina, la difusién y reconocimiento alcanzado implica su utilizacion efecti-
va en un tercer pafs, pues este estatus Unicamente puede conseguirse con
inversiones en publicidad, manejo de la imagen del signo y en general con
hechos objetivos o subjetivos que demuestren el uso constante del signo en
cualquier pafs; hechos que independientemente del medio permiten alcanzar
un nivel de conocimiento importante en el sector pertinente de nuestra subre-
gién y que por otra parte denota no solo el interés legitimo sino los derechos
subjetivos de su titular para ejercer el Ius Prohibendi y las demds medidas
encaminadas a impedir el uso y registro de un signo notorio.

Alcance de la proteccion

La Decision 486 protege a los titulares de signos notorios en contra del
uso y registro no autorizado de los mismos. El articulo 22633 establece el
alcance de la proteccion diferenciando dos supuestos.

32. Manuel Pachén y Zoraida Sénchez, El Régimen Andino de la Propiedad Industrial, p. 246.
33. «Art. 226.- Constituird uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso
del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproduccién, imitacién, traduccién
o transliteracién del signo, susceptibles de crear confusion, en relacién con establecimientos,
actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.
También constituird uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del
mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproduccién, imitacién, traduccién
o transliteracién del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servi-
cios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comercia-
les, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes:
a) riesgo de confusién o de asociacion con el titular del signo, o con sus establecimientos,
actividades, productos o servicios;
b) dafio econdmico o comercial injusto al titular del signo por razén de una dilucién de la
fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o,
¢) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo.
El uso podra verificarse a través de cualquier medio de comunicacion, incluyendo los elec-
trénicos.
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En primer lugar se considera que existe uso no autorizado de un signo
distintivo notoriamente conocido, el uso del mismo en su totalidad o en una
parte esencial, o una reproduccién, imitacién, traduccién o transliteracion del
signo, que sean susceptibles de crear confusidn, en relacién con estableci-
mientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se
aplique el signo.

Bajo este primer supuesto se protege la figura de la notoriedad en fun-
cién del principio de especialidad, pues se prohibe el uso en relacién a pro-
ductos, servicios, actividades e inclusive establecimientos que sean idénticos
o similares a los identificados por el signo notorio, con lo cual se otorga una
proteccién similar a la contemplada en la Decision 85.

En un segundo supuesto del articulo 226, la proteccion alcanza la tota-
lidad de los productos o servicios a condicién que exista un riesgo de confu-
sién o asociacion con el titular del signo o sus productos, servicios, estableci-
mientos o actividades; un dafio comercial injusto del signo por razén de la
dilucién de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo;
o aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo.

Conforme a la distincion analizada de la figura de las marcas notorias
y las de alto renombre puede interpretarse que la primera parte del articulo
226 se reserva a los casos de notoriedad y la segunda al regular la dilucién y
el aprovechamiento del prestigio se dirige a supuestos de alto renombre.

No obstante la Decisién 486 al no contemplar de manera expresa las
marcas renombradas y al prescribir inclusive un titulo independiente en el que
se tutelan los signos distintivos notoriamente conocidos, pareceria incluir en
el mismo nivel de proteccion a las primeras. Otero Lastres opina al respecto:

En el parrafo segundo, se amplia la proteccién de la que el precepto deno-
mina «marca notoria», pero con las caracteristicas propias de la denominada
«marca renombrada». En efecto, en dicha norma se protege al titular de la
marca notoria o, por mejor decir renombrada, frente al uso que realice un ter-
cero de dicha marca en su totalidad o en una parte esencial, o de una repro-
duccién, imitacién, traduccidn o transliteracién de la misma, para distinguir
productos o servicios distintos a los de la marca notoria o renombrada o para
fines no comerciales|...]34

Si la finalidad de nuestra normativa fue otorgar el mismo nivel de pro-
teccion para el uso no autorizado de marcas notorias y de alto renombre, no
encontramos fundamento para la incorporacion de los supuestos del articulo
226, que precisamente diferencian el nivel de tutela entre ambas figuras.

34. Otero Lastres, Régimen de Marcas en la Decision 486 del Acuerdo de Cartagena, p. 66.
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No parece del todo claro que el articulo 226 supere parcialmente el
principio de especialidad en su primer inciso y que en el segundo supuesto al
referirse riesgo de confusion y asociacion la proteccion sea para todos los pro-
ductos o servicios.

Podriamos entender entonces que la segunda posibilidad implica un
nivel superior de proteccion al abarcar una mayor cantidad de productos y ser-
vicios (no solo los idénticos o similares), sin embargo la falta de mayor cer-
teza en el texto del articulo 226 hace necesaria la interpretacién del Tribunal
Andino para determinar con precision su alcance.

Respecto al registro sucede una situacion similar pues el articulo 136
literal h) prohibe la proteccion de marcas que constituyan una reproduccion,
imitacion, traduccion, transliteracion o transcripcion total o parcial de un
signo distintivo notoriamente conocido cualesquiera sean los productos o ser-
vicios protegidos, siempre que sea susceptible de causar confusién o asocia-
cién, aprovechamiento del prestigio o dilucién del valor distintivo comercial
o publicitario del signo.

La mencionada norma rebasa el principio de especialidad siempre que
exista riesgo de confusion o asociacién en el consumidor, con lo cual se deja abier-
ta la posibilidad de registros idénticos o similares que protejan articulo disimiles,
sin embargo este nivel de proteccion se incrementa cuando el registro pueda oca-
sionar diluciéon o aprovechamiento del goodwill del signo notorio, supuestos
reservados en la doctrina y jurisprudencia para los casos de alto renombre.

Prueba de la marca notoria
Oficina y Autoridad Nacional Competente

La Oficina Competente encargada del otorgamiento de los registros de
las distintas modalidades de Propiedad Intelectual, en nuestro pafs es el
Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), a través de sus 6rganos
competentes (Direccion Nacional de Propiedad Industrial-Comité de
Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, cfr. libro V, capitu-
los I, II de la Ley de Propiedad Intelectual).

Por su parte para la designacion de la Autoridad Nacional Competente,
nuestro derecho comunitario se remite a las legislaciones internas con el pro-
posito de que la competencia se radique en funcién de la realidad del régimen
judicial de cada pais miembro (cfr. articulo 273 de la Decisién 486).

La disposicion transitoria décima de la Ley de Propiedad Intelectual
del Ecuador?> acogiéndose al principio que la competencia nace de la ley, dis-

35. Pese a que han transcurrido mds de 10 afios desde la promulgacion de la Ley de Propiedad
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pone que la Corte Suprema de Justicia «organice» los juzgados y Tribunales
Distritales de Propiedad Intelectual36 no obstante hasta que sean creados estos
tribunales, la competencia en sede judicial para conocer los asuntos relacio-
nados con la Propiedad Intelectual, se traslada a los Tribunales Distritales de
lo Contencioso Administrativo, debido a que el otorgamiento o denegacién de
los registros en esta materia, se efectian a través de declaraciones de volun-
tad de la Administracién con efectos juridicos particulares en forma directa
(actos administrativos), con la tnica excepcion de las medidas cautelares que
debe ser conocidas por los jueces de lo Civil.

De esta manera la Ley de Propiedad Intelectual, atribuye competencia
como Autoridades Nacionales Competentes, tanto a los Tribunales Distritales
de lo Contencioso-Administrativo como a los jueces de lo Civil, al menos de
forma provisional.

Por las distintas acciones establecidas en la Decisién 486 para impedir
el uso y registro no autorizados de signos que gozan de difusién y reconoci-
miento en el mercado, consideramos que la declaracioén de notoriedad dentro
de la Comunidad Andina, puede provenir tanto de las Oficinas Nacionales
Competentes (en el Ecuador el IEPI a través de sus 6rganos) como de las
Autoridades Nacionales Competentes (Tribunales Distritales de lo
Contencioso-Administrativo e incluso jueces civiles), lo cual refleja la ampli-
tud en la proteccién de este tipo de signos dentro de nuestra subregion.

Intelectual, existen multiples problemas de fondo y forma alrededor de la transitoria décima
que han impedido la creacion de Tribunales Distritales con competencia en esta materia. El
primero de ellos tiene que ver con la falta de presupuesto de la Funcién Judicial para crear
nuevos tribunales que sin duda es un importante obstdculo, sin embargo debemos considerar
que tampoco hay voluntad politica en nuestras autoridades para impulsar este proyecto. La
radicacién de la competencia de manera «prorrogada», en los Tribunales Distritales de lo
Contencioso debido a su extrema lentitud en el despacho de las causas y a la poca trascen-
dencia que tienen estos procesos, ha motivado la saturacién en el volumen de los casos ante
la Oficina Nacional Competente, en este caso el Comité de Propiedad Intelectual, érgano que
debido a sus limitaciones de recursos, salvo ciertas excepciones, se muestra incapaz de dar
mayor celeridad a los procesos, por lo que en muchas ocasiones, las impugnaciones en sede
administrativa tienen una duracién similar a los recursos en sede judicial.

36. «DECIMA.- La Corte Suprema de Justicia, conforme con el numeral 17 del articulo 12 de la
Ley Orgénica de la Funcién Judicial, organizard los juzgados y tribunales distritales de pro-
piedad intelectual, los que asumirdn toda competencia en materia judicial conferida en la pre-
sente Ley. Hasta que sean creados los juzgados y tribunales distritales de propiedad intelec-
tual, los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo conoceran sobre las causas
relacionadas a esta materia de conformidad a las disposiciones y competencias atribuidas por
la presente Ley, a excepcion de las diligencias cautelares, que serdn conocidas por los jueces
de lo Civil.»
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Factores para la determinacion de la notoriedad

En el proceso 1-IP-87, el Tribunal aplicé el concepto de hecho notorio
para la demostracién de la calidad de marca notoria, con lo cual otorgaba la
posibilidad de que una persona se exima de su obligacion juridica de demos-
trar este hecho.

Para la correcta interpretacion de esta norma, debe tenerse en cuenta que
por «hecho notorio» debe entenderse todo aquel que es conocido por la gene-
ralidad de las personas, en un lugar y en un momento determinados. Es pues
un fendmeno relativo, cuya importancia juridica radica en que puede ser ale-
gado sin necesidad de probarlo (notoria non egent probatione), ya que se trata
de una realidad objetiva que la autoridad competente debe reconocer y admi-
tir, al menos que sea discutida. En virtud de la norma en cuestion, entonces, la
autoridad competente debe negarse a registrar una marca que pueda confun-
dirse con una «notoriamente conocida y registrada en el exterior», asi no cuen-
te con un registro nacional vélido.37

Jorge Otamendi comparte esta posicioén al considerar que «la notorie-
dad no requiere prueba, si fuera necesario el hacerlo, entonces tal notoriedad
no existe».38

Otamendi pese a otorgar distincién tedrica a las marcas notorias y de
alto renombre, no considera que existe notoriedad en un segmento restringi-
do de consumidores, por lo que al referirse a la notoriedad lo hace con
influencia de las marcas renombradas.

Particularmente consideramos que debe diferenciarse estas figuras,
pues no es adecuado que marcas que tienen cierta difusién tengan el mismo
nivel de proteccién que otro signo que es conocido por la mayoria del publi-
co y que ademds goza de prestigio en el mercado.

La posicion de Otamendi otorga facultades excesivas al juzgador quien
en base a su conocimiento interno de la marca decide si es notoriamente cono-
cida, por suerte se contempla una excepcion en el caso que el hecho notorio
sea discutido por la otra parte; en este supuesto existe la obligacion de demos-
trar la notoriedad del signo.

Este criterio fue evolucionando en posteriores interpretaciones preju-
diciales en las que se contempla la exigencia de demostrar la notoriedad de la
marca, el mismo que prevalece hasta la actualidad:

37. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso de interpretacién prejudicial 1-IP-87.
38. Otamendi, Derecho de Marcas, p. 351.
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La calificacién de notoria de una marca no puede ser atribuida ni a la sim-
ple afirmacién del titular ni de los consumidores en forma aislada, «sino que
debe ser el resultado del reconocimiento por resolucién en la etapa adminis-
trativa o judicial, cuando en el trdmite del proceso se aporte las pruebas nece-
sarias suficientes para que el juzgador con pleno convencimiento pueda califi-
car a una marca de notoria».39

Manuel Pachén y Zoraida Sdnchez comparten esta posicién al men-

cionar que:

la notoriedad debe probarse, no puede invocarse para dispensar la prueba la
existencia de una regla segtin la cual los hechos notorios no requieren prueba
(sic), toda vez que la marca notoria no se confunde con el hecho notorio(sic)
que tiene que probarse de acuerdo al viejo aforismo notoria non egent proba-
tione 40

Posteriormente el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el

proceso 20-IP-97 (Marca Manolita) con influencia del profesor Otero Lastres,
de manera acertada encontré un punto de equilibrio entre marcas notorias o
mejor aun, renombradas y el hecho notorio, al no exigir pruebas en el caso de
marcas «verdaderamente renombradas».

Por la necesidad de probar los antecedentes y motivos para que una marca
se haya convertido en notoria, el principio «notoria non egent probatione» no
es aplicable para el caso de marcas notorias, sin perjuicio de que si podria serlo
en el supuesto de marcas «verdaderamente renombradas, como por ejemplo, la
marca Coca-Cola, cuyo extensisimo grado de conocimiento entre los consu-
midores no parece que necesite de prueba, por lo que puede ser admitido direc-
tamente por los Tribunales como hecho notorio no necesitado de prueba.
Naturalmente, puede haber supuestos en los que no esté claro si la marca en
cuestion es notoria o renombrada. En tal hipétesis, lo aconsejable es llevar a
cabo la correspondiente actividad probatoria» (Prof. José Manuel Otero
Lastres, Memorias Seminario Internacional «La Integracién Derecho y los
Tribunales Comunitarios», p. 255).41

La utilizacién de la frase verdaderamente renombradas no origina

muchas certezas, pues este hecho es calificado de acuerdo al criterio subjeti-

39.
40.

41

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso de interpretacién prejudicial 28-1P-96.
Manuel Pachén y Zoraida Sanchez, El Régimen Andino de la Propiedad Industrial, pp. 242-

. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso de interpretacién prejudicial 20-IP-
1997.
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vo del examinador, por supuesto que el ejemplo mencionado se encasilla den-
tro de este concepto, sin embargo el problema se darfa cuando existan otras
marcas en las que el juzgador no tenga total certeza del renombre en un signo.
Es preciso diferenciar el hecho notorio de la marca notoria, pues la
difusién y el reconocimiento no deben recaer en la mera discrecionalidad del
juzgador sino en la demostracion de esta calidad por parte del interesado.

Presupuestos legales

La Decisién 344 contemplaba ciertos pardmetros sobre los cuales se
debia determinar la notoriedad de una marca,*? los mismos que involucraban
dificultad en un procedimiento al momento de plasmarlos con pruebas objeti-
vas, mds aun, cuando el examinador no tenfa seguridad sobre las pruebas ple-
nas que podian demostrar aspectos como la intensidad y el &mbito de difusién
de la marca o el andlisis de produccién de los productos o su mercadeo.

El articulo 228 de la Decision 486 incorpora factores mas exhaustivos
en los que sin embargo se sigue dejando un espacio considerable para la dis-
crecionalidad del examinador.43

42. «Art. 84 .- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendran en cuenta, entre
otros, los siguientes criterios:
a) La extension de su conocimiento entre el publico consumidor como signo distintivo de los
productos o servicios para los que fue acordada;
b) La intensidad y el 4mbito de difusién y de la publicidad o promocién de la marca;
¢) La antigiiedad de la marca y su uso constante;
d) El andlisis de produccién y mercadeo de los productos que distingue la marca.»

43. «Art. 228 .- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomard en consideracion
entre otros, los siguientes factores:
a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier
pais miembro;
b) la duracién, amplitud y extensién geografica de su utilizacién, dentro o fuera de cualquier
pais miembro;
¢) la duracién, amplitud y extension geografica de su promocion, dentro o fuera de cualquier
pais miembro, incluyendo la publicidad y la presentacién en ferias, exposiciones u otros
eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se apli-
que;
d) el valor de toda inversion efectuada para promoverlo, o para promover el establecimien-
to, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya
notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del pais miembro en el que se
pretende la proteccion;
f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
g) el valor contable del signo como activo empresarial;
h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del
signo en determinado territorio; o,



La marca notoria en la CAN 39

Lo importante en el sector pertinente (consumidores, distribuidores,
circulos empresariales) es el nivel de conocimiento del signo, no necesaria-
mente debe existir una relacién comercial entre el titular de la marca y este
sector, por lo que la carga probatoria en muchas ocasiones no se origina en
hechos directos u objetivos, en estos casos el examinador deberd valorar lo
aportado en funcidn de indicios y presunciones que sumados a otras pruebas
pueden servir de apoyo para valorar la difusién de un signo.

La mayor parte de los factores enunciados en el articulo 228 de la
Decisién 486, dependen de informacién que se encuentra en poder del titular
de la marca notoria, por lo que pueden surgir ciertas dudas, respecto a los
documentos que deben ser aportados al proceso, al ser dificil demostrar aspec-
tos como el grado de distintividad adquirido, la duracién amplitud y extensién
geogréfica del signo.

Una prueba muy utilizada en procedimientos en donde se discute la
notoriedad —al menos en el Ecuador— son las declaraciones juramentadas, en
las que se suele incorporar los criterios enunciados por el articulo 228, inclu-
yendo montos de ventas, inversiones en publicidad, paises de registro de la
marca, volumen de pedidos, valor de la marca en los activos empresariales de
las compaiifas.

El Comité de Propiedad Intelectual con un criterio propio de procesos
civiles, penales o mercantiles no le otorga mayor relevancia a la declaracién
juramentada, en uso de las facultades que indirectamente le otorga la Decision
486, sin embargo en procesos en los que se discute la notoriedad de una
marca, debemos partir del hecho que no siempre existen pruebas objetivas que
aportar por lo que el examinador debe valerse de indicios y presunciones;
informacién que precisamente puede ser aportada mediante estas declaracio-
nes, las que sin duda deberan ser estudiadas de diferente manera en cada caso
en particular. Al respecto Metke tiene el siguiente criterio:

Si se considera que ese conocimiento puede derivarse de la simple infor-
macién y no de la propia experiencia es facil concluir que la prueba del hecho
no siempre puede obtenerse de manera directa, y entonces, debera acudirse a
la de indicios y son de éste cardcter varios de los factores a los que alude la
norma.*

i) la existencia de actividades significativas de fabricacién, compras o almacenamiento por
el titular del signo en el pafs miembro en que se busca proteccion;
j) los aspectos del comercio internacional; o,
k) la existencia y antigiiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo
en el pais miembro o en el extranjero.»

44. Metke, Lecciones de Propiedad Industrial, p. 143.
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Una postura ecléctica entre las posiciones del interesado y juzgador
puede contribuir a una mejor proteccion de los derechos de Propiedad
Industrial, de manera que estos documentos puedan constituir indicios, pre-
sunciones o inclusive pruebas, segin el caso. En este sentido Patricio Bueno
tiene la siguiente posicion:

Los medios de prueba serdn los establecidos en cada pais miembro, como
la confesidn, declaraciones de testigos, presentacién de documentos privados
o publicos, etc. Considero de particular importancia un sondeo de mercado
para determinar el grado de notoriedad de la marca.#3

Independientemente de lo anterior, los factores del articulo 228, pue-
den ademds ser demostrados con informes actuariales, para probar los montos
de ventas, las inversiones en publicidad, el nivel de exportaciones o importa-
ciones de los productos protegidos por el signo o inclusive el valor de la
marca como activo empresarial.

La notoriedad reducida al nivel de conocimiento del signo en el sector
pertinente, constituye un hecho subjetivo, que necesariamente requiere plas-
marse en aspectos objetivos. En este sentido las encuestas de mercado son
importantes para medir el conocimiento de la marca en cualquier pais miem-
bro de la Comunidad Andina, pero pueden tener inconvenientes similares a
los de las declaraciones juramentadas.

Una prueba de enorme valor para medir la difusién de la marca es la
inversion en publicidad realizada por su titular al constituir un indicador de
los esfuerzos de su titular por difundir en el mercado el signo.

Las facturas, documentos contables, de exportacién o importacion,
contratos de licencia o pedidos, volimenes de produccién, publicidad escrita,
radial o televisiva, titulos de registro tienen considerable relevancia para dotar
al examinador de mayores elementos de juicio al momento de resolver.

Finalmente aspectos como el origen, historia, difusién de la marca
(duracién, amplitud y extension geografica), junto con un listado de paises en
donde estd protegido el signo, independientemente de la posibilidad de adjun-
tar titulos de registro al proceso, pueden concretarse con declaraciones jura-
mentadas o publicidad (reportajes) acerca de la importancia y difusion de la
marca.

45. Patricio Bueno, «La marca notoria y la interpretacion prejudicial», p. 84.
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Momento en el que debe demostrarse la notoriedad

La Decision 486 en el articulo 23546 al referirse a los procedimientos
de cancelacion exige que la notoriedad sea demostrada conforme a la legisla-
cién vigente al momento de solicitarse el registro del signo controvertido, de
igual manera del texto del articulo 172 para los casos de nulidad por notorie-
dad se infiere que el registro controvertido se juzgue conforme la normativa
de su concesion.

Estas disposiciones persiguen por un lado determinar la licitud en la
obtencién del registro, pues de no demostrarse la notoriedad a la fecha de la
solicitud o concesién del registro, es presumible que el derecho fue adquirido
validamente y en sentido contrario de no probarse la notoriedad actual, pue-
den desaparecer las causas que motivaron la extincién del registro por moti-
vos de oportunidad o legalidad. Este criterio encuentra sustento en lo expre-
sado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

Es la que goza de difusidn, o sea la que es conocida por los consumidores
de la clase de producto o servicio de que se trate. Esta notoriedad es fenéme-
no relativo y dindmico, segun sea el grado de difusién o de reconocimiento de
la marca entre el correspondiente grupo de consumidores.4”

Si entendemos a la notoriedad como un fenémeno relativo y dindmico
en procedimientos de cancelacion o nulidad en los que se discuta la notorie-
dad de una marca, se debe demostrar esta calidad en los dos momentos sefa-
lados, con el propdsito de evidenciar la vulneracién a un derecho subjetivo
tanto en el pasado como en la actualidad.

Como nos recuerda el profesor espafiol Manuel Aredn Lalin, la marca
notoria es una figura dindmica si se tiene en cuenta que cualquier marca posee
a lo largo de su existencia un mayor o menor grado de difusion. Por su propia
naturaleza constituye una situacion oscilante. . .48

46. «Art. 235.- Sin perjuicio del ejercicio de las causales de cancelacién previstas en los articu-
los 165 y 169, en caso que las normas nacionales as{ lo dispongan, la oficina nacional com-
petente cancelard el registro de una marca, a peticion del titular legitimo, cuando ésta sea
idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legisla-
cién vigente, al momento de solicitarse el registro.»

47. Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, sentencia de 4 de julio de 1994, dictada en el
proceso de interpretacion prejudicial 2-1P-94.

48. Manuel Pachén y Zoraida Sanchez, El Régimen Andino de la Propiedad Industrial, p. 241.
Estos autores consideran ademds que la notoriedad de la marca es una situacién cambiante
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En el caso de no demostrarse la notoriedad actual, el propio articulo
172 prescribe la imposibilidad de iniciar acciones de nulidad, por causales que
hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. En la
cancelacion por su parte, la falta de notoriedad actual harfa perder la calidad
de titular de un derecho subjetivo a su presunto titular, condicién requerida
para la interposicion de esta accion.

Por su parte la notoriedad anterior tanto en la cancelacién como nuli-
dad, es importante para determinar la buena o mala fe en el registro obtenido,
pues se pretende demostrar el intento por aprovecharse del prestigio y difu-
sién del signo notorio.

Ambito geogrifico

El 4mbito geogrifico en el que debe demostrarse la notoriedad de una
marca ha sido desde la vigencia del Convenio de Paris, un tema sobre el cual
han existido divergentes opiniones al no establecer este cuerpo normativo una
prescripcion sobre este tema.

Se discute si la notoriedad debe demostrarse en el pais de origen de la
marca, en el lugar en donde se reclame proteccion o en cualquier otro pais.
Mas adelante profundizaremos sobre este punto, sin embargo brevemente
debemos mencionar que la Decision 486 a diferencia de la 344 no contempla
una notoriedad internacional, sino que la restringe a cualquier pais miembro
de la subregion, con lo que tinicamente los signos que tengan esta calidad den-
tro de la CAN independientemente de la manera o el medio en que hubiesen
sido conocidas, alcanzarfan proteccion.

Proteccion de la marca notoria

La Decisién 486 en armonia con el Convenio de la Unién de Paris
(CUP), protege a los signos notorios en contra del uso y registro no autoriza-
dos, para lo cual su titular dispone de varias acciones legales directas e indi-
rectas tendientes a impedir el registro o la utilizacién de la marca notoria-
mente conocida por parte del infractor.

La normativa supranacional vigente, a diferencia de anteriores
Decisiones, contiene una regulacion exhaustiva en el nivel de proteccion de
las marcas notoriamente conocidas, pues ademds de prohibir el registro de
signos idénticos o semejantes a otros que gozan de notoriedad, incorpora un

en el tiempo. Una marca que no es notoria puede pasar a serlo posteriormente; y viceversa,
una marca que fue notoria en un momento dado puede dejar de serlo.
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titulo independiente (XII) en el que se tutelan los derechos de los titulares
legitimos por el uso no autorizado del signo.

En la incorporacién del capitulo independiente de regulacion de las
marcas notorias tiene influencia el profesor Otero Lastres, cuyo criterio se
expone a continuacion.

soy de la opinién, de que se deberia destinar en nuestra Ley de Marcas un titu-
lo o un capitulo especifico para las marcas notoriamente conocidas y renombra-
das, en el cual habria que comenzar por distinguir nitidamente ambos tipos de
marcas, fijando su concepto y delimitando su respectivo dmbito de proteccién.4?

A esta influencia debemos afiadir las exigencias del ADPIC,>° que per-
siguen dotar de una proteccién mds eficaz a los titulares de signos notorios,
por lo que la vigente Decisién 486 incorpora ademds nuevas acciones a favor
del titular de esta clase de derechos.

Participamos con este criterio pues una figura de la importancia de las
marcas notorias no puede estar sujeta a la regulacién de normas aisladas en
nuestra normativa.

2. ACCIONES DEL TITULAR DEL SIGNO
NOTORIAMENTE CONOCIDO

Como lo mencionamos en el punto anterior, la proteccién que otorga
la Decisién 486 si bien no es amplia en cuanto a los requisitos que sirven para
catalogar la notoriedad de un signo, permite a su titular el ejercicio pleno de
una serie de acciones tendientes a proteger sus derechos en contra del uso y
registro no autorizado y que a continuacién analizamos:

Cancelacion por notoriedad y alto renombre

La cancelacion al registro de una marca tiene su origen en razones de
oportunidad, las mismas que motivan la extincién de los derechos sobre el
signo.! Los efectos de la cancelacion rigen desde su declaratoria hacia el

49. José Otero Lastres, La reforma de la Ley de Marcas de 1988, recogido por Otero Lastres,
Régimen de Marcas en la Decision 486..., pp. 58-59.

50. Una de las mayores exigencias del ADPIC para los paises miembros de la OMC, fue la nece-
sidad de implantar procedimientos 4giles y efectivos, que persigan el respeto de los derechos
de propiedad industrial.

51. La Decision 486 contempla tres casos en los que se puede solicitar la cancelacion de un regis-
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futuro, por lo tanto se reputan vélidos los actos y contratos celebrados duran-
te la vigencia de la marca.

El articulo 235 de la Decision 486, remite al derecho interno de cada
pais miembro, la posibilidad de cancelar registros idénticos o similares a mar-
cas notoriamente conocidas en la Comunidad Andina. En este 4mbito el arti-
culo 222 de la Ley de Propiedad Intelectual, prescribe:

Asf mismo, se cancelard el registro de una marca a peticion del titular legi-
timo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoria-
mente conocida o que hubiese sido de alto renombre al momento de solicitar-
se el registro.

Esta norma de nuestro derecho interno, haciendo uso de la facultad
otorgada por la Decision 486, contempla la posibilidad de cancelar registros
marcarios, por ser idénticos o similares a marcas notoriamente conocidas.

En el Ecuador los titulares de este tipo de marcas pueden cancelar un
registro, en funcién en lo dispuesto por Ley de Propiedad Intelectual, que com-
plementa los preceptos de nuestra legislacion supranacional.

Tanto la Decisién 486 como la Ley de Propiedad Intelectual, regulan
la posibilidad de cancelar registros de marcas y no de nombres comerciales,
debido a que en este procedimiento se persigue extinguir los derechos deriva-
dos de un registro, lo cual per se, contraria la naturaleza juridica de las desig-
naciones comerciales. «La doctrina en forma generalizada se inclina por la
tesis de que el nombre comercial estd protegido por el uso mds que por el
registro.»?2

Si los derechos sobre un nombre comercial, se adquieren por el uso,
parece acertado en los casos en los que un signo de esta naturaleza, afecte
derechos del titular de un signo notoriamente conocido, deban iniciarse pro-
cedimientos encaminados a impedir este uso no autorizado, sin embargo
puede suceder que ademads de esta utilizacion ilicita, el nombre comercial esté
registrado y aunque el titulo tenga tinicamente un cardcter meramente decla-
rativo, no deja de suscitarse ciertas dudas sobre las acciones a seguir, sobre
todo cuando el articulo 194 literal d) de la Decision 486 prohibe el registro de
nombres comerciales por registros previos.

La Decision 486 no regula esta posibilidad, por lo que resulta necesa-
rio otorgar a la Autoridad Nacional Competente, la facultad que de manera

tro de marca: por falta de uso, porque el signo con el transcurso del tiempo ha pasado a desig-
nar el producto o servicio y por el registro de signos idénticos o similares a otros notoria-
mente conocidos.

52. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso de interpretacién prejudicial 03-IP-98.
Marca Bella Mujer.
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paralela a la aceptacion de una demanda encaminada a impedir el uso no auto-
rizado de un signo notoriamente conocido, ordene la cancelacion de oficio del
titulo nombre comercial ilicito, pues si se comprueba la infraccién y se pro-
hibe el uso del signo infractor, no existe razén alguna para que el titulo con-
tinde vigente.

La tradicién de nuestros paises originada en el sistema atributivo, vuel-
ve frecuente la interposicion de acciones de cancelacion o nulidad en contra
de designaciones controvertidas, pues al existir un titulo de respaldo es usual
considerar que este documento al menos le otorga una apariencia de legitimi-
dad al uso no autorizado de una marca notoria.

Con esta manera de proceder no existe una relacion causa y efecto pues
atacando el registro se pretende extinguir un derecho controvertido que nace
del uso de un signo.

Cuando se recurre a estas vias, en derecho se ataca tinicamente el efec-
to que en definitiva depende de una posibilidad, dado que el registro en nom-
bres comerciales es facultativo pero no cuestiona la causa originada en el uso
ilicito de una designacién idéntica o similar a un signo notorio, por lo que
atendiendo la naturaleza de esta figura resulta mas 16gico accionar en contra
de esta utilizacién y no en contra de un registro.

Este analisis deja la posibilidad para que la Comisién de la Comunidad
Andina contemple en el futuro procedimientos independientes que se ajusten
a los requerimientos de los nombres comerciales, tomando en cuenta que la
cancelacion y nulidad tienen como objetivo extinguir por cuestiones de opor-
tunidad o legalidad un derecho adquirido de manera ilegitima por un registro,
mas no por un uso no autorizado como sucede con las designaciones.

Respecto a la legitimacion activa para los procedimientos de cancela-
cién por notoriedad, tanto la Decision 486 como la Ley de Propiedad
Intelectual prescriben que solo los titulares de derechos subjetivos (titular
legitimo) pueden promover una accién de esta naturaleza, a diferencia de los
procedimientos de cancelacion en donde se discute el uso’3 o la genericidad>4
de una marca.

53. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en sentencia de 27 de octubre de 1999, emiti-
da en el proceso de interpretacion prejudicial 15 IP-99. Marca Belmont, sobre la legitima-
cién activa en las acciones de cancelacién por falta de uso, considera: «...el recurso de can-
celacion puede ser intentado por quien demuestre calidad de ‘persona interesada’ con lo cual
estd amplidndose la legitimacion para obrar al hacerla extensiva a los ‘interesados legitimos’
y no solo a los titulares de derechos subjetivos, pero quedando si excluidos los ‘simples inte-
resados’ ».

54. En la cancelacion por genericidad, el articulo 169, dispone que se decretara de oficio o a soli-
citud de cualquier persona, con lo cual se deja abierta la posibilidad de que los simples inte-
resados puedan proponer una accion de este tipo.
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El concepto de derecho subjetivo, considerado por la doctrina como una de
las nociones mds manoseadas por la literatura juridica de todos los tiempos, se
tradujo en numerosas y variadas definiciones que parecian hasta contradicto-
rias, pero que a la postre revelaron sin embargo cémo todas descansaban sobre
el uno o el otro comin denominador de las doctrinas elaboradas al respecto:
los elementos voluntad e interés; lo que permitié al eminente tratadista fran-
cés Roger Bonnard concretar finalmente para el Derecho administrativo otra
definicién que conjuga ambos elementos, y conforme a la cual se entiende por
derecho subjetivo un «poder de exigir condicionado por la existencia de una
obligacién juridica, establecida en interés de un sujeto activo y en contra de
un sujeto pasivo».>d

La cancelacién por notoriedad dnicamente puede ser propuesta por
titulares de derechos subjetivos, quienes tienen la facultad de exigir a terceros
su respeto y observancia, calidad que puede ser demostrada con los titulos de
registro de los paises en donde estd protegido el signo, incluyendo el pais de
origen de la marca o en el que se pretenda reivindicar derechos.

El mismo articulo 235, dispone que la cancelacién procede cuando la
marca infractora sea idéntica o similar a uno que hubiese sido notoriamente
conocido de acuerdo con la legislacion vigente, al momento de solicitarse el
registro.

Esta norma tinicamente dispone que la marca debe tener la calidad de
notoria conforme con la legislacién que estuvo vigente cuando se solicité el
registro que se pretende cancelar, sin embargo nada prescribe sobre la noto-
riedad actual, lo cual puede dar lugar a varias interpretaciones por parte de las
Oficinas y Autoridades Nacionales Competentes.

A pesar de no existir regulacién expresa, consideramos que la notorie-
dad, al tratarse de un fendmeno dindmico en el tiempo, debe ademds demos-
trarse al momento en que se interpone la cancelacién, caso contrario se dis-
cutirfa inicamente un derecho subjetivo adquirido conforme una legislacion
anterior (legalidad) sin existir la obligacion juridica de demostrar el derecho
actual, como a nuestro criterio exige el articulo 235 cuando establece que los
titulares legitimos (actuales) pueden proponer una accién de cancelacién por
notoriedad.

La interposicion de una accién de cancelacion se justifica por cuanto
el legitimo titular del signo notorio, tiene interés actual en proteger sus dere-
chos subjetivos adquiridos con anterioridad, debiendo justificar no solo la
notoriedad anterior sino la presente; exigencia que a su vez trae algunos pro-
blemas para diferenciar la figura de la cancelacion con la de la nulidad.

55. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia de 17 de agosto de 1998, emitida en
el proceso No. 04-AN-97.
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La accién de cancelacién tiene un procedimiento administrativo inde-
pendiente, previsto en el articulo 170 de la Decisién 486, a través del cual la
Oficina Nacional Competente, —en nuestro pais el Comité de Propiedad
Intelectual— recibida una solicitud de cancelacion notificard al titular de la
marca registrada para que dentro de sesenta dias hdbiles haga valer sus alega-
tos y pruebas, y una vez concluido este término, pronunciard la respectiva
resolucién, la misma que de conformidad con el articulo 365 de la Ley de
Propiedad Intelectual, en sede administrativa solo es susceptible del recurso
de reposicion, independientemente de la posibilidad de acudir a la sede judi-
cial mediante la presentacién de un recurso subjetivo o de plena jurisdiccién.

Este procedimiento previamente regulado en nuestra normativa comu-
nitaria, es contrariado por el Comité de Propiedad Intelectual, que con el cri-
terio de otorgar una defensa mds amplia a las partes, convoca a la audiencia
obligatoria, sefialada en el articulo 151 del Estatuto de Régimen Juridico
Administrativo de la Funcién Ejecutiva, con lo cual se vulnera lo dispuesto
por nuestra normativa comunitaria al contemplar etapas procesales en un pro-
cedimiento que se encuentra plenamente regulado por la Decision 486, afec-
tando de esta manera el principio de supremacia de la normativa supranacio-
nal sobre el derecho interno y el principio del complemento indispensable
analizados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.5¢

Nulidad por notoriedad y alto renombre

La nulidad de registros marcarios, se produce por razones estricta-
mente de legalidad, es decir, el acto administrativo desde el momento de su
emision, nacié viciado al contravenir expresas disposiciones de nuestro orde-
namiento juridico, lo cual supone una sustancial diferencia con los procedi-
mientos de cancelacién (al menos por falta de uso y genericidad) que se fun-
damentan en cuestiones de oportunidad, en los que el acto de concesién del
registro marcario fue dictado conforme a derecho.

La Decisién 486 (articulo 172) permite a la Autoridad Nacional
Competente, decretar de oficio o a solicitud de cualquier persona tanto la nuli-
dad absoluta como la relativa de un registro marcario, diferencidndose las
mismas en el plazo de prescripcion de la accidn, pues en el primer caso la
nulidad absoluta puede proponerse en cualquier tiempo, mientras que la nuli-
dad relativa (incluida la mala fe), prescribe a los cinco afios contados desde la
fecha de concesidn del registro controvertido.

El articulo 172 considera dentro de los motivos de nulidad relativa el
otorgamiento de marcas que contravienen lo dispuesto por el articulo 136 que

56. Larelacion entre el derecho comunitario y nacional, serd analizada en el capitulo III.
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precisamente en el literal h) prohibe el registro de marcas que constituyan la
reproduccién, imitacion, traduccidn, transliteracion, o transcripcion total o
parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido.>’

En la anulacién de un acto administrativo de concesion del registro de
una marca, a pesar de que la Autoridad Nacional Competente tiene la facultad
de decretarla de oficio, es necesaria la intervencion del particular, con el pro-
posito que la Administracion restaure la legalidad vulnerada, de lo contrario,
esta nulidad al tener un plazo de prescripcion de cinco afios, puede ser con-
validada en el tiempo y por ende los vicios podrian ser subsanados, conside-
randose que el acto administrativo en virtud de la presuncion de legitimidad
se expidi6 conforme a derecho.

La nulidad relativa por contravenir el articulo 136 literal h) de la
Decision 486, puede ser declarada de oficio o a solicitud de cualquier perso-
na, con lo cual se pretende proteger los derechos del consumidor frente al ries-
go de confusién o de asociacion en el mercado, existiendo por tanto razones
de interés publico que facultan tanto la declaratoria de oficio de la Autoridad
Competente como un ejercicio amplio de esta accion por parte de los particu-
lares.

De la concesion de derechos

El articulo 172 de la Decision 486, exige que el vicio que motiva la
nulidad absoluta o relativa se produzca al momento de la concesién del regis-
tro, lo cual nos conduce a analizar este hecho, que a lo largo del tiempo no
encuentra posiciones uniformes, en gran parte debido al vacio legal de nues-
tra legislaciéon comunitaria. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
en el proceso No. 1-IP-94, tiene el siguiente criterio:

Lo que se concede u otorga en el sistema andino es por tanto el derecho al
registro de la marca, concesion u otorgamiento de ese derecho que, cuando el
legislador comunitario los rodea de formalidades sustanciales, aun posteriores
al nacimiento del acto que lo acuerda, no se consolida «el derecho exclusivo a
una marca» (articulo 72 de la Decisioén 85) hasta que se dé cumplimiento a
dichas formalidades. Es a partir de entonces cuando puede hablarse de la «efi-

57. Art. 136.- No podrén registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afec-
tara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
h) constituyan una reproduccion, imitacion, traduccion, transliteracién o transcripcion, total
o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cuales-
quiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese
susceptible de causar un riesgo de confusion o de asociacién con ese tercero o con sus pro-
ductos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilucién de su
fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.
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cacia» de una marca que ya habia sido «vélidamente concedida» u otorgada a
través de un acto administrativo concesorio, pues se entiende que el legislador
ha fundido la forma con la sustancia u objeto de la decisién administrativa, a
los fines de que la marca cumpla todos sus efectos, incluida la posibilidad de
oposicidn a terceros. Tal sucede con el procedimiento previsto en la normati-
va comunitaria para que culmine la actuacion material de la inscripcion en el
registro ad hoc; inscripcidn registral, I6gicamente subsiguiente en el tiempo a
la emision del acto administrativo por el que fue acordado el registro de la
marca.>8

Una primera idea cuando analizamos el tema de la concesion y otor-
gamiento de un registro, se refiere a la diferenciacién del acto administrativo
que otorga los derechos sobre la marca y a la emision del titulo como ejecu-
cién material del contenido del acto.

Parece bastante razonable este criterio, si Unicamente analizamos la
validez de una resolucion administrativa, sin atender al problema de su efica-
cia. No se discute que el acto de concesion sea el que confiera derechos sobre
una marca, sino el hecho que las formalidades establecidas de manera poste-
rior al acto (pago de la tasa), afecten su eficacia hasta que sean observadas por
su titular.

La posicién del Tribunal condiciona el derecho al uso exclusivo de la
marca, a la eficacia mas no a la validez del acto de concesion, que por regla
general surte efectos desde su notificacion legal al particular interesado, con
la excepcion que el contenido del propio acto exija la suspension de los efec-
tos. Para Garcia de Enterria y Tomds-Ramén Ferndndez, esta posicion tiene
sustento, cuando manifiestan:

La regla general de la eficacia inmediata de los actos administrativos
admite excepciones, segtin la Ley(...). El propio acto puede, en consecuencia,
aplazar el comienzo de sus efectos sometiéndose a un plazo, o bien condicio-
nar la produccién de los mismos a un evento futuro (condicién suspensiva),
todo ello en el mercado de las normas aplicables.>®

Seria conveniente que la Decision 486 contemple esta condicion sus-
pensiva, contenida en el acto de concesion de registro, con el propdsito de
otorgar mayor certeza a un punto tan controversial como el de la eficacia del
otorgamiento de una marca.

58. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia de 11 de octubre de 1994, emitida
en el proceso de interpretacién prejudicial 01-1P-94.

59. Eduardo Garcia de Enterria y Tomas Ramén Ferndndez, Curso de Derecho Administrativo 1,
Madrid, Civitas, 1995, p. 557.
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En las resoluciones de concesioén de un registro mediante examen de
registrabilidad, oposicién o recurso, emitidas por los distintos érganos del
Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, es frecuente la utilizacion de
frases como: «previo el cumplimiento de la tasa respectiva» o «previo el cum-
plimiento de formalidades», con lo cual la eficacia del acto administrativo
queda supeditada a la observancia por parte del particular de ciertos aspectos
formales que de manera obligatoria deberdn ser cumplidos.

En este orden, el articulo 125 del Estatuto de Régimen Juridico
Administrativo de la Funcién Ejecutiva, permite que la eficacia del acto se
suspenda «cuando asf lo exija» su contenido, por lo que nuestra normativa a
falta de regulacion de la 486, prevé la posibilidad de retardar los efectos del
acto de concesion, mientras el particular no cumpla con el pago de la tasa de
emision del titulo.

El titulo de registro tiene que ver con la eficacia del acto, sin embargo
en un procedimiento de nulidad de marcas en el que se discute la vulneracién
a los articulos 135 y 136 de la Decision 486 se impugna la validez de este acto
administrativo de concesion de derechos de cuyo contenido se desprende la
ilegitimidad en su emision al contravenir las disposiciones de nuestra norma-
tiva supranacional.

Es frecuente que en este tipo de procedimientos se solicite la nulidad
del acto y del titulo para evitar posibles dificultades al momento de ejecutar-
se una resolucién que declara la nulidad o la anulacién de una marca, sin
embargo parece innecesario realizar esta doble pretension pues en la medida
en que la validez del acto no sea declarada ilegitima, el titulo sigue teniendo
vigencia, caso contrario no tendria sentido que el acto siga manteniendo su
eficacia (titulo).

El articulo 172 de la Decision 486 al referirse a la nulidad de registros
de marcas cubre ambos supuestos, pues la palabra «registro» tiene una con-
notacion general dentro de la que se incluyen tanto el acto de concesién como
el titulo de la marca.

Normativa aplicable

La normativa aplicable para juzgar la nulidad de un registro marcario
conforme al articulo 172 de la Decision 486 es la de concesion del mismo, sin
embargo no se aclara si se trata de la legislacion vigente al momento de pre-
sentarse la solicitud de registro o la que se encontraba vigente al emitirse el
acto de concesion.

Pareceria que este tema no debe ocasionar mayores dificultades de
interpretacion, sin embargo el problema radica en determinar la normativa
aplicable al momento de la concesion de un registro, sobre la que el juzgador
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debera fundamentar su andlisis, 1o cual nos conduce al necesario estudio de la
aplicacion de la ley en el tiempo, tomando en consideracion en los ultimos
afios han regido varias Decisiones (85, 311, 313, 344 y 486) dentro de la
subregion en materia de Propiedad Intelectual. El Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, al respecto manifiesta:

Por lo que, la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de
presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, serd la aplicable
para resolver sobre la concesién o denegatoria del mismo; y, en caso de impug-
nacion —tanto en sede administrativa como judicial- de la resolucién interna
que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registra-
bilidad del signo, serd 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. Lo anterior se confir-
ma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normati-
va vigente al momento de la emisién del acto administrativo, para lo cual se
debera observar, «... tanto a la concesion del registro como a sus correspon-
dientes declaratorias de ... anulacidn, la normativa comunitaria vigente para el
momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesién
del registro...» (Proceso 28-1P-95, caso «CANALI», publicado en la G.O.A.C.
No. 332, del 30 de marzo de 1998).90 (resaltados fuera de texto)

Al discutirse la legalidad del registro debemos analizar segtin el crite-
rio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la normativa vigente al
momento al tiempo de solicitarse el registro del signo viciado, es decir, si la
marca infractora vulneré disposiciones que tutelaban derechos de terceros
(titulares de marcas notorias) al momento de su depdsito. Esta posicion fue
ratificada en el proceso No. 115-IP-2003.

Este criterio contrarfa la postura anterior del mismo Tribunal que en
interpretaciones prejudiciales previas, consideré que la normativa aplicable
para juzgar la legalidad de un acto es la que se encontraba vigente al tiempo
de dictarse el acto administrativo de otorgamiento del registro.

En concordancia con lo anterior en el Proceso No. 83-IP-2000 se con-
sidera que la normativa aplicable para juzgar la legalidad de un registro mar-
cario, es aquella que estuvo vigente al momento de otorgarse el acto adminis-
trativo de concesién. Veamos:

En el mencionado Proceso 15-IP-99, este Tribunal expresé: «Es con arre-
glo a la transcrita disposicion transitoria de la Decisién 344 que el régimen

60. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 28-IP-95, recogido en la sentencia de
9 de julio de 2003, emitida en el proceso de interpretacién prejudicial 39-IP-2003. Marca:
«& mixta».
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aplicable a la resolucién de la solicitud de cancelacién en via administrativa
del registro de la marca ‘BELMONT’, es el de la Decisién 344, en vigencia de la
cual dicha solicitud fue resuelta mediante actuacion administrativa denegato-
ria del procedimiento de cancelacion...». mutatis mutandis, para el caso sub
judice, la nulidad tiene que ampararse en las disposiciones que sobre la mate-
ria ha previsto y determinado la norma comunitaria sujetindose dicho trdmite
en lo sustancial a las normas vigentes al momento de otorgarse el acto admi-
nistrativo de concesion de registro de una marca. (ver Procesos 20-IP-97,
marca MANUELITA, G.O. No. 332, de 30 de marzo de 1998, 15-IP-99 y 12-1P-

97, antes referidos).6!

En nuestro medio, uno de los mayores problemas al momento de ana-
lizar la legalidad de un registro por un vicio de nulidad absoluta o relativa,
radica en que las acciones se interponen de acuerdo a la legislacién comuni-
taria vigente al momento de la presentacion de la demanda —por asi decirlo—
existiendo un serio error de técnica juridica al pretender dar una aplicacion
retroactiva a una norma posterior, pues se estd impugnando la legalidad de un
registro, con una norma comunitaria que ni siquiera tenia vigencia al momen-
to de la concesidn del registro peor atin al tiempo de solicitarse la marca.

Para verificar, en un procedimiento de impugnacion, si un derecho de pro-
piedad industrial fue vdlidamente concedido se tiene que remontar a la legis-
lacién de conformidad con la cual se otorgd el derecho y dilucidar si se cum-
plieron o no los requisitos legales: si se concedié al amparo de la Decisién 85
serd necesario establecer cudles fueron los requisitos de validez establecidos
en aquella legislacién.62

La posicién que defiende el ordenamiento vigente al tiempo de conce-
derse el registro, sostiene que en tanto el derecho no se consolide en un acto
administrativo, existe tan solo una mera expectativa. La legislacion posterior
reconoce los derechos de propiedad industrial validadamente otorgados bajo
el imperio de la normativa anterior, proteccion dentro de la cual no se encuen-
tran las solicitudes de registro al tratarse de expectativas y no de derechos, de
ahi que la normativa aplicable para juzgar la legalidad de un registro es aqué-
1la que estuvo vigente al momento de declararse el derecho y en strictu sensu,
el ordenamiento posterior no tendria efecto retroactivo, pues las expectativas
—como tales— tendrdn que ajustarse a los requerimientos de la legislacion sub-
siguiente.

61. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso de interpretacién prejudicial 83-IP
2000.

62. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 10-IP-97. Nulidad de registro de la
marca «COLSUBSIDIO.
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Por su parte el criterio que debe aplicarse la legislacion vigente al
tiempo de solicitarse el registro, se fundamenta en un criterio ortodoxo de la
teorfa clasica de irretroactividad de la ley, en virtud de la cual el derecho rige
para lo venidero y de aplicarse la norma posterior (la que estd en vigencia al
concederse el registro), se estarfa otorgando una vigencia retroactiva al regu-
larse hechos acontecidos con anterioridad a su promulgacién o publicacién,
pues en procedimientos de registros de marcas las normas posteriores de dere-
cho sustantivo se aplican para el futuro, por lo que no entran dentro de este
ambito las solicitudes presentadas con anterioridad a la vigencia de la nueva
normativa.

Este criterio considera que tinicamente la normativa adjetiva referente
a aspectos de procedimiento se aplica para los signos solicitados con anterio-
ridad desde la entrada de vigencia de la misma.

Por otra parte, respecto a la norma de carécter procedimental posterior, de
conformidad con la disposicién contemplada en el inciso tercero de la dispo-
sicién transitoria primera de la Decisidn 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina, vigente a partir del 1 de diciembre del afio 2000 (articulo 274), se apli-
card, desde su entrada en vigencia, a los procedimientos en tramite. El Tribunal
ha sefialado a este respecto, que «si el ius superveniens se halla constituido por
una norma de cardcter procesal, ésta se aplicard, a partir de su entrada en
vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el
procedimiento, la nueva norma se aplicard inmediatamente a las actividades
procesales pendientes, y no, salvo previsién expresa, a las ya cumplidas»
(Proceso 38-1P-2002, marcas: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PREPAC, publica-
do en la G.O.A.C. No. 845 del 1 de octubre de 2002).63

Como se puede notar existen argumentos respetables en cada posicion,
sin embargo no participamos con el criterio actual del Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina que considera que la legislacion aplicable es la del
tiempo del depdsito de la marca, pues en materia de nulidades al discutirse la
legalidad de un derecho concedido con un vicio, debe juzgarse esta situacién
conforme la legislacion aplicable al momento en que la Oficina Nacional
Competente reconocié el derecho a favor de un particular, caso contrario esta-
mos otorgando una importancia inusitada a las meras expectativas.

Los ordenamientos juridicos por regla general reconocen derechos
véalidamente adquiridos conforme a una normativa anterior, asi lo reconoce la
Transitoria Primera de la Decisién 486, las meras expectativas no ingresan

63. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia de 9 de julio de 2003, emitida en el
proceso 39-1P-2003. Marca: «& mixta», en el que se acoge el criterio del proceso 38-IP-
2002.
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dentro de esta categoria. Si la norma posterior contempla nuevas prohibicio-
nes o requisitos no previstos por la norma anterior, consideramos que el regis-
tro no debe ser concedido, en tanto una solicitad tenga esta condicidn.

Distinto es el caso en el que un registro se otorgue validamente con-
forme las disposiciones comunitarias vigentes en una época y posteriormente
el espiritu de la legislacion cambia, estableciendo nuevas prohibiciones de
registro no contempladas en la legislacién anterior, no podemos considerar
que existe un vicio en el registro, por cuanto éste fue adquirido validamente
de conformidad con la normativa supranacional e interna vigente al momen-
to de su otorgamiento, con un criterio diferente le estariamos dando una
vigencia retroactiva a la ley posterior, perjudicando los derechos legalmente
adquiridos y vulnerando la teoria cldsica de irretroactividad de la ley en vir-
tud de la cudl ésta rige tinicamente para el futuro. En esta posicion nos encon-
tramos frente a un derecho y no frente a una mera expectativa por lo que en
estos supuestos la ley anterior debe ser la aplicable para juzgar la legalidad del
registro.

En sentido contrario, el articulo 172 no considera motivo para declarar
la nulidad del registro de una marca, las causales que hubiesen dejado de ser
aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, criterio ratificado por el Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina:

Las causales de nulidad atinentes a la irregistrabilidad de una marca se han
de retrotraer al momento de la fecha del acto administrativo que confiere el
registro marcario. Acusar un acto de nulo en base a causales que no existieron
cuando el acto fue expedido, significaria aplicar la ley retroactivamente, prin-
cipio que contradice el criterio universal de que la ley sdlo rige para lo veni-
dero. Ademds, no cabria alegar causales de nulidad inexistentes para la fecha
en que el acto fue conferido, como resultarfa del hecho de aplicarse las pre-
vistas en las Decisiones 313 o 344 .64

De acuerdo con lo anterior nos alineamos en la anterior posicion del
Tribunal que obliga a juzgar la legalidad de una resolucién en funcién de la
normativa vigente al momento de su emision, en este caso las meras expecta-
tivas no adquieren la calidad de derechos adquiridos.

Diferencias entre la nulidad y la cancelacion

A raiz de la Decisiéon 85 de la Comision del Acuerdo de Cartagena,
nuestro Derecho Comunitario en materia de Propiedad Intelectual empieza a

64. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso de interpretacion prejudicial 18-IP-98.
Marca: US TOP.
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consolidar un proceso de evolucién normativa reflejada en la promulgacién
de varias normas de derecho derivado o secundario que regulan la materia.

La Decision 85 contempla la posibilidad —a parte del recurso de nuli-
dad- de cancelar el registro de marcas, no obstante es apreciable la falta de
marcadas diferencias entre ambas figuras ya que la cancelacion procedia por
violacién a los requisitos del articulo 56 (Decisién 85), es decir por cuestio-
nes de legalidad.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su tarea de inter-
pretacion de la norma comunitaria a fin de alcanzar uniformidad en su apli-
cacion en los paises miembros, en sentencia de 3 de diciembre de 1987 expe-
dida en el caso 1-IP-87 Aktiebolaget VOLvVO,%5 consider6 a la cancelacion pro-
piamente como una:

«accion de nulidad contra el acto administrativo mediante el cual se otorga el
certificado de marca, si (la oficina nacional competente) considera que se ha
violado la ley, o sea en este caso, las normas de la Decisién 85», distinguién-
dose ademds la «nulidad» de la «cancelacién» al haber declarado dicha sen-
tencia que una vez «decidida la nulidad [...] se produce la cancelacion del
correspondiente registro».

Este mismo criterio es reiterado posteriormente en el proceso de inter-
pretacion prejudicial 8-IP-98, caso HERMES, en sentencia de 13 de marzo de
1998:

«el Tribunal en el fallo dentro del Proceso 6-IP-93 (G.O. No. 150 de 25 de
marzo de 1994), ha sostenido que la accién de cancelacion prevista en el arti-
culo 76 de la Decision 85, tenfa el mismo objetivo que la accién de nulidad
contenida en la actual legislacién marcaria, esto es, el indicado articulo 113 de
la Decisién 344» y finalmente que «la cancelacién a que hace mencién la
norma expresa del articulo 76, se refiere a la revocacion o nulidad de la reso-
lucién administrativa, que confiere la marca, la que produce el efecto de can-
celar el registro anterior».

Con la vigencia de la Decisién 313 de la Comisién del Acuerdo de
Cartagena, la accién de cancelacion empieza a tener connotaciones especiales
y caracteristicas definidas respecto de la nulidad. En esta Decisién se con-
templ6 la posibilidad de cancelar el registro de una marca de oficio o a peti-
cién de parte cuando no se hubiese usado por un tiempo determinado por parte

65. Las citas del Tribunal Andino para analizar las diferencias entre la nulidad y la cancelacion
fueron tomadas de Johana Aguirre Guerrero, Compendio de Jurisprudencia, Quito, s.e.,
2000.
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de su titular. Posteriormente con la Decision 344 se regul6 la cancelacion de
registros idénticos o similares a marcas notoriamente conocidas por parte de
la Oficina Nacional Competente (la que otorgé el registro) a peticién de su
titular.

De esta manera surge en nuestra norma supranacional un mecanismo
adicional —a parte de la nulidad y anulacién— de extincién de los derechos
derivados del registro de una marca, que segtn el criterio de nuestro Tribunal
Andino, tiene por objeto la revocacion del registro y se origina por motivos
de oportunidad o conveniencia (cfr. Proceso 28-1P-95 sentencia del 13 de
febrero de 1998, caso «CANALI»). Los tratadistas Daniel Zuccherino y Carlos
Mitelman, respecto a las semejanzas y diferencias entre la nulidad y la cadu-
cidad (cancelacién), establecen:

«Nulidad y caducidad» tienen en comiin que ambas provocan la supresion
de los efectos inherentes a cierto derecho. Pero mientras en la «nulidad» dicha
supresion proviene de una causa contempordnea a la adquisicion del derecho,
la «caducidad» se origina en una causa sobreviviente a la adquisicién de deter-
minado derecho .06

Legalidad y Oportunidad

La principal diferencia entre la nulidad y la cancelacidn, se da por sus
razones de procedencia —como lo anotamos anteriormente—, la figura de can-
celacién ha experimentado una notable evolucién normativa y jurisprudencial
dentro de la Comunidad Andina en los dltimos afios, sin embargo existen
todavia coincidencias entre ambas figuras que nos induce a creer que la tarea
de la Comisién de la Comunidad Andina y sobre todo la del Tribunal de
Justicia no alcanza niveles uniformes.

La nulidad y anulacién®” se originan en razones estrictamente de lega-
lidad, es decir, que los actos administrativos de concesion de registros fueron
otorgados por la Oficina Competente en contravencion a las normas vigentes
al momento de la concesion del registro, que como lo anotamos anteriormen-
te deberia ser la normativa aplicable al tiempo de emitirse el acto de otorga-
miento de registro.

La cancelacién a su vez, procede por motivos de oportunidad o con-
veniencia, en donde los derechos provenientes del registro por circunstancias
—a posteriori— se extinguen en gran medida por no ejercer la obligacion de

66. Daniel Zuccherino y Carlos Mitelman, Marcas y Patentes en el GATT, p. 138.

67. Se atribuye el término nulidad a los casos de nulidad absoluta, contemplados en los articulos
134 y 135 de la Decisién 486, y el término anulacién para la nulidad relativa, al configurar-
se los supuestos del articulo 136.
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usar la marca o por no tomar las medidas necesarias para que la marca se con-
vierta en la designacion usual del producto o servicio, en este caso el acto
administrativo de concesion del registro fue otorgado validamente por la
Oficina Nacional Competente.

Viene a ser, el criterio material, es decir, razones de oportunidad o de con-
veniencia en el caso de la «cancelacion», y de exclusiva ilegalidad en la «anu-
lacién», el que, conforme a las sefialadas disposiciones comunitarias, distingue
en definitiva ambas figuras juridicas, criterio de distincién por cierto coinci-
dente con la moderna doctrina juridico-administrativa formulada al respecto.68

Consideramos necesario analizar el caso de la cancelacién por noto-
riedad o alto renombre y la nulidad relativa de un registro por haberse otor-
gado en contravencion al articulo 136 literal h) de la Decision 486 (signos
notorios) en concordancia con el articulo 196 literal d) de la Ley de Propiedad
Intelectual.

En una accién de caducidad o de nulidad, la existencia de notoriedad se
demostrara tanto al momento de iniciarse la accién respectiva como al momen-
to en que la marca controvertida se presentd a registro y fue tramitada. La
marca debe ser notoria con anterioridad a la nueva marca por registrarse.%9

El Tribunal al utilizar el término caducidad al parecer pretende referir-
se a la figura de la cancelacién, como sucede en otras legislaciones, manifes-
tando que en ambos casos (caducidad y nulidad), la notoriedad debe demos-
trarse tanto al momento de iniciarse la accién respectiva como al momento del
depésito de la marca controvertida.

En el proceso 28-1P-1996, el Tribunal esclarece atin mds esta posicion
al referirse al momento en que la notoriedad debe ser probada tanto en una
accion de nulidad como en una accién de cancelacion:

Si la accién de nulidad persigue dejar sin efecto un acto que fue declarado
vélido por la Oficina Nacional Competente, el andlisis sobre su legalidad debe-
rd hacerse a la luz de las normas que le dieron vigencia, y si estas prohibian
conferir el registro de una marca cuando existiera una notoriamente conocida,
es 16gico sostener que tal hecho debe haberse cumplido al momento de trami-
tarse la solicitud de la marca cuyo registro se impugna, ya que en ese instante
procesal se calificaron los requisitos de fondo de una marca para aceptarse o

68. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia de 27 de octubre de 1999, emitida
en el proceso de interpretacién prejudicial 15-IP-99. Marca Belmont.

69. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso de interpretacion prejudicial 28-IP-96,
ratificado en el proceso 20-IP-97.
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negarse su registro, entre otros la existencia de una marca notoriamente cono-
cida. Asimismo si se objeta posteriormente el registro de una marca anterior en
base de la notoriedad, esta circunstancia debe permanecer como tal, inclusive,
como elemento legitimante para accionar dicha nulidad (...), ya que quien no
es titular de una marca notoria al momento de ejercer su derecho, estaria impe-
dido de solicitar la anulacién sobre la base de la causal de notoriedad de su
marca.

En lo que respecta a la cancelacién, la Oficina Nacional Competente can-
celard el registro de una marca, a peticion del titular legitimo, cuando ésta sea
idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de
acuerdo con la legislacién vigente al momento de solicitar el registro con lo
que el requisito de notoriedad debe cumplir con las exigencias que requeria le
ley al momento de solicitarse el registro de la marca que se impugna para efec-
tos de la cancelacion, con lo cual se requiere en primer término la prueba de
esa notoriedad actual de la marca, en el entendido de que si tal marca carece
de dicha condicién la proteccién que le confiere la ley para ejercer el derecho
a oponerse no tendria fundamento alguno.”0

En el proceso 28-IP-95 el Tribunal interpreta de manera estrictamente

literal el alcance del articulo 108 de la Decision 344, que contenia una dispo-
siciéon similar al articulo 235 de la Decision 486, en cuanto a la normativa
aplicable en un procedimiento de cancelacion:

«Asimismo, la Oficina Nacional Competente cancelard el registro de una
marca, a peticién de su titular legitimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una
marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislacién
vigente, al momento de solicitarse el registro» (los resaltados son de la pre-
sente sentencia), estd consagrado adicionalmente que la notoriedad debe juz-
garse en ese Unico momento; y reconociendo ademds que la concesién del
registro de una marca y el tramite procedimental encaminado a su cancelacion,
se rigen respectivamente: la primera, por la legislacién en vigor para el
momento de concederse el registro, y la cancelacion, en su aspecto estricta-
mente procedimental, consecuentemente por la tramitacién correspondiente
consagrada en la normativa vigente para el momento de interponer el recur-
so[...].7!

Parece acertada la necesidad de demostrar la notoriedad de una marca

al tiempo de la solicitud del signo controvertido y al momento de la interpo-
sicién de la accién, pues sélo de este modo existiria una distincién entre un
derecho adquirido vdlidamente y otro concedido de manera ilegitima.

70. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso de interpretacion prejudicial 28-1P-96,

ratificado en el proceso 20-1P-97.

71. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso de interpretacion prejudicial 28-1P-95.
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La demostracién de notoriedad no puede estar limitada al tiempo en
que se solicité el registro del signo controvertido, debido al caracter relativo
y dindmico de esta figura, por lo que se hace imprescindible que la titularidad
del signo notorio se corrobore ademds con su difusién actual en el sector per-
tinente o en otros sectores (renombre), por lo tanto la disposicién del men-
cionado articulo 235 (que regula la cancelacion por notoriedad) al referirse
unicamente a la legislacion de la solicitud de la marca controvertida es incom-
pleta y deja espacios para interpretaciones literales que pueden distorsionar la
naturaleza de esta figura.

En los casos de nulidad debemos considerar que el articulo 172 de la
Decision 486, dispone que ésta no podra ser declarada por causales que hubie-
sen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, por lo que nos
podemos preguntar ;qué pasa en los casos en los que el signo ha dejado de
ser notorio al tiempo de la presentacion de la demanda de nulidad?, nuestro
criterio es que deberfa aplicarse la mencionada disposicion, la que de manera
indirecta obliga al accionante a demostrar la notoriedad actual del signo, caso
contrario la causal de nulidad ya no serfa aplicable al tiempo de resolver una
accion de esta naturaleza.

Con la posicién actual del Tribunal respecto a la normativa aplicable
en el tiempo, analizada anteriormente, en la que se considera que la norma del
tiempo de la solicitud es la aplicable para juzgar la legalidad del acto (casos
de nulidad), no encontramos mayores diferencias —al menos de fondo— entre
la cancelacién y nulidad sobre todo si notamos que el articulo 235 de la
Decision 486 se remite a la legislacion vigente al momento de solicitarse el
registro.

Puede entonces surgir otra interrogante ;Cudl es la diferencia entre la
nulidad y cancelacion de una marca por notoriedad si los momentos en los
que debe probarse esta calidad son los mismos y en ambos se persigue la
extincion de los derechos del signo infractor?

No encontramos diferencias sustanciales entre la cancelacién y nulidad
por notoriedad, lo que nos induce a creer que un mismo hecho esta regulado
por ambas figuras, siendo necesario por tanto analizar la conveniencia de esta
distincién en el futuro, pues el compromiso adquirido por nuestros paises al
ingresar a la Organizacién Mundial del Comercio fue ajustarnos a los para-
metros minimos exigidos en el ADPIC y si bien tenemos la facultad de elevar
estos niveles de proteccion, esto no quiere decir que efectivamente ocurra al
tener dos procedimientos que regulen un mismo hecho.

La tradicién normativa de la Comunidad Andina en un intento por
diferenciar la naturaleza juridica de estas figuras otorga competencia en los
casos de nulidad a la Autoridad Nacional Competente que conforme se anali-
z0, es aquella que cada pafs miembro designe para el efecto. En el caso del



60 Francisco Villacreses

Ecuador la transitoria décima de la Ley de Propiedad Intelectual concede
competencia a nuestras autoridades judiciales (Tribunal Contencioso
Administrativo de manera provisional).

En las acciones de cancelacion por su parte, la competencia se limita a
la Oficina Nacional Competente (la de concesion del registro, cfr. art. 273),
como lo establece el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

se trata de una facultad exclusivamente administrativa y as{ lo confirma el ulte-
rior desarrollo que de aquella hace el referido articulo 108 cuando establece los
motivos —de interpretacién siempre restrictiva, por constituir numerus clau-
sus— con arreglo a los cuales procede la cancelacién del registro marcario, dos
en definitiva, a saber, la ausencia de uso de la marca, o la concesién que se
hubiere hecho de la misma sin haber tenido en cuenta su identidad o similitud
con otra ya concedida y que hubiere alcanzado la categoria de notoriamente
conocida, motivos no de ilegalidad sino de «oportunidad o de conveniencia»
(no uso, en el caso concreto) éstos sélo concebibles dentro de la competencia
de la Administracién y en ningtn caso atinentes al juez.72

Surge entonces una importante distincion, pues la Decisién 486 reco-
noce a la nulidad como una accién judicial mientras que la cancelacién es una
accién eminentemente administrativa.

Con esta distincion puede entonces originarse otra duda en el Ecuador.
El Comité de Propiedad Intelectual de conformidad con el articulo 227 de la
Ley, es competente a través del recurso extraordinario de revisién para cono-
cer sobre nulidades marcarias, lo que aparentemente contradice el espiritu de
nuestra normativa comunitaria, ya que en definitiva un érgano administrativo
estd conociendo una accién reservada a la competencia de las autoridades
judiciales.

La anulacién de un registro es, en cambio, un tramite netamente jurisdic-
cional, aunque su desarrollo y ejecucién puede ser atribuido, segiin se dispon-
ga en cada uno de los ordenamientos internos, bien al aparato judicial o bien a
funcionarios de la administracién. Cuando esto tltimo sucede, se dice que la
administracién actia en funcién jurisdiccional .73

El Comité de Propiedad Intelectual como 6rgano administrativo al
conocer sobre nulidades de marcas, actda en ejercicio de la funcién jurisdic-

72. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia de 27 de octubre de 1999, emitida
en el proceso de interpretacién prejudicial 15-IP-99. Marca BELMONT.

73. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia de 27 de noviembre de 2002, emiti-
da en el proceso de interpretacion prejudicial 96-IP-2002. Marca «ALPINA».
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cional, por lo que conforme al criterio del Tribunal es competente para cono-
cer acciones o recursos de esta naturaleza.

El 6érgano administrativo debe sustanciar el recurso de revision, de
conformidad con las disposiciones del articulo 78 de la Decision 486 y con-
tra sus resoluciones de acuerdo al articulo 365 de la Ley de Propiedad
Intelectual, en sede administrativa sélo es susceptible de recurso de reposi-
cién, independientemente de la posibilidad de acudir al ambito judicial
mediante la presentacién de un recurso subjetivo o de plena jurisdiccidn.

Los recursos de revisién conforme lo dispone el articulo 178 del
Estatuto de Régimen Juridico Administrativo de la Funcién Ejecutiva, pueden
ser unicamente interpuestos hasta después de tres afios contados a partir de la
vigencia del acto; mientras que el articulo 172 de la Decisién 486 contempla
un plazo de prescripcion de cinco afios para los casos de nulidad relativa (mar-
cas notorias) desde la fecha de concesion del registro impugnado.

No resulta desacertado que el Comité de Propiedad Intelectual, ejerza
atribuciones jurisdiccionales, sin embargo existe una seria limitacién de nues-
tro derecho interno a la figura de la nulidad ya que el titular de la marca noto-
ria, apenas cuenta con tres afios para interponer el recurso de revisién, cuan-
do nuestra normativa supranacional amplia este plazo a cinco afios para que
el titular del signo notoriamente conocido ejerza sus derechos.

Se trata de un supuesto en el que el Comité al verificar la contradiccién
de ambas normativas debe inaplicar la legislacién nacional que contradice y
limita el alcance de la figura de la nulidad regulada en el derecho comunita-
rio; lo preocupante es que se sigue considerando como plazo para interponer
el recurso de revision los tres afios contemplados en el Estatuto con lo cual se
denota el incumplimiento del Ecuador a nuestras obligaciones supranaciona-
les.

Lo erréneo fue haber encasillado a la nulidad dentro de los recursos de
revisién, cuando puede contemplarse un procedimiento diferente que permita
al Comité conocer acciones de nulidad en funcién de los plazos previstos en
la 486, de esta manera se estarfa haciendo efectiva la tutela que nuestra legis-
lacién comunitaria concede al titular de un derecho afectado por un registro
ilegitimo.

En la actualidad la contradiccién entre la Ley de Propiedad Intelectual
y la Decision vigente, implica un posible incumplimiento a nuestras obliga-
ciones comunitarias; el problema se agrava cuando el articulo 228 de la Ley
de Propiedad Intelectual, establece que una vez transcurrido el plazo de los
tres afios contemplados para la interposicion del recurso de revision, existe la
posibilidad de proponer judicialmente la declaraciéon de nulidad ante juez
competente (Tribunal Contencioso Administrativo) antes de que transcurran
10 afios en el caso de la nulidad relativa y en cualquier momento para la abso-
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luta, por lo que es facil concluir que nuestro derecho interno en ambos casos
no se adecua a las exigencias de la 486, al contemplar un plazo mayor en la
via judicial y uno menor en la administrativa.

El procedimiento judicial de nulidad debe tramitarse por la via verbal
sumaria, segun lo dispuesto por el articulo 297 de la Ley, aunque puede inter-
pretarse que la naturaleza juridica de estas acciones se asimilan a los recursos
subjetivos o de plena jurisdiccion contemplados en la Ley de Jurisdiccion
Contenciosa Administrativa, al cuestionar la legalidad de un acto de conce-
sién de registro, con la tnica diferencia en los plazos de interposicién en cuyo
caso la tramitacion no seria la verbal sumaria, sino la contemplada en la men-
cionada Ley que para muchos y a pesar de que no existe una declaratoria
expresa se trata de una Ley Orgdnica que incluso prevaleceria sobre una Ley
Especial como la de Propiedad Intelectual.

No existe un pronunciamiento por parte del Tribunal Contencioso
Administrativo de nuestro pais, sin embargo nos inclinamos a considerar que
es mds adecuado sujetarse al trdmite verbal sumario, en virtud de la disposi-
cién expresa del articulo 297 de la Ley de Propiedad Intelectual que somete a
esta via, todas las demandas relacionadas con esta materia, entre las que se
incluyen las de nulidad de registros marcarios, un criterio en contrario signi-
ficaria una interpretacion por demds extensiva que puede ser ttil en casos de
vacios legales mds no cuando existe regulacion expresa.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 15-IP-
99, considera que la concesion de registros idénticos o similares a otros que
gocen de notoriedad son motivos de oportunidad y no de legalidad, por lo que
se cuestiona la posibilidad que un registro sea anulado por esta misma razon,
precisamente porque esta figura se reserva a motivos de legalidad.

La distincién entre oportunidad y nulidad no resulta del todo clara en
procedimientos en donde se discute la notoriedad de un signo (cancelacién o
notoriedad), pues en ambos casos existe la necesidad de demostrar la notorie-
dad anterior y actual persiguiendo en definitiva la extincién de los derechos
sobre la marca.

La necesidad de otorgar una amplia proteccién a los signos notorios,
motivo la incorporacién de dos tramites que persiguen un mismo fin, cuando
bien podria contemplarse un solo procedimiento (nulidad) —que puede ser
atribuido a las Oficinas Nacionales Competentes— en el que puedan extin-
guirse los derechos sobre una marca por ser idéntica o similar a un signo noto-
riamente conocido.

La nulidad al fundamentarse en razones de legalidad, puede acarrear la
responsabilidad patrimonial de la Oficina Nacional Competente al haber otor-
gado un registro en contravencion a expresas normas comunitarias, mientras
que en la cancelacién al originarse en aspectos de oportunidad o convenien-
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cia, no implicaria responsabilidad para la Administracién ya que en estos
casos el registro fue otorgado vélidamente.

Legitimacion

Las acciones de nulidad tanto absoluta como relativa de acuerdo al
articulo 172 de la Decision 486 pueden ser propuestas a parte de la misma
Autoridad Competente, por cualquier persona, lo cual constituye una impor-
tante innovacion respecto de lo establecido en el articulo 113 de la derogada
Decisién 344, que preveia la nulidad de un registro de oficio o a peticién de
parte interesada, con lo cual la vigente Decisién 486, amplia la legitimacién
activa para la presentacion de las acciones de nulidad, incluso a los simples
interesados; a diferencia de sus predecesoras que requerian al menos de un

interés legitimo.

...especial situacién de hecho, la que provoca que su esfera juridica individual
se vea mds afectada por los actos de la Administracion, irregularmente dicta-
dos, que aquellas de las personas naturales o juridicas que no se encuentren en
similar situacién de hecho, ni tampoco ligadas al ente emisor por una norma
de relacion como si sucede en el caso de los derechos subjetivos de indole
administrativa. De ahi que esa misma y especial situacién de hecho se traduz-
ca en lo que la doctrina concibe como un ‘interés calificado’ para recurrir y, en
su consecuencia, que defina la nocién de ‘interés legitimo’ como la proyeccion
procesal de ese interés calificado.’#

La cancelacidn a su vez solo puede ser propuesta por el titular legiti-
mo de la marca notoria, es decir que se reserva Unicamente a quienes dispo-
nen de un derecho subjetivo, calidad que debera ser demostrado en el proce-
dimiento.

La legitimacién en los procedimientos de cancelacion y nulidad, justi-
fica tal vez la incorporacién de ambas figuras en nuestro ordenamiento juri-
dico, segtn el articulo 172 de la Decisién 486, la nulidad puede ser interpuesta
por cualquier persona con lo cual nuestra legislacion permite a los simples
interesados como consumidores o medios empresariales, impugnar la legali-
dad de un acto por haber sido dictado con un vicio; mientras que los procedi-
mientos de cancelacidn tinicamente pueden ser interpuestos por el titular legi-
timo de la marca notoria.

74. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia de 17 de agosto de 1998, expedida
en la accién de nulidad 4-AN-97, caso «CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS S.A.y Otros».
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Plazos

Otra diferenciacion formal entre ambas figuras, se refiere a los plazos
para la interposicion de las respectivas acciones, en la cancelacién no existe
un tiempo de prescripcion, ya que la obligacion radica en demostrar la noto-
riedad conforme la legislacion vigente al tiempo de la solicitud y de presen-
tacion de la accidn, contando el titular de la marca notoria con la facultad de
ejercer esta accion en cualquier momento, mientras que los casos de nulidad
relativa prescriben a los cinco afios contados desde la fecha de concesion del
registro controvertido.

Posiblemente esta diferencia sea la de mayor sustento para justificar la
implementacién de dos acciones diferentes que regulan la extincion de dere-
chos por la existencia de marcas notoriamente conocidas protegidas con ante-
rioridad.

Sintesis.- Definitivamente en materia de nulidad y cancelacién por
notoriedad no es clara la diferencia entre las razones de oportunidad o legali-
dad, toda vez que en ambos procedimientos se debe probar la difusién y reco-
nocimiento de la marca al momento de solicitarse el registro controvertido y
al tiempo de presentarse la demanda de conformidad con la normativa vigen-
te al tiempo de la concesion del signo atacado.

Si la prueba de notoriedad se reduce a estos dos momentos en ambos
procedimientos, no encontramos mayores diferencias de fondo entre la nuli-
dad y cancelacidn, pues el titular de la marca notoria puede acudir a cual-
quiera de estas vias para reivindicar la proteccion de sus derechos.

En los motivos de oportunidad partimos de una concesién vélida del
registro, sin embargo por cuestiones a posteriori, procede la extincion de los
derechos sobre una marca, al menos eso sucede en la cancelacién por falta de
uso y genericidad.

El articulo 235 de la Decision 486 al regular la figura de la cancelacion
por notoriedad, se remonta a la norma vigente al momento de solicitarse el
registro, con lo cual a nuestro criterio estd exigiendo la demostracién de esta
calidad, conforme la normativa anterior y por el contrario no contempla la
posibilidad de que prospere una accién de cancelacion cuando el signo se ha
convertido en notorio con posterioridad a la fecha de solicitud de la marca
impugnada, por lo tanto en los procedimientos de cancelacién por notoriedad
no existen exclusivamente razones posteriores que obligan a las Oficinas
Nacionales Competentes a cancelar por motivos de oportunidad los derechos
sobre una marca.

En este sentido la exigencia del mencionado articulo 235 al remontar-
se a la legislacion de concesion del registro, pareceria que se refiere mds a
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motivos de legalidad que de oportunidad, pues la remision a esta normativa
anterior supone que el acto de concesién y la emisién del titulo nacieron con
un vicio, propio de un procedimiento de nulidad.

La incorporacién de un procedimiento de cancelacién por notoriedad a
ser resuelto por la Oficina Nacional Competente, persigue dotar al titular de
un signo notorio de mayores prerrogativas para proteger sus derechos sobre la
marca, aunque no estén del todo diferenciados los motivos de legalidad y
oportunidad.

Otras acciones

El titular de un signo notoriamente conocido cuenta con una cantidad
considerable de acciones que podria iniciar para defender sus derechos adqui-
ridos, respecto al uso y registro no autorizados, la alternativa escogida depen-
dera de si existe una consolidacion en el registro o si por el contrario existe
solamente un uso ilegitimo.

A parte de la nulidad y la cancelacion, existen otras vias legales que las
analizaremos brevemente:

Oposicion

El momento oportuno para evitar el registro de un signo ilicito, y de
esta manera proteger los derechos de propiedad industrial sobre una marca
notoria, es mediante la presentacién de una oposicién, conforme al procedi-
miento contemplado en los articulos 146 y 150 de la Decisién 486.

Su falta de interposicion y la posterior concesion del registro, no impli-
ca la imposibilidad para el demandado de entablar acciones legales que resti-
tuyan su derecho vulnerado, al contar con los procedimientos de cancelacién
y nulidad encaminados a extinguir los derechos sobre la marca.

El articulo 146, exige la existencia de un interés legitimo para la pre-
sentacién de una oposicidn, a diferencia de la cancelacién que requiere un
derecho subjetivo y de la nulidad que puede ser interpuesta por cualquier per-
sona.

Para que exista por parte del administrado un interés legitimo a decir
del tratadista Agustin Gordillo, se requiere necesariamente que el individuo
tenga un «interés personal y directo»: «Por interés personal se entiende sim-
plemente como interés no administrativo, como interés de indole privada, que
afecta a individuos particulares».’s

75. Agustin Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, Buenos Aires, Macchi, 1979, pp.
XVI-9.
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Para interponer una oposicion con fundamento en una marca notoria-
mente conocida si bien debe existir un inicio interés legitimo; durante la sus-
tanciacion del proceso la parte interesada debe demostrar el derecho subjeti-
vo que le asiste como titular de un signo notoriamente conocido.

Por regla general quien cuenta con un derecho subjetivo tiene a la vez
un interés legitimo para presentar oposicion a una solicitud (aunque esta situa-
cién no se da en sentido contrario) por lo que la prueba en ambos procedi-
mientos es similar, pues estas calidades (interés legitimo y derecho subjetivo)
se pueden demostrar con la titularidad del signo a favor de quien alega ser su
propietario.

Los procedimientos de oposicion por tanto tienden a impedir dentro de
la Comunidad Andina, el registro de signos que se encasillen dentro de la
prohibicion de registro del articulo 136 literal h) antes mencionado.

Es preciso considerar ademds que no es indispensable contar con un
registro en el pais miembro en donde se reclame esta proteccion, en virtud de
lo dispuesto por el articulo 229 de la 486, que reconoce la calidad de notorio
a un signo a pesar de no estar registrado, en este sentido bastard que la noto-
riedad se demuestre dentro de nuestra subregion (por cualquier medio) para
que alcance el nivel de proteccion contemplado en la normativa comunitaria.

Inclusive no encontramos objecién para que el titular de una marca
notoria, en el caso de contar con registros en otros paises miembros, pueda
interponer «oposicién andina» en funcién de texto del articulo 147, con lo
cual podria tener un mecanismo adicional para impedir el registro de una soli-
citud que afecte su derecho.

La doctrina apoyéandose en la jurisprudencia argentina considera que
en los procedimientos de oposicién en los que se discute la notoriedad de una
marca, en el supuesto de que esta calidad se encuentre debidamente sustenta-
da en el proceso, el cotejo marcario debe ser mds riguroso por la necesidad de
proteger eficazmente los derechos de propiedad industrial de su titular.

En este caso la jurisprudencia ha establecido que debe aplicarse un crite-
rio riguroso en el cotejo. Es decir, admitir una menor aproximacién que en los
casos habituales en los que el conflicto se da entre marcas que no son notorias.
Este criterio se aplica no sélo al caso de las marcas notorias, sino también a las
intensamente utilizadas o de gran difusién (sic).7¢

No podemos dejar de mencionar que en los dltimos afios el director

nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de Propiedad
Intelectual (Oficina Nacional Competente) en sus resoluciones administrati-

76. Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, p. 352.
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vas, sin importar el material probatorio incorporado a un procedimiento de
oposicién omite declaraciones de notoriedad, es mds, ni siquiera realiza pro-
nunciamiento alguno sobre esta clase de hechos (falta de motivacién), dejan-
do esta tarea indirectamente al Comité de Propiedad Intelectual (6rgano supe-
rior) en una eventual impugnacion, lo que implica una seria limitacion a los
derechos de particulares garantizados en nuestro ordenamiento juridico, pues
en ningun articulo de la Decision 486 o Ley de Propiedad Intelectual se pro-
hibe al Director catalogar la notoriedad de una marca, al contrario los proce-
dimientos de oposicién buscan la proteccién a derechos subjetivos.

Accion judicial

Uno de las innovaciones mds importantes de la Decision 486, respec-
to de sus predecesoras, es la incorporacion de una accién judicial, encamina-
da a impedir el uso sin autorizacién del signo notoriamente conocido. El arti-
culo 231 al respecto se pronuncia.

Art. 231.- El titular de un signo distintivo notoriamente conocido tendrd
accién para prohibir su uso a terceros y a ejercer ante la autoridad nacional
competente las acciones y medidas que correspondan. Asimismo el titular
podra impedir a cualquier tercero realizar con respecto al signo los actos indi-
cados en el articulo 155, siendo aplicables las limitaciones previstas en los arti-
culos 157 y 158.

Esta norma confiere competencia al Tribunal Contencioso
Administrativo, como Autoridad Nacional Competente, por lo que su natura-
leza es judicial y se pretende no extinguir los derechos sobre un signo, sino
impedir y prohibir el uso no autorizado de terceros del signo notorio.

Ricardo Metke fue uno de los primeros en analizar la naturaleza juri-
dica de esta accion al manifestar: «La accion es de caricter judicial y debe
intentarse ante la autoridad nacional competente. El procedimiento serd el que
sefiale la ley del respectivo pafs miembro».”’

Metke considera que se trata de una accion judicial al estar reservada
a la competencia de la autoridad nacional competente que pretende impedir el
uso idéntico o similar del signo distintivo notoriamente conocido, por lo que
al actor debe demostrar la existencia de un derecho subjetivo que justifique su
pretension.

Debido a la importancia y al perjuicio econémico que se puede oca-
sionar por la prohibicién de usar una marca, la demostracion de la titularidad

77. Ricardo Metke, Lecciones de Propiedad Industrial, p. 147.
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del signo notorio constituye la condicién necesaria para el éxito de esta
demanda.

Este autor menciona ademds que el procedimiento de esta accion debe
sujetarse a lo establecido en pafs miembro. En este sentido el articulo 297 de
la Ley de Propiedad Intelectual dispone que los procedimientos en esta mate-
ria se tramiten por la via verbal sumaria.

El articulo 232 de la Decision 486 prescribe ademds que esta accién no
afectard la que corresponda por dafios y perjuicios, con lo cual deja abierta la
posibilidad de que se pueda solicitar indemnizacidn por los perjuicios ocasio-
nados por el uso no autorizado del signo notoriamente conocido.

Este mismo articulo contempla un plazo de prescripcion de cinco afios
contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento del uso
no autorizado, para que se pueda interponer la accion, salvo que el uso se
hubiese iniciado de mala fe en cuyo caso no prescribe la demanda.

Este plazo de prescripcién ha sido mal entendido por el Comité de
Propiedad Intelectual que en procedimientos de cancelacién por notoriedad
(cfr. en el proceso 01-273-AC) acoge la excepcion de prescripcion, con fun-
damento en el mencionado articulo 232 que regula un plazo de una accién
judicial independiente a la cancelaciéon que por antonomasia es administrati-
va.

CUARTO.- Como en este caso, se alegd por la demandada, LABORATORIOS
ECUATORIANOS FARMACEUTICOS INDUSTRIALES S.A. LEFISA, la prescripcion
de la accion, es menester ante todo examinar si ello ha ocurrido o no. Al res-
pecto el art. 232 de la Decision 486 dispone que «la accion contra un uso no
autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido prescribird a los
cinco afios contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conoci-
miento de tal uso, salvo que éste se hubiese iniciado de mala fe, en cuyo caso
no prescribird la acciéon». Como anota la demandada, la solicitud de registro se
presentd el 31 de marzo de 1995 y se publicé en la Gaceta de la Propiedad
Industrial No. 364 correspondiente al mes de mayo de ese mismo afio (foja
49). La Gaceta antes mencionada, segin certifica el sefior director de
Documentacién y Estadistica del IEPI, entré en circulacién el 10 de mayo de
1996, fecha en que se presume devino esa solicitud de conocimiento piiblico,
aviso que incluso debid ilustrar a los personeros de ROSEMOUNT CORPORATION
(foja 448). Como la prescripcion extingue la accién por el transcurso de los
afios sin que se la ejercite, y conociendo de autos que la presente accion se ini-
cié el 25 de julio de 1996, fecha indubitable en el cual los representantes de la
actora conocieron ya de la solicitud, el tiempo para que opere la prescripcién
ha de computarse a partir de entonces; es decir, el plazo venci6 el 25 de julio
del afio 2001, y, cuando la Direccién Nacional de Propiedad Industrial, autori-
dad competente al tiempo en que se dedujo la demanda, remitié el expediente
relativo a la cancelacién de la marca al Comité de Propiedad Intelectual,



La marca notoria en la CAN 69

Industrial y Obtenciones Vegetales, el envio hecho el 20 de agosto del citado
afo 2001, resulta extempordneo, porque habia operado la prescripcion alega-
da.’8 (resaltados fuera de texto)

Es evidente la confusion del Comité de Propiedad Intelectual al consi-
derar que la prescripcion del articulo 232 de la Decision 486, opera para los
casos de cancelacién por notoriedad, sin percatarse que esta norma junto con
el articulo 231 de este mismo cuerpo legal, regulan una nueva accién de
cardcter judicial (no administrativo) que pretende impedir el uso (no el regis-
tro) no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido.

El articulo 232 no puede ser aplicado de manera andloga a los proce-
dimientos de cancelacion, ya que esta accion, al igual que la nulidad, la accién
por infraccion de derechos o de competencia desleal, regula un tiempo de
prescripcion definido.

El criterio del Comité distorsiona de manera preocupante la figura de
la cancelacion por notoriedad que no puede estar sujeta a plazos de prescrip-
cion, de lo contrario la necesidad de demostrar esta calidad al momento de
solicitarse el registro del signo controvertido y al tiempo de interposicion de
la accién perderian sentido si tienen una limitacién de apenas cinco afios para
su ejercicio.

El articulo 234 de la Decision 486 exige ademds que la Autoridad
Nacional Competente analice la buena o mala fe, al momento de resolver
sobre el uso no autorizado de un signo notoriamente conocido. El Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina al referirse a la mala fe, considera:

...para determinar si una persona obré con mala fe es necesario que su actua-
cién sea consecuencia de la intencién o de la conciencia de violar una dispo-
sicién legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal.”®

Accion por infraccion de derechos

De la serie de alternativas con las que cuenta el titular de una marca
notoria, esta accion posiblemente es la que mejor tutela su derecho, por cuan-
to no solo exige la cesacion de la infraccidn sino que ademds prohibe su even-
tual comisién, cuando existan personas que con sus actuaciones manifiestan
la inminencia de una vulneracion.

78. César Davila Torres, Propiedad Industrial y Obtenciones Vegetales, Quito, Corporacion de
Estudios y Publicaciones, 2003, p. 159.

79. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso de interpretacion prejudicial, 30-1P-
97. Marca «CAROLINA».
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Este derecho de exclusividad se manifiesta a través de una doble faceta. La
faceta positiva que reconoce al propietario del derecho como tnico sujeto legi-
timado para utilizar el bien inmaterial sobre el que aquél recae. La faceta nega-
tiva, que faculta a dicho sujeto a impedir que terceros usen del bien inmaterial
sin su autorizacién (ius prohibendi).80

La faceta negativa del derecho de exclusiva tiene mayor importancia
en el caso de signos notoriamente conocidos en donde la necesidad de evitar
el riesgo de confusion y asociacion, asi como la dilucién del signo y el apro-
vechamiento de su prestigio (marcas renombradas), justifican la necesidad de
otorgar una mayor proteccion a estas figuras de ahi que la accién por infrac-
cion de derechos es un medio eficaz —al menos en teoria— para evitar la comi-
sién de una infraccion.

Esta accion es de naturaleza judicial, aunque en el procedimiento de
tutela administrativa, la Direcciéon competente del Instituto Ecuatoriano de
Propiedad Intelectual dispone de las atribuciones enunciadas en el articulo
241 de la Decision 486, con ciertas excepciones como la de condenar al
infractor al pago de indemnizaciones de dafios y perjuicios. En este supuesto,
nos encontramos frente a otro caso en el que la Oficina Nacional Competente
cuenta con facultades judiciales dentro de un procedimiento administrativo,
inclusive la de dictar medidas cautelares.

El titular de un derecho subjetivo, reconocido al amparo de la Decision
486, entre los que se incluyen los titulares de marcas notorias, tienen la facul-
tad de presentar ante el Tribunal Contencioso Administrativo, una accién por
infraccion de derechos en funcidn de las medidas dispuestas de manera ejem-
plificativa en el mencionado articulo 241 de la Decision 486.8!

80. Carlos Octavio Mitelman, Cuestiones de Derecho Industrial, Buenos Aires, Ad-Hoc, 1999,
p- 85.

81. Art. 241 .- El demandante o denunciante podra solicitar a la autoridad nacional competente
que se ordenen, entre otras, una o mas de las siguientes medidas:
a) el cese de los actos que constituyen la infraccién;
b) la indemnizacién de dafios y perjuicios;
c) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infraccion, inclu-
yendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales,
asi como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infrac-
cidn;
d) la prohibicién de la importacién o de la exportacién de los productos, materiales o medios
referidos en el literal anterior;
e) la adjudicacién en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el literal
¢), en cuyo caso el valor de los bienes se imputard al importe de la indemnizacién de dafios
y perjuicios;
f) la adopcidn de las medidas necesarias para evitar la continuacién o la repeticién de la
infraccion, incluyendo la destruccion de los productos, materiales o medios referidos en el
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Una de las ventajas de este tipo de accidn, es la posibilidad con la que
cuenta el titular de la marca notoria de solicitar de manera paralela a la prohi-
bicion de la infraccion, indemnizacion por los dafios y perjuicios ocasionados,
los mismos que deberan ser calculados conforme a los pardmetros expuestos
en el articulo 243 de la Decision 486.82

La accién por infraccién derechos prescribe en dos afios contados
desde la fecha en la que el titular del derecho, conoci6 de la infraccién o a los
cinco afios contados desde el momento e que la infraccidn se cometid por ulti-
ma vez.

Medidas cautelares

Una de las finalidades del GATT 1994 (Acuerdo General sobre Tarifas
y Comercio) fue la adopcién de medidas que reduzcan las barreras en el
comercio y las distorsiones que afectan la competencia internacional, objeti-
vo que podia ser alcanzado a través de un sistema eficaz para la proteccién de
derechos de Propiedad Intelectual, en este sentido el ADPIC precisamente
pretende otorgar garantias minimas que tutelen adecuadamente esta clase de
derechos. Carlos Mitelman sobre los objetivos del ADPIC en esta materia
considera:

Las disposiciones sobre Observancia persiguen dos objetivos fundamenta-
les: a) ofrecer a los propietarios de activos intelectuales mecanismos idéneos
para hacer observar sus derechos. Un proceso legal exitoso iniciado como con-
secuencia de una infraccién, debe permitir al titular del derecho afectado retro-

literal c) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del demandado o denunciado;
o,
2) la publicacién de la sentencia condenatoria y su notificacion a las personas interesadas, a
costa del infractor.
Tratdndose de productos que ostenten una marca falsa, la supresién o remocion de la marca
deberd acompafiarse de acciones encaminadas a impedir que se introduzcan esos productos
en el comercio. Asimismo, no se permitird que esos productos sean reexportados en el mismo
estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente.
Quedardn exceptuados los casos debidamente calificados por la autoridad nacional compe-
tente, o los que cuenten con la autorizacién expresa del titular de la marca.

82. «Art. 243.- Para efectos de calcular la indemnizacién de dafios y perjuicios se tomard en
cuenta, entre otros, los criterios siguientes:
a) el dafio emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia
de la infraccion;
b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infrac-
cion; o,
c) el precio que el infractor habria pagado por concepto de una licencia contractual, tenien-
do en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se
hubieran concedido.»
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traerse a una situacion similar a la que gozaba antes de la infraccion; b) ase-
gurar que los procedimientos de observancia sean aplicados de manera de
impedir el surgimiento de obstdculos al comercio legitimo, previéndose salva-
guardas para prevenir su abuso.83

Las personas que inicien una accién por infraccion de derechos, tienen
la facultad de solicitar a la Autoridad Nacional Competente (accién judicial)
antes, conjuntamente o en forma posterior a la accién principal, que ordene
las medidas cautelares necesarias e inmediatas tendientes a impedir la comi-
si6n de la infraccion, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas,
asegurar la efectividad de la accién o el resarcimiento de los dafios y perjui-
cios.

El articulo 246 de la Decision 486,34 contempla de modo ejemplifica-
tivo, las medidas que pueden solicitarse por parte del titular del derecho
infringido, y que principalmente recaen sobre los productos resultantes de la
infraccién y medios que sirven para cometerla.

La naturaleza de esta accion exige la necesidad de contar con un dere-
cho subjetivo para su interposicion, siendo necesario ademads adjuntar pruebas
que de manera razonable permitan inferir al juzgador la existencia de una
infraccion, para lo cual el juez competente tiene la facultad de solicitar cau-
cién suficiente que garantice la seriedad de las medidas y los posibles perjui-
cios ocasionados al demandado.

...Ja infraccién de un derecho de propiedad intelectual consiste en la realiza-
cién de actos no autorizados cuyo ejercicio estd reservado a su titular. Ello
implica actuar inclusive en presencia de actos preparativos de la infraccién y
cuando se descubran tentativas de infraccion...

Reconociendo que la mejor manera de evitar la violacion de un derecho de
propiedad intelectual es impedir que los productos en infraccién ingresen en

83. Carlos Octavio Mitelman, Cuestiones de Derecho Industrial, p. 83.

84. «Art. 246.- Podran ordenarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares:
a) el cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infraccion;
b) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infraccion,
incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros mate-
riales, asi como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la
infraccion;
c) la suspensién de la importacién o de la exportacion de los productos, materiales o medios
referidos en el literal anterior;
d) la constitucién por el presunto infractor de una garantia suficiente; y,
e) el cierre temporal del establecimiento del demandado o denunciado cuando fuese necesa-
rio para evitar la continuacién o repeticién de la presunta infraccion.
Si la norma nacional del pafs miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrd
ordenar de oficio, la aplicacién de medidas cautelares.
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los circuitos comerciales, el GATT/ADPIC indica en forma expresa que las
autoridades judiciales estdn facultadas para adoptar medidas para tales fines
(art. 50.1 a). En el supuesto de mercaderias que provengan del extranjero, estas
medidas deben poder aplicarse inmediatamente después de su despacho por las
aduanas .85

El ADPIC no limita la competencia para ordenar medidas cautelares a
las autoridades judiciales, pues el articulo 50.8 deja abierta la posibilidad para
que las autoridades administrativas tengan esta misma atribucidn, circunstan-
cia que es plenamente acogida por nuestra Ley de Propiedad Intelectual que
regula el procedimiento de tutela administrativa.

Un aspecto de relevancia se refiere a la caducidad de pleno derecho de
las medidas en el caso de no interponerse la accién principal dentro de los 10
dias siguientes a la ejecucion de las medidas, cuando se hayan efectuado sin
intervencién de la otra parte, obligacion dispuesta en el articulo 248 de la
Decision 486. El articulo 314 de la Ley de Propiedad Intelectual contempla
por su parte un plazo de 15 dias para interponer la demanda en lo principal.

Pueden surgir dificultades al momento de interpretar que tipo de
accion principal debe proponerse, podria ser una accién penal, de competen-
cia desleal o de indemnizacion de dafios y perjuicios.

El texto del articulo 248 prescribe que la demanda principal es la
accion de infraccion, sin embargo una interpretacion literal de estos articulos
implicaria la caducidad de pleno derecho de las medidas cautelares en el even-
to de proponer una accion principal distinta a la de infracciéon de derechos
contemplada en el titulo XV, capitulo I de la Decisién 486, lo cual limitaria la
facultad del titular de la marca notoria de acudir a otras vias legales para pro-
teger sus derechos adquiridos.

La Ley de Propiedad Intelectual tiene disparidad con la Decisién 486
en lo referente al plazo de caducidad de las medidas, existiendo la necesidad
de aplicar el principio de supremacia del derecho comunitario frente al inter-
no y su inaplicabilidad en caso de contradiccion.

La competencia a favor del Tribunal Contencioso Administrativo para
los asuntos relativos a la Propiedad Intelectual, tiene su excepcidn en el caso
de medidas cautelares, en estos supuestos los jueces de lo Civil son los com-
petentes para el conocimiento y juzgamiento de estos procesos, de acuerdo a
lo prescrito por la transitoria décima de la Ley. En esta linea Sherwood mani-
fiesta:

85. Carlos Octavio Mitelman, Cuestiones de Derecho Industrial, p. 87.
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cuando se generaliza el conocimiento que esa accién puede y serd eficazmen-
te ejercida, la cultura empresarial tiende a sustituir la copia y la piraterfa, o la
dependencia de tecnologia obsoleta, o la dependencia de otras personas para
que proporcionen tecnologia mds moderna, por un mayor esmero en la crea-
cién y perfeccionamiento de su propia tecnologia...cuando la propiedad inte-
lectual pasa ilegalmente a manos de terceros, su utilizacién comercial simple-
mente se convierte en el instrumento por medio del cual estos terceros finan-
cian su defensa legal contra el uso no autorizado. Para superar esta situacion,
los tribunales deben tener la capacidad de decretar rdpidamente las medidas
cautelares que correspondan segin el caso...86

La falta de conocimiento e ineficiencia de los jueces de lo Civil en el
Ecuador ha motivado que en muchos casos, a pesar de aportar pruebas plenas
que demuestran la infraccion se fijen cauciones excesivas, inclusive existen
procesos en nuestro pais en los que antes de la vigencia del sistema de dola-
rizacidn, las garantias fueron rendidas en sucres y no fueron devueltas al no
haberse dictado sentencia, lo cual significa un lamentable perjuicio para la
persona que pretendié proteger sus derechos de Propiedad Intelectual, es més,
a pesar de existir una sentencia condenatoria en la accion principal de infrac-
cion de derechos, durante varios afios se mantuvo pendiente el pronuncia-
miento en el juicio de medidas cautelares, con lo cual esta accién en ciertas
ocasiones, en lugar de tutelar de manera efectiva derechos subjetivos se ha
convertido en un obsticulo en el cumplimiento de estos fines.

Una de las alternativas frente a los defectos de las medidas cautelares
en la via judicial, es el proceso de tutela administrativa contemplado en el
libro V de la Ley de Propiedad Intelectual, en el que se confiere competencia
al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) como Oficina
Nacional Competente para tomar medidas cautelares, en el caso de compro-
bar durante una inspeccion alguna vulneracion a derechos.

En el caso de que en este procedimiento se ejecuten medidas cautela-
res, se discute si debe aplicarse el segundo inciso del articulo 248 de la
Decision 486 que se refiere a la interposicion de la accién principal y a la
caducidad de las medidas, en este sentido debemos considerar que esta norma
se refiere a «toda medida cautelar», por lo que estarian dentro de esta delimi-
tacion las ordenadas por el delegado del IEPI.

El Instituto ademds de las medidas cautelares y la declaracion de
infraccion tnicamente puede sancionar al infractor con un multa y de ser el
caso, remitir a un fiscal una copia del expediente administrativo por existir
presunciones en la comision de un delito.

86. Robert Sherwood, «Los Sistemas de Propiedad Intelectual y el Estimulo a la Inversién», cita-
do por Carlos Mitelman, ibid., p. 83.
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Este procedimiento administrativo es el mds utilizado en nuestro
medio debido a las deficiencias de las medidas cautelares en la via judicial,
sin embargo, en ciertos casos la falta de decisién de los funcionarios a cargo,
para ejecutar medidas cautelares ha impedido una proteccién mds eficaz de
los derechos de Propiedad Intelectual.

Penales

La inclusién de delitos penales por infraccion a derechos de Propiedad
Industrial dentro del Derecho Penal Econdémico no tiene uniformidad de cri-
terios, al menos en la tradicion espafiola en donde se los excluyen de esta
rama del Derecho. El profesor Enrique Bacigalupo sobre este tema considera:

La cuestion de la proteccién penal de las marcas y del derecho industrial
en general, no ha formado parte del conjunto de tipos penales que han sido
agrupados por la teorfa dentro del concepto de derecho penal econdémico.
Probablemente la razén de esta exclusion sea el reflejo de que el modelo del
derecho penal econdémico que se ha impuesto entre nosotros proviene de la
ciencia penal alemana, que refleja a su vez una practica en la que la aplicacién
del derecho penal en esta materia se ha ido cediendo espacio a la resolucién
del conflicto por medio del derecho privado. No obstante algin autor como
Bajo Ferndndez, ha incluido en el perimetro del derecho penal econémico la
proteccién de la competencia y en este sector a la proteccion penal de las mar-
cas. Pero su posicion es aislada.87

Dentro de los supuestos en los que nuestra normativa comunitaria se
remite al derecho interno, se encuentran las acciones penales (art. 257) para
los casos de infraccion de derechos marcarios.

Una de las formas de falsificacion puede configurarse mediante la imi-
tacion y uso de signos notoriamente conocidos, por lo que su legitimo titular
cuenta con un procedimiento coercitivo de considerable importancia, aunque
de poca aplicacion practica en nuestro medio. La Enciclopedia Juridica
Omeba, define a la falsificacion de la siguiente manera:

En esencia la falsificacién es una imitacién. Pero no imitacién de la ver-
dad, como alguna antigua definicién antes aludida indicaba, a menos que se
atribuya a la voz verdad un sentido excesivamente lato: es imitacién de lo
autentico, de lo genuino, es decir de ciertos signos que caracterizan un mode-
lo.

87. Cristina Jiménez Savurido y otros, Propiedad Industrial y Competencia Desleal, Madrid,
Comares, 2002, p. 197.
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El modelo —y los signos caracteristicos por lo tanto— a cuya imitacion debe
tender la falsificacion varfa al compds de las distintas exigencias de las figuras
delictivas. Pero es imprescindible que exista modelo, o sea signos materiales
caracteristicos.88

La Decisién 486 de manera imperativa, obliga a los paises miembros
la regulacién de procedimientos y sanciones penales, para los casos en los que
exista falsificacion de marcas. En este sentido la Ley de Propiedad Intelectual
en el articulo 319 literal f) reprime con pena de prision de tres meses a tres
afios y una multa de quinientas a cinco mil unidades de valor constante
(UVC), tomando en consideracion el valor de los perjuicios:

quien en violacién de los derechos de propiedad intelectual, almacene, fabri-

que, utilice con fines comerciales, oferte en venta, venda, importe o exporte:

f) Un producto o servicio que utilice una marca no registrada idéntica o simi-
lar a una marca notoria o de alto renombre, registrada en el pais o en el
exterior.

Por su parte el articulo 320 numeral 2 tipifica:

Art. 320.- Serdn reprimidos con igual pena que la sefialada en el articulo
anterior, quienes en violacién de los derechos de propiedad intelectual:

2. En productos o servicios o transacciones comerciales utilicen marcas o
indicaciones geogréficas no registradas en el pafs, que constituyan una
imitacién de signos distintivos notorios o de alto renombre, registrados en
el pais o en el exterior que pueden razonablemente confundirse con el ori-
ginal; y,

En el supuesto del articulo 319 literal f), se protege los derechos de los
titulares de marcas notorias y de alto renombre incluso si no cuentan con un
registro en el Ecuador y sin atencién a los productos o servicios identificados
por el signo infractor (regla de la especialidad), mientras que el articulo 320
numeral 2, se refiere a signos distintivos notorios o de alto renombre, lo cual
implica que ademds de las marcas notoriamente conocidas, otra clase de sig-
nos alcanzan proteccién, no obstante limita la existencia de la infraccién a
quienes utilicen marcas o indicaciones geograficas siempre que el uso en el
comercio origine de manera razonada confusion en el consumidor.

Las acciones penales en casos de falsificacion de marcas notorias pue-
den ser un mecanismo sélido y eficiente para frenar esta conducta ilicita, pues

88. «Falsificacién», en Enciclopedia Juridica Omeba, tomo XI, Buenos Aires, Driskill S.A.,
1977, pp. 872-873.
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no debemos olvidar que en gran parte de casos, bandas organizadas estdn
detrds de la imitacién de una marca notoria y el derecho privado puede mos-
trarse ineficaz.

En realidad, la problemadtica que los titulares de las marcas tienen en vista
es una verdadera problemadtica criminal. En efecto, la imagen del hecho a par-
tir de la cual se reclama una intervencion del derecho penal es la de grupos mas
o menos organizados, clandestinos, que usurpan el uso de la marca registrada,
ofreciendo los productos falsificados fuera de los lugares habituales de venta
de los mismos (en la via piiblica o locales transitoriamente ocupados, eludien-
do el pago de tasas y contribuciones, etc.). Esta imagen contrasta abiertamen-
te con la que es mas propia del derecho industrial, en la que dos empresas,
correctamente establecidas discuten sobre si los signos distintivos utilizados
para productos semejante (sic) son o no suficientemente diferenciados. En este
tipo de casos, se trata de pretensiones defendidas por sujetos del derecho mer-
cantil que actian dentro de los mérgenes de un ejercicio legal del comercio. La
aplicacién del derecho penal en estos supuestos parece verdaderamente exa-
gerada y por ello la primacia de las soluciones del derecho privado parece ser
la més aconsejable .89

El criterio de Bacigalupo creemos es acertado ya que pareceria que los
destinatarios del tipo penal en mayor medida, son aquellos grupos que de
manera organizada ofrecen al consumidor productos o incluso servicios iden-
tificados por la marca principalmente notoria, aprovechandose de la difusion
y prestigio alcanzado, sin embargo esto no obsta para que cualquier persona
pueda ajustar su conducta al tipo penal pues en ciertos casos la conducta ili-
cita es cometida con culpa o dolo, en forma individual.

Competencia desleal

Una accién independiente a la proteccion exclusiva que la Decision
486 brinda a la figura de las marcas notorias, tiene que ver con la competen-
cia desleal en materia de Propiedad Industrial, entendida como toda actuacion
que se va en contra de usos y practicas honestos en el mercado, como bien lo
define el articulo 258 de la Decision 486. Para Hermenegildo Baylos:

...Ja inclusién de la competencia desleal dentro de la propiedad industrial es
totalmente desacertada y se basa en el error de creer que todo acto de compe-
tencia desleal implica un ataque a un derecho subjetivo del perjudicado; cuan-

89. Jiménez Savurido y otros, Propiedad Industrial y Competencia Desleal, pp. 197-198.
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do lo cierto es que solo supone el incumplimiento de la obligacién legal de uti-
lizar medios honrados y admitidos para realizar la competencia.0

Marco Matias Alemédn comparte esta posicion identificando de mane-
ra independiente la proteccion de los signos distintivos a través de dos vias, la
de Propiedad Industrial por medio de las acciones que confieren los ordena-
mientos juridicos al titular de una marca protegida y por medio de la compe-
tencia desleal como medio tradicional de defensa con la que cuentan incluso
las personas que no han registrado una marca, incluyéndose en este concepto
los titulares de marcas notorias.

...existen dos medios de proteccién de los signos distintivos; uno consiste en
el antiguo y original sistema protector de la actividad de los empresarios —la
competencia desleal—, mecanismo que hoy solo se utiliza para lograr la pro-
teccién de signos que no son registrables por su propia naturaleza, o siendo
viable su registro este no se ha llevado a cabo; y otro consiste en la proteccién
que brinda la propiedad industrial 9!

La Decisién 486 amplia la protecciéon de la competencia desleal en
relacion a la Propiedad Industrial, pues ademds de la accién con la que cuen-
ta el titular de un signo no registrado de impedir que terceros se aprovechen
del posicionamiento de la marca, el articulo 25992 establece no de modo taxa-
tivo, los casos en los que puede existir actuaciones que se van en contra de los
usos y practicas honestos en el mercado.

De la amplitud en el concepto de competencia desleal, se infiere que
una regulacién que evite la enumeracién taxativa de los casos en los que exis-
ta competencia desleal, garantiza la evolucién de esta figura, pues cada vez
aparecen nuevas formas en las que pueden existir actuaciones deshonestas,
caso contrario es latente el riesgo de anquilosar el desarrollo de esta figura e
impedir que se sancionen nuevos ilicitos, de ahi que la Ley de Propiedad

90. Hermenegildo Baylos Corroza, Tratado de Derecho Industrial, Madrid, Civitas, 1993, p.
333.

91. Marco Matias Alemdn, Marcas, Bogotd, Top Management International, s.a., p. 68.

92. Art. 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial,
entre otros, los siguientes:
a) cualquier acto capaz de crear una confusion, por cualquier medio que sea, respecto del
establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el estable-
cimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o,
¢) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren indu-
cir al publico a error sobre la naturaleza, el modo de fabricacidn, las caracteristicas, la apti-
tud en el empleo o la cantidad de los productos.
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Intelectual en el articulo 285, en armonia con lo dispuesto por la Decisién 486
enumera de manera ejemplificativa los supuestos en los que existe competen-
cia desleal.

Para el tratadista Hermenegildo Baylos Corroza,?3 la competencia des-
leal se sanciona no por el dafio ocasionado a un comerciante o empresario,
sino por las practicas atentatorias a los ordenamientos legales, que a su vez
afectan el equilibrio en el mercado, permitiendo que estas actuaciones ilicitas
influyan en la falta de igualdad de todos los concurrentes.

Las demandas por competencia desleal, sin perjuicio de las otras accio-
nes que le corresponden al titular de una marca notoria pueden ser propuestas
por quien tenga interés legitimo, como bien lo sefala el articulo 267 de la
Decisién 486.

Esta norma tiene singular importancia, ya que a diferencia de otros
procedimientos anteriormente analizados, la accién de competencia desleal
no exige para su presentacién un derecho subjetivo (legitimo titular del
signo), sino tan solo un interés legitimo, entendido como un interés personal
y directo que afecta a un individuo o persona determinada.

Este hecho aunque poco comprendido en nuestro pais, reviste consi-
derable trascendencia, pues permite interponer una demanda de competencia
desleal, a aquellas personas que tienen un interés directo con la conducta des-
honesta cometida, lo cual significa que los empresarios de un determinado
sector industrial o comercial, en virtud de la actuacién ilicita que persigue
entre otras cosas, consolidar un espacio en el mercado, se ven afectados direc-
ta o indirectamente por el competidor desleal, quien participa en condiciones
de ventaja frente al resto de competidores, razén por lo que puede justificar-
se un interés legitimo que le permita a una persona que se dedica a la misma
actividad lucrativa a presentar este tipo de accién. En este sentido el articulo
287 de la Ley de Propiedad Intelectual garantiza el ejercicio de una accién de
competencia desleal, para toda persona natural o juridica perjudicada (interés
legitimo).

Un caso frecuente de competencia desleal se presenta cuando el pre-
sunto infractor utiliza ciertos rasgos caracteristicos de marcas incluyendo las
tridimensionales y de productos, en especial colores, formas y empaques de
presentacién del producto, entre otros, en estos casos la existencia de notorie-
dad del signo incrementa la gravedad del ilicito por lo que es necesario res-

93. «No puede por tanto, sostenerse que la competencia desleal se prohiba por el hecho de que
de ella se deriva un perjuicio para los concurrentes o para un competidor determinado, sino
porque ese perjuicio se ha producido alterando la situacién de igualdad de oportunidades
entre los competidores, en virtud de la maniobra desleal de uno de ellos.» Cita tomada del
tratadista Hermenegildo Baylos Corroza, Tratado de Derecho Industrial, p. 330.
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taurar en lo posible el equilibrio en el mercado, para defenderlo de este uso
ilegitimo y evitar la configuracion de un riesgo de asociacién e inclusive de
confusion indirecta.

Existird un acto de imitacién con riesgo de asociacién cuando los consu-
midores, aunque puedan diferenciar el producto imitado y el resultante de la
imitacion, justamente por la coincidencia de determinados elementos identifi-
cativos de la forma de presentacién de ambos, pueden ser inducidos al error de
creer que proceden de la misma empresa o de empresas relacionadas entre si.
Es decir, al contrario que en la imitacién confucionista, en la cual los consu-
midores toman un producto por el otro, creyendo que se trata del mismo, en la
imitacién con riesgo de asociacién el consumidor no confunde la copia y el
original, los diferencia, pero cree equivocadamente que se trata de dos pro-
ductos o servicios que proceden de la misma empresa o de empresas que tie-
nen relaciones entre si.94

La accién de competencia desleal es de caracter judicial, ya que el arti-
culo 268 confiere competencia sobre este tipo de causas a la Autoridad
Nacional Competente, quien inclusive en el evento que las legislaciones inter-
nas asi lo previeren, puede iniciar de oficio este tipo de accion, aspecto que
no esta contemplado en la Ley de Propiedad Intelectual.

Esta accién prescribe a los dos afios contados desde que se cometié por
dltima vez el acto desleal, a menos que el derecho interno de los paises miem-
bros, dispusieran un plazo menor, aspecto que tampoco estd regulado en nues-
tro Derecho Interno.

Una novedad interesante que prescribe la Decision 486, se refiere a la
facultad con la que cuenta las Oficinas Nacionales Competentes para denegar
un registro de marca, cuando hubiese sido solicitado para perpetrar, facilitar,
consolidar un acto de competencia desleal 95 La invocacién de esta norma, en
procedimientos de oposicion en los que se discute la notoriedad de una marca,
puede ser un argumento que coadyuve a la defensa del signo.

Cancelacion o modificacion de un nombre de dominio

El articulo 233 de la Decisién 486 contempla ademds la posibilidad del
titular de un signo notorio de demandar la cancelacién o modificacién de la
inscripcién de un nombre de dominio o direccién de correo electrénico, cuan-

94. Jiménez Savurido y otros, Propiedad Industrial y Competencia Desleal, p. 76.

95. Art. 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan
inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de
competencia desleal, podrd denegar dicho registro.
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do existe una inscripcién ilegitima en cualquier pafs miembro bajo estas
modalidades del signo notoriamente conocido.

Este articulo otorga competencia para estos procedimientos a la
Autoridad Nacional Competente (Tribunal Contencioso-Administrativo), sin
embargo no se contempla un procedimiento para ordenar esta cancelacion lo
cual evidencia que la norma fue introducida sin el debido andlisis, pues debe-
ria ademds tener mayor relacién con la normativa y procedimientos interna-
cionales en materia de nombres de dominio.

Sintesis de los procedimientos legales

Como se puede percibir las distintas alternativas con las que cuenta el
titular de una marca notoriamente conocida para proteger sus derechos, son
amplias en nuestra normativa supranacional lo que constituye otro indicio adi-
cional para considerar que la Decision 486 se ajusta plenamente a los estan-
dares exigidos por el ADPIC.

La Decision 486 respecto de las marcas notorias contempla procedi-
mientos directos encaminados a extinguir el registro de signos idénticos o
similares como la nulidad y la cancelacién, asi como también garantiza la pro-
teccion de sus derechos por el uso ilegitimo e inclusive por la inminencia futu-
ra del cometimiento del ilicito a través de una accién de infraccién de dere-
chos y una accién especial regulada en el articulo 231 para lo cual, el titular
de la marca notoriamente conocida tiene la facultad de exigir la adopcién de
medidas cautelares en el Ecuador tanto por la via administrativa como judi-
cial.

Existe ademads la accion penal dirigida en la mayor parte de casos a
grupos organizados que se benefician del reconocimiento de la marca y se
consagra la proteccién normativa cldsica que a lo largo del tiempo las distin-
tas legislaciones han otorgado a la figura de las marcas notorias, a través de
la accién de competencia desleal. Finalmente la Decisién 486 aunque de
manera apresurada contempla un procedimiento de cancelaciéon o modifica-
cién de inscripcién de nombre de dominio que pretende cubrir este ambito
sensiblemente vulnerable a la pirateria de marcas notorias.

Por lo tanto podemos advertir que el uso y registro no autorizado de un
signo distintivo notoriamente conocido encuentran un elevado y hasta excesi-
vo nivel de proteccién en nuestra subregion, lo que nos conduce a tomar en
consideracion el nivel de cumplimiento de estas disposiciones legales, pues la
aplicacion de esta normativa exige un compromiso serio de los estados miem-
bros en la defensa de los derechos de Propiedad Intelectual, sobre todo en el
problema de la eficacia de las acciones contempladas que deben afrontar los
titulares de signos notoriamente conocidos.






Capituro 11

Alcance de la proteccion
en la Comunidad Andina

1. ANALISIS CRITICO
DE LA NORMATIVA VIGENTE

El presente capitulo pretende analizar las normas vigentes en materia
de Propiedad Industrial que regulan la figura de las marcas notorias, con el
propésito de determinar el grado de certeza en las disposiciones que integran
el ordenamiento juridico de los paises miembros de la Comunidad Andina, en
especial el ecuatoriano, centrandonos en el andlisis comparativo de los textos
legales aplicables a nuestra tema de estudio.

Las limitaciones del Convenio de Paris

El articulo 6bis del Convenio de la Unién de Paris (CUP), constituye
el primer antecedente efectivo de proteccién de las marcas notorias a nivel
internacional, el texto legal de esta norma fue introducido en la Conferencia
de Revisién de la Haya en 1925, modificado posteriormente por las
Conferencias de Londres en 1934, Lisboa en 1958 y Estocolmo en 1967.1

La proteccién del Convenio de Paris esta dirigida principalmente a los
paises en donde rige el sistema atributivo, con el propdsito de evitar que se
consolide un derecho de Propiedad Industrial de manera ilegitima y en caso
de que ello ocurra, garantizar al titular del derecho, el ejercicio de acciones
encaminadas a invalidar el registro.

Articulo 6bis
[Marcas: marcas notoriamente conocidas]

1. Los paises de la Unién se comprometen, bien de oficio, si la legislacion del
pais lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el regis-
tro y a prohibir el uso de una marca de fabrica o de comercio que constituya la
reproduccidn, imitacién o traduccidn, susceptibles de crear confusidn, de una

1. http://www.ugma.edu.ve/Portales. Datos tomados del trabajo investigativo de la Dra. Ana
Maria Pacon, Los derechos sobre los signos distintivos y su importancia en una economia
globalizada.



84 Francisco Villacreses

marca que la autoridad competente del pais del registro o del uso estimare ser
allf notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda
beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o simi-
lares. Ocurrird lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la
reproduccion de tal marca notoriamente conocida o una imitacion susceptible
de crear confusion con ésta.

2. Debera concederse un plazo minimo de cinco afios a partir de la fecha del
registro para reclamar la anulacién de dicha marca. Los paises de la Unidn tie-
nen la facultad de prever un plazo en el cual deberd ser reclamada la prohibi-
cién del uso.

3. No se fijard plazo para reclamar la anulacién o la prohibicién de uso de las
marcas registradas o utilizadas de mala fe.

El Ecuador ratificé el Convenio de la Unién de Paris, publicandose en
el Registro Oficial No. 244 de 29 de julio de 1999.

Esta ratificacion permite que el articulo 6bis puede ser invocado de
manera directa por particulares (autoejecutividad), al delimitar el supuesto de
hecho que regula esta norma, prescribiendo ademds sus efectos juridicos:
«...concurren en el articulo 6bis CUP los requisitos bésicos de las normas
unionistas autoejecutivas: delimitacién precisa del supuesto de hecho, y fija-
cién de las consecuencias juridicas anudadas al mismo» .2

El Convenio de Paris en la actualidad contiene disposiciones que cada
vez mds estan ajenas a las necesidades del comercio internacional, no obstan-
te debemos mencionar que para el periodo de su elaboracion juridica, signifi-
¢ un instrumento juridico progresivo, que cubria los hechos que efectiva-
mente requerian en ese momento ser regulados.

Actualmente se discute la aplicacion practica del Convenio, hasta el
punto que en ciertos paises, las autoridades judiciales se han visto obligados
a realizar una interpretacion teleoldgica del articulo 6bis con el propdsito de
encontrar una tutela efectiva a los derechos de propiedad industrial de sus
legitimos titulares.

Exclusion de las marcas de servicios

El articulo 6bis hace referencia exclusiva a las marcas de fébrica o de
comercio, por lo que los signos que amparen servicios en un primer momen-
to no encuentran proteccién bajo esta normativa.

En la primera parte del siglo anterior, las marcas de servicio no alcan-
zaban la importancia que tienen en la actualidad, sin embargo esta limitacién
viene superandose con el transcurso del tiempo ya que los paises han incor-

2. Cristina Jiménez Savurido y otros, Propiedad Industrial y Competencia Desleal, p. 290.
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porado en sus legislaciones internas y comunitarias normas que contemplan
un dmbito de proteccion alrededor de esta figura.

Grado de conocimiento

Otros de los problemas del texto del articulo 6bis, es su falta de refe-
rencia a la extension de conocimiento de la marca notoria en el publico, exis-
tiendo a través del tiempo diversidad de criterios que han generado incerti-
dumbre sobre estos hechos. En efecto, el Convenio de Parfs no prescribe que
la marca notoria debe ser conocida en la totalidad del piblico o tan solo en el
consumidor al que se orienta el producto.

Ana Maria Pacén interpreta la norma de una manera restrictiva, sefia-
lando la posibilidad de tomar como referencia la totalidad de los consumido-
res, posicion que si bien guarda cierta 16gica, analiza de manera independien-
te el Convenio de Paris sin tomar en consideracién que a raiz de la promul-
gacion de la Decision 486 la notoriedad (en armonia parcial con el ADPIC) se
restringe al sector pertinente.

Existe por tanto la necesidad que el Convenio de Paris al no contener
regulacién expresa sobre este punto, sea interpretado en funcién de la norma-
tiva comunitaria vigente con el tnico propésito de hacer aplicable el 6bis; una
interpretacion en contrario, significaria que nuestras autoridades administrati-
vas o judiciales no alcancen un nivel de certeza por la divergencia de los cuer-
pos legales que rigen la materia: «Si nos atenemos a las palabras del Convenio
de Parfs, el titular de una marca notoria de relojes no podria oponerse con
éxito al accionar de un tercero que inscribe o usa la misma marca para distin-
guir mostaza» .3

Zuccherino y Mitelman con este criterio destacan que el Convenio de
Paris se restringe a una clase especial de consumidores por lo que descartan
una notoriedad para la totalidad del piiblico.

Consideramos que la interpretacion del articulo 6bis del Convenio de
Paris para la totalidad del consumidor haria inaplicable este precepto toman-
do en cuenta que la Decisién 486, restringe el conocimiento del signo al sec-
tor pertinente.

Lugar en el que la marca debe ser notoria.-
Certificacion de autoridad competente

Al momento de interpretar el articulo en cuestién, surgen otras inte-
rrogantes respecto al lugar en el que la marca debe tener la calidad de noto-

3. Zuccherino y Mitelman, Marcas y Patentes en el GATT, p. 134.
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ria, cuando prescribe: «[...]de una marca que la autoridad competente del pais
del registro o del uso estimare ser alli notoriamente conocida[...]».

La oscuridad del texto legal ocasiona la configuracién de algunas inte-
rrogantes en el juzgador al momento de catalogar el &mbito de influencia de
la marca notoria, pues no se especifica el pais del registro o del uso, tomando
en consideracion que un signo puede tener influencia en varios paises.

No resulta claro bajo ningtin concepto, determinar si el pafs de registro
al que se refiere el articulo 6bis es el que se estd solicitando la proteccion o si
por el contrario es el pais de origen de la marca o cualquier otro en el que el
titular cuente con un registro, una situacién similar ocurre con el uso. Estas
alternativas se enredan atin mds cuando se establece que la Autoridad
Competente del pafs de registro o uso deba estimar la calidad de signo notorio.

Zuccherino y Mitelman consideran que: «El articulo 6bis del Convenio
de Parfs exige que la notoriedad debe existir en el pais en el que se reclame la
proteccidn» * posicion que es compartida por Martinez Medrano y Soucasse:

Un tema que puede ser objeto de debates, es el lugar donde debe existir la
notoriedad. Para nosotros, el articulo 60. bis del Convenio de la Unién de Paris
es claro al indicar que la notoriedad debe existir en el lugar que se reclama la
proteccion. Es decir que una marca extranjera, para poder reclamar la protec-
cién especial derivada del Convenio de Paris debe ser notoria en los sectores
pertinentes de la Argentina. En el caso de la marca renombrada, debe ser de
conocimiento y fama para el consumidor argentino.

Otamendi comparte esta opinion al considerar que la proteccion que el
CUP otorga a los titulares de marcas notorias es limitada, al considerar una
notoriedad en el pais en que se pretende reivindicar derechos: «El art. 60. bis,
al exigir que la notoriedad exista en el pais en el que se reclama la proteccién,
da una proteccién limitada a las marcas notorias(sic). Esta serfa mayor, y tal
vez mas adecuada, si la notoriedad exigida lo fuera en el pais de origen de la
marca(sic)» .0

Ana Marfa Pacén participa con este criterio, sin embargo es partidaria
de otorgar una proteccion que va mas alld del pais en el que se solicita pro-
teccion, con el propdsito de evitar usurpaciones de signos cuya difusion en el
comercio internacional evoluciona en el tiempo.

4. Ibid.,p.131.

5. Gabriel Martinez Medrano y Gabriela Soucasse, Derecho de Marcas, Buenos Aires,
Ediciones La Roca, 2000, p. 151.

6. Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, p. 349.
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El articulo 6bis exige como minimo que se dé proteccién a las marcas que
sean notorias en el pais en el que se reclama la proteccion. Los estados miem-
bros estdn en libertad de proteger a las marcas que fueses notoriamente cono-
cidas en dmbitos distintos del estrictamente nacional.

Para gran parte de la doctrina y jurisprudencia de derecho comparado el
conocimiento notorio que fundamenta la proteccién debe tener lugar en el pais
en que ésta se invoque, (sic) la notoriedad del signo en el pais de origen o en
otros estados no resulta suficiente.(sic)... Con relacién a este punto, se ha
sefialado que para que el articulo 6bis CUP tenga una verdadera eficacia no se
debe exigir que la marca sea notoriamente conocida en el pafs en el que se pide
la proteccion. En efecto, es posible que signos que en el pafs atin no tienen una
fuerte implantacion en el mercado pero que en el comercio internacional, son
por todos conocidos, sean objeto de usurpaciones por parte de terceros. En
consecuencia, seria deseable conceder la proteccién del articulo 6bis CUP tam-
bién a aquellos signos que a nivel internacional son conocidos y donde existan
claros indicios que el titular original va a extender sus actividades comerciales
a dicho pais.’

Aunque todos estos autores consideran que la notoriedad debe demos-
trarse en el pais en el que se reclama la proteccion, la doctrina argentina es
mas radical en esta posiciéon mientras que Pacon abre la posibilidad que los
paises miembros otorguen una proteccién mayor.

En nuestro pais el Comité de Propiedad Intelectual (Oficina Nacional
Competente, para conocer los procedimientos de cancelacion de marcas), no
acoge estos criterios y considera que la notoriedad debe existir en el pais de
origen de la marca, con lo cual en un primer momento otorga un nivel de pro-
teccidon mds amplio, sin embargo ha exigido en varios casos una declaracion
de notoriedad de la autoridad competente de ese pais, volviendo inaplicable al
articulo 6bis. En el proceso No. 01-277-AC (reposicion) el Comité considera:

SEXTO.- Aun en el caso de que, en la a la época en que se solicité el regis-
tro, las marcas X0X0 y X0XO IN AMERICAN AND ABROAD hubiesen tenido la cali-
dad de notoriamente conocidas, no podian ser consideradas en el Ecuador, por-
que para ello debia la titular haber obtenido un instrumento ptiblico de la auto-
ridad competente del pais del registro, en el que dicha autoridad declare que
allf estos signos son notoriamente conocidos y que se utilizan para proteger
productos idénticos o similares (Convenio de Parfs, art. 6bis apartado 1; publi-
cado en el Registro Oficial 244 de 29 de julio de 1999) 8

7. Ana Maria Pacon, datos tomados del trabajo investigativo de la Dra. Ana Maria Pacén, Los
derechos sobre los signos distintivos y su importancia en una economia globalizada, pp. 11-
12.

8. Resolucién de 12 de octubre de 2003, expedida en el tramite No. 01-277-AC (reposicién).
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El Comité exige la presentacion de un documento piblico del pais del
registro, que acredite la calidad de notorio, sin especificar a que pais de regis-
tro se refiere, no obstante del texto del Considerando Sexto podria inferirse
que se trata del pafs de origen de la marca.®

Esta posicion era compartida anteriormente por la jurisprudencia espa-
fiola, como es el caso de la Audiencia Provisional de Valencia de 27 de
noviembre de 1998 (AR 722) y de la Audiencia Provisional de Las Palmas de
3 de febrero de 1998 (AR 321).

Pero en esta evaluacion de la notoriedad de la marca no debe llevar a enga-
flo la referencia del articulo 6bis a la «autoridad competente». En ciertas oca-
siones los Tribunales han interpretado este inciso en el sentido de que el actor
debe acompaiiar a su demanda una certificacién expedida por la «autoridad
competente» de su pais de origen que corroborare la condicién de notoriedad.
Tal es el caso de las sentencias de la Audiencia Provisional de valencia de 27
de noviembre de 1998 (AR 722) y de la Audiencia Provisional de Las palmas
de 3 de febrero de 1998 (AR 321). Esta ultima (bis) declaraba que el articulo
6bis «exige que el pais del registro de la marca o del uso certifique que por
medio de su autoridad competente que se trata de una marca notoria en el
pais»; la primera se pronunciaba en términos todavia mds absolutos: «El arti-
culo 6bis del Convenio de Paris, exige un elemento objetivo para atribuir la
condicién de marca notoria, cual es aportar certificacién de la autoridad com-
petente del pais del registro o de uso, de que la marca es notoriamente conoci-
da como siendo ya de una persona que puede beneficiarse del presente conve-
nio».10

Tanto el criterio del Comité de Propiedad Intelectual de nuestro pais
como la posicién anterior de los tribunales espafioles, al exigir una declara-
cién de notoriedad de la autoridad competente del registro o del uso compli-
can atin mds la tutela de la figura de las marcas notorias, pues la confusa
redaccion del articulo 6bis se agrava con una interpretacion y exigencia de
esta naturaleza.

Resulta preocupante que la declaracién de notoriedad de una marca,
dependa de un requisito que estd sujeto a una eventualidad, pues en la mayo-
ria de paises las Autoridades Competentes reconocen esta calidad, en virtud
de procedimientos administrativos o judiciales instaurados y no de declara-
ciones unilaterales como lo interpreta el Comité. En estos casos resultaria que
un signo que a pesar de ostentar el cardcter de notorio y que no cuente con

9. Este criterio se va en contra de la regulacion de la Decisién 486, que exige que la notoriedad
se demuestre en cualquier pais miembro de la subregion.
10. Cristina Jiménez Savurido y otros, Propiedad Industrial y Competencia Desleal, p. 294.
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este tipo de reconocimiento unilateral (como sucede en la mayor parte de
casos en los que se discute la notoriedad de una marca), estaria desprovisto de
toda proteccion.

Adicionalmente la Autoridad Nacional Competente en nuestro pais es
el Tribunal Contencioso-Administrativo y conforme al criterio anterior, los
interesados en obtener una declaracion de notoriedad segun la interpretacion
literal del articulo 6bis, deben acudir ante las autoridades judiciales ecuato-
rianas, lo cual por obvias razones termina por enmarafiar la proteccién juridi-
ca que se otorga a los titulares de marcas que gozan de notoriedad en el
Ecuador, siendo probable que estos mismos inconvenientes existan en
muchos paises.

Nuestra normativa supranacional no contempla la atribucion de reali-
zar declaraciones unilaterales de notoriedad, por lo que de acogerse el criterio
del Comité de Propiedad Intelectual, significaria que marcas que gozan de
reconocimiento, difusion y que ademds son originarias de nuestro pafs o
subregion, no estarian protegidas en terceros paises y viceversa, por lo que
este criterio limita en gran magnitud el alcance de las marcas notorias en cual-
quier pais del mundo.

La doctrina se inclina por considerar que la exigencia de una declara-
cién de notoriedad es obsoleta, ya que la mayoria de estados no contemplan
procedimientos para que la Autoridad Competente certifique estos hechos,
posicién que es aceptada por la jurisprudencia de otros paises, en las que no
se exige como requisito la declaratoria de notoriedad del pais de origen.

Ya se comprende que no existe, en ningun pais, autoridad alguna que
pueda «certificar» que una marca goza de notoriedad; que la notoriedad deba
ser juzgada a tenor de los elementos de prueba aportados por quien la alega; y
que es precisamente el Tribunal ante el que se plantea la demanda el que esta
llamado a efectuar un pronunciamiento de esta indole.!!

Resulta 16gico que el examinador de cada pais juzgue la notoriedad de
una marca en funcién del material probatorio adjuntado en un procedimiento,
en lugar de trasladar la competencia a la Autoridad Competente del pais de
registro (origen de la marca).

La propia jurisprudencia espaifiola en sentencia de 4 de octubre de
2000, pronunciada por la seccién octava de la Audiencia Provincial de
Valencia de manera ticita dej6 de considerar el requisito anterior, aceptando
la tesis que la notoriedad debfa demostrarse en el pais en el que el signo estu-

11. Ibid., p.295.
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viere registrado pero en funcién del material probatorio exigido por el orde-
namiento juridico aplicable y no de certificaciones.

La sentencia de instancia ya rechazé dichos argumentos de la parte deman-
dada, al entender ser de aplicacién al presente caso el articulo 6bis del
Convenio de Paris de 1883, interpretado por la doctrina Jurisprudencial en el
sentido que la notoriedad debe serlo no en el pais en el que se reclama su pro-
teccion sino en el que haya sido registrada. Razonamientos estos de la senten-
cia recurrida que la Sala comparte plenamente, (...) los nacionales de cada uno
de los paises de la Unién gozardn en todos los demads paises de ésta, en lo que
se refiere a la proteccion de la propiedad industrial, de las ventajas que las
leyes respectivas conceden a sus nacionales; y, por consiguiente, tendran el
mismo amparo que estos y la misma accion legal contra cualquier ataque que
afecte a sus derechos siempre y cuando cumplan los requisitos y formalidades
impuestas a los nacionales, de lo que se deriva que para otorgar el nombre
comercial, y también por extension a la marca, la proteccién legal en los tér-
minos de la normativa espafiola, no se exige por la normativa unionista for-
malidad alguna, sin que tampoco se precise el uso en Espaiia, sino que basta
con demostrar su utilizacién antecedente en el pais de origen, signatario del
Convenio de Parfs.12

La jurisprudencia espafiola adopta una posicién mucho mas proteccio-
nista a la figura de la notoriedad y al contrario de la doctrina argentina y andi-
na antes mencionadas, considera que este hecho puede recaer en el pais de
registro de la marca sin especificar si debe ser el de origen u otro pais, mas
tarde se sefiala que si bien no se exige el uso del signo en Espafia, se debe
demostrar su utilizacién anterior en el pais de origen signatario del Convenio
de Parfs, haciendo prever la exigencia de la notoriedad en el pais de origen.

De manera acertada los tribunales de Espafia, han dejado de exigir la
declaracién de notoriedad, manifestdndose una proteccién mucho mas amplia
al permitir la proteccién de marcas que gozan de difusién en el pais de regis-
tro de la marca.

Finalmente el articulo 6bis no prescribe con exactitud si se requiere el
necesario uso de la marca o por el contrario es suficiente que se haya hecho
conocer a través de cualquier medio de informacién (television, revistas,
Internet, eventos deportivos, sociales, culturales a nivel mundial). La doctri-
na en este supuesto en mayor medida se inclina a considerar la no exigencia
del uso en el pais en el que se reclama la proteccion para acreditar la calidad
de notorio.

12. Ibid., p. 300.
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Productos similares

El articulo 6bis protege ademads al titular de la marca notoriamente
conocida de signos idénticos o semejantes que produzcan riesgo de confusién
en el consumidor, con lo cual quedan exceptuados aquellos que amparan pro-
ductos disimiles (especialidad), por lo que la proteccién del Convenio de Paris
no abarca a todos los productos o servicios del nomenclator internacional:

...el articulo 60. bis del Convenio de Paris reconoce proteccién a la marca
notoria, en el supuesto en que la marca en conflicto fuese registrada y utiliza-
da para distinguir productos idénticos o similares a los que distingue la marca
notoria.l3

Finalmente el titular de la marca notoria cuenta con acciones para
impedir el registro (oposicion) del signo infractor, de igual manera cuenta con
la facultad de extinguir los derechos sobre el mismo (nulidad) y se garantizan
igualmente acciones para impedir el uso del mismo.

El titular de la marca notoria puede, segin la norma de la Convencién de

Paris, reclamar:

a) que no se conceda el registro

b) que se declare la nulidad, y

c) que se ordene le cese del uso de las marcas que constituyan:

a) la reproduccién

b) la imitacién o

¢) la traduccién

d) la reproduccion o imitacién de una parte esencial de la marca, susceptible
de crear confusidn, con la marca notoria en el pais en el que se reclama la
proteccion.l4

La regulacién del ADPIC

La Organizacién Mundial del Comercio constituida desde el afio 1995
es el resultado de la Ronda de Uruguay que concluy6 en Marruecos en el afio
1994 en la que se consolidé el GATT 1994 (Acuerdo General sobre Tarifas y
Comercio) como un tratado multilateral del que forman parte la gran mayoria
de paises del mundo.

13. Zuccherino y Mitelman, Marcas y Patentes en el GATT, p. 134.
14. Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, pp. 347-348.
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Como lo mencionamos anteriormente citando a Carlos Mitelman, el
GATT pretendi6 desde un inicio reducir las barreras comerciales junto con las
distorsiones que afectan la competencia internacional.

Uno de los pilares fundamentales del GATT precisamente es el
Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio (ADPIC), que en el articulo 16 regula la proteccion de las marcas
notoriamente conocidas.

Dicho convenio incluye un anexo que consta de setenta y tres articulos
denominado Acuerdo sobre los aspectos de Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio (ADPIC). E1 ADPIC constituye en la actualidad el texto inter-
nacional consensuado mas completo en la materia. En virtud de ello, la pro-
teccion de la propiedad intelectual se ha convertido en una parte integrante del
sistema mundial del comercio.l5

El articulo 16 del Acuerdo sobre Aspectos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (ADPIC), si bien contiene algunas deficiencias
que motivan ciertas dudas sobre el alcance de proteccion de esta norma, repre-
senta un avance notable respecto de las disposiciones del Convenio de Parfs.

Articulo 16
Derechos conferidos

1. Eltitular de una marca de fabrica o de comercio registrada gozara del derecho
exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen
en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bie-
nes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha
registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusién. En
el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se pre-
sumird que existe probabilidad de confusién. Los derechos antes mencionados
se entenderdn sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterio-
ridad y no afectardn a la posibilidad de los miembros de reconocer derechos
basados en el uso.

2. El articulo 6bis del Convenio de Paris (1967) se aplicard mutatis mutandis a
los servicios. Al determinar si una marca de fébrica o de comercio es notoria-
mente conocida, los miembros tomaran en cuenta la notoriedad de esta marca
en el sector pertinente del publico inclusive la notoriedad obtenida en el miem-
bro de que se trate como consecuencia de la promocién de dicha marca.

3. El articulo 6bis del Convenio de Paris (1967) se aplicard mutatis mutandis a
bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca
de fabrica o de comercio ha sido registrada, a condicién de que el uso de esa
marca en relacién con esos bienes o servicios indique una conexién entre

15. Carlos Mitelman, Cuestiones de Derecho Industrial, p. 81.
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dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condicién de
que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca regis-
trada.

Uno de los mayores debates de la normativa del ADPIC radica en el
problema de su autoejecutividad, pues existen tendencias doctrinarias con
marcadas diferencias respecto al efecto directo de este Acuerdo Internacional.

Para los que niegan este efecto directo (Ullrich, Gémez Segade entre
otros) el problema de la autoejecutividad contraria el principio de reciproci-
dad y debilitarfa «el conjunto normativo plasmado en el Acuerdo ADPIC».16

Otro sector de la doctrina liderado por Drexl y apoyado por Fernandez
Novoa propugnan la aplicabilidad directa de las normas del ADPIC para los
particulares de los estados miembros de la OMC, por cuanto al igual que el
Convenio de Paris o el de Berna, el ADPIC crea derechos subjetivos, obli-
gando a estos estados a instaurar procedimientos eficientes que tutelen de
manera efectiva las distintas figuras de la Propiedad Intelectual.!”

Consideramos que la autoejecutividad entendida como la consecuen-
cia de una norma que delimite el supuesto de hecho y que ademads fije las con-
secuencias juridicas derivadas de su inobservancia, no es materia exclusiva de
todas las disposiciones del Acuerdo, pues en efecto el ADPIC contiene obli-
gaciones para los estados miembros (no para particulares) de instituir en sus
ordenamientos juridicos procesos que garanticen el cumplimiento de sus dis-
posiciones.

En este supuesto los destinatarios de las normas son los estados, que
deben adecuarse a las niveles minimos de proteccion exigidos en el ADPIC,
los mismos que pueden variar en funcién de la visién juridica que cada pais
tiene respecto a la observancia de las distintas figuras de Propiedad
Intelectual, por lo que serdn los paises quienes deban plasmar en sus legisla-
ciones, los supuestos de hecho y las consecuencias juridicas en funcién de los
pardmetros del ADPIC, por lo que nos acogemos mads bien a la primera posi-
cioén de la no autoejecutividad de este instrumento internacional.

Este debate para efectos pragmaéticos ha ido perdiendo su significado
dentro de nuestra subregion, pues la promulgacion de la Decision 486 en fun-
cién de las obligaciones emanadas del ADPIC, implica en primer lugar que en
la Comunidad Andina se haya adoptado la posicién de que la normativa del

16. Esta posicion es defendida por Ullrich, en su trabajo «Tecnology Protection According», y
de una manera mds atenuada por el espafiol Gomez Segade, cuyos criterios son citados por
Carlos Fernandez-Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid-Barcelona, Marcial
Pons, 2004, p. 735.

17. Cfr. Carlos Ferndndez-Novoa, ibid., p. 736.
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mencionado Acuerdo no es directamente aplicable, de lo contrario no hubie-
ra sido necesario promulgar en el afio 2000 la Decision 486.

Una segunda razén para superar esta divergencia es la necesidad de
que los preceptos del derecho comunitario y el internacional guarden armonia
y coordinacién como efectivamente sucede en el caso que nos ocupa, por lo
que no existe la necesidad de que los particulares invoquen directamente la
normativa del ADPIC, si tenemos una norma supranacional cuyo efecto direc-
to no se discute y que se adecua a las exigencias de este instrumento interna-
cional.

El ADPIC, contiene estandares minimos sobre las cuales los estados
miembros de la Organizaciéon Mundial del Comercio, se comprometen en sus
legislaciones internas o en nuestro caso, supranacionales a respetar estas exi-
gencias, contando incluso con la facultad de ampliar la proteccidn en las dis-
tintas modalidades de Propiedad Intelectual.

Este acuerdo prescribe que el articulo 6bis del Convenio de Parfs se
aplique mutatis mutandis, legislando nuevos aspectos no comprendidos, que
persiguen dotar de mayor certeza juridica a la aplicacion del articulo 16.

Para los tratadistas Martinez Medrano y Soucasse el acuerdo ADPIC o
TRIP’s, exige ciertas condiciones para que exista una tutela de las marcas
notoriamente conocidas: «Los requisitos que impone el ADPIC para proteger
una marca notoria son: a) que exista relacion entre los bienes y servicios iden-
tificados por un tercero con los bienes y servicios identificados por el titular
de la marca notoria registrada, y b) la probabilidad de lesion a los intereses de
este tltimo».18

En la primera condicién el ADPIC garantiza la proteccién de marcas
notoriamente conocidas mientras que en la segunda se pretende la proteccion
de los derechos de marcas renombradas en contra del aprovechamiento del
prestigio y la dilucién del signo.

Marcas de servicios

Este acuerdo, prevé la proteccion de las marcas de servicios, tomando
en consideracion la importancia de estos signos en el mercado, de esta mane-
ra marcas que protegen servicios de publicidad, financieros, de seguros, ser-
vicios de restaurante, de viajes entre otros, encasillados en diferentes clases
internacionales, encuentran proteccién expresa en este instrumento juridico
internacional.

18. Martinez Medrano y Soucasse, Derecho de Marcas, p. 149.
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Grado de conocimiento

Uno de los mayores avances contemplados en el ADPIC se relaciona
con el grado de conocimiento respecto al signo notorio, ya que el articulo 16.2
se refiere al sector pertinente del piiblico, con lo cual los paises miembros
estan obligados a reconocer la notoriedad de marca, tomando como referen-
cia el segmento de consumidores a los cuales esta dirigido el producto o ser-
vicio. En este sentido se supera las limitaciones del Convenio de Paris, en el
que no existia claridad sobre el alcance de la proteccion en este tema: «Para
marcas que sirven para distinguir productos especializados y que por tanto
solo pueden ser conocidas dentro de un pequefio sector del trafico econémico
esta aclaracion con respecto al articulo 6bis CUP, es de mucha importancia» .19

Conforme las disposiciones del ADPIC, las marcas que estdn dirigidas
a un segmento selectivo de consumidores y que por determinadas caracteris-
ticas del producto o servicio no estdn dirigidas a otro tipo de publico, encuen-
tran proteccion legal dentro de la normativa del ADPIC.

Lugar en el que debe ser demostrada la notoriedad

Pese a la existencia de indudables progresos, la regulacién del ADPIC
no define con precision el lugar donde la marca debe ser notoriamente cono-
cida, al prescribir: «los miembros tomardn en cuenta la notoriedad de esta
marca en el sector pertinente del publico inclusive la notoriedad obtenida en
el miembro de que se trate como consecuencia de la promocién de dicha
marca».

La redaccién peca quizds de confusa al no regular de forma mds direc-
ta este tema, sin embargo creemos que se garantiza una notoriedad interna-
cional en la medida en que la marca haya sido promocionada y por tanto cono-
cida en el pais en el que se reclame la proteccion.

Zuccherino y Mitelman opinan que conforme el ADPIC, «la marca se
encontrard protegida no solo en el caso de que la notoriedad exista en el pais
donde se reclama dicho amparo. Bastard que el signo sea notorio en el pais de
origen».20

A nuestro criterio no basta la notoriedad en el pais de origen, como
opinan estos autores pues la inclusién de la palabra inclusive induce a creer
que la notoriedad internacional condicionada a la promocidén del signo en el

19. Ana Maria Pacén, Los derechos sobre los signos distintivos y su importancia en una econo-
mia globalizada, p. 15.
20. Zuccherino y Mitelman, Marcas y Patentes en el Gatt, p. 132.
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pais en el que se solicita proteccion constituye el mayor nivel de proteccion
exigido, por lo que los paises no estdn obligados a reconocer una notoriedad
internacional sin restricciones, ademds la referencia que hace el articulo 16
del ADPIC a la aplicacion mutatis mutandis del articulo 6bis del Convenio de
Paris ratifica que la notoriedad se determine en el pais en el que se solicita
proteccion. Asi lo considera la profesora Ana Maria Pacén:

Sobre este punto, la doctrina se muestra mds bien escéptica y hubiese sido
deseable que el Acuerdo se pronunciase expresamente sobre este punto. Sin
embargo la referencia que hace el articulo 16.2 ADPIC al art. 6bis CUP hacen
pensar més bien que la notoriedad debe determinarse en el pafs en que se estd
solicitando la proteccion.?!

Este criterio es ratificado por Martinez Medrano y Soucasse quienes
consideran que la notoriedad debe determinarse en el lugar de proteccién del
signo cuando manifiestan:

Es decir que el ADPIC requiere el conocimiento notorio, o para nuestro
caso en la Argentina, aunque la marca notoria o renombrada no esté siendo
objeto de uso efectivo, ya que la notoriedad o el renombre pueden ser conse-
cuencia de la publicidad .22

El articulo 16.3, no exige un uso efectivo de la marca en el pais en
donde se reclama la proteccién, cuando dispone que la notoriedad puede ser
el resultado de la difusion del signo en el sector pertinente del consumidor, la
misma que puede conseguirse a través de medios tecnoldgicos de comunica-
cion, sin necesidad que exista el uso real de la marca:

La promocién no requiere el uso en el paifs en que se reclama la proteccion,
y puede ser una promocion realizada en el extranjero, pero conocida en el pais
en el que se reclama la proteccidn. Se trata de una protecciéon mds amplia y
sensata que la reconocida por el Convenio de Parfs.23

La tesis de la notoriedad en el pais en donde se reivindica la protec-
cion, tiene mayor légica con el contexto de esta norma, lo cual no impide que
los estados miembros de la Organizacién Mundial del Comercio reconozcan
en sus legislaciones internas o comunitarias una notoriedad internacional con

21. Ana Maria Pacén, Los derechos sobre los signos distintivos y su importancia en una econo-
mia globalizada, p. 16.

22. Martinez Medrano y Soucasse, Derecho de Marcas, pp. 151 y 152.

23. Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, p. 349.
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el proposito de otorgar un nivel de proteccion mds amplio al establecido en el
ADPIC.

Principio de especialidad

Otros de los aportes significativos del ADPIC, se refiere a los produc-
tos o servicios materia de proteccion juridica, los cuales no estdn limitados
por el principio de especialidad de las marcas, por lo que las marcas notorias
pueden tener proteccién con independencia de los productos o servicios iden-
tificados por el signo infractor, resguardando de este modo la pérdida del
poder distintivo de la marca (dilucién) y evitando al mismo tiempo que terce-
ros se aprovechen del prestigio alcanzado por el signo, «por primera vez un
acuerdo internacional protege juridicamente a las marcas mds alld de la regla
de la especialidad».24

El articulo 16.3 del ADPIC permite la posibilidad de proteger una
marca notoria més alld de los limites impuestos por el principio de especiali-
dad, no obstante de acuerdo con la doctrina y jurisprudencia esta norma puede
ser aplicada solo para los casos de marcas renombradas en las que el nivel de
proteccidn se justifica para evitar la dilucién y el aprovechamiento del presti-
gio del signo. Martinez Medrano y Soucasse, al respecto consideran que: «No
obstante ello, pensamos que en tanto el acuerdo no hace distinciones, la pro-
teccién del TRIP’s alcanza a las marcas notoriamente conocidas...» .2

Es indudable que las disposiciones del ADPIC otorgan mayor certeza
juridica respecto al nivel de proteccidn de las marcas notoriamente conocidas,
pues no debemos olvidar que el Convenio de Paris al tener limitaciones nor-
mativas, genera dificultades para determinar el alcance de la proteccién sobre
esta figura por lo que una regulacidn expresa incentiva la armonizacion de los
ordenamientos juridicos de los miembros de la Organizacién Mundial del
Comercio, sin embargo no se soluciona del todo este inconveniente, pues con-
forme al andlisis anterior, ciertas disposiciones del articulo 16 no tienen la cla-
ridad requerida para otorgar mayor seguridad en la tutela de las marcas noto-
rias.

El nivel de proteccién de la Decisién 486

Una de las finalidades de la expedicion de la Decisién 486 fue la nece-
sidad de adaptarse a los preceptos del ADPIC y de esta manera cumplir nues-

24. Ana Maria Pacon, Los derechos sobre los signos distintivos y su importancia en una econo-
mia globalizada, p. 16.
25. Martinez Medrano y Soucasse, Derecho de Marcas, p. 150.
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tras obligaciones adquiridas al formar parte de la Organizaciéon Mundial del
Comercio.

En general las disposiciones de la 486 no solo respetan los estdndares
minimos exigidos por el ADPIC, sino que en ciertos casos otorgan una pro-
teccién mds amplia a favor de los titulares de marcas notorias, como lo veni-
mos advirtiendo en base al andlisis realizado.

En el capitulo anterior analizamos de una manera detallada el nivel de
proteccion que la vigente Decision 486, otorga a los titulares de marcas noto-
rias, por lo que el presente estudio se centra en la observancia que esta nor-
mativa realiza a los preceptos del ADPIC.

En la Decision 344 el tema de la notoriedad era regulado de una mane-
ra dispersa, con escasas normas que inclusive mas de una regulaban un mismo
hecho. En este sentido la Decision 486 a diferencia de sus predecesoras, por
primera vez reconoce un titulo independiente a la regulacién de las marcas
notorias.

En el titulo XIII de la Decisién 486, se protege a los signos notoria-
mente conocidos del uso y registro no autorizados, contemplando varias
acciones legales encaminadas a prohibir estas situaciones (oposicidn, cance-
lacién, nulidad, accién por vulneracién de derechos, accién judicial encami-
nada a prohibir el uso del signo, competencia desleal), por lo que las posibi-
lidades prescritas se adecuan ampliamente a los preceptos del ADPIC.

Notoriedad dentro de la Comunidad Andina

Una de las limitaciones del ADPIC, se relaciona con la falta de refe-
rencia expresa a una notoriedad internacional o tinicamente al pais en donde
se reclame proteccion. La Decision 486 acoge esta segunda hipétesis de
manera parcial en el articulo 224:

Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reco-
nocido como tal en cualquier pais miembro por el sector pertinente, indepen-
dientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

Esta proteccion reconoce una notoriedad comunitaria, pues no solo se
limita al pais en donde se solicita la proteccidn, sino a cualquier pais miem-
bro de la Comunidad Andina, pues para efectos de integracién, el mercado
andino es visto como uno solo. En consecuencia una marca originaria de un
tercer pafs y que tenga amplia difusién (notoriedad) en Colombia, Perd o
Bolivia a pesar de no ser conocida, de no estar siendo usada o de no contar
con un registro en el Ecuador, puede ser tutelada en nuestro pafs debido al
reconocimiento que se tiene del signo en otros sectores de la subregion. «Lo



La marca notoria en la CAN 99

que la norma exige es que el signo sea notorio en un pais miembro, indepen-
dientemente de que lo sea en un tercer pais.»26

La Decisién 486 no solo reconoce la posicién del ADPIC respecto al
lugar de notoriedad de la marca sino que la amplia a cualquier pais de la
Comunidad Andina, con lo cual estd concediendo un nivel de proteccion supe-
rior a los requerimientos minimos del ADPIC, que si bien no reconoce una
notoriedad internacional absoluta como sucedia en la Decisién 344 (a condi-
cion de que el otro Estado otorgue un trato reciproco) respeta los compromi-
sos internacionales adquiridos.

Como consecuencia de lo anterior, nuestra normativa comunitaria tam-
poco exige el uso efectivo del signo notorio en el pais en que se solicita la
tutela del derecho, pues si esta calidad se adquiere por la difusién en cualquier
pais miembro de la Comunidad Andina mal puede requerirse este requisito.

La difusién de la marca notoriamente conocida en armonia con el
ADPIC, puede ser el resultado de la promocién del signo, a través de la tele-
visién abierta y de cable, Internet, revistas, entre otros, lo cual a su vez moti-
va un nivel de conocimiento amplio en el sector pertinente de nuestra subre-
gién.

El signo puede haber sido conocido por cualquier medio o manera. Quiere
decir lo anterior, que no es indispensable que el signo haya sido usado real-
mente en el pais miembro; su conocimiento puede derivarse de la promocién
o publicidad del signo en el pais miembro, por razén de actividades desarro-
lladas desde un tercer pais, o bien en virtud de su utilizacién de redes globales
de comunicacion, en ferias o exposiciones. En todo caso debe reunir el requi-
sito de que el signo sea conocido por un sector pertinente en un pafs miem-
bro.2’

Creemos acertado que una marca notoria internacional, tenga protec-
cion en la Comunidad Andina, en la medida en que tenga difusién y conoci-
miento en el sector pertinente de la subregién, caso contrario no se configu-
ran los supuestos sobre los cuales se fundamenta la proteccién de estos signos
(confusion o asociacién, aprovechamiento del goodwill o dilucion del signo).

26. Ricardo Metke, Lecciones de Propiedad Industrial, p. 144.
27. Ibid., p. 140.
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Del sector pertinente

Con el propésito de otorgar una protecciéon mds amplia respecto al
Convenio de Paris, el ADPIC exige que la marca sea conocida en el segmen-
to de consumidores a quien va dirigido el producto o servicio.

En este caso la Decision 486, supera ampliamente este requerimiento
al incorporar el concepto de sector pertinente?8 con lo cual, ademds del seg-
mento del publico que adquiere un articulo o servicio especifico, se conside-
ran entre otros, a los distribuidores o comerciantes de esa linea y a los circu-
los empresariales que actian en el giro relativo al tipo de establecimiento,
actividad, productos o servicios.

El concepto de sector pertinente se refiere desde nuestro punto de
vista, al mercado en general sobre el cual el negocio del producto o servicio
protegido por la marca notoria, tiene influencia directa o indirecta.

La demostracion de la notoriedad de una marca, dependera de su nivel
de difusion dentro de cualquiera de los 4mbitos considerados en el concepto
de sector pertinente por el articulo 230 de la Decisién 486, enumeracion que
al no ser taxativa deja abierta la posibilidad de que existan otros grupos o per-
sonas que puedan tener conocimiento del signo.

Dentro del publico a quien se dirigen los productos o servicios prote-
gidos, no solo se incluyen a los consumidores reales sino también a los poten-
ciales, pudiendo contribuir a la demostracién de notoriedad, el publico que si
bien no adquiere una determinada marca (por distintas razones), tiene cono-
cimiento de la misma por la difusion que le ha dado su titular, como puede ser
el caso de los fumadores que utilizan una marca especifica de cigarrillos no
obstante conocen de la existencia de otro signo de la competencia, atribuyén-
dole determinadas caracteristicas.

28. Art. 230.- Se considerardn como sectores pertinentes de referencia para determinar la noto-
riedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:
a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se apli-
que;
b) las personas que participan en los canales de distribucién o comercializacion del tipo de
productos o servicios a los que se aplique; o,
¢) los circulos empresariales que actian en giros relativos al tipo de establecimiento, activi-
dad, productos o servicios a los que se aplique.
Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastard que sea conocido dentro de cual-
quiera de los sectores referidos en los literales anteriores.
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Marcas de servicios

En cuanto al tipo de marcas protegidas, la Decisién 486 no solo reco-
noce la notoriedad de las marcas de servicios, sino que se refiere en general a
signos distintivos notoriamente conocidos, abriendo la posibilidad que las
otras modalidades de Propiedad Industrial alcancen proteccion bajo la figura
de la notoriedad.

Productos o servicios disimiles

El inciso primero del articulo 226 de la Decisién 486, contempla el
principio de especialidad en las marcas notorias al limitarse tnicamente a los
productos o servicios que induzcan a confusion al consumidor, sin embargo el
inciso segundo de esta norma, contempla la tutela de las marcas notorias con
independencia de los productos o servicios amparados por el infractor, reba-
sando los limites impuestos por el principio de especialidad siempre que el
uso en el comercio del signo, implique un riesgo de confusién o asociacion,
un aprovechamiento ilegitimo del prestigio (goodwill) del signo notoriamen-
te conocido, asf como también la dilucién de la capacidad distintiva de la
marca.

En consecuencia puede inferirse que la proteccién de las marcas noto-
rias por regla general se aplica inicamente a productos o servicios idénticos
o similares, caso contrario no tendria fundamento la incorporacién del primer
inciso del articulo 226 y que la excepcidn estd dada cuando el uso del signo
motive un riesgo de confusién o asociacidn, la explotacion ilicita del buen
nombre del signo notorio o la dilucién del mismo, casos en los que la protec-
cioén se amplia a productos o servicios disimiles (marcas renombradas).

En este caso, la Decisién 486 contempla una notoriedad que rebasa los
limites impuestos por la especialidad de las marcas, bajo ciertas condiciones
que en definitiva explican las razones (dilucién, prestigio) por las que este
tipo de proteccién debe ampliarse a productos o servicios diferentes a los
identificados por la marca notoria.

Esta regulaciéon encuentra concordancia con el articulo 16.3 del
ADPIC, que precisamente protege a las marcas notorias con independencia de
los productos o servicios amparados.

Como podemos notar, la Decisién 486 cumple a cabalidad las exigen-
cias minimas exigidas en el ADPIC, sin embargo se discute la posibilidad de
ampliar el nivel de proteccién, sobre todo en lo relativo a incorporar la figura
de una notoriedad internacional que tenga como objetivo proteger la difusién
alcanzada en otros paises, a pesar que no sean conocidas por el sector perti-
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nente de nuestra subregion, tomando en cuenta la facultad que tienen los
miembros de la Organizaciéon Mundial del Comercio de aumentar los estdn-
dares minimos exigidos por el ADPIC.

La Decision 486 y la Decision 344

La Decision 486 contempla cambios sustanciales respecto a la anterior
Decision 344, en cuanto al alcance de proteccion de las marcas notorias, los
mismos que alteraron de manera significativa nuestra vision comunitaria
sobre la figura de la notoriedad.

La tutela de la Decision 344 en ciertos aspectos rebasaba ampliamen-
te la regulacion de la normativa vigente, al garantizar una notoriedad interna-
cional pues el articulo 83 literal d) prohibia el registro como marcas de aque-
llos signos que constituyan la reproduccién, imitacion, traduccién o trans-
cripcidn total o parcial de un signo distintivo notoriamente en el pais en que
se solicita el registro, en el comercio subregional o internacional sujeto a reci-
procidad. Por su parte el articulo 84 literal e) prohibia el registro como mar-
cas de aquellos signos que sean similares hasta el punto de producir confusién
con una marca notoriamente conocida, independientemente de los productos
o servicios amparados por la solicitud.

Conforme esta regulacion gozaban de proteccion las marcas difundi-
das en cualquier pais que tenga un trato reciproco con los paises miembros de
la Comunidad Andina, por lo que la Decision 344 consagraba una proteccion
internacional a las marcas notoriamente conocidas.

Con la Decision 486 este concepto varié considerablemente. Esta nor-
mativa exige que la notoriedad se configure en cualquier pais de la subregion,
sin importar el medio en que se hubieren dado a conocer, infiriéndose que no
existe la obligacion de demostrar el uso real en el pais en el que se estd soli-
citando la proteccidn.

La disposicion del articulo 83 literal e) prescrita en la Decision 344
acoge la notoriedad y el alto renombre al proteger a las marcas notorias de
aquellos signos que sean similares al punto de producir confusién, sin embar-
go en la parte final del texto no se limita esta proteccion a los productos o ser-
vicios para los cuales se solicita el registro y si concordamos esta disposicion
con el literal d) podriamos inferir que existe una superacién absoluta del prin-
cipio de especialidad.

La Decision 486 rebasa totalmente el principio de especialidad siem-
pre que exista confusién o asociacion, dilucién o aprovechamiento del presti-
gio de la marca notoriamente conocida, superandose las deficiencias norma-
tivas de la Decision 344.
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Una de las mayores novedades de la Decisién 486 respecto a su ante-
cesora, tiene que ver con el alcance de la protecciéon ya que la normativa
vigente tutela los derechos de los legitimos titulares de la marca notoria en
contra del uso y registro no autorizados. La Decisién 344 contempla los pro-
cedimientos de oposicién, cancelacién y nulidad que por un lado buscan
impedir el registro y por el otro extinguir los derechos provenientes del
mismo, sin embargo no se regula mayormente el tema del uso no autorizado.

A diferencia de la Decision 344, la normativa vigente contempla pro-
cedimientos independientes que buscan impedir el uso no autorizado del
signo notorio como el previsto en el articulo 231 estableciendo ademas una
accion por infraccion de derechos que faculta al titular del signo notorio a
impedir posibles infracciones en el futuro.

El articulo 83 literal d) de la Decisién 344 se referia al conocimiento
de la notoriedad en los sectores interesados, mientras que el articulo 84 lite-
ral a) entre los criterios para medir la notoriedad de marcas en forma particu-
lar se considera la extension de su conocimiento entre el piblico consumidor.

El concepto de sectores interesados parece demasiado ambiguo al no
especificarse los grupos que deberfan conocer la difusién de la marca. La
Decision 486 en los articulos 224, 228 literal a) en concordancia con el arti-
culo 230 incorpora el concepto del sector pertinente en nuestra legislacidn,
buscando superar la falta de concrecion de la Decisién 344; orientacién que
amplia la proteccion de la normativa anterior, pues no solo que el grado de
conocimiento se restringe al consumidor a quien va dirigido el producto o ser-
vicio, sino que se incorporan con mayor certeza juridica nuevos grupos que
permiten al examinador determinar la notoriedad de un signo.

Sobre los criterios para medir la notoriedad de una marca, ambas nor-
mativas contemplan enumeraciones ejemplificativas, que dejan abierta la
posibilidad para que se contemplen nuevos aspectos, sin embargo es preciso
notar que la Decisién 486 en su articulo 228, prescribe parametros mads
exhaustivos que deben ser considerados al momento de determinar la noto-
riedad de una marca.

En lineas generales la Decisién 486 regula de manera mas prolija la
figura de las marcas y de signos notorios, al punto de incluir ademas de las
causales de irregistrabilidad, un titulo (XIII) independiente sobre la materia,
proteccion que en ciertos aspectos (notoriedad internacional) no necesaria-
mente es mds amplia que la conferida en la Decision 344.

Interpretacion de la normativa

Como lo venimos sostenido, la imprecision, oscuridad y limitacion del
texto del articulo 6bis del Convenio de la Unién de Paris y en ciertos casos
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del ADPIC motiva la exigencia que tanto las Oficinas como las Autoridades
Nacionales Competentes interpreten esta normativa a su arbitrio, ocasionan-
do diversidad de criterios sobre un mismo punto de derecho, situacién que
afecta la seguridad juridica a la que tienen derecho los particulares dentro de
nuestra subregion.

En cuanto al Convenio de Paris, el juzgador en este tipo de circuns-
tancias especiales, debe realizar una interpretacion del articulo 6bis, que se
adecue a las exigencias de la vigente Decisién 486, con el propdsito de armo-
nizar el derecho comunitario con el internacional.

En términos juridicos el derecho comunitario prevalece sobre el inter-
nacional, conforme lo ha interpretado el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina,

Al suscribir el Acuerdo de Cartagena, por medio del cual se puso en mar-
cha el proceso de integracion inicialmente conocido como el Grupo Andino,
los paises firmantes adquirieron un compromiso de cardcter internacional que
trasciende los principios y caracteristica del derecho internacional tradicio-
nal, puesto que a mds de respetar y cumplir las cldusulas establecidas en el
referido Acuerdo se obligaron, dentro del marco, los principios y caracteristi-
cas propios del derecho comunitario, a cumplir con el ordenamiento juridico
que se establecia a partir del Tratado Constitutivo y que se estructuraba ade-
mds, sobre la base de las normas juridicas supranacionales que se iban gene-
rando por los distintos organismos comunitarios. (lo resaltado es del Tribunal
para esta sentencia).2?

En la misma sentencia de 21 de julio de 1999 emitida en el proceso 7-
AI-98, el Tribunal amplia y clarifica el criterio anterior al considerar que los
paises miembros no pueden contrariar el Derecho Comunitario, so pretexto de
cumplir las obligaciones adquiridas en la Organizacién Mundial del
Comercio.

La circunstancia de que los paises miembros de la Comunidad Andina per-
tenezcan a su vez a la Organizacién Mundial de Comercio no los exime de
obedecer las normas comunitarias andinas so pretexto de que se estd cum-
pliendo con las de dicha organizacién o que se pretende cumplir con los com-
promisos adquiridos con ella. Ello serfa ni mds ni menos que negar la supre-
macia del ordenamiento comunitario andino que como se ha dicho es prepon-
derante no sélo respecto de los ordenamientos juridicos internos de los paises
miembros sino de los otros ordenamientos juridicos internacionales a que éstos

29. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia de 21 de julio de 1999, emitida en
el Proceso 07-AI-98, ratificado en el Proceso 26-AI-2001.
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pertenezcan (Sentencia dictada en el expediente No. 07-AI-98, de 21 de julio
de 1999, publicada en la G.0.A.C. No. 490, de 4 de octubre del mismo afio).30

El problema de aplicabilidad del Convenio de Paris en lugar de con-
ducir a su jerarquizacion con la Decision 486 debe referirse a una comple-
mentariedad de estos instrumentos, encontrando armonia y puntos de coinci-
dencia entre los mismos.

Creo que es legitimo concluir sobre la supremacia de las normas constitu-
tivas comunitarias sin necesidad de asimilarlo en sentido estricto a un «control
de constitucionalidad». En relacién al derecho derivado, mds que de una exi-
gencia dogmatica es susceptible de deducirse como una exigencia logica de
cumplir las obligaciones contraidas en el plano internacional y evitar las con-
secuencias de un incumplimiento.3!

Un criterio en contrario, implicaria que el juzgador con su interpreta-
cién consolide una lamentable contradiccién entre el Convenio de Paris y la
Decision 486, ocasionando problemas de inaplicabilidad del primero.

Sobre el lugar en el que la marca debe ser notoriamente conocida, la
Decision 486 requiere el conocimiento en cualquier pais miembro de la subre-
gién, implicando que la discusion sobre este mismo punto que trae el articu-
lo 6bis (pais de registro, o de uso, o de la protecciéon) debe ser superada —al
menos en estos momentos— ya que nuestra normativa comunitaria al adoptar
una posicién definida, busca dotar de certeza a las imprecisiones del mencio-
nado Convenio, igualmente resulta indtil en la actualidad exigir certificacio-
nes de notoriedad de la Autoridad Competente del pais de registro, por cuan-
to la 486 que a su vez estd en conformidad con los obligaciones exigidas por
el ADPIC, en ninglin momento contempla esta posibilidad.

La corriente que obliga a demostrar la notoriedad en el pais en el que
se reclama la proteccién surgida al interpretar el articulo 6bis, parece tener
mayor congruencia con los preceptos de la Decision 486, que exige que la
notoriedad se cumpla en cualquier pais miembro de la Comunidad Andina.

El criterio del juzgador sobre articulo 6bis debe ser teleoldgico, con el
objetivo de incentivar la coordinacién con la normativa aplicable que regula
las marcas notorias en la Comunidad Andina, a fin de reducir el margen de
discrecionalidad en el examinador que ha ocasionado en muchos de los casos,
posturas erréneas y falta de uniformidad y sustento en las mismas.

30. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 07-AI-98.
31. Araceli Mangas Martin y Diego Lifidn Nogueras, Instituciones y Derecho de la Union
Europea, Madrid, McGraw-Hill, 1999, 2a. ed., p. 193.
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En otras palabras las Oficinas y Autoridades Nacionales Competentes
al momento de resolver sobre un procedimiento en el que se discuta la noto-
riedad de una marca, deben basar su decision en la normativa de la Decision
486 pudiendo complementarla con el Convenio de Paris.

Sintesis

Una de las finalidades del ADPIC se relaciona con la adopcién de pro-
cedimientos 4giles y eficaces que impidan las distorsiones en el Comercio
Internacional, por lo que este acuerdo implica un evidente avance respecto al
Convenio de Paris.

La Decision 486 siguiendo la corriente espafiola de Otero Lastres,
regula de una manera mds efectiva la figura de las marcas notoriamente cono-
cidas en relacion a la anterior normativa comunitaria, al adecuarse plenamen-
te a los estdndares internacionales exigidos.

El hecho de que los Paises Andinos nos hayamos ajustado a estas exi-
gencias, implica un problema de observancia de la normativa de la Decisién
486, pues las obligaciones adquiridas superan la capacidad de cumplimiento
de nuestros paises, lo cual nos puede ocasionar problemas en el marco de la
Organizacion Mundial del Comercio.

Las disposiciones de la Decision 486 en armonia con el ADPIC y en
concordancia con el Convenio de Paris deben ser complementadas con medi-
das necesarias que aseguren su eficacia de lo contrario una legislacién que
otorga un elevado nivel de proteccion carece de sentido pues solo refleja la
necesidad de cumplir compromisos adquiridos y no necesariamente la reali-
dad de nuestra subregion.



Capituro III

L.a marca notoria como instrumento
de competencia en la Comunidad Andina

1. LANOTORIEDAD DE LAS MARCAS
EN LA SUBREGION

En un Estado de Derecho es indispensable la regulacion de la figura de
la notoriedad para garantizar el respeto al esfuerzo de sus legitimos titulares,
traducido en inversiones en marketing, procesos de produccién, calidad del
producto o servicio identificado por el signo, posicionamiento de mercado
entre otros que a su vez han motivado la consolidacién de una imagen distin-
tiva del signo en la mente del consumidor.

El aprovechamiento de este esfuerzo, viene a ser una de las principa-
les causas de justificacion para la proteccién en nuestro ordenamiento juridi-
co de los signos notorios, de ahi que desde inicios del siglo anterior se han
adoptado legislaciones que pretenden otorgar un nivel de proteccién que reba-
se las fronteras de un pafs.

Los paises miembros de la Comunidad Andina, al ingresar a formar
parte de la Organizacién Mundial del Comercio adquirieron obligaciones
minimas que necesariamente deben ser respetadas, de ahi que la vigente
Decisién 486 como lo analizamos en los capitulos anteriores observa con
amplitud estas exigencias, lo que nos permite inferir que nuestra legislacion
supranacional se ajusta a los requerimientos exigidos por el ADPIC.

Sin embargo no debemos dejar de lado un aspecto de singular impor-
tancia en el Derecho en general, visto como instrumento de regulacién de
hechos sociales y econémicos, pues en la medida en que una norma tenga
validez y eficacia se adecuard debidamente a las legitimas motivaciones que
obligaron en un momento determinado a la promulgacién de una norma.

La exigencia de una notoriedad a nivel internacional limita el papel de
la Comisién de la Comunidad Andina con competencia para expedir Decisiones
en materia de Propiedad Intelectual, al verse en la obligacion de respetar acuer-
dos internacionales al momento de producir el derecho derivado, lo cual sin
duda tiene repercusiones econdémicas y sociales en la poblacién Andina.

Este margen de discrecion aunque limitado, debe ser el punto de refe-
rencia para que la Comisién de la Comunidad Andina como 6rgano legislati-
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vo de la subregion, respetando las obligaciones internacionales adquiridas,
contemple niveles de proteccion que estén acordes a las necesidades de los
paises miembros.

La competencia y las marcas notorias

En un régimen de competencia imperfecta en la que se desenvuelven
las economias actuales, existe la necesidad de controlar las distorsiones que
se producen en el mercado (derecho de la competencia) asi como las conduc-
tas desleales de los concurrentes (competencia desleal) con el propésito de
garantizar las condiciones de igualdad para todos los competidores.

La competencia entendida como una disputa entre personas que persi-
guen obtener clientela, asegurandose espacios de mercado a fin de obtener
mayores beneficios, se sujeta a ciertas reglas, que deben ser respetadas para
asegurar un equilibrio entre los concurrentes.

Una de las finalidades de la marca es la distincién del producto o ser-
vicio protegido respecto de otros idénticos o similares ofrecidos por competi-
dores, siendo posible advertir las indudables relaciones marcarias con la acti-
vidad de competencia en el mercado. El problema radica en analizar el tipo de
vinculacién existente con el propésito de determinar el verdadero papel de las
marcas, sobre todo las notorias en una economia de mercado.

La doctrina europea! en la primera parte del siglo anterior realizé apor-
tes interesantes al andlisis de los Derechos Intelectuales y Derecho de
Competencia. Elster defiende la plena integracion entre ambos sectores al
considerar que las creaciones intelectuales son instrumentos de competencia.2

Parece bastante razonable esta posicion, pues es indudable que la pro-
piedad intelectual se manifiesta en el plano de la competencia, sin embargo
existen dificultades al momento de restringir las creaciones del intelecto en
forma exclusiva a esta disciplina.

Finkentscher parte de la idea de la tutela a la personalidad dentro de las
normas que regulan la actividad de concurrencia en el mercado, para este
autor las actuaciones del competidor en el mercado son el resultado de su per-
sonalidad manifestada en el ejercicio de todas las alternativas garantizadas
por la libre empresa y competencia® y en general por el derecho de la

1. Las posiciones de los distintos autores son tomadas de: Hermenegildo Baylos Corroza,
Tratado de Derecho Industrial, Madrid, Civitas, 1993.

2. El aspecto juridico competitivo se encuentra ligado indisolublemente al juridico patrimonial
y juridico personalista.

3. Para este autor coartar esas posibilidades es atentar contra el elemento estructural del régi-
men econdémico, que es la conditio concurrentium... Finkentscher considera que el Derecho
de la Competencia garantiza la proteccion, dentro del campo de la competencia econémica,
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Competencia y la disciplina que regula las actuaciones desleales en el merca-
do.

Esta tutela de la personalidad implica que de manera paralela se prote-
jan los bienes del competidor entre los cuales se incluyen los derechos de
Propiedad Intelectual. La posicién del autor propone un andlisis conjunto y
relacionado entre el Derecho de la Competencia y la Propiedad Intelectual.

Para autores italianos como Rotondi los signos distintivos deben ser
tutelados no como formas auténomas de derecho, sino como partes integran-
tes de las cualidades o atributos de la empresa, por lo que propone la idea de
un Derecho Industrial «como parte del Derecho privado que se refiere a la
organizacion de la empresa y sus elementos materiales e inmateriales y a la
disciplina de la lucha concurrencial» .4

No podemos desconocer la importancia del papel de los derechos de
propiedad intelectual en la competencia en general y también en la disciplina
que regula las distorsiones en el mercado, sin embargo limitar su funcién a
instrumentos en donde se materializa esta concurrencia, significa afectar su
alcance como derechos subjetivos protegidos.

Por ello al referirnos a las marcas, estamos sefialando su capacidad para
identificar bienes y a la vez su valor como herramienta en la actividad econé-
mica concurrencial. Esto implica que mds alld de la existencia de una ley espe-
cifica que establezca su marco regulatorio y los derechos de exclusividad que
nacen de su registro, su naturaleza institucional se encuentra inmersa en un
campo més amplio como es el Derecho de la Competencia.’

Conforme lo dispone el articulo 154 de la Decision 486, el derecho al
uso exclusivo de una marca se adquiere por su registro,® excepcioén dada por
las marcas notorias que son reconocidas a pesar de no estar previamente pro-
tegidas.

del desarrollo de la personalidad libre y defendiendo de ataques desleales... Ha de entender-
se que la proteccion de libre desarrollo de la personalidad en la concurrencia es el objetivo
del derecho de las limitaciones de la competencia; y la del desarrollo de la personalidad, ha
cubierto de maniobras desleales, el de la competencia desleal. Hermenegildo Baylos
Corroza, Tratado de Derecho Industrial, p. 124.

4. Hermenegildo Baylos Corroza, ibid., p. 128.

Ernesto Aracama y otros, Derecho de Marcas, Buenos Aires, Ciudad Argentina, 1999, p. 161.

6. Si bien el articulo 154 de la Decisién 486 garantiza que el derecho al uso exclusivo de la
marca se adquiere por el registro, este sistema atributivo estd complementado por ciertos
aspectos del sistema declarativo, pues el articulo 135 inciso final permite la obtencién de
derechos a través del uso, en los casos en los que existan objeciones de distintividad intrin-
seca de una marca y sin embargo el signo ha logrado adquirir fuerza distintiva como conse-
cuencia de su uso continuo.

W
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Independientemente de la forma de adquisicion de derechos, el uso
exclusivo implica la posibilidad de impedir que terceros utilicen la misma
marca para identificar productos o servicios al menos similares, con lo cual,
se consolida un monopolio que en una primera vision podria afectar la liber-
tad de empresa en el mercado.

El concepto de libertad de empresa implica como requisito primordial
que todos los ciudadanos podamos emprender cualquier actividad econémica
licita, de manera que podamos acceder al mercado bajo las condiciones sefia-
ladas en el ordenamiento juridico, y ademds que estas actividades estén suje-
tas a la libre gestion empresarial, por parte de cualquier ciudadano, asi lo
sefiala el profesor Ramén Entrena Cuesta:

Un modelo de economia de mercado y libre empresa postula, como con-
dicion esencial, la libertad de acceso al mercado, la libertad de «emprender»
actividades econdmicas licitas; todo ciudadano puede, en principio, emprender
toda clase de actividades econdmicas licitas...

Las actividades empresariales se ejercen libremente. El derecho de libre
empresa no supone solo la libertad de acceder al mercado o emprender activi-
dades econdmicas; implica también la libre gestion empresarial sometidas a
las leyes de un mercado libre.’

Las marcas otorgan un derecho de exclusidn, al permitir a su titular
ejercer el Ius PROHIBENDI sobre signos que vulneren esta exclusiva, en este
sentido otorgan un posicién privilegiada frente a terceros al garantizar a su
titular la explotacién econémica de la creacién industrial.

En la actualidad toma fuerza la idea que la marca constituye el verda-
dero capital de la empresa 8 pues de su explotacion dependen los beneficios
que esta obtenga, para esto el Estado debe proporcionar al titular de un signo
registrado las garantias suficientes para que el derecho de exclusiva sea res-
petado de manera efectiva a través de la competencia desleal o derecho de la
competencia, en ciertos casos: «el nombre del producto proporciona una
exclusividad al producto y lo protege contra las simples imitaciones, lo cual

7. Ramén Entrena Cuesta, El Modelo Economico de la Constitucion Espariola, dirigido por
Fernando Garrido Falla, capitulo II, «El Principio de Libertad de Empresa», Madrid, Instituto
de Estudios Econémicos, 1981, pp. 158-160.

8. Una marca representa para una compaiiia, su futuro, pues todas las estrategias que se reali-
zan con el objetivo de obtener mayores beneficios giran en su entorno, en este sentido el
autor establece una diferencia entre producto y marca; producto es lo que la empresa fabri-
ca, y marca que es lo que el cliente compra. Jean-Noél Kapferer, La marca, capital de la
empresa, Bilbao, Deusto, 2000, p. 11.
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no es mas que la justa remuneracién de la labor innovadora de los esfuerzos
del riesgo» .2

Una de las formas en que se manifiesta la personalidad del competidor
es a través de la creacidn de sus signos distintivos, lo cual le otorga la posibi-
lidad de identificar en forma exclusiva un determinado signo distintivo,
monopolio que de ninguna manera abarca la actividad econémica manifesta-
da en el producto o servicio,l? que constituye el limite del derecho de exclu-
siva y la observancia de derechos como el de libertad de empresa.

La funcién distintiva e identificadora del origen empresarial de las
marcas permite que este derecho de exclusidn conferido al titular por parte de
la Decision 486, tenga justificacidn tedrica, en tanto las marcas identifiquen
productos y servicios e indiquen ademds la procedencia empresarial de los
mismos!! permiten al consumidor tener libertad en su eleccion (de ahi que
existe la proteccion en contra del riesgo de confusién y asociacidn), caso con-
trario imaginémonos la serie de distorsiones que se producirian si existiria un
mismo signo con diverso origen para identificar igual producto o servicio.

El monopolio por tanto confiere proteccion juridica al titular de la
marca, como consecuencia de sus esfuerzos en la creacién de un nuevo signo,
asi como también tutela los derechos del consumidor con el propésito que su
derecho a la libertad de eleccion!? no sea menoscabado por actos de confu-
sién o imitacién de terceros.

En cierto modo, la posesion de signos propios por parte de las empresas lo
que hace es favorecer la competencia econémica, mds que suspenderla, en
cuento que la perfecta identificacion de cada industrial o comerciante es un
presupuesto de la concurrencia, al facilitar la libertad de eleccién de los con-
sumidores, que de este modo pueden ejercer sus preferencias sin verse induci-
dos a confusidn entre las distintas empresas que concurren. Los signos distin-
tivos hacen posible la exacta atribucién a cada empresario del juicio favorable

. Jean-Noél Kapferer, ibid., p. 19.

10. «La marca —opina Guclielmetti, no hace nacer un monopolio respecto a una actividad gené-
rica, sino en relacién a un bien especifico. Robinson (vid. The Economics of Imperfect
Competition, Londres, 1950) razona que cada productor posee un cuasimonopolio dentro del
sector determinado de clientes.» Cfr. Hermenegildo Baylos, Tratado de Derecho Industrial,
p. 245.

11. La confusién indirecta se refiere a la relacion del producto con su marca mientras que el ries-
go de asociacion se relaciona con la procedencia de la marca como bien inmaterial.

12. «Art. 23.- Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constituciéon y en los instru-
mentos internacionales vigentes, el Estado reconocerd y garantizard a las personas los
siguientes:

7. El derecho a disponer de bienes y servicios, publicos y privados, de 6ptima calidad; a ele-
girlos con libertad, asi como a recibir informacién adecuada y veraz sobre su contenido y
caracteristicas.
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o adverso de los compradores y en ese sentido cumplen un cometido clara-
mente concurrencial.!3

Esta certeza ha motivado a través del tiempo la necesidad de otorgar
una identidad a la marca, de manera que el consumidor la identifique en el
mercado con determinadas caracteristicas o atributos (buen precio, calidad del
producto, dirigido a gente joven, adulta, innovacién entre otros) positivos o
negativos, que pueden inducir al éxito de la marca en el mercado.

...La institucion de la marca, ademas, obedece no sélo al interés individual
del empresario, sino también al interés general de los consumidores, para quie-
nes la marca debe constituir un elemento objetivo de juicio, que no se preste a
confusiones o equivocos. La marca, en tal sentido, es informacion bésica des-
tinada al consumidor potencial que debe facilitar y propiciar su libertad de elec-
cién y que debe contribuir a que sea «transparente» la oferta piblica de pro-
ductos y servicios. La marca, en consecuencia, cumple un papel informativo en
cuanto a la procedencia del producto o servicio. Para el consumidor, productos
similares con una misma marca, deben provenir l6gicamente del mismo pro-
ductor, al que suele atribuirsele determinadas calidades de aptitud, capacidad,
responsabilidad y técnica. Asi la marca cumple para el consumidor, una funcién
indicadora de la calidad, alta o baja, de determinado producto o servicio...!4

La marcas vistas como un monopolio que beneficia al titular y al con-
sumidor no solo se justifican desde la dptica del derecho de exclusién-com-
petencia, sino que de manera paralela se busca proteger la igualdad de los
competidores frente a conductas desleales en el mercado, asi se pronuncia el
Tribunal Andino:

A su vez el régimen de propiedad industrial estd dirigido a proteger al pro-
ductor al procurar la erradicacién de pricticas de competencia desleal en el
mercado que van directamente en contra de los intereses de los competidores,
a fin de que se mantenga inalterada y sin menoscabo la posicién que los pro-
ductores y distribuidores hayan alcanzado mediante su esfuerzo legitimo en la
conquista de mercados para sus productos.!5

Mientras mayor sea la difusién y prestigio de la marca, el nivel de pro-
teccion se incrementa,!® como sucede en los casos de notoriedad y alto

13. Hermenegildo Baylos, Tratado de Derecho Industrial, p. 244.

14. Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, sentencia emitida en el proceso de interpre-
tacion prejudicial 1-IP-87.

15. Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, proceso 1-IP-87.

16. «Una marca fuerte puede representar para la firma: liderazgo en el mercado, ventaja compe-
titiva sélida y sostenible, figuracién internacional, plataforma de diversificacién de acciones
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renombre, pues la tutela no se limita al riesgo de confusion y asociacion, sino
que ademads protege la pérdida de poder distintivo (dilucién) y el aprovecha-
miento ilicito del prestigio.

En efecto, en el caso de la notoriedad el esfuerzo realizado por su titu-
lar necesita ser tutelado de manera especial,!7 con el propésito de evitar que
el gran poder distintivo conseguido por el signo se desvanezca por lo que esta
figura rebasa los limites de la especialidad y territorialidad al tiempo que se
pretende impedir que terceros con actuaciones parasitarias se aprovechen del
prestigio conseguido por la marca famosa.

Ulmer ha puesto de manifiesto que la proteccidon que se otorga a la marca
persigue fundamentalmente favorecer y estimular el desarrollo de los valores
empresariales; pero cuando ha logrado ya formarse un monopolio de opinién
garantiza en cambio el estado de posesion a que se llega mediante una actua-
cién mercantil honradal...]

En la marca indica Franceschelli...se cumple una funcién concurrencial
considerada como medio para competir con otros y resalta menos, en cambio,
la funcién monopolistica que no deja de corresponderle, en cuanto que realiza
una funcién diferenciadora «Cuanto mds se constituye la marca en colector de
clientela —por su notoriedad y prestigio— cuanto mds influye en la eleccién de
un producto, tanto mas, y mejor porta en si misma de monopolio».18

Franceschelli reconoce que mientras mayor sea el prestigio y difusién
de la marca, el monopolio sobre el signo se presenta con mas fuerza, exclusi-
vidad que se respeta en primer lugar por cuanto la mayoria de legislaciones
del mundo no prohiben los monopolios en si, sino el abuso de posicion domi-
nante, y ademds porque en el caso de marcas, el derecho de exclusién por con-
tradictorio que parezca, permite un mejor desenvolvimiento de la competen-
cia en el mercado, al posibilitar la distincién de productos o servicios de una
empresario o comerciante frente a sus competidores, opcién que permite ade-
mas al consumidor identificar el origen empresarial de los mismos.

estratégicas, y, por supuesto, utilidades a largo plazo». David Arnold, Manual de la Gerencia
de Marca, Bogotd, Norma, 1993, p. 1.

17. «Cualquier elemento de distincién que se incorpora a ella, origina que el mercado se desa-
rrolle en régimen de competencia imperfecta o monopolistica. En ese aspecto, la posicién del
titular de una marca prestigiosa, sobre la que el esfuerzo del empresario y la moderna publi-
cidad comercial han acumulado valores atrayentes para amplios sectores de clientela, es ver-
daderamente la de un monopolio restringido; un monopolio de opinién, como ha dicho
Ulmer (401). Cuanto mds prestigio y mds notoriedad posee una marca, mds acusadamente se
exhibe como un elemento monopolistico, segtin a recordado Franceschelli (402). La funcién
econdmica del signo mercantil, en suma es mixta de monopolistica y concurrencial.»
Hermenegildo Baylos, Tratado de Derecho Industrial, pp. 244-245.

18. Hermenegildo Baylos, ibid. El autor recoge los criterios de Ulmer y Franceschelli.
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El ejercicio de las libertades desde los afios posteriores a la revolucion
francesa, han tenido que ser limitados con el propdsito de evitar abusos en su
ejercicio y por discordante que parezca esta idea, la eficacia de los principios
del sistema liberal, dependian de esta restriccion, de esta manera solo una
libertad limitada!® podia garantizar un ambiente de seguridad juridica entre
los ciudadanos.

En nuestra materia, el monopolio sobre una marca con mayor acen-
tuacién en el caso de notoriedad, limita el ejercicio de la libertad de empresa
con el propésito de retribuir el esfuerzo intelectual e industrial de su titular,
tutelando a la vez la libre competencia y los derechos del consumidor.

De esta manera las marcas como bienes inmateriales, alcanzan tras-
cendencia dentro de nuestro ordenamiento juridico, no solo como instrumen-
tos de competencia sino como derechos subjetivos en los cuales se manifies-
ta la personalidad del empresario en la lucha por conseguir espacios en el mer-
cado.

Las Decisiones 313 y 344 en este aspecto de notoriedad deben concebirse
en su relacion estrecha con la liberalizacion del comercio subregional caracte-
rizado por el intercambio sin barreras de productos en la subregion. La libera-
lizacién del Comercio en el drea andina de una connotacién especial a la
expresion comercio subregional como territorio que va mds alld de las fronte-
ras de cada uno de los paises miembros, para constituirse en un nuevo espacio
territorial en el que opera la liberacién comercial. Asi entendida la liberacion,
no hay duda de que en lo referente a la prueba de notoriedad de una marca, en
el régimen andino basta que con ella se produzca en cualquier lugar de la
subregion, para que el titular de la marca notoria pueda ejercer sus derechos
como legitimo contradictor de marcas idénticas o similares a la suya en cual-
quiera de los paises miembros.20

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, reconoce la impor-
tancia de vincular a las marcas notorias con el comercio subregional, garanti-
zando la notoriedad en cualquier pais miembro, debido a la influencia que
puede tener el signo en la subregion como consecuencia de la liberalizacion
comercial, de esta manera los derechos subjetivos son vinculados con la com-
petencia.

El problema radica en establecer hasta que punto el derecho de exclu-
sién de una marca notoria en el extranjero debe ser observado por nuestra

19. Limitacién que debe ser bien entendida, pues este hecho no puede justificar un abuso de las
garantias constitucionales de los ciudadanos, propios de regimenes totalitarios.

20. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia emitida en el proceso 7-IP-96,
Marca: Elegante Triguefia con turbante.
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legislacién supranacional, pues nuestros paises deben partir de la idea que una
excesiva tutela a las distintas figuras de Propiedad Intelectual puede ocasio-
nar problemas de desempleo, inversién o inclusive inseguridad juridica,
lamentablemente no existen estadisticas que demuestren las ventajas o des-
ventajas de haber respetado las exigencias del ADPIC en nuestros paises andi-
nos.

La Decision 486 restringe la notoriedad a cualquier pais miembro de
la Comunidad Andina?! sin exigir el uso efectivo de la marca, evitando que
terceros se aprovechen del prestigio del signo asi como también impidiendo
la dilucién del mismo, con lo cual se protegen las marcas que a pesar de no
estar siendo utilizadas han llegado a adquirir un grado de conocimiento res-
petable en el sector pertinente de la Comunidad Andina, no obstante estarfan
exentos de tutela, aquellas marcas que a pesar de ser notorias fuera de nues-
tra subregion no tienen la difusién legal requerida.

Un tema que ha causado mucha polémica a lo largo de la historia es el
nivel de proteccidn en estos casos, pues ;de qué dilucion o provecho del good-
will podemos hablar? si la marca no es conocida en el sector pertinente de
nuestra subregion, esta es una tesis que enfoca la realidad de la Comunidad
Andina y que ha sido materia de regulacién de la Decisién 486 en funcién de
las exigencias del ADPIC.

Por consiguiente, se procurd establecer la vinculacién de los DPI con el
comercio a través del efecto que surten al controlar el surgimiento de produc-
tos pirateados y falsificados. Nuestra opinién al respecto difiere de los argu-
mentos que ha sido presentados. Sostenemos, que mas que al comercio de pro-
ductos pirateados y falsificados, el nuevo régimen de DPI, expresado en el
«Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual Vinculados con el
Comercio TRIP’s», afectaria al comercio en general. En otras palabras, el régi-
men de DPI definiria en forma critica el patrén Norte-Sur.22

La proteccién de la propiedad intelectual no ha alcanzado uniformidad
en los distintos paises, pues normalmente basan sus criterios en funcién de sus
realidades, no debemos olvidar que paises que actualmente exigen mayores
estandares de tutela, a inicios del siglo anterior tenfan posiciones diferentes.

Si bien los pardmetros de proteccidn estan sujetos a las exigencias del
ADPIC, la posibilidad de incrementar atin mas estos niveles, puede ocasionar

21. Al no exigirse el uso de la marca se garantiza que marcas notoriamente conocidas, en otros
paises y que son difundidas en la CAN puedan tener proteccién.

22. Biswaiit Dhar y Niranjan Rao, «La vinculacién de los Derechos de Propiedad con el
Comercio», en Alberto Bercovitz y otros, Propiedad Intelectual en el GATT, Buenos Aires,
Ciudad Argentina, 2000, p. 131.
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repercusiones sociales y econdmicas importantes en nuestra subregion. Un
sistema razonable debe fundamentarse en el respeto a las marcas notorias que
rednan esta calidad dentro de la Comunidad Andina con independencia del
medio con el que han alcanzado difusion.

De esta manera nos adecuamos a las obligaciones adquiridas incluso
por encima de los niveles minimos de proteccion, al tiempo que garantizamos
la tutela de marcas notorias extranjeras que tengan difusion en la subregion.

Otro aspecto que debemos considerar para comprobar la dilucién o
aprovechamiento del goodwill es el momento en que la marca adquirié noto-
riedad, pues como lo analizamos en los capitulos previos, esta calidad debe
demostrarse conforme la legislacion vigente al momento de solicitarse el
registro de la marca controvertida y la que rige al tiempo de interposicion de
la accion.

Estas condiciones son de enorme importancia para determinar la exis-
tencia de un dafio, pues si la marca adquirié notoriedad en forma posterior al
registro discutido, no existe mala fe en su titular quien se presume adquirié
véalidamente un derecho de Propiedad Industrial conforme a una normativa
anterior.23

En sentido contrario, si la marca ha dejado de ser notoria existe la posi-
bilidad que la causal de nulidad haya dejado de ser aplicable, por lo que no
seria procedente una accion de esta naturaleza (art. 172 D. 486). De la misma
manera no podria prosperar una accién de cancelacién dado el impedimento
en la demostracion de notoriedad actual de la marca, no obstante existe la
posibilidad siempre que se encuentren dentro de los plazos de prescripcion de
demandar la indemnizacién de dafios y perjuicios por el perjuicio anterior
ocasionado.

La Corte Primera de lo Contencioso Administrativo de la Republica de
Venezuela, en sentencia de 13 de septiembre de 1999. Caso REEBOK, rechazé
la accién de nulidad propuesta por Reebok International Limited, al conside-
rar:

Asi, en los casos como el de autos, en los que se pretende la nulidad de una
marca, el interesado (en este caso: Reebok International Limited), tiene la
carga de demostrar, en primer lugar, que la marca cumple con los requisitos o
condiciones para ser calificada como notoria al momento de iniciarse la accién
de nulidad; y en segundo lugar, que la marca era notoria al momento en que se
presentd a registro y fue tramitada...

Acordar la nulidad de la marca REEBOK otorgada a Fabrica de Calzados
Marylin, C.A., implicaria desarticular las bases de una actividad que se ha eri-

23. Garantia consagrada en la transitoria primera de la Decisién 486.
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gido sobre su existencia y en la que se emplean actualmente mds de un mil
(1.000) trabajadores.

Estas consideraciones son valiosas para determinar que el derecho de
exclusion conferido por un registro marcario no puede ser del todo absoluto,
al estar sujeto a ciertas condiciones y requisitos propios de un sistema de eco-
nomia imperfecta, que precisamente persiguen regular la igualdad de los con-
currentes en el mercado evitando actuaciones deshonestas y pricticas que
limiten o restrinjan la competencia.

Jurisprudencia Andina

La interpretacion prejudicial de la normativa comunitaria por parte del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, constituye un medio trascen-
dente para el desarrollo del Derecho de la Integracion al asegurar su aplica-
cién uniforme en los paises miembros, conforme lo dispone el articulo 32 del
Tratado de Creacion de este Organo.

Los destinatarios de la interpretacion son los jueces nacionales,24 que
en definitiva son los encargados de aplicar el Derecho Comunitario al caso
concreto, en funcién de la orientacién del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina. Marco Matias Alemdn respecto al alcance de la interpre-
tacion prejudicial cita el Proceso No. 1-IP-87 de la siguiente manera:

La funcién del Tribunal dentro de su labor de interpretacion prejudicial,
debe limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas comunitarias
desde el punto de vista estrictamente juridico. Interpretacién que no es otra
cosa que «la buisqueda de la significacién de la norma para precisar su alcan-
ce y su sentido juridico, tarea esencialmente distinta a la de aplicar la norma a
los hechos, la cual se reserva al juez nacional...

El Tribunal en su labor de interpretacién encuentra un limite ya que no
puede interpretar el contenido y alcances del derecho nacional no calificar los
hechos del proceso (art. 30 del Tratado). Su funcién consiste en establecer en
abstracto cuales son los principios del derecho comunitario que deben ser apli-
cados al caso objeto de la consulta.»25

24. El articulo 33 del Tratado de Creacion del Tribunal, exige que los procesos en los que la sen-
tencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez estd obligado a suspender
el proceso y solicitar directamente de oficio o a peticion de parte la interpretacion del
Tribunal. En nuestro pais el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, en virtud de
esta disposicion debe requerir al TICA la interpretacion prejudicial, con el propésito de tener
orientacién de la normativa en relacién al caso concreto.

25. Marco Matias Aleméan, Marcas, p. 50.
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En el presente capitulo pretendemos abordar la importancia de las
posiciones adoptadas por el Tribunal de Justicia respecto a cuestiones rele-
vantes con nuestra materia como los principios del Derecho Comunitario y la
evolucién de la figura de las marcas notorias.

El Derecho Comunitario frente al Nacional

Uno de los aspectos de mayor importancia esbozados por el Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina se relaciona con el principio de comple-
mento indispensable o complementariedad entre el ordenamiento juridico
interno de los paises miembros y el supranacional.

El tema de la notoriedad constituye uno de los aspectos en donde
mejor se refleja la relacion entre el derecho comunitario y el nacional, pues en
varios aspectos existe una remision de la normativa supranacional a la inter-
na, en otros casos la Ley de Propiedad Intelectual contradice las disposicio-
nes de la Decisién 486 y por supuesto en también existe armonia entre las
legislaciones, por lo que consideramos oportuno analizar los principios del
Derecho de la Integracién como un mecanismo para entender la relacion de
estas normativas en materia de marcas notoriamente conocidas. El Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina en su importante papel de interpretar la
norma supranacional ocupa un papel de notable trascendencia para garantizar
la armonia del derecho interno con el comunitario.

Los paises miembros en virtud de los tratados constitutivos de la
Comunidad Andina, adquirieron derechos y obligaciones los mismos que no
pueden ser obstaculizados y peor atin inobservados por disposiciones juridi-
cas internas, so pena de transgredir el Derecho Comunitario.

El peligro de que los paises miembros vulneren en sus ordenamientos
internos el principio de complementariedad, se traduce en el incumplimiento
de las obligaciones adquiridas originadas en la transferencia de competencias
soberanas a favor de la Comunidad, debiendo intervenir la Secretaria General
y el mismo Tribunal de Justicia de la Comunidad en resguardo de la normati-
va supranacional.

El Complemento Indispensable
en la Jurisprudencia Andina

El articulo 4 del Tratado de Creacion del Tribunal Andino de Justicia,
prescribe:

Los paises miembros estdn obligados a adoptar las medidas necesarias
para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento
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juridico de la Comunidad Andina. Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni
emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algtiin modo
obstaculice su aplicacién.

Esta norma es de importancia manifiesta para garantizar la eficacia del
Derecho Comunitario en todos los estados miembros. A criterio del Tribunal
Andino?¢ este hecho se traduce en una doble obligacion para los paises, por
un lado deben adoptar las medidas suficientes que hagan posible el cumpli-
miento de la normativa comunitaria, tanto de la originaria como de la deriva-
da y por el otro deben abstenerse de ejecutar cualquier medida de toda fun-
cién del Estado en el ejercicio de sus atribuciones, que obstaculicen la efica-
cia de la legislacién supranacional.

La obligacién de cumplir con los objetivos de promocién del desarro-
llo equilibrado y arménico de los paises miembros, a través de la integracion
y cooperacién econdmica y social puntualizados en el articulo 1 del ACUERDO
DE INTEGRACION SUBREGIONAL ANDINO 0 ACUERDO DE CARTAGENA, motivd
que el Tribunal de Justicia con el propdsito de asegurar la aplicabilidad en
todos los paises miembros de los principios de aplicacién inmediata, efecto
directo y preeminencia de la norma supranacional sobre la interna —pilares del
derecho Comunitario— recurra al principio de complementariedad o comple-
mento indispensable como mecanismo para la correcta aplicacioén de las nor-
mas comunitarias y de esta manera impedir que el desarrollo de la Comunidad
esté sujeto a trabas o limitaciones impuestas por los ordenamientos internos.

Consideramos que la aplicabilidad de la normativa supranacional no
puede supeditarse a la interpretacién o peor atin a la expedicién de normas
internas —salvo que la norma comunitaria asi lo establezca—. Cada pais miem-
bro puede tener su propia concepcién del contenido y alcance de la norma
comunitaria perdiendo de esta manera el sentido del Derecho de la
Integracion al no existir una interpretaciéon comun para toda la subregion.

En la sentencia de 25 de mayo de 1988, expedida en el proceso de
Interpretacién Prejudicial No. 2-IP-88 publicado en la G.O.A.C. No. 33 de 26
de julio de 1988, el Tribunal de Justicia de manera contundente afirmé:

...Ja norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar
criterios restrictivos, como el principio del «complemento indispensable» para
medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho inter-
no, anotando que sdlo serfan legitimas aquellas complementarias que resulten
ser «estrictamente necesarias» para la ejecucién de la norma comunitaria y, por

26. Cfr. Tribunal Andino de Justicia, sentencia emitida en el Proceso 5-1P-95.
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tanto, que favorezcan su aplicacién y que de ningtin modo la entraben o des-
virtden...27

En un primer momento se establece los limites impuestos a los orde-
namientos internos, indicando el Tribunal que serfan legitimas las regulacio-
nes complementarias que sean estrictamente necesarias para la ejecucion de
la norma supranacional, mencionando expresamente que el derecho interno
en ningun caso puede frenar o vulnerar o distorsionar la legislacién comuni-
taria.

Esta primera interpretacién en materia de complemento indispensable,
a nuestro criterio no define el alcance de qué es estrictamente necesario? ,con
lo cual se dejé la posibilidad en una primera etapa de evolucién jurispruden-
cial para aplicar criterios subjetivos que delimiten los casos necesarios de
intervencién del derecho interno.

En sentencia de 17 de marzo de 1995, emitida en el proceso 10-IP-94,
publicado en la G.O.A.C. No. 177 de 20 de abril de 1995, el Tribunal clarifi-
ca estos conceptos:

... El desarrollo de la ley comunitaria por la legislacién nacional, es empe-
ro excepcional y por tanto a él le son aplicables principios tales como el de
«complemento indispensable», segin el cual no es posible la expedicion de
normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la
correcta aplicacion de aquellas. Este régimen de excepcidn, dada su naturale-
za de tal, debe ser aplicado en forma restringida de acuerdo con normas ele-
mentales de hermenéutica juridica. Significa esto que para que tenga validez
la legislacién interna se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo
absoluto por la comunidad, lo cual resulta obvio dentro del espiritu y el senti-
do natural y 16gico de la expresion régimen comun sobre tratamiento que uti-
liza el articulo 27 del Acuerdo de Cartagena.?8

Para que se considere legitima una regulacién del derecho interno de
los paises miembros de la Comunidad Andina, es necesario que el derecho
Comunitario no regule en lo absoluto una materia especifica, restringiendo a
los paises la posibilidad de contemplar normas adicionales a las previamente
reguladas por las normas supranacionales, como por ejemplo establecer pla-
zos mayores o contemplar nuevas etapas procesales.

27. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia de 25 de mayo de 1988, expedida en
el proceso de Interpretacion Prejudicial No. 2-1P-88.

28. Este proceso fue ratificado en al Interpretacién Prejudicial No. 2-IP-96 en su sentencia de 11
de diciembre de 1996.
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El principio de complemento indispensable en materia de marcas noto-
rias es vulnerado por nuestra legislacién interna e incluso por la Oficina
Nacional Competente que a través de ciertas decisiones contrarian el alcance
de la normativa comunitaria.

Un claro ejemplo de esta vulneracion son los plazos de prescripcion de
los procedimientos de nulidad de registros de marcas contemplados en el arti-
culo 227 y 228 de la Ley de Propiedad Intelectual en concordancia con el arti-
culo 178 del Estatuto de Régimen Juridico Administrativo de la Funcién
Ejecutiva.

Por un lado la Ley de Propiedad Intelectual contempla un plazo de 10
afios para el ejercicio de una accién por nulidad relativa en la via judicial
mientras que el articulo 227 dispone que las nulidades en sede administrativa
se deben tramitar mediante recursos extraordinarios de revision, que confor-
me al articulo 177 del Estatuto deben interponerse después de los tres afos del
inicio de la vigencia del acto, sin considerar si se trata de una nulidad absolu-
ta o relativa. La Decisién 486 por su parte contempla un plazo de 5 afios para
el ejercicio de la nulidad relativa.

En este caso la normativa interna en los tramites tanto administrativos
como judiciales de nulidad, contrarfan lo dispuesto por la Decisién 486, pro-
duciéndose un tipico caso en el que la normativa comunitaria debe prevalecer
sobre la nacional, por lo que nuestras autoridades al momento de analizar un
procedimiento de nulidad relativa, deben inaplicar los plazos del articulo 228
de la Ley de Propiedad Intelectual y considerar el plazo de 5 afios previsto en
el articulo 172 de la Decision 486.

Si bien es cierto que la Ley de Propiedad Intelectual se promulgé en
funcién de los requerimientos de la Decisién 344, no debemos olvidar que los
paises miembros estdn en la obligacion de tomar las medidas legales necesa-
rias para evitar contrariar las disposiciones de la normativa comunitaria, lo
cual no ha sucedido desde la vigencia de la Decision 486 y lo que es peor, las
autoridades de nuestro pais han aplicado de manera ilegitima los plazos del
articulo 228 de la Ley otorgando supremacia a la norma nacional sobre la
andina.

La continua evolucién del Derecho Comunitario implica la constante
expedicién de normas por parte de la Comision de la Comunidad Andina que
recogen nuevas tendencias —en su mayor parte provenientes de la Unién
Europea— con lo cual los ordenamientos internos originalmente en armonia
con la norma supranacional, pueden verse en contraposicion, corriendo el
riesgo de que el juez nacional y la propia administracién se fundamenten al
momento de resolver, en una norma que si bien en un primer momento esta-
ba en armonia con la norma comunitaria, posteriormente la contradiga debi-
do a la expedicion de una norma supranacional que contemple nuevos o dife-
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rentes aspectos a los regulados anteriormente. Frente a estos supuestos el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina considera:

Dentro del principio de la complementariedad que debe existir entre el
derecho comunitario y el nacional, cuando el primero no regule alguno o algu-
nos aspectos o campos de la propiedad industrial, que puedan ser llenados por
el derecho interno se ha de entender que «no es admisible en ningtin caso que
la autoridad nacional intente regular aspectos del régimen marcario ya defini-
dos en la Decision 85, o que se pretenda que contintien vigentes en el ordena-
miento interno, normas nacionales que la contradigan, pues ello equivaldria a
permitir la modificacién unilateral y por tanto arbitraria del régimen comin».
No se puede admitir, en consecuencia, que la legislacién nacional modifique,
agregue o suprima normas sobre tales aspectos, o que se insista en mantener la
vigencia de leyes nacionales anteriores a la norma comunitaria incompatibles
con ella. En tal sentido debe precisarse que tampoco seria admisible que se
agreguen por la autoridad nacional otros requisitos para la configuracién de un
derecho de propiedad industrial, o que se adicionen causales o motivos para la
pérdida de tales derechos. Ello equivaldria a desconocer la eficacia propia del
derecho de la integracion.29

De lo expuesto debemos notar la evolucién jurisprudencial del
Tribunal a través del tiempo, profundizando cada vez més en sus interpreta-
ciones prejudiciales el alcance del principio del complemento indispensable,
adaptandolo a las nuevas situaciones juridicas surgidas posteriores al afio
1987, garantizando de esta manera la eficacia de los principios del Derecho
Comunitario.

Una situacién en la que el Comité de Propiedad Intelectual como
Oficina Competente ha contemplado nuevas exigencias, es en el tramite de
cancelacién incluida el de notoriedad, al convocar a una audiencia oral previo
a resolver, cuando la Decision 486 en el articulo 170 regula un procedimien-
to independiente para la tramitacién de las cancelaciones.

El Comité no puede contemplar nuevas etapas en el procedimiento de
cancelacién so pretexto de otorgar a las partes la posibilidad de contar con
mayores mecanismos de defensa, pues en realidad estd vulnerando el Derecho
Comunitario.

En sentencias mas recientes el Tribunal Andino al referirse al principio
que venimos estudiando, acepta y ratifica lo expresado en anteriores procesos
(2-1P-88, y 10-IP-94 antes mencionados), aclarando ademds que las normas

29. Cfr. Tribunal de Justicia de la Comunidad, sentencia de 11 de diciembre de 1996, emitida en
el proceso de Interpretacién Prejudicial 3-IP-96.
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supranacionales no pueden regular todas las situaciones y en estos casos se
hace necesaria la regulacion de normas internas:

Se han dictado diferentes clases de normas con el fin de facilitar una ade-
cuada integracion, pero esto no implica que todas las situaciones se encontra-
ran ya reguladas y establecidas por la normativa comunitaria, y que se deroga
absolutamente toda la normativa nacional referente a la materia regulada en el
ambito comunitario, sino que en muchos casos corresponde al derecho interno
instrumentar la normativa comunitaria y los derechos que de ella se deriven
para los particulares.30

En materia de notoriedad existen varias disposiciones legales en la que
la Decision 486 remite a la legislacion nacional la posibilidad de regular un
determinado hecho, como es el caso del articulo 235 que permite la cancela-
cién de registros idénticos o similares a marcas notorias a condicién que la
norma interna asi lo disponga, como efectivamente sucede con la Ley de
Propiedad Intelectual que en el articulo 222 contempla esta clase de procedi-
mientos.

En el articulo 238 de la Decision 486 existe igualmente una remision
a la legislacion interna del pafs miembro respecto a la posibilidad de que la
Autoridad Nacional Competente inicie acciones por infraccion de derechos.

Sobre las acciones penales entre las que se incluye la utilizacion de una
marca notoria, el articulo 257 de la Decision 486 obliga al Derecho Interno,
el establecimiento de procedimientos y tipificacion de penas para los casos de
falsificacion de marcas, deber que es observado por nuestra Ley de Propiedad
Intelectual.

Otro de los ejemplos en los que el Derecho Comunitario se remite a la
legislacion interna es el referente a la competencia desleal (art. 269), contem-
plando la posibilidad de que la Autoridad Nacional Competente inicie de ofi-
cio una accion de esta naturaleza, facultad que no es acogida por el articulo
287 de la Ley de Propiedad Intelectual, que tinicamente permite su ejercicio
a las personas naturales o juridicas afectadas.

Con lo anterior podemos concluir que el principio del complemento
indispensable surge como una necesidad de impedir que el derecho interno de
los paises miembros limite la eficacia del Derecho Comunitario, dejando
abierta la posibilidad para que las legislaciones nacionales regulen asuntos
que no estan contemplados en lo absoluto por la norma comunitaria, con lo
que a nuestro modo de ver, se pretende que las normas internas en lugar de

30. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia de 27 de marzo de 2001, emitida en
el proceso de interpretacion prejudicial 109-1P-2000.
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obstaculizar la aplicacion de la normativa comunitaria se encuentren en fran-
ca armonia, cumpliendo los objetivos trazados en los Tratados Constitutivos
de la Comunidad.

El complemento indispensable
y los principios del derecho comunitario

Una de las justificaciones mds importantes al momento de adoptar el
principio del complemento indispensable en la Comunidad Andina, es la
necesidad de asegurar y garantizar la eficacia del Derecho Comunitario, lo
que se traduce en el respeto de sus principios rectores.

LA SUPREMACIA DE LA NORMA SUPRANACIONAL
Y LA INAPLICABILIDAD DEL DERECHO INTERNO

Como lo manifestamos anteriormente el principio de complementarie-
dad surge en respuesta a la necesidad de evitar que los ordenamientos nacio-
nales regulen aspectos ya contemplados por la legislacién andina, lo cual
puede traducirse en la incorporacion de requisitos formales, mayores o meno-
res plazos, regulacién de nuevas etapas procesales o inclusive la observancia
de aspectos que estdn en contradiccién con la norma comunitaria.

Frente a una situacion de esta naturaleza, el juez nacional a través de
sus sentencias o la propia Administraciéon mediante actos administrativos no
pueden derogar la norma nacional que estd en contradiccién con el ordena-
miento andino, por lo que puede surgir un problema de aplicabilidad de la
normativa a un caso concreto.

Uno de los pilares basicos que garantizan la aplicabilidad del derecho
Comunitario dentro de la subregion precisamente es la supremacia sobre la
norma nacional, en virtud de la cual todos los destinatarios de la norma supra-
nacional (estados, instituciones, particulares) deben invocarla y aplicarla
sobre la norma interna y en el evento que el ordenamiento nacional contem-
ple disposiciones que vulneren el principio del complemento indispensable el
juez o la administracién tienen la obligacion de aplicar la norma de superior
jerarquia. «El orden comunitario prevalece en su integridad sobre los ordena-
mientos nacionales. Esto es, de la primacia se benefician todas las normas
comunitarias, primarias o derivadas, directamente aplicables o no frente a
todas las normas nacionales, incluso de naturaleza constitucional.»31

31. José Maria Sobrino, Derecho de Integracion, Marco Conceptual y Experiencia de la Union
Europea, Integracion y Supranacionalidad, Lima, Secretaria General de la Comunidad
Andina, 2001, p. 55.
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La contradiccién de la norma interna con la comunitaria existe en
forma anterior o posterior a la vigencia de la norma supranacional, pues como
lo mencionamos antes, debido a la constante evolucion del Derecho
Comunitario en un primer momento la norma nacional puede estar en armonia
pero posteriormente puede caer en contradiccion al expedirse nuevas normas.
En estos supuestos existe también afectacion al complemento indispensable
con independencia del momento en que se haya promulgado la norma interna.

Este criterio se fundamenta en gran parte debido a la sentencia pro-
nunciada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, en el caso
Simmenthal, el 9 de marzo de 197832 en la que se consagra la supremacia de
la norma comunitaria independientemente de si son anteriores o posteriores
las normas nacionales incompatibles.

Debido a la imposibilidad de los jueces nacionales de derogar la norma
interna que sea incompatible o contraria con la norma supranacional, el efec-
to se traduce en su inaplicabilidad, ya que esta autoridad al aplicar el ordena-
miento andino se convierte en un verdadero juez comunitario que no puede
detenerse a esperar la derogatoria de la norma nacional incompatible median-
te un proceso legislativo en el pafs miembro.

...la primacia de las normas comunitarias sobre las normas internas que se les
opongan no lleva consigo la nulidad de éstas, sino sélo su inaplicabilidad en el
caso de colisién. Ante una eventualidad de este tipo, el juez nacional habrd de
dejar sin aplicacién, en virtud de su propia autoridad (la que le otorga el
Derecho comunitario), toda disposicién contraria de la ley nacional ya sea
anterior o posterior a la norma comunitaria, sin que por ello tenga que pedir o
esperar, como decia, su previa eliminacion por via legislativa o por cualquier
otro procedimiento constitucional. El juez, pues, no deroga ni declara incons-
titucional la norma nacional contraria, declara su inaplicacién cumpliendo su
obligacion de aplicar integramente el Derecho Comunitario y proteger los
derechos que éste confiere a los particulares.33

32. Araceli Mangas Martin y Diego Lifidn Nogueras, Instituciones y Derecho de la Union
Europea, p. 219, en donde se establecen varios efectos de la mencionada sentencia: «el pri-
mero, si la norma interna incompatible es anterior a la comunitaria, la norma comunitaria
hace ‘inaplicable de pleno derecho desde su entrada en vigor, toda disposicién contraria a la
legislacion nacional’... el segundo, si la norma interna incompatible es posterior a la norma
comunitaria, la vigencia de la norma comunitaria ‘impide la formacién vélida de nuevos
actos legislativos nacionales en la medida en que fueren incompartibles con las normas
comunitarias’... el tercero es que ya sea la norma interna anterior o posterior, el 6rgano judi-
cial no debe esperar a que la norma interna incompatible sea derogada ni debe plantear la
cuestion de constitucionalidad... el cuarto es que el juez del litigio concreto puede y debe
excluir la norma interna y aplicar la norma comunitaria».

33. José Manuel Sobrino, Derecho de Integracion, Marco Conceptual y Experiencia de la Union
Europea, Integracion y Supranacionalidad, p. 56.
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En el proceso 2-IP-88 antes citado se hace referencia a la inaplicabili-
dad de la norma nacional cuando regula aspectos que no son estrictamente
necesarios y que ya estdn contemplados por la legislacion supranacional: «la
norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algin modo
la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propia-
mente derogada, dejard de aplicarse automaticamente bien sea anterior (subra-
yemos) o posterior a la norma integracionista» .34

Las normas nacionales que afectan el principio del complemento indis-
pensable no solo son incompatibles con lo dispuesto por las normas derivadas
del Derecho Comunitario, sino que ademds se van en contra de los tratados
originarios en lo relativo a las obligaciones de hacer y de no hacer contraidas
por los estados. Por lo tanto los paises miembros al vulnerar este principio de
complementariedad afectan también el principio de supremacia de la norma
supranacional sobre la interna, como lo mencionamos uno de los casos en los
que existe esta vulneracion es en los procedimientos de nulidad.

LA APLICACION INMEDIATA, EL EFECTO DIRECTO
Y EL PRINCIPIO DEL COMPLEMENTO INDISPENSABLE

Como consecuencia de la supremacia de la norma comunitaria sobre la
nacional existe en el derecho de la Integracién los principios de aplicacion
inmediata y de efecto directo, los cuales se relacionan estrechamente con el
principio de complementariedad.

La caracteristica mds importante de la aplicacion o efecto inmediato de
la norma supranacional, es su vigencia desde el momento de la publicacién en
la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, sin que necesite de ninguna dis-
posicion interna que asegure su eficacia. Alejandro Perotti, al referirse a la
aplicacién de este principio en el Mercosur establece:

...el efecto inmediato, en virtud de la cual la norma comunitaria una vez san-
cionada, no necesita para ser derecho vigente dentro del ordenamiento nacio-
nal ninguna ley, reglamento o decreto que la incorpore, que la transforme o la
internacionalice. Para usar un ejemplo andino, una vez aprobada una norma
por la Secretarfa General o por la Comisién se publica y a partir de ese preci-
so momento ya es derecho aplicable en el derecho interno.3>

34. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia emitida en el proceso de interpreta-
cién prejudicial 2-1P-1988.

35. El autor realiza una precision en el sentido de que puede existir la interpretacion que en el
Mercosur, el Protocolo de Ouro Preto en el capitulo IV, se refiere a la «Aplicacion interna de
las Normas Emanadas de los ()rganos del Mercosur», en el articulo 40 existe la denominada
vigencia simultdnea, sin embargo Perotti sefiala que en el articulo 42 de este Protocolo esta-
blece que tinicamente en los casos necesarios los ordenamientos nacionales deben incorpo-
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Unicamente cuando el propio Derecho Comunitario asi lo disponga, la

vigencia de sus normas requeriran de incorporacion en el derecho interno de
los paises miembros. En este sentido el articulo 3 del tratado de Creacién del
Tribunal, establece:

«Las Decisiones de la Comision serdn directamente aplicables en los pai-
ses miembros a partir de la fecha de su publicacién en la Gaceta Oficial del
Acuerdo, a menos que las mismas sefialen una fecha posterior» y que sélo
«cuando su texto asi lo disponga, las Decisiones requerirdn de incorporacién
al derecho interno, mediante acto expreso en el cual se indicard la fecha de su
entrada en vigor en cada pais miembro».

Por lo tanto el derecho originario andino reconoce la aplicacién inme-

diata de la norma supranacional.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en sentencia pronun-

ciada el 12 de noviembre de 1999, expedida en el proceso 7-Al-99, cita
importante doctrina de la Unién Europea, al referirse a la aplicacion inmedia-

ta:

El profesor Ddmaso Ruiz-Jarabo Colomer, define el principio manifestan-
do que «La aplicabilidad inmediata significa que la norma comunitaria adquie-
re, automaticamente, de por si, estatuto de derecho positivo en el orden inter-
no de los estados a que va dirigida. Ello supone que la norma comunitaria se
integra de pleno derecho en ese orden interno, sin necesidad de ninguna for-
mula de introduccién o de recepcidn, que se impone en cuanto tal derecho
comunitario y que genera en todo juez nacional la obligacién de aplicarlax».
Démaso Ruiz-Jarabo, El juez nacional como juez comunitario 36

En cuanto al efecto directo a diferencia del anterior, no tiene que ver

con la norma como tal, sino mas bien con los derechos y obligaciones ema-
nados de ella hacia todos sus destinatarios, en este caso la norma supranacio-
nal puede ser invocada por los estados, instituciones y por los propios parti-
culares durante toda su vigencia legal.

36.

Eficacia directa de las normas comunitarias significa que éstas pueden des-
plegar por si mismas plenitud de efectos de manera uniforme en todos los esta-
dos miembros a partir de su entrada en vigor y durante toda la duracién de su

rar las normas comunitarias. Ver Alejandro Daniel Perotti, El Derecho de la Integracion en
el Mercosur, Integracion y Supranacionalidad, Lima, Secretaria General de la Comunidad
Andina, 2001, pp. 82 y 83.

Tribunal de Justicia de la Comunidad, Accién de Incumplimiento de 12 de noviembre de
1999, expedida en el proceso 7-AI-99.
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validez. En consecuencia crean derechos y obligaciones para todos aquellos
que puedan verse afectados por su dmbito de aplicacién, pudiendo ser invoca-
das ante las autoridades publicas (administrativas y judiciales), las cuales tie-
nen la obligacién de salvaguardar esos derechos y obligaciones (...).

El principio de eficacia directa de las normas comunitarias se funda en el
cardcter objetivo de los Tratados. En efecto, el respeto a los Tratados y a los
actos de las Instituciones se impone a cualquiera (estados miembros, institu-
ciones y particulares) que se vea afectado por el campo de accién de una
norma comunitaria.3?

Tanto la aplicacién inmediata como el efecto directo de la norma

comunitaria se consagran en los primeros articulos del Tratado Constitutivo
del Tribunal Andino de Justicia, normas originarias que sirvieron de funda-
mento para que el Tribunal Andino, se pronuncie de la siguiente manera sobre
el efecto directo.

. efecto directo se relaciona con las acciones que los sujetos beneficiarios
pueden ejercer para la debida aplicacion de la norma comunitaria. En otras
palabras que sus efectos «generan derechos y obligaciones para los particula-
res al igual que ocurre en las normas de los ordenamientos estatales», permi-
tiendo la posibilidad de que aquellos puedan exigir directamente su observan-
cia ante sus respectivos tribunales.

Damaso Ruiz-Jarabo, al tratar este punto dice que: «con la denominacién
de eficacia directa del derecho comunitario se hace referencia a su aptitud para
originar, por si mismo, derechos y obligaciones en el patrimonio juridico de
los particulares».

R. Lecourt, ex presidente del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas defini6 este principio, diciendo que «es el derecho de cualquier per-
sona de pedir al juez la aplicacién de los Tratados, los Reglamentos, las
Directivas o las Decisiones comunitarias, es la obligacion del juez de hacer uso
de esa norma cualquiera que sea la legislacién del Pais al que pertenece. Es el
respeto de ese derecho y de esa obligacién no sélo en las relaciones de los par-
ticulares entre si, sino también en las relaciones entre los particulares y el
Estado miembro del que son ciudadanos». Ddmaso Ruiz-Jarabo, El juez nacio-
nal como juez comunitario, p. 53.38

Los ordenamientos juridicos internos pueden regular aspectos que no

estan comprendidos en lo absoluto por el derecho Comunitario siempre que
esta regulacion sea estrictamente necesaria, lo cual se relaciona de manera

37. Araceli Mangas Martin y Diego Lifidn Nogueras, Instituciones y Derecho de la Union
Europea, pp. 198-199.

38. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia de 12 de noviembre de 1999, emiti-
da en el proceso de accién de incumplimiento No. 7-AI-99.
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muy estrecha con los principios de aplicacién inmediata y efecto directo de
las normas supranacionales, por cuanto una trasgresion a este principio de
complementariedad por parte de los paises miembros, significaria el desco-
nocimiento de la validez y eficacia del Derecho de la Integracion, pues en
definitiva los estados al regular asuntos contemplados por la norma suprana-
cional, estdn interpretando a su arbitrio una norma superior, condiciondndola
a sus propias concepciones, lo cual sucede cuando los ordenamientos internos
incorporan plazos mayores a los establecidos por la normatividad andina, al
incorporarse nuevas etapas procesales, al interpretar el alcance la de norma
supranacional o simplemente cuando se contemplan nuevos procedimientos a
los ya establecidos.

En estos supuestos estariamos frente a varios ordenamientos que
entienden al Derecho Comunitario de forma distinta, afectando de esta mane-
ra la uniformidad de sus normas para toda la subregién, vulnerando por tanto
la aplicacién inmediata y el efecto directo de la norma supranacional.

Es importante sefialar que la vulneracién del complemento indispensa-
ble, se relaciona ademds con un principio que se discute su inclusién como
principio inherente al derecho comunitario, y que se vincula con la responsa-
bilidad de los estados frente al incumplimiento de las normas supranaciona-
les, en este sentido consideramos que un particular o institucién puede recla-
mar al Estado infractor por los perjuicios ocasionados como consecuencia de
su inobservancia de los principios y de la legislacion andina originaria o deri-
vada.

A manera de sintesis podemos manifestar que la Decisién 486 se trata
de una normativa de derecho comunitario derivado, dotada de los principios
de supremacia sobre la norma nacional, efecto directo y aplicacién inmediata
propios de una legislacion supranacional por lo que las Leyes de Propiedad
Intelectual de los paises miembros no pueden contradecir, limitar o suspender
sus efectos.

Precisamente el articulo 52 del Acuerdo de Cartagena (norma de dere-
cho originario) desde antes del afio 1970 estableci6 que la Comisién de la
Comunidad Andina a propuesta de la Secretaria General someta a la conside-
racion de los pafses miembros un régimen Comiin sobre capitales extranjeros,
incluidas las marcas, patentes.

El articulo 21 del mismo Acuerdo de Cartagena dispone que la
Comision de la Comunidad Andina exprese su voluntad a través de
Decisiones, por lo que consideramos que una vez elaborada una normativa de
Propiedad Intelectual, manifestada a través de las mencionadas normas deri-
vadas, no hace falta poner a consideracion de los paises miembros, toda vez
que esta Comision estd integrada por representantes plenipotenciarios de los
mismos.
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Andlisis Jurisprudencial
en la Comunidad Andina

La jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia, constituye sin duda

el punto referencial para que el juez nacional emita su criterio en relacion al
caso concreto. Seria conveniente otorgar mayor fuerza vinculante a estas inter-
pretaciones para quienes no estdn obligados a requerir este procedimiento de
nuestro Tribunal Comunitario (Oficinas Competentes), quienes en muchos de
los casos exceden su discrecionalidad al momento de aplicar la normativa
comunitaria dando lugar a una errénea interpretacion de esta legislacion.

A continuacién analizaremos algunos procesos del Tribunal Andino,

respecto a la figura de las marcas notorias.

Proceso 1-IP-87. Marca «Aktiebolaget VOLVO»

Es la que goza de difusién, o sea la que es conocida por los consumidores
de la clase de producto o servicio de que se trate. Esta notoriedad es fenéme-
no relativo y dindmico, segtin sea el grado de difusién o de reconocimiento de
la marca entre el correspondiente grupo de consumidores. A diferencia de ella,
la marca «renombrada», que antes se menciond, debe ser conocida por dife-
rentes grupos de consumidores, en mercados diversos y no sélo dentro de un
grupo particular, como ocurre con la marca notoria. Puede decirse entonces
que toda marca renombrada es notoria, pero no toda marca notoria es renom-
brada, calidad esta dltima mds exigente.

Tiene especial interés en este proceso la nocién de «marca notoria», ya que
ella estd protegida por las normas del Acuerdo de Cartagena que son materia
de esta consulta, més alld de los limites de «la clase» de producto o servicio o
«regla de especialidad», siempre que, ademds de ser notoria, esté también
registrada, as{ sea en el exterior. En efecto, el literal f) del art. 58 de la Decisién
85, protege del riesgo de confusién a las marcas registradas o vélidamente soli-
citadas, en general, pero tal proteccion se otorga inicamente dentro de la regla
de la especialidad, o sea, como dice la norma, en relacion con «productos o
servicios comprendidos en una misma clase». El literal g) del mismo articulo,
en cambio, protege ademds a la «marca notoriamente conocida y registrada en
el pafs o en el exterior», en relaciéon con «productos o servicios idénticos o
similares», no necesariamente de la misma «clase», o sea mas alld de los limi-
tes que establece la «regla de la especialidad».

Para la correcta interpretacion de esta norma, debe tenerse en cuenta que
por «hecho notorio» debe entenderse todo aquel que es conocido por la gene-
ralidad de las personas, en un lugar y en un momento determinados. Es pues
un fendmeno relativo, cuya importancia juridica radica en que puede ser ale-
gado sin necesidad de probarlo (notoria non egent probatione), ya que se trata
de una realidad objetiva que la autoridad competente debe reconocer y admi-
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tir, al menos que sea discutida. En virtud de la norma en cuestidn, entonces, la
autoridad competente debe negarse a registrar una marca que pueda confun-
dirse con una «notoriamente conocida y registrada en el exterior», asi no cuen-
te con un registro nacional vélido.

En una de sus primeras interpretaciones, el anterior Tribunal de
Justicia del Acuerdo de Cartagena establece algunos aspectos de considerable
importancia respecto a nuestro tema de estudio al interpretar los preceptos de
la Decision 85.

Reconoce la relacién: difusién-notoriedad, al mencionar que marcas
notorias son aquellas que gozan de difusién en el consumidor de la clase de
productos o servicios de que se trate.

En este proceso se reconoce a la notoriedad como un fenémeno relati-
vo y dindmico en el tiempo, lo cual engloba la exigencia de demostrar en
varios momentos esta calidad, con el propdsito de verificar la existencia de la
infraccién al momento de solicitarse el registro del signo controvertido y ade-
mas por la necesidad de comprobar la notoriedad actual de una marca.

Uno de los puntos mas destacados de esta sentencia, es el reconoci-
miento de las marcas renombradas, diferencidndolas de las notorias por el
grado de conocimiento del signo por parte de diferentes grupos de consumi-
dores, con lo cual este tipo de signos encuentran proteccion en la derogada
Decision 85 conforme la interpretacion del Tribunal.

El Tribunal condiciona la proteccién de marcas notorias de otros pai-
ses a la existencia de registros en el exterior, descartdndose cualquier posibi-
lidad de adquisicién de derechos por el uso fuera de la subregion.

El ambito de proteccién alcanza unicamente a productos idénticos o
similares, superdndose parcialmente la regla de la especialidad, al existir la
posibilidad de ejercer el IUs PROHIBENDI en clases distintas siempre que exis-
ta vinculacién competitiva en la especificacion de la proteccion.

El Tribunal equipara el concepto de hecho notorio con marca notoria,
sefialando que la demostracion de la notoriedad no requiere de prueba alguna,
lo cual ocasioné posiciones divididas que en posteriores procesos fueron sub-
sanadas por el Tribunal al exigir de manera obligatoria la acreditacion de esta
calidad.

Proceso 5-1P-94

En la doctrina referida al derecho de marcas se encuentran expresiones
mas definidas sobre la prueba de la notoriedad de la marca entre tratadistas de
la especialidad como Carlos Ferndndez Novoa en La importancia de la Marca
y su Proteccion (p. 49), cuando advierte la necesidad de probar «que la marca
goza de difusion y conocimiento entre los sectores interesados». A €l lo siguen
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autores como Manuel Pachén en su obra sobre Proteccion de los Derechos de
Propiedad Industrial, quien resalta la «demostracién por un medio probatorio
idoneo, de la existencia de la notoriedad», y confirma en su libro Manual de
Propiedad Industrial, pp. 109 y 110, que «la notoriedad de la marca no es una
nocién que pueda fijarse de antemano, sino mds bien una comprobacion de un
hecho...». Esta posicién que se sustenta en la tesis sostenida por el profesor
Antonio Rocha, en su obra De la Prueba en Derecho, permite diferenciar la
notoriedad de un hecho que puede hacer superflua su prueba, de la notoriedad
establecida en la ley como base de un derecho, que supone una exigencia mas
rigurosa sobre la prueba de la notoriedad.39

En el proceso 1-IP-87 el Tribunal se refiere al hecho notorio como
aquel conocido por la generalidad de las personas en un lugar y momentos
determinados, el mismo que no requiere prueba al tratarse de una realidad
objetiva, a menos que esta se discuta. Es decir que el hecho notorio no debe
ser demostrado en un proceso, a menos que la traba de la litis recaiga sobre
este punto.

En el proceso 5-1P-94, el Tribunal corrige esta excesiva permision, al
interpretar normas de la propia Decision 85 y 313, exigiendo a los jueces
nacionales juzgar la notoriedad de una marca en funcién de las pruebas apor-
tadas al proceso, de esta manera la calidad de marca notoria depende de
aspectos objetivos que requieren necesariamente de demostracion.

Proceso No. 17-IP-96. Marca EDWIN

A decir verdad las denominaciones acufiadas en la prictica para referirse a
cada uno de estos dos tipos de marca no parecen muy acertadas, ya que cada
una de ellas se sitda en un plano diferente. La expresion ‘notoriamente cono-
cida’ hace alusién directa al grado de difusién de la marca, mientras que la
expresion ‘renombrada’ parece referirse mds al prestigio o fama de la marca
que a la extension del conocimiento de la misma. A esto debe afiadirse que
incluso la palabra ‘notorio’, que significa ‘publico y sabido de todos’, parece
convenir mejor a la marca renombrada que a la notoria, en la medida en que
es aquélla y no ésta, como luego se dird, la que es ‘piblica y sabida por todos’.
Finalmente, como ha sefialado el profesor Aredn Lalin, en la realidad del tra-
fico econdmico notoriedad y renombre suelen solaparse, de tal suerte que los
signos que son conocidos por la mayoria de los consumidores suelen poseer
una elevada reputacion.40

39. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia de 23 de febrero de 1995, expedida
en el proceso de interpretacién prejudicial No. 5-IP-94.

40. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia de 13 de diciembre de 1996, expe-
dida en el proceso de interpretacion prejudicial No. 17-IP-96.
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Esta interpretacion diferencia la notoriedad reservada a la difusion de
la marca con el alto renombre para los casos en donde existe un elevado pres-
tigio en el signo, lo cual significa un avance respecto al proceso 1-IP-87 que
si bien reconocfia la existencia de ambas figuras, no contenia otra diferencia
que no sea el nivel de conocimiento en el publico.

Proceso 28-1P-96. Marca «CIEL»

Dentro del conflicto marcario entre una marca notoriamente conocida y
una marca comun, un punto esencial radica en determinar el momento en que
la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impug-
nar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos
que confiere la norma cuando se ha registrado una marca en violacién de los
literales d) y e) del articulo 83 de la Decision 344. En una accién de caducidad
o de nulidad, la existencia de notoriedad se demostrara tanto al momento de
iniciarse la accién respectiva como al momento en que la marca controvertida
se presentd a registro y fue tramitada. La marca debe ser notoria con anterio-
ridad a la nueva marca por registrarse (Proceso 17-IP-96, G. O. No. 253 de 7
de marzo de 1997). En el caso de «observaciones», la notoriedad debera pro-
barse por el que las alegue o controvierta en el momento procesal en que tales
observaciones sean presentadas, es decir, el momento en que dicha notoriedad
sea contradicha.#!

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recoge a su vez lo
expresado anteriormente en el proceso 17-IP-97 ratificando que en acciones
de caducidad (cancelaciéon) o nulidad la notoriedad debe demostrarse al
momento de la solicitud del signo cuestionado y al tiempo de interponerse la
accion, criterio que se ajusta a lo expresado en varios procesos por el propio
Tribunal, sobre la notoriedad como fenémeno dindmico y relativo, punto al
que nos referimos anteriormente.

Proceso No. 20-IP-97. Caso Manolita

Una de las novedades de esta sentencia es la incorporacién de factores
cuantitativos para la determinacion de la notoriedad en una marca:

El profesor Manuel Aredn Lalin al examinar el grado de extensién de la
marca notoria ha expresado que «el calificativo de notoria se atribuye a la
marca que es conocida por la mayor parte de los consumidores o usuarios del

41. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia de 31 de octubre de 1997, expedida
en el proceso 28-IP-96. Marca «CIEL».
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correspondiente sector del mercado, es decir, del tipo de productos o servicios
a los que se aplica la marca. Y la denominacién de renombrada se reserva para
aquella marca que goza de difusion y prestigio entre la inmensa mayorfa de la
poblacién: su reconocimiento por el 80% del ptiblico ha llegado a exigir la
jurisprudencia alemana, seglin se recuerda en la sentencia del Tribunal del
Distrito de Munich de 1 de diciembre de 1994 relativa a la marca «SHELL» (2
EIPR 1996, p. D-45)». («Los Retos de la Propiedad Industrial en el siglo
XXTI», Primer Congreso Latinoamericano sobre la Proteccion de la Propiedad
Industrial, INDECOPI-OMPI, Lima, 1996, p. 186).

No pretende este Tribunal cuantificar el porcentaje de conocimiento que la
marca notoria debe registrar entre los consumidores o el publico relevante
usuario de los productos protegidos. Pero para que una marca tenga tal cate-
gorfa y reduciéndose su conocimiento a un grupo o publico relevante, no
podria aceptarse un porcentaje menor de un 60%, porcentaje que podria variar
de acuerdo al producto a que se refiera la marca notoria, pues en una que
ampare productos de consumo masivo o popular, el porcentaje bien podria ser
mayor, entendiéndose o suponiéndose que ese porcentaje conoce la marca, y
en la mayoria de los casos la utiliza, conocimiento que no significa utilizacion,
en tanto que utilizacion significa conocimiento.42

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, acogiendo el criterio
del profesor Aredn Lalin que a su vez se fundamenta en la jurisprudencia ale-
mana, establece ciertos pardmetros cuantitativos sobre los cuales el juez
nacional debe fundamentar su decisién, mencionando que en el caso de mar-
cas notorias la difusién y prestigio debe recaer en alrededor del 80% del publi-
co mientras que en el caso de las marcas notorias de manera flexible se acep-
ta un porcentaje del 60%, el mismo que puede variar conforme el producto
protegido.

Aunque en el segundo parrafo no se hace mencion expresa a las mar-
cas de servicios, entendemos que el criterio de las marcas notorias se aplica
también a este tipo de signos.

Este criterio cuantitativo puede ser uno de los pardmetros que sirven
de guia para determinar la notoriedad o el alto renombre de una marca, por lo
que se limitaria el alcance de estas figuras si su aplicacién fuera exclusiva,
siendo conveniente que estos aspectos sean combinados con criterios cualita-
tivos encaminados a medir no solo la difusién sino el prestigio del signo.

42. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia emitida en el proceso de interpreta-
cién prejudicial 20-IP-97.
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Proceso 17-1P-2001 «HARINA GALLO DE ORO».

Destaca el Tribunal que, interpretindose esta norma de manera sistemati-
ca y en funcién de lo que consagran otras disposiciones comunitarias consti-
tutivas del régimen andino sobre propiedad industrial, la no aplicacién del
principio de la territorialidad con relacién a la marca notoria, no puede llegar
al extremo de considerar que ésta no se halle registrada en ningin pais del
mundo. Siendo el registro, como se vera en el siguiente aparte, el inico medio
que permite la adquisicion del derecho al uso exclusivo de la marca y por ende
al goce de la proteccion, debe entenderse que la marca notoria debe ser tam-
bién una marca registrada, aunque no necesariamente en el pais dentro del cual
se pretende que se le reconozca la aludida calidad especial 43

En esta sentencia se asegura la existencia de una notoriedad interna-
cional, siempre la marca notoria tenga un registro validamente concedido en
cualquier pais miembro de la subregion o cualquiera otro que tenga un trato
comercial sujeto a reciprocidad.

Por lo que se mantiene el criterio del proceso 1-IP-87, al exigir el
registro de la marca notoriamente conocida.

Proceso No. 22-1P-2003.
Marca: «<UBS UNION BANK OF SWITZERLAND> .

Para que una marca sea considerada notoria debe por lo menos cumplir,
seglin criterios doctrinales generalmente aceptados, con uno de estos factores:
* Manejar un amplio despliegue publicitario que hace que la marca sea

conocida en un alto porcentaje de la poblacién en general.

* Gozar de un uso intensivo y aceptacion, lo que produce que la marca sea
difundida entre un gran nimero de consumidores, segtin sea el caricter
mas o menos masivo del producto.

* Poseer trascendencia en la rama comercial o industrial en la que se encuen-
tra.

* Su sola mencién debe provocar en el piiblico una asociacién directa con el
producto o servicio que identifica 44

43, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia de 27 de abril de 2001, emitida en
el proceso de interpretacion prejudicial 17-IP-2001. «HARINA GALLO DE ORO».

44. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia de 13 de marzo de 2003, emitida en
el proceso de interpretacién prejudicial No. 22-IP-2003. Marca: «UBS UNION BANK OF
SWITZERLAND».
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Al interpretar el articulo 84 de la Decision 344, el Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina pretende otorgar mayor aplicabilidad al texto legal,
sefialando en forma mds préctica los presupuestos requeridos para catalogar
la notoriedad del signo, con lo cual busca una aplicacién uniforme de la men-
cionada norma por parte de los jueces nacionales de los paises miembros.

Proceso No. 37-1P-2004. Marca «ONE ZIPAC».

De conformidad con el articulo 83, literal e, de la Decisién 344, la protec-
cién especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende
—caso de haber riesgo de confusién por similitud con un signo pendiente de
registro— con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se
trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el apro-
vechamiento indebido de la reputacion de la marca notoria, asi como impedir
el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distin-
tiva o a la reputacion de aquélla.

Por ello, el Tribunal reitera que «la proteccion de la marca notoria no se
encuentra limitada por los principios de ‘especialidad’ y de ‘territorialidad’
generalmente aplicables con relacion a las marcas comunes» (Sentencia dicta-
da en el expediente No. 17-IP-2001, del 27 de abril de 2001, publicada en la
G.0.A.C.No.674,del 31 de mayo de 2001, caso «<HARINA GALLO DE ORO», Cri-
terio adoptado ya en la sentencia dictada en el expediente No. 36-1P-99, del 8
de octubre de 1999, publicada en la G.0.A.C. No. 504, del 9 de noviembre de
1999, caso «FRISKIES»).

Asi, la proteccion de la marca notoria se configura aun en el caso de que
no exista similitud entre el producto o servicio a que se refiere y el correspon-
diente al signo cuyo registro ha sido solicitado, toda vez que dicha proteccién
no se dirige a evitar el riesgo de confusién sino, como se indic6, a prevenir que
otra marca aproveche o perjudique indebidamente el cardcter distintivo o el
prestigio de aquélla.4>

La proteccion de la marca notoria bajo el régimen de la Decision 344
rebasa el principio de territorialidad (terceros paises que tengan tratamiento
reciproco) y el de especialidad de las marcas, encontrando proteccién aque-
llos signos que ostenten esta calidad en el extranjero sin existir la obligacion
de demostrar la notoriedad en el pais en el que reclama proteccién o en la
subregién Andina, pues el articulo 83 literal d) permite una notoriedad extra-
territorial y extracomunitaria bajo ciertas condiciones.

De la misma manera el principio de especialidad es superado por el arti-
culo 83 literales d) y e), al permitir el ejercicio del Ius PROHIBENDI inclusive

45. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia de 27 de abril de 2001, emitida en
el proceso de interpretacion prejudicial No. 37-IP-2004. Marca «ONE ZIPAC».
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para productos disimiles, lo cual constituye un desarrollo normativo y juris-
prudencial en el régimen de la Decisién 344 respecto a la normativa anterior.

Casos ecuatorianos

El anélisis de los procesos en los que se discute la notoriedad de mar-
cas, adquiere mayor importancia en el Ecuador, con la conformacién del
Comité de Propiedad Intelectual Industrial y Obtenciones del IEPI, como
Oficina Nacional Competente con atribuciones para conocer y resolver pro-
cedimientos de cancelacién y nulidad de registros marcarios.

No podemos desconocer la importancia del Comité de Propiedad
Intelectual como 6rgano especializado para el andlisis de la notoriedad en el
Ecuador, sin embargo muchas de sus resoluciones han sido polémicas debido
a errores en la interpretacion de la normativa comunitaria, lo cual nos hace
pensar que el desarrollo jurisprudencial ecuatoriano —por asi decirlo— tiene
camino por recorrer con el propdsito de otorgar una tutela efectiva a los titu-
lares de marcas notorias.

En este titulo analizaremos resoluciones relevantes expedidas por el
Comité de Propiedad Intelectual sobre nuestra materia de estudio, con el pro-
posito de determinar el nivel de aplicacion en nuestro pais de las disposicio-
nes comunitarias e internacionales sobre marcas notorias.

Caso CosTco

CUARTO.- La notoriedad del nombre comercial COsTCO, que la recurrente
Price Costco International Inc., dice utilizar en los mercados internacionales y
que es el hecho que sirve de fundamento a la interposicion del recurso extra-
ordinario de revisidn, solo cabe determinarla a la luz del articulo 84 de la
Decision 344 de la Comisién del Acuerdo de Cartagena, (...). Del anélisis de
los medios de prueba actuados, se colige: a) que la denominacién de la recu-
rrente incluye la palabra CosTco, asunto que serd examinado en el siguiente
considerando; b) que esa palabra, ademads se la utiliza para distinguir los esta-
blecimientos abiertos por la compaiifa en diferentes estados, conforme apare-
ce en la pagina Webb (sic) del Departamento de Comercio de los Estados
Unidos de América, cuyas fotocopias se anexaron al escrito(...) c¢) la publici-
dad de los establecimientos (almacenes por departamentos) y las mercaderias
que en ellos se ofrece, de acuerdo a los impresos incorporados a este proceso,
es profusa y se la realiza a través de diversas modalidades...sobresalen los
informes para clientes...y, d) el nombre comercial utilizado en los Estados
Unidos en 1983; ulteriormente se lo ha hecho en Canada, en muchos paises de
Europa, en Japon, Australia y Nueva Zelanda; actualmente se tramitan solici-
tudes en casi todas las republicas latinoamericanas (Declaracién juramentada
del secretario asistente de la Compaiifa... mds las copias de los titulos y soli-
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citudes de registro). Todos estos medios llevan a la conviccion de que el nom-
bre comercial ha alcanzado la calidad de notoriamente conocido en razén del
esfuerzo publicitario y por la gestion de negocios realizado por Price Costco
International Inc .46

A pesar de tratarse de un caso referente a un nombre comercial noto-
riamente conocido reviste importancia para nuestro estudio. El recurso de
revision impugna la resolucién que a su vez denegd la accidn de cancelacion
propuesta por Price Costco International Inc., por lo que el Comité acertada-
mente se remite a la legislacion vigente al momento de concederse el registro
de la marca «Costco S.A.» (Decisién 344), conforme lo dispone el articulo
235 de la Decision 486.

El Comité otorga valor relativo a las declaraciones juramentadas al
complementarlas con copias de los titulos y solicitudes de registro alrededor
del mundo, asi como también concede un valor trascendental a la publicidad
del signo del cual se alega la notoriedad.

Pareceria sin embargo que el material probatorio cualitativamente es
insuficiente al no mencionarse datos sobre inversiones alrededor del mundo
realizadas por el legitimo titular que demostrarian de manera mas contunden-
te la intensidad de la difusién del nombre comercial y por ende su notoriedad.

A pesar que el titulo sobre un nombre comercial es meramente decla-
rativo, su vigencia le otorga una apariencia de legitimidad al uso que se viene
realizando, por lo que la recurrente a pesar de contar con acciones legales
encaminadas a impedir en forma independiente el uso ilegitimo del signo
notorio, solicita la extincidn del registro por motivos de oportunidad del regis-
tro de un nombre comercial.

Caso ToraL

QUuINTO.- La notoriedad de las tres marcas de propiedad de la compaiiia
TotAL se ha demostrado en autos mediante los medios de prueba actuados a
peticion de ella y que aparecen incorporados al expediente desde la foja 29 a
la 224, donde a través de informes actuariales, memorias de los administrado-
res, publicaciones de organismos financieros, artes publicitarias, aviso incor-
porados en publicaciones de distribucién masiva y cuadros informativos sobre
los paises sobre los cuales se encuentran inscritas sus marcas; se han justifica-
do los factores para demostrar que tales signos han adquirido la calidad de
notoriamente conocidos que exigen los arts. 230 de la Decision 486 y el art.
197 de la Ley de Propiedad Intelectual 47

46. César Davila Torres, Propiedad Industrial y Obtenciones Vegetales, p. 9.
47. Ibid.,p.79.
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El material probatorio mencionado en este considerando QUINTO, per-
mite inferir la notoriedad de la marca «TOTAL» por lo que a nuestro criterio es
acertada la decision del Comité.

Caso ELizA

«CUARTO.- El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha definido a
la marca notoria como aquella que goza de difusion, o sea la que es conocida
por los consumidores de la clase de producto o servicio de que se trate. Esta
notoriedad es un fenémeno relativo y dindmico, segtin sea el grado de difusién
o de reconocimiento de la marca entre el correspondiente grupo de consumi-
dores» (Proceso No. 1-IP-87).Y el art. 225 de 1a Decision 486 dispone que un
signo notoriamente conocido ha de protegerse contra su uso y registro no auto-
rizado; mas todavia, el siguiente articulo dice que (...). En el caso que nos
ocupa, la prueba rendida justifica las afirmaciones hechas en la demanda: se
colige facilmente que el grado de conocimiento de la marca ELizA es amplio,
entre las personas dedicadas a la produccién de flores y entre quienes las
comercializan, tanto en el mercado internacional cuanto en el ecuatoriano, en
razén de la publicidad desplegada, hecho demostrado con la documentacién
presentada como prueba por la misma actora(...). La marca, alcanza, pues, la
calificacién de notoriamente conocida, mds aun si se la considera que se la ha
registrado en varios paises (...) dato que corrobora la notoriedad 48

En esta oportunidad el Comité no tiene en cuenta que la marca cance-
lada se registré en el afio 1998, por lo que conforme lo dispone el articulo 235
de la Decision 486, la Oficina Nacional Competente debe analizar la notorie-
dad en funcién de la normativa vigente al momento de solicitarse el registro
del signo controvertido, esto es la Decision 344.

La aplicacion de los preceptos de la Decision 486 para determinar la
notoriedad de la marca «ELIZA» aunque pueden conducir a una decision simi-
lar, son erréneos, lo cual puede servir de argumento para eventuales impug-
naciones, sobre todo si consideramos que en este proceso la notoriedad pare-
ce demostrarse aunque no se mencione de manera expresa, conforme al arti-
culo 230 de la Decision 486, ya que son los productores (competidores) y los
comercializadores, mas no los consumidores, quienes sirven de fundamento
para calificar como notoria a la marca. En este sentido el articulo 83 literal d)
de la Decision 344 se refiere a sectores interesados sin ninguna especifica-
cién, mientras que el articulo 84 literal a) se refiere a publico consumidor, con
lo cual no resulta del todo claro considerar que la anterior Decision, inclufa a
los productores y/o vendedores como pardmetros para determinar la notorie-
dad de una marca.

48. Ibid., p. 82.
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Caso ARCOR MR. POP’S

QUINTO.- La notoriedad de las marcas de PROCESADORA NACIONAL DE AVES
C.A. PRONACA no se ha demostrado en autos, en la forma exigida por el art.
228 de la Decisién 486. El Comité, por lo mismo, se inhibe de considerar esta
alegacion, aunque el hecho de esa notoriedad resulta irrelevante frente a la dis-
tintividad del signo solicitado.4?

En este caso el Comité no toma en consideracién que el acto adminis-
trativo impugnado mediante recurso administrativo de apelacion fue emitido
por el Director Nacional de Propiedad Industrial el 18 de julio de 2000, cuan-
do todavia regia la Decision 344 por lo que el problema de la aplicacién de la
ley en el tiempo es pasado por alto, mas ain cuando la propia Decision 486
exige que la notoriedad se analice de acuerdo con la legislacion vigente, al
momento de otorgarse el registro.

En el considerando QUINTO el Comité ratifica la tesis que la notoriedad
debe demostrase por la parte que la alega, desechando de esta manera el argu-
mento de una de las partes al no aportar pruebas suficientes que demuestren
la notoriedad de sus marcas.

De la misma manera se garantiza la proteccién de marcas notorias tini-
camente respecto de signos idénticos o semejantes considerando que la soli-
citud «<ARCOR MR. POP’S» es distintiva.

Caso BIMBO

QUINTO.- La notoriedad de la marca BIMBO de la apelante ciertamente se
desprende de los medios de prueba presentados por ella en el curso de esta ins-
tancia ante el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones
Vegetales, con ellos se determina esa calidad, dadas las significativas cifras
relativas a la produccién y ventas de productos en México (donde opera direc-
tamente la compaiifa apelante); y, Estados Unidos de América, Guatemala,
Chile, Argentina, Colombia, Perd y otros paises...50

En esta ocasion, el Comité reconoce la notoriedad de la marca
«BIMBO» por las ventas y produccion en el mercado internacional incluyendo
Colombia y Perd como paises miembros de la Comunidad Andina, mas ade-
lante en el mismo considerando se realiza un andlisis respecto a la posibilidad
de otorgar proteccién a una marca notoria de México, cuando el estudio debid
centrarse en los paises miembros de la Comunidad Andina.

49. Ibid., p. 119.
50. Ibid., p. 230.



CapiTuLo IV

Conclusiones

1. Las competencias soberanas que los paises miembros cedimos al
formar parte de la Comunidad Andina, en materia de Propiedad Intelectual se
encuentran limitadas con las exigencias del ADPIC pues nos debemos sujetar
de manera obligada a los estdndares minimos sefialados por este acuerdo
internacional, con lo cual nuestro derecho comunitario en lugar de originarse
desde la realidad de nuestros paises lo hace a través de exigencias externas
que se fundamentan en conceptos distintos a los manejados en nuestra subre-
gién.

2. La Decision 486 se ajusta y supera en ciertos aspectos los requeri-
mientos del ADPIC por lo que el andlisis a lo largo del presente trabajo nos
permite concluir que nuestra subregion cuenta con una normativa que cumple
a cabalidad los compromisos adquiridos, lo cual per se constituye un consi-
derable esfuerzo de los Paises Andinos por observar estos pardmetros. En este
sentido un incremento en los niveles de proteccion en el tema de las marcas
notorias al contemplar una notoriedad internacional como lo regulaba la
Decision 344, implicaria otorgar una proteccion excesiva a la que los titulares
de marcas notorias de nuestros paises tendrian escaso beneficio, pues legisla-
ciones de otros paises y el propio Convenio de Parfs tampoco contemplan una
notoriedad mundial.

3. La adopcidn de los estandares del ADPIC en la Decision 486, impli-
ca un problema de cumplimiento de estas exigencias en los paises miembros
de la Comunidad Andina, lo cual refleja que esta regulacion surgié como una
necesidad de observar obligaciones internacionales previamente adquiridas
que no necesariamente son el reflejo de la verdadera realidad de la subregion.

4. La observancia de los estdndares del ADPIC no requiere tinicamen-
te su incorporacion en los textos normativos de la Comunidad Andina, sino la
implementacion de programas en los paises miembros que tenga como finali-
dad mejorar los niveles de cumplimiento de la Decision 486 en la que parti-
cipen los estados junto con nuestras instituciones comunitarias y la sociedad
de nuestros paises, con el propésito de atacar el problema de la eficacia de
estas disposiciones.
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No parece responsable adoptar una legislacion de esta naturaleza cuan-
do los jueces no tienen el suficiente conocimiento de la materia o que en lugar
de contar con procedimientos agiles y eficientes que aseguren el respeto de
derechos subjetivos, nos manejemos con procesos lentos caracterizados por
una administracion de justicia ineficiente, lo cual nos conduce a creer que uno
de los mayores retos de la CAN en el futuro es el mejoramiento de los nive-
les de observancia de los preceptos de la Decisién 486 debido a la importan-
cia que ha adquirido la Propiedad Intelectual en el comercio internacional.

En la actualidad el problema de la notoriedad y otros aspectos de la
Propiedad Intelectual, no es normativo sino de eficacia de estos preceptos, lo
cual es el objetivo que debemos afrontar a futuro, lamentablemente en la
Comunidad Andina no existen mayores estudios de las ventajas o desventajas
que ha significado el ADPIC para nuestros paises después de casi 10 afios de
su vigencia en materia de marcas notorias.

5. La Decision 486 constituye la primera norma de nuestro derecho
comunitario que contempla un titulo independiente para regular la figura de
las marcas notorias que a diferencia de su predecesora contempla una noto-
riedad internacional atenuada y supeditada a la difusiéon y conocimiento del
signo en el sector pertinente de nuestra subregion.

6. La Decision 486 como norma comunitaria de derecho derivado, esta
dotada de los principios de efecto directo, aplicacién inmediata y supremacia
sobre la norma nacional, prevaleciendo sobre las disposiciones contradicto-
rias e incompatibles de la Ley de Propiedad Intelectual, en virtud del princi-
pio del complemento indispensable.

7. La proteccién de marcas notorias en nuestra subregion debe estar
sujeta a ciertos requisitos y condiciones (notoriedad anterior y actual, norma-
tiva aplicable, cumplimiento de requisitos), que asegure la tutela efectiva de
la figura de la notoriedad y que asimismo respete los derechos validamente
adquiridos principalmente por particulares de nuestros paises, pues debemos
considerar que una excesiva proteccion puede traducirse en incrementos en
los niveles de desempleo, reduccion de inversiones, disminucién del consumo
y ahorro que a la larga terminardn de afectar nuestras economias.
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