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PROCESO 38-1P-2012

Interpretacién prejudicial de los articulos 14, 15 literal €), 21,30y 34 de la
Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina, con fundamento en la
consulta formulada por el Consejo de Estado de la Republica de Colombia, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Seccion Primera. Interpretacion prejudicial de
oficio de los articulos 44y 45 de la misma Decision. Actor: HONDA GIKEN
KOGYO KABUSHIKI KAISHA. Patente: “UNIDAD DE CONTROL DE SALIDA PARA
GENERADOR SINCRONO”. Expediente Interno N° 2008-00076.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-
DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a
primero de junio del afio dos mil doce.

En la solicitud sobre interpretacién prejudicial
formulada por el Consejo de Estado de la Repu-
blica de Colombia, Sala de lo Contencioso Ad-
ministrativo, Seccion Primera.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretacion prejudicial,
recibida por este Tribunal el 10 de abril de 2012,
se ajustd a los requisitos establecidos por el
articulo 125 del Estatuto de este Tribunal, apro-
bado por medio de Decision 500 del Consejo
Andino de Ministros de Relaciones Exteriores 'y
gue, en consecuencia, fue admitida a tramite
por auto de dieciséis (16) de mayo de 2012.

1. ANTECEDENTES

El Tribunal, con fundamento en la documenta-
cion allegada, estima procedente destacar como
antecedentes del proceso interno que dio lugar
a la presente solicitud, lo siguiente:

1.1. Las partes

Demandante: la sociedad HONDA GIKEN
KOGYO KABUSHIKI KAISHA.

Demandada: LA NACION COLOMBIANA, MI-
NISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIAY TU-
RISMO, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA
Y COMERCIO.

1.2. Actos demandados

La sociedad HONDA GIKEN KOGYO KABU-
SHIKI KAISHA plantea que se declare la nu-
lidad de las siguientes resoluciones administra-
tivas:

- Resolucion No. 23264 de 30 de julio de 2007,
por medio de la cual el Superintendente de
Industria y Comercio resolvié negar el privile-
gio de patente de invencién a la creacion de-
nominada “UNIDAD DE CONTROL DE SA-
LIDA PARA GENERADOR SINCRONOQ?", so-
licitada por la sociedad HONDA GIKEN KO-
GYO KABUSHIKI KAISHA.

- Resolucion No. 30588 de 30 de julio de 2007,
por medio de la cual el Superintendente de
Industria y Comercio resolvié el recurso de
reposicion y decidié confirmar la decisién con-
tenida en la Resolucion No. 23264 de 30 de
julio de 2007.

1.3. Hechos relevantes

Del expediente remitido por el Consejo de Esta-
do de la Republica de Colombia, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Seccidn Primera,
han podido ser destacados los siguientes as-
pectos:

a) Los hechos

Entre los principales hechos considerados re-
levantes en esta causa se encuentran los si-
guientes:

- El 8 de abril de 2003, la sociedad HONDA
GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA solicito
el otorgamiento de la patente de invencion
titulada “UNIDAD DE CONTROL DE SALIDA
PARA GENERADOR SINCRONOQO?”, para los
efectos de que se dé inicio a la fase nacional,
en virtud del Tratado de Cooperacién en Ma-
teria de Patentes.

- Como resultado del examen de forma, en
cuanto a los requisitos que debe llenar la
solicitud y cumplidas las exigencias lega-
les, se ordend publicar el extracto sin que se
hubieran presentado oposiciones por parte
de terceros.
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- Realizado el examen de patentabilidad, se
encontré que la invencién no es patentable.
Con fundamento en lo dispuesto en el articulo
45 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina, se requiri6 al peticionario
para que se pronunciara sobre las objeciones
efectuadas a la solicitud.

- EI 23 de febrero de 2007, el peticionario aten-
dié6 el requerimiento formulado y presenté acla-
raciones. Asimismo, alleg6 un nuevo capitulo
reivindicatorio.

- EI30dejulio de 2007, el Superintendente de
Industria y Comercio expidioé la Resolucion
No. 23264, por medio de la cual resolvié ne-
gar el privilegio de patente de invencion a la
creacion denominada “UNIDAD DE CON-
TROL DE SALIDA PARA GENERADOR SIN-
CRONO?", solicitada por la sociedad HONDA
GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA.

- EIl 15 de agosto de 2007, la sociedad HONDA
GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA. inter-
puso el recurso de reposicidn en contra de la
Resolucion mencionada.

- El 24 de septiembre de 2007, el Superinten-
dente de Industria y Comercio expidio la Re-
solucion No. 30588 por medio de la cual aten-
dio el recurso de reposicion interpuesto y
decidi6 confirmar la decision contenida en la
Resolucion No. 23264 de 30 de julio de 2007,
guedando de esta manera agotada la via gu-
bernativa.

b) Escrito de demanda

La sociedad HONDA GIKEN KOGYO KABU-
SHIKI KAISHA, en su escrito de demanda ex-
presa, en lo principal, los siguientes argumen-
tos:

“(...) se debe tener en cuenta que los moti-
vos de la negativa expuestos por la entidad
demandada son confusos y resultan contra-
dictorios, pues la entidad demandada funda-
menta la negativa en falta de claridad soste-

“(...) se esta solucionando un problema téc-
nico, mediante la unidad de control de salida
para un generador que posee elementos es-
tructurales y funcionales que permiten desa-
rrollar el procedimiento para aumentar esta-
blemente la energia generada por un genera-
dor sincrono. En este orden de ideas, combi-
nar elementos conocidos no implica de acuer-
do, con el lenguaje de las patentes, que no
se pueda llegar a un objeto que cumpla los
requisitos de patentabilidad”.

“(...) el método que se define en las nuevas
reivindicaciones no es un programa de orde-
nador como tal, sino un procedimiento con el
que se consigue que determinados elemen-
tos fisicos inter-actien de forma distinta a la
convencional”.

“(...) la presente invencién NO es un progra-
ma de ordenador, ni de soporte légico como
tal debido a que la invencion afecta el funcio-
namiento de elementos, siendo una inven-
cién de caracter técnica en la que se gobier-
nan los componentes técnicos para produ-
cir un efecto técnico fuera de lo que seria un
programa, ya que lo que se consigue es evi-
tar que en el control de la energia eléctrica
generada por un generador sincrono, se evi-
ta cuando el motor funciona a un régimen de
bajas revoluciones, que el regulador tenga
gue detener la generacion de energia eléctri-
cay, por lo tanto, que se produzcan las varia-
ciones de carga en el motor que resultarian
en un régimen de revoluciones inestable del
motor”.

“(...) la Oficina de Nuevas Creaciones (...)
ha otorgado patentes de invencion a solicitu-
des presentadas con anterioridad a la que es
materia de ésta (sic) accidn y que se encuen-
tran dentro del grupo de ‘DISPOSITIVO DE
CONTROL’, por lo tanto no entendemos el
errado proceder que la entidad ha tenido en
las decisiones demandadas (...)".

niendo que el proceso no conduce a un pro-
ducto, que se trata de un uso y que las reivin-
dicaciones tienen una combinacion de carac-
teristicas de estructura o de funcioén, desfigu-
rando en forma arbitraria y equivocada la
invencioén; originando con este proceder una
decision injusta y con ello la violacién de la
norma (...), pues la invencion (...) se encuen-
tra provista de los requisitos esenciales de
novedad, altura inventiva y aplicacién indus-
trial (...)".

c) Contestacion a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comer-
cio, en su contestacién a la demanda, expre-
sa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- Afirm6 que del examen de fondo de la solici-
tud se desprende que el objeto de la misma
no reunia todos los requisitos legales previos
establecidos para la concesion de la patente
de invencion.
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- Las reivindicaciones no definen la materia
gue se desea proteger mediante la patente,
no son claras, concisas y sustentadas por la
descripcion. En el presente caso no permiten
conocer qué es lo que estan definiendo, si se
trata de la unidad de control de la salida de
voltaje o el generador sincrénico. Ademas,
afirmé que se trataba de un uso y no un obje-
to, lo cual no es procedente.

- Es respetable el hecho que en otros paises
le hayan otorgado la patente, la Superinten-
dencia es una entidad autbnoma que puede
apartarse de estos otros casos en donde la
patente si fue concedida.

CONSIDERANDO:
1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

Que, de conformidad con la disposicién pre-
vista en el articulo 1, literal ¢, del Tratado de
Creacion del Tribunal, las normas cuya inter-
pretacién se solicita, forman parte del ordena-
miento juridico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposicién sefialada en el
articulo 32 del Tratado de Creacién del Tribunal,
en correspondencia con lo establecido en los
articulos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal
es competente para interpretar por via prejudicial
las normas que integran el ordenamiento juridi-
co de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretacion prejudicial fue
admitida a tramite por auto de 16 de mayo de
2012.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO
COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Seccién Primera, de la Repu-
blica de Colombia, ha solicitado la interpre-
tacion prejudicial de los articulos 14, 15, 21, 30
y 34 de la Decisién 486 de la Comision de la
Comunidad Andina.

Se considera que procede la interpretacion de
los articulos solicitados, correspondientes a la
Decisién 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, por haber constatado, en los documen-
tos aparejados al expediente, que la solicitud
relativa al otorgamiento de la patente de inven-
cioén, fue presentada el 8 de abril de 2003, en
vigencia de la Decisién 486 mencionada.

Con fundamento en la potestad que deriva del
articulo 34 del Tratado de Creacion del Tribunal
y 126 del Estatuto, que indican que “el Tribu-
nal deberd limitarse a precisar el contenido y
alcance de las normas que conforman el orde-
namiento juridico de la Comunidad Andina, refe-
ridas al caso concreto”, y que al ser estas dis-
posiciones imperativas, que atribuyen al Tribu-
nal Comunitario la facultad de interpretar de
oficio las normas del ordenamiento juridico co-
munitario que estime aplicables al caso concre-
to; y, tomando en cuenta que para el efecto la
normativa sustancial aplicable es la Decision
486 de la Comisién de la Comunidad Andina, se
interpretara de oficio los articulos 44 y 45 (exa-
men de patentabilidad) de la Decision 486, en
tanto que resultan pertinentes para la resolucion
del presente caso.

Se limitara la interpretacion del articulo 15 al
literal e).

En consecuencia, los textos de las normas a
ser interpretadas son los siguientes:

DECISION 486

DE LAS PATENTES DE INVENCION
CAPITULOI

De los Requisitos de Patentabilidad

“Articulo 14.- Los Paises Miembros otorga-
ran patentes para las invenciones, sean de
producto o de procedimiento, en todos los
campos de la tecnologia, siempre que sean
nuevas, tengan nivel inventivo y sean sus-
ceptibles de aplicacién industrial”.

“Articulo 15.- No se consideraran invencio-
nes:

.

e) los programas de ordenadores o el sopor-
te l6gico, como tales”; y,

.

“Articulo 21.- Los productos o procedimien-
tos ya patentados, comprendidos en el esta-
do de la técnica, de conformidad con el arti-
culo 16 de la presente Decision, no seran
objeto de nueva patente, por el simple hecho
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de atribuirse un uso distinto al originalmente
comprendido por la patente inicial”.

(...)
CAPITULO Il
DE LAS SOLICITUDES DE PATENTE

“Articulo 30.- Las reivindicaciones defini-
ran la materia que se desea proteger median-
te la patente. Deben ser claras y concisas y
estar enteramente sustentadas por la des-
cripcion.

Las reivindicaciones podran ser independien-
tes o dependientes. Una reivindicacion sera
independiente cuando defina la materia que
se desea proteger sin referencia a otra reivin-
dicacién anterior. Una reivindicacion seré de-
pendiente cuando defina la materia que se
desea proteger refiriéndose a una reivindica-
cién anterior. Una reivindicacién que se refie-
ra a dos o mas reivindicaciones anteriores se
considerara una reivindicacion dependiente
multiple”.

(.)

“Articulo 34.- El solicitante de una patente
podra pedir que se modifique la solicitud en
cualquier momento del tramite. La modifica-
cién no podra implicar una ampliacién de la
proteccion que corresponderia a la divulga-
cion contenida en la solicitud inicial.

Del mismo modo, se podra pedir la correc-
cién de cualquier error material”.

(...)
CAPITULO IV
DEL TRAMITE DE LA SOLICITUD

“Articulo 44.- Dentro del plazo de seis me-
ses contados desde la publicacion de la soli-
citud, independientemente que se hubieren
presentado oposiciones, el solicitante debe-
ra pedir que se examine si la invencién es
patentable. Los Paises Miembros podran co-
brar una tasa para la realizacién de este exa-
men. Si transcurriera dicho plazo sin que el
solicitante hubiera pedido que se realice el
examen, la solicitud caera en abandono”.

“Articulo 45.- Si la oficina nacional compe-
tente encontrara que la invencién no es pa-
tentable o que no cumple con alguno de los
requisitos establecidos en esta Decisién
para la concesién de la patente, lo notificara
al solicitante. Este debera responder a la
notificacion dentro del plazo de sesenta dias
contados a partir de la fecha de la notifica-
cion. Este plazo podra ser prorrogado por una
sola vez por un periodo de treinta dias adi-
cionales.

Cuando la oficina nacional competente esti-
mara que ello es necesario para los fines del
examen de patentabilidad, podréa notificar al
solicitante dos 0 mas veces conforme al pa-
rrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notifi-
cacion dentro del plazo sefalado, o si a pe-
sar de la respuesta subsistieran los impedi-
mentos para la concesion, la oficina nacional
competente denegara la patente.

C.).
3. CONSIDERACIONES

El Tribunal procede a realizar la interpretacion
prejudicial solicitada, para lo cual analizara as-
pectos relacionados con:

- Concepto de invencion y requisitos de pa-
tentabilidad: la novedad, el nivel inventivoy la
susceptibilidad de aplicacion industrial;

- Elnivel inventivo en relacién con la mezcla o
combinacién de elementos conocidos. Prohi-
bicion de patentar programas de ordenador;
La no patentabilidad de segundos usos;

- Tramite de la solicitud de patente: requisitos
formales: examen de forma, el examen de pa-
tentabilidad: la descripcion de la invencion;
examen de fondo; las reivindicaciones de
producto y de procedimiento, requisito de
claridad de las reivindicaciones;

- La modificacion a la solicitud inicial;

- Autonomia de la Oficina Nacional de Paten-
tes para tomar sus decisiones.

3.1. CONCEPTO DE INVENCION

La Jurisprudencia ha establecido algunos con-
ceptos en torno a lo que debe ser considerado
como invencion, entre los cuales puede desta-
carse aquel segun el cual “la invencion es una
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idea que consiste en una regla para el obrar
humano en la que se indica la soluciéon para un
problema técnico”.?

Este Tribunal ha expresado que “el concepto de
invencion, a efectos de ser objeto de una con-
cesién de patentes, comprende todos aquellos
nuevos productos o procedimientos que, como
consecuencia de la actividad creativa del hom-
bre, impliquen un avance tecnoldgico -y por
tanto no se deriven de manera evidente del
‘estado de la técnica’- y, ademas, sean suscep-
tibles de ser producidos o utilizados en cual-
quier tipo de industria”. 2

3.2. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

El articulo 14 de la Decision 486 establece los
requisitos que debe cumplir toda invencion, sea
de producto o de procedimiento, para que pue-
da ser objeto de patente. Dichos requisitos per-
miten determinar las condiciones esenciales que
debe reunir toda invencidn para que sea paten-
tada, siempre que, ademas, no se encuentre
impedida por otras disposiciones de la norma
comunitaria en mencion. Estos requisitos se
encuentran desarrollados por los articulos 16,
18 y 19 de dicho cuerpo legal.

Segun lo dispuesto por el articulo 14 de la De-
cisiébn mencionada, son tres los requisitos para
gue un invento sea patentable, a saber:

a) Novedad,
b) Nivel inventivo;y,
c) Susceptibilidad de aplicaciéon industrial.

a) Novedad de la Invencién
Sobre este requisito la doctrina ha sefialado que
“Una invencion es nueva cuando no esta com-

prendida en el estado de la técnica”.

Zuccherino, acerca de la novedad de la inven-
cion, dice:

! OTERO LASTRES, José Manuel. Seminario sobre pa-
tentes en la Comunidad Andina. “La invencion y las
excepciones a la patentabilidad en la Decision 486 del
Acuerdo de Cartagena”. Mayo de 2001. CORPIC, cuan-
do cita a BERCOVITZ. “Los requisitos positivos de
patentabilidad en el derecho aleman”. Madrid 1969, pp.
73 y siguientes.

2 Proceso 21-IP-2000, sentencia de 21 de octubre de
2000. G.O.A.C. N° 631, de 10 de enero de 2001, caso:
“DERIVADOS DE BILIS HUMANA”. TRIBUNAL DE JUS-
TICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

“Un invento es novedoso cuando la relacién
causa efecto entre el medio empleado y el
resultado obtenido no era conocido.”®

Este Organo Jurisdiccional recoge los siguien-
tes criterios expuestos por la doctrina, con la
finalidad de delimitar el concepto de novedad:

“Guillermo Cabanellas indica que las carac-
teristicas del concepto de novedad son las
siguientes:

a) “Objetividad. La novedad de la tecnologia
a ser patentada no se determina en rela-
cién con personas determinadas ni con el
pretendido inventor, sino en relacion con el
estado objetivo de la técnica en un mo-
mento determinado”.

b

~

“Irreversibilidad de la pérdida de novedad”
“(...) una vez que una tecnologia pierde su
caracter novedoso, por haber pasado a
integrar el estado de la técnica, esa pérdi-
da de novedad se hace irreversible”.

c) “Caracter Universal de la Novedad” “(...)
la novedad de la invencion se determina en
relacién con los conocimientos existentes
en el pais o en el extranjero”.

“(...) no puede pretenderse una patente
respecto de una tecnologia ya conocida en
el extranjero, aunque fuera novedosa en el
pais”.

d) “Caracter publico de la novedad” “(...) la
invencion patentada pasara a ser conocida
a partir de su publicacion implicita en su
patentamiento, y posteriormente entrara en
el dominio publico al expirar la patente”*.

Segun lo establecido en el articulo 18 de la mis-
ma Decision, el requisito de novedad exige que
la invencién no esté comprendida en el estado
de la técnica, el cual comprende el conjunto de
conocimientos tecnoldgicos accesibles al publi-
co antes de la fecha de presentacion de la so-

3 ZUCCHERINO, Daniel R., “MARCAS Y PATENTES EN
EL GATT. REGIMEN LEGAL”. Editado por Abeledo Perrot.
1997. Pag. 150.

4 CABANELLAS, Guillermo. “DERECHO DE LAS PATEN-
TES DE INVENCION”. Tomo 1. Editorial Heliasta. Buenos
Aires 2004. Pags. 697 a 714. (Proceso 07-1P-2004,
sentencia del 17 de marzo de 2004.).
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licitud de patente o, en su caso, de la prioridad
reconocida.

Para la aplicacion de este concepto, es impor-
tante que el estudio del estado de la técnica
esté basado en las caracteristicas o condicio-
nes innovadoras del invento.

En este sentido, el “estado de la técnica esta
constituido por todo lo que antes de la fecha de
presentacion de la solicitud se ha hecho acce-
sible al publico por una descripcién escrita u
oral, por una utilizacion o por cualquier otro me-
dio, en cualquier lugar del mundo”®. Todo ello,
desde luego, considerando las excepciones pre-
vistas en la Decision 486.

En otras palabras, para que una invencién sea
novedosa se requiere que no esté comprendida
en el estado de la técnica, es decir, que antes
de la fecha de presentacion de la solicitud de
patente o de la prioridad reconocida, ni la inno-
vacion ni los conocimientos técnicos que de ella
se desprenden hayan sido accesibles al publi-
co, entendiendo que la difusién de la informa-
cion que se menciona debe ser detallada y
suficiente para que una persona versada en la
materia pueda utilizar esa informacion a fin de
explotar la invencion.

Es menester precisar que la informacion debe
resultar Gtil para destinatarios calificados en un
preciso campo, el relacionado con la materia
objeto de la informacién.

Finalmente, es necesario resaltar que el Tribu-
nal ha definido algunas reglas con el objetivo de
determinar la novedad del invento:

“a) Concretar cual es la regla técnica aplica-
ble a la solicitud de la patente, para lo
cual el examinador técnico debera valerse
de las reivindicaciones, que en ultimas
determinaran este aspecto.

b) Precisar la fecha con base en la cual de-
ba efectuarse la comparacion entre la in-
vencién y el Estado de la Técnica, la cual
puede consistir en la fecha de la solicitud
o la de la prioridad reconocida.

5 SALVADOR, Jovani Carmen. Ambito de Proteccion de
la Patente, Tirant Lo Blanch, Valencia. 2002. En refe-
rencia al articulado reflejado en las diversas leyes
nacionales europeas.

c) Determinar cual es el contenido del Esta-
do de la Técnica (anterioridades) en la
fecha de prioridad.

d) Finalmente debera compararse la inven-
cion con la regla técnica”.

b) Nivel Inventivo

Como segundo requisito, adicional al de la no-
vedad, se exige que la invenciéon tenga nivel
inventivo, esto es, que implique un salto cuali-
tativo en relacién con la técnica existente. Este
requerimiento es desarrollado por el articulo 18
de la Decision 486 que presupone el requisito
de nivel inventivo al establecer que la inven-
cién goza de dicho nivel al no derivar de manera
evidente del estado de la técnica, ni resultar
obvia para una persona entendida o versada en
la materia.

Este requisito ofrece al examinador la posibili-
dad de determinar si con los conocimientos
técnicos que existian al momento de la inven-
cion, se hubiese podido llegar de manera evi-
dente a la misma, o si el resultado hubiese si-
do obvio para un experto medio en la materia de
que se trate, es decir, para una persona del ofi-
cio y normalmente versada en la materia téc-
nica correspondiente.

Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justi-
cia de la Comunidad Andina ha manifestado lo
siguiente:

“Con el requisito del nivel inventivo, lo que
se pretende es dotar al examinador técnico
de un elemento que le permita afirmar o no si
a la invencion objeto de estudio no se habria
podido llegar a partir de los conocimientos
técnicos que existian en ese momento dentro
del estado de la técnica... En este punto
conviene advertir que uno es el examen que
realiza el técnico medio respecto de la nove-
dad y otro el que se efectla con respecto al
nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza
como parametro de referencia el ‘estado de
la técnica’, en el primero, se coteja la inven-

6 Proceso 12-1P-1998, sentencia de 20 de mayo de
1998. Publicada en la G.O.A.C. N° 428. de 16 de abril
de 1999. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA.
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cion con las ‘anterioridades’ existentes den-
tro de aquella, cada uno (sic) por separado,
mientras que en el segundo (nivel inventivo)
se exige que el técnico medio que realiza el
examen debe partir del conocimiento general
gue él tiene sobre el estado de la técnica y
realizar el cotejo comparativo con su aprecia-
cién de conjunto, determinando si con tales
conocimientos técnicos existentes ha podido
0 no producirse tal invencion”.”

Resulta pertinente, a los efectos del articulo 18
de la Decision 486, definir qué se entiende por
“obvio” y por “evidente” a fin de determinar qué
se debe entender por nivel inventivo.

Lo obvio es aquello que salta a la vista de ma-
nera claray directa; lo “que se encuentra o pone
delante de los ojos, muy claro o que no tiene
dificultad”. Lo evidente consiste en la “certeza
clara y manifiesta de la que no se puede dudar;
cierto, claro, patente y sin la menor duda”®.

En este orden de ideas, se puede concluir que
una invenciéon goza de nivel inventivo cuando a
los ojos de un experto medio en el asunto de
gue se trate, se necesita algo mas que la sim-
ple aplicacion de los conocimientos técnicos en
la materia para llegar a ella, es decir, que de
conformidad con el estado de la técnica el in-
vento no es consecuencia clara y directa de
dicho estado.

Este Tribunal, al respecto, manifiesta que “Tal y
como lo establece Gémez Segade (...) el inven-
tor debe reunir los méritos que le permitan atri-
buirse una patente, sélo si la invencion fruto de
su investigacion y desarrollo creativo constitu-
ye ‘un salto cualitativo en la elaboracién de la
regla técnica’, actividad intelectual minima que
le permitird que su invencién no sea evidente
(no obvia) del estado de la técnica. Es decir,
gue con el requisito del nivel inventivo, lo que se
pretende es dotar al examinador técnico de un
elemento que le permita afirmar o no si a la in-
vencion objeto de estudio no se habria podido
llegar a partir de los conocimientos técnicos

7 Proceso N° 12-1P-98. Doc. Cit. TRIBUNAL DE JUSTI-
CIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

8 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPANOLA. Vigésima
Segunda Edicion. ESPASA. Madrid, Espafa. 2001. “DE-
FINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA'Y OBVIO”. To-
mos 5y 7. Pags. 686 y 1089.

que existian en ese momento dentro del estado
de la técnica (...)".°

c) Aplicacién Industrial

Para que un invento pueda ser protegido a tra-
vés de una patente debe ser susceptible de
aplicacién industrial, es decir, que pueda ser
producido o utilizado en cualquier actividad pro-
ductiva o de servicios, como lo manifiesta el
articulo 19 de la Decision 486.

Este requisito de la invencidn encuentra su jus-
tificacion en el hecho de que la concesion de
una patente estimula el desarrollo y crecimiento
industrial, procurando beneficios econémicos a
quienes la exploten, por esto, s6lo son suscep-
tibles de patentabilidad las invenciones que pue-
dan ser llevadas a la préactica.

3.3. NIVEL INVENTIVO EN RELACION CON
MEZCLA O COMBINACION DE ELEMEN-
TOS CONOCIDOS. PROHIBICION DE PA-
TENTAR PROGRAMAS DE ORDENADOR.
LA NO PATENTABILIDAD DE SEGUN-
DOS USOS.

Nivel inventivo en relacién con mezcla o
combinacién de elementos conocidos.

Atendiendo a que en el proceso interno que dio
origen a la presente Interpretacion Prejudicial la
demandante sostuvo que “(...) se esta solucio-
nando un problema técnico, mediante la unidad
de control de salida para un generador que po-
see elementos estructurales y funcionales que
permiten desarrollar el procedimiento para au-
mentar establemente la energia generada por
un generador sincrono. En este orden de ideas,
combinar elementos conocidos no implica de
acuerdo, con el lenguaje de las patentes, que
no se pueda llegar a un objeto que cumpla los
requisitos de patentabilidad”; en tal virtud, es
necesario referirse al nivel inventivo en relacion
con mezcla o combinacion de elementos cono-
cidos.

° Proceso 13-1P-2004, sentencia de 31 de marzo del
2004. Caso: solicitud de patente “TRIHIDRATO DE (2R.3S)-
3-TERT- BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3-
FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2-BEZOILOXI-5B, 20-
EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-OXO-TAX-11-EN-13-
ILO”, publicado en la G.O.A.C. No. 1061 de 29 de abril
de 2004. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA.
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Para el propésito indicado, se transcribe lo ex-
puesto por este Tribunal en la interpretacion
prejudicial No. 198-1P-2006 de 25 de enero de
2007 que hace referencia a este tema'°:

“En relacion con los requisitos atinentes al ni-
vel inventivo y a la novedad de la invencidn, se
presentan algunos casos dudosos que merecen
un analisis especial, ya que al aplicar las reglas
arriba citadas no es tan facil determinar su
novedad y su altura inventiva.

Uno de esos casos es el que se relaciona con la
combinacion o mezcla de medios o elementos
conocidos, que impone que en primer lugar el
examinador establezca si lo que se trata de
patentar es una combinacién o una simple agre-
gacion de elementos. Al efecto, vale la pena
citar que:

“Se podria diferenciar la combinacion de ele-
mentos de la simple agregacion. La primera
es la sinergia de los elementos de forma tal
gue se genera uno nuevo con propiedades
distintas, de tal manera que el nuevo elemen-
to sélo es resultado de dicha combinacion
sin que puedan determinarse los elementos
por separado; la segunda se da cuando los
elementos se mantienen intactos en cuanto a
su efecto fundamental y, por lo tanto, son
claramente distinguibles unos de otros, es
decir, no hay una sinergia o combinacion
intrinseca de los elementos”. 1

En relacion con combinacion o mezclas de ele-
mentos conocidos no puede llegarse a priori a
una conclusion, ya que no se puede predicar
instantaneamente falta de nivel inventivo de una
o de otra, porque en ambos cabe analizar siem-
pre el caso concreto.

Daniel R. Zuccherino, en su libro “PATENTES
DE INVENCION?”, trata el tema y reconoce la
complejidad en determinar un nuevo resultado:

“Se reconoce que hay invento cuando se uti-
lizan medios ya conocidos, pero combinados

© patente: “UNA COMPOSICION FARMACEUTICA UTILI-
ZADA EN UN METODO PARA LA PREVENCION Y TRA-
TAMIENTO DE LA ENFERMEDAD AMILOIDOGENICA®.

% Esta distincion la podemos encontrar en cursos sobre
patentes dictados por la Doctora ZAMUDIO, Teodora,
profesora de la Universidad de Buenos Aires. Publica-
do en la pagina www.dpi.bioetica.org/patfondo.htm.

por primera vez en forma tal, que de su com-
binacion deriva un resultado distinto del dado
por cada uno de los medios, o por otras com-
binaciones conocidas.

Claro esta que en la practica, resulta a veces
dificil determinar si existe un ‘nuevo resulta-
do’, porque éste puede consistir incluso en
un resultado mejor que el conocido (por ejem-
plo, la calidad sonora de un disco compacto
con un disco de vinilo). Si el aporte implica
un adelanto y se ha hecho alguna contribu-
cién novedosa y util, se considera que hay
invento.”?

De manera que la oficina de patentes respecti-
va, al realizar un analisis del nivel inventivo de
agregaciones o de combinaciones o mezclas de
elementos conocidos debe establecer si con el
estado de la técnica al momento de la solici-
tud, dicho producto, asi sea por combinacion de
elementos conocidos, no es obvio ni evidente
para un técnico medio en la materia. No resulta
acorde con el espiritu de la normativa sobre
patentes, que de un simple analisis consistente
en que si el producto se genera de elementos
conocidos, se concluya per se que no tiene
nivel inventivo.

Una combinacidn de elementos conocidos, de-
pendiendo del caso particular, debe ser nove-
dosa, con altura inventiva y susceptible de apli-
cacion industrial, es decir, debe cumplir los tres
requisitos que establece la norma comunitaria,
sin que quepa necesariamente hacer dicho ana-
lisis en relacion con cada componente cuando
se trata de patentar este tipo de mezclas o
combinaciones.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
sobre el tema, ha sostenido lo siguiente:

“La novedad no es un requisito que deban
cumplir todos y cada uno de los componentes
que conforman la invencién, pudiendo inclu-
so ser conocidos individualmente la totalidad
de tales elementos, si combinados entre ellos
dan lugar a un objeto 0 a un procedimiento
desconocido anteriormente. En efecto, nin-
guna invencion aparece de la nada; por el
contrario, toda innovacion requiere aplicar co-

2 ZUCCHERINO, Daniel R. “PATENTES DE INVENCION”,
Gréfica laf s.r.l, Buenos Aires, 1998, Pag. 72.
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nocimientos y objetos previamente creados o
descubiertos por la humanidad, los cuales
constituiran la «materia prima» para desarro-
llar un nuevo producto o procedimiento.

En este sentido, el invento constituye una
derivacion del estado de la técnica, pero,
para calificar su caracter de patentable, es
preciso determinar si dicha derivacion no re-
sulta evidente para una persona normalmen-
te versada en la materia técnica. Surge, por
consiguiente, un requisito adicional al de la
novedad: el nivel inventivo, del cual se des-
prende que la invencién, ademas de no ser
obvia para un experto medio, debe ser siem-
pre el resultado de una actividad creativa del
hombre, sin que ello signifique que para al-
canzar la regla técnica propuesta, no se pue-
dan utilizar procedimientos o métodos comu-
nes o ya conocidos en el area técnica corres-
pondiente. Especificamente en el area de los
inventos quimicos y bhiotecnoldgicos sucede
con frecuencia que aplicando procedimientos
conocidos pueden obtenerse resultados in-
esperados para una persona normalmente
versada en la materia. Por ello, el juicio del
nivel inventivo no puede ser elaborado con
criterios generales, sino que dependera de
las especiales circunstancias de cada caso.”
(Proceso N° 21-1P-2000. Interpretacién Pre-
judicial de 27 de octubre de 2000, publicada
en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
N° 631, de 10 de enero de 2001).

Es conveniente sefalar que la normativa andina
sobre patentes no consagra de manera expresa
lo referente al tema, como si lo hacen otras le-
gislaciones como la Ley de patentes argentina,
articulo 6, inciso f), pero de ello no surge, como
ya se anot0, que con base en las normas que
regulan la materia, “las oficinas de patentes
puedan hacer un analisis a la ligera de la altura
inventiva en casos como el de combinacién de
elementos conocidos para denegar la patente
de invencién”. (Proceso 182-1P-2005. Interpre-
tacion prejudicial de 26 de octubre de 2005,
publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 1278, de 15 de diciembre de 2005.)".

Finalmente, hay que tener en cuenta lo que
establece el Manual para el Examen de Solici-
tudes de Patentes de Invencidn en las Oficinas
de Propiedad Industrial de los Paises de la
Comunidad Andina, el cual, sobre el tema, ex-
presa lo siguiente:

“Lainvencion reivindicada tiene que considerar-
se en su conjunto. Si consiste en una combina-
cién de elementos no es valido argumentar que
cada uno por separado es obvio, pues la inven-
cién puede estar en la relacion (caracter técni-
co) entre ellos. La excepcion a esta regla es el
caso de yuxtaposicién en el que los elementos
se combinan sin que haya relacion técnica en-
tre las distintas caracteristicas.

Una composicion novedosa de AB donde Ay B
son conocidos de manera independiente, sera
inventiva si existe un efecto inesperado. Si el
efecto reduce a la suma de los efectos de Ay
B, no habr& nivel inventivo.

En resumen, el examinador debe plantearse las
siguientes preguntas:

-¢estaba un técnico con conocimientos medios
en la materia en condiciones de plantearse el
problema?;

-¢de resolverse en la forma en que se revindica?;

y
-¢de prever el resultado?

Si la respuesta es afirmativa en los tres casos,
no hay nivel inventivo” 3,

Prohibicién de patentar programas de orde-
nador

En el presente proceso la demandante manifies-
ta que con las Resoluciones impugnadas se
viol6 el articulo 15 literal e) de la Decision 486
en virtud de que “(...) el método que se define en
las nuevas reivindicaciones no es un programa
de ordenador como tal, sino un procedimiento
con el que se consigue que determinados ele-
mentos fisicos inter-actien de forma distinta a
la convencional”, “(...) la presente invenciéon NO
es un programa de ordenador, ni de soporte
I6gico como tal debido a que la invencion afecta
el funcionamiento de elementos, siendo una
invencion de caracter técnica en la que se go-
biernan los componentes técnicos para producir
un efecto técnico fuera de lo que seria un pro-

B Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de
Invencion en las Oficinas de Propiedad Industrial de los
Paises de la Comunidad Andina. Secretaria General de
la Comunidad Andina. Organizacién Mundial de la Pro-
piedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Afio
2004. Pags. 76 a 78. Disponible en http://www.comunidad

andina.org/public/patentes/pdf.
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grama, ya que lo que se consigue es evitar que
en el control de la energia eléctrica generada
por un generador sincrono, se evita cuando el
motor funciona a un régimen de bajas revolu-
ciones, que el regulador tenga que detener la
generacion de energia eléctrica y, por lo tanto,
gue se produzcan las variaciones de carga en el
motor que resultarian en un régimen de revo-
luciones inestable del motor”, en tal virtud, el
Tribunal considera oportuno referirse al tema.

Para el efecto, el Tribunal hara referencia a la
interpretacion prejudicial recaida en el proceso
85-1P-2009, patente de invencién: “METODO Y
DISPOSITIVO DE DIAGNOSIS DE FALLO DE
FUNCIONAMIENTO DE UN SENSOR?”, de 2 de
diciembre de 2009.

“El articulo 15 de la Decisién 486, en su literal
e), manifiesta expresamente que los programas
de ordenadores o el soporte l6gico como tales
no son consideradas invenciones, por lo tanto,
y, tomando en cuenta que la norma comunitaria
andina s6lo concede patentes a las invenciones
(ya sean de producto o de procedimiento) los
programas de ordenadores o el soporte légico
como tales no son patentables.

Es necesario aclarar, que de conformidad con
el ordenamiento juridico andino, los programas
de ordenador son objeto de proteccion dentro
del ambito de los derechos de autor, contenidos
en la Decision 351 de la Comision del Acuerdo
de Cartagena. A la que se hara referencia de
manera ilustrativa.

La disposicion del articulo 4 de la Decision 351
incluye, entre las obras objeto de proteccién,
como si se tratase de obras literarias (articulo
23), a los programas de ordenador (literal 1),
entendidos tales programas (Software) como la
expresion de un conjunto de instrucciones me-
diante palabras, cddigos, planes o en cualquier
otra forma que, al ser incorporadas en un dis-
positivo de lectura automatizada, es capaz de
hacer que un ordenador —un aparato electroni-
co o similar capaz de elaborar informaciones—
ejecute determinada tarea y obtenga determina-
do resultado. El programa comprende la docu-
mentacion técnica y los manuales de uso (ar-
ticulo 3).

Los programas de ordenador, en tanto que
obras expresadas por escrito, gozan de la pro-

teccion por el derecho de autor desde su crea-
cion, aunque ésta se haya producido antes de la
fecha de entrada en vigencia de la Decision
(articulo 58).

En el caso de los programas de ordenador, cuya
proteccioén, caso de constituir creaciones origi-
nales, se extiende tanto a los programas operativos
como a los aplicativos, tengan la forma de cédi-
go fuente o de cédigo objeto, su modificaciéon
para la utilizacion correcta (articulo 23), y su
reproduccion, incluso para uso personal, exigen
la autorizacion del titular del derecho, salvo que
se trate de la copia de seguridad (articulo 25).
Sin embargo, la introduccion del programa en la
memoria del ordenador, a los efectos del exclu-
sivo uso personal, no sera un caso de reproduc-
cion ilegal; en cambio, si lo seré& el aprovecha-
miento no consentido del programa por varias
personas, mediante la instalacion de redes, es-
taciones de trabajo u otro procedimiento analo-
go (articulo 26).

Por lo demas, no hay lugar a confundir ambos
objetos de proteccion: como ha sefialado el Tri-
bunal, un mismo programa de ordenador puede
ser utilizado para la elaboracién de varias ba-
ses de datos, y la elaboracion de una base de
datos puede ser el resultado del uso de varios
programas de ordenador.

La norma comunitaria prevé la posibilidad de
que las legislaciones internas de los Paises
Miembros establezcan limitaciones y excep-
ciones a la proteccion por el derecho de autor,
pero somete tales limitaciones y excepciones a
la exigencia de que se trate de usos honrados,
es decir, de usos que no atenten contra la ex-
plotacién normal de las obras y que no cau-
sen perjuicio injustificado a los intereses legiti-
mos del titular o titulares de los derechos (ar-
ticulo 21).

En el orden comunitario, tales limitaciones y
excepciones significan la posibilidad de realizar
licitamente, sin la autorizaciéon del autor y sin el
pago de remuneracion alguna los actos enu-
merados en el articulo 22 de la Decision 351",

En consecuencia, el juez consultante, sobre la
base de las consideraciones emitidas, debera
determinar si la solicitud de la patente de inven-
cién, es en efecto un programa de ordenador o
si por el contrario consiste en una invencion.
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La no patentabiliad de los segundos usos

En virtud de que la parte demandante argumen-
ta que se violo el articulo 21 de la Decisién 486
ya que éste fue “interpretado de forma equivo-
cada (...)", el Tribunal se referira al tema en los
siguientes parrafos.

Para lo anterior, se haréa referencia, asimismo, a
la interpretacion prejudicial recaida en el pro-
ceso 85-IP-2009, patente de invencion: “METO-
DO Y DISPOSITIVO DE DIAGNOSIS DE FALLO
DE FUNCIONAMIENTO DE UN SENSOR”, de 2
de diciembre de 2009.

“La Comisién de la Comunidad Andina estable-
ci6 por medio del articulo 21 de la Decisién 486,
una prohibicion para el otorgamiento de paten-
tes en la Subregion.

Dicha norma, en efecto, excluye de manera ex-
presa la posibilidad de patentamiento de los
productos o procedimientos que gocen ya de la
proteccion que confiere la patente, asi sea “por
el simple hecho de atribuirse un uso distinto al
originalmente comprendido por la patente ini-
cial”. El pretender obtener los beneficios que
otorga la patente para un segundo uso de in-
venciones previamente patentadas, con el ar-
gumento de que es un uso distinto al original-
mente reconocido por la patente inicial, no im-
plica que se satisfaga el requisito esencial de
novedad, toda vez que al existir una patente
previa del invento original, éste ya se encuen-
tra en el estado de la técnica.

La prohibiciéon o exclusién consagrada en el
articulo 21 en comento, contiene como presu-
puestos béasicos a juicio del Organismo, prime-
ramente, la determinacion de que los productos
o los procedimientos para los cuales se requie-
re la nueva proteccién de una patente, se en-
cuentran ya amparados por igual derechoy, en
consecuencia, se han ubicado en el estado de
la técnica por haberse hecho accesibles al pu-
blico.

Al Tribunal le resulta claro, que sélo aquello que
es nuevo puede ser protegido por una patente,
principio incorporado al derecho comunitario
con el objeto de incentivar la investigacion; por
lo que conceder proteccion del Estado a pro-
ductos o procedimientos carentes de novedad,
resultaria atentatorio tanto al propésito sefiala-
do como a la misma funcion social asignada al
Derecho de Propiedad Industrial.

En segundo término, el simple hecho de atri-
buirse un uso distinto al originalmente compren-
dido por la patente inicial, debe ser necesaria-
mente entendido como la consagracion en el
articulo 21 de la Decision 486, del principio de
que no podra reclamarse patente para usos
distintos del invento o de la invencién compren-
didos y protegidos ya por la patente inicial o
primigenia; regla prohibitiva para el otorgamien-
to de patentes de invencion, que este Tribunal
considera como parte de los requisitos estable-
cidos por la referida Decision. (Proceso 89-Al-
2000, publicado en la G.O.A.C. N° 722, de 12
de octubre del 2001, reiterado en el Proceso 01-
Al-2001, G.O.A.C. N° 818, de 23 de julio de 2002,
y Proceso 34-Al-2001, G.O.A.C. N° 839 de 25
de septiembre de 2002).

En consecuencia, el Tribunal manifiesta que el
articulo 21 de la Decisién 486 forma parte, en
razon de su contenido y alcances, de las exclu-
siones a la patentabilidad fijadas también por
los articulos 15 y 20 de ese Régimen Comun;
proscripciones a las cuales, por cierto, se afia-
de la no patentabilidad de segundos usos esta-
blecida por el referido articulo.

Cabe destacar, de la redaccion del articulo 21
de la Decision 486, que la razdn esencial para
no otorgar una nueva patente a un producto o
procedimiento al que se atribuya un uso distinto
al originalmente comprendido en la patente ini-
cial, radica en el hecho de que dicho producto o
procedimiento se encuentre ya comprendido en
el estado de la técnica. Ello llevé a este Orga-
no Jurisdiccional a sefialar que: “(...) ademas
de que el simple hecho de atribuirse un uso dis-
tinto al originalmente comprendido por la paten-
te inicial, no se constituye en posibilidad juridi-
ca para la concesién de una nueva patente, esa
determinacién del derecho comunitario conlle-
va, adicionalmente, la prohibicién a los Paises
Miembros, para el otorgamiento de derechos de
patente para productos o procedimientos com-
prendidos ya en el estado de la técnica y que,
por tal circunstancia, han perdido la virtud de la
novedad, que se constituye en uno de los fun-
damentos basicos para la concesiéon de paten-
tes en el Régimen Comun sobre Propiedad In-
dustrial determinado por la Decision 344”. (Pro-
ceso 01-Al-2001, ya citado). Este criterio es
perfectamente aplicable a la Decisién 486, aho-
ra analizada”.

En consecuencia, en el presente caso, el juez
consultante debera determinar si la patente de
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invencion solicitada constituye o no una patente
de segundo uso.

3.4. TRAMITE DE LA SOLICITUD DE PATEN-
TE: REQUISITOS FORMALES: EXAMEN
DE FORMA, EXAMEN DE PATENTABILI-
DAD: LA DESCRIPCION DE LA INVEN-
CION; LA PRESENTACION DE OBSER-
VACIONES; EXAMEN DE FONDO; RE-
QUISITO DE CLARIDAD DE LAS REIVIN-
DICACIONES.

Requisitos formales; examen de forma

Tomando en cuenta que la Superintendencia de
Industria y Comercio resolvié negar el privile-
gio de patente de invencion a la creacién deno-
minada “UNIDAD DE CONTROL DE SALIDA
PARA GENERADOR SINCRONO”, se estima
adecuado referirse al tramite de la solicitud de
patente, examen de patentabilidad y al requisito
de claridad de las reivindicaciones.

La doctrina y la jurisprudencia establecen la
obligacion de la oficina nacional competente de
realizar un examen de los aspectos formales de
la solicitud de patente, la misma que consiste
en verificar si la solicitud retne o no los requisi-
tos exigidos.

La profesora Alicia Alvarez sefiala que “el exa-
men previo o formal tiene como objetivo verifi-
car si la documentacion presentada cumple con
los requisitos, y permite detectar gruesas fallas
en la solicitud, evitando los perjuicios que oca-
sionaria su deteccion tardia”.**

La autoridad nacional competente, al realizar el
examen previo o de forma, debe limitarse Unica-
mente a verificar si los requisitos formales fue-
ron cumplidos, es decir, que éstos se encuen-
tren contenidos en la solicitud, y no debera
realizar una evaluacion de fondo de la solicitud,
examen que se realiza en una fase posterior.

Requisitos para la solicitud de patentes de
invencién

El articulo 26 de la Decision 486 establece los
requisitos que deben cumplir las solicitudes para
la obtencidn de patentes de invencion, los cua-
les son necesarios e imprescindibles, pues la

% ALVAREZ, Alicia. Como obtener una patente. En: De-
recho de Patentes. Ediciones Ciudad Argentina. Bue-
nos Aires. 1999. p.103.

ausencia de uno de ellos ocasionara que la
solicitud no sea admitida a tramite o que si lo
hubiere sido, no pueda concluir en una decision
de mérito.

La normativa comunitaria contempla que se
efectle una descripcion de la invencioén, el cual
es un requisito de forma que no puede ser omi-
tido en la solicitud porque es la via a través de
la cual los interesados pueden recibir informa-
cién suficiente y completa acerca de las reglas
técnicas que constituyen la invencién. Asimis-
mo, la descripcion constituye un factor relevan-
te al fijar el &mbito de la patente.

La descripcion de la invencion permitira al exa-
minador llevar a cabo el examen de patentabi-
lidad en forma adecuada y llegar a una defini-
cibn mas exacta sobre la novedad, el nivel inven-
tivo y la susceptibilidad de aplicacion industrial
de la invencion.

En el presente proceso, la Superintendencia de
Industria y Comercio, al contestar la demanda,
alegd que “Las reivindicaciones no definen la
materia que se desea proteger mediante la pa-
tente, no son claras, concisas y sustentadas
por la descripcién. En el presente caso no per-
miten conocer qué es lo que estan definiendo,
si se trata de la unidad de control de la salida
de voltaje o el generador sincréonico. Ademas,
afirmé que se trataba de un uso y no un objeto,
lo cual no es procedente”.

La normativa comunitaria contempla, asimismo,
como otro de los requisitos basicos para la
obtencién de una patente que ésta debera con-
tener “una o mas reivindicaciones”.

La doctrina sostiene al respecto que “... en prin-
cipio, las reivindicaciones deben especificar el
invento por si solas, sin necesidad de recurrir a
otros elementos técnicos, como son la descrip-
cion, los dibujos o los ejemplos ... Pero ... que,
en caso de duda, la descripcion y los dibujos
servirdn para interpretarlas; es decir, no nece-
sariamente la reivindicacion define estricta-
mente el limite de la proteccién, sino que ésta
puede ir mas alla si en base a la descripcién
puede interpretarse que la patente protege solu-
ciones similares a la especificamente reivin-
dicada”.*®

5 ALVAREZ, Alicia. “Derecho de Patentes”. Ediciones
Ciudad Argentina, Buenos Aires. 1999, p. 99.
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Asimismo, la doctrina ha precisado la existen-
cia de reivindicaciones de producto, cuando re-
caen sobre una entidad fisica (producto, dispo-
sitivo, maquina, sustancia, composicién) o rei-
vindicaciones de procedimiento, que recaen so-
bre una actividad (procedimiento, método, utili-
zacion). La diferencia esta, segun Carmen Sal-
vador en que “Las reivindicaciones que recaen
sobre una entidad fisica confieren una protec-
cioén ‘absoluta’, es decir, con ellas se protege el
producto cualquiera que sea el procedimiento
de produccion y cualquiera que sea su utiliza-
cion fueran o no conocidos en el momento en
que se solicité la patente...”, en cambio, “... las
reivindicaciones que recaen sobre una actividad
confieren una proteccion ‘relativa’, ya que prote-
gen la actividad reivindicada, pero no los diver-
sos dispositivos u objetos utilizados cuando
éstos son utilizados fuera de la actividad indica-
da. Sin embargo, en las patentes de procedi-
miento, la proteccién se extiende al producto
obtenido directamente a través del procedimiento
patentado, el cual tampoco goza de ‘proteccion
absoluta’, sino que Unicamente esta protegido
cuando ha sido producido mediante el procedi-
miento patentado o por uno equivalente”. 16

Se puede determinar entonces que, la descrip-
cién y los dibujos constantes en la solicitud,
permiten al examinador interpretar mejor las
reivindicaciones, ya que la descripcion de la in-
vencién constituye la memoria descriptiva del
ejercicio investigativo que tuvo como fruto la
invenciéon cuya patente se solicita. El inventor
tiene la tendencia a ampliar excesivamente la
proteccion industrial de su producto o procedi-
miento, razon por la cual las reivindicaciones
gozan de relevancia sobre la descripcion por ser
precisamente las que delimitaran el alcance de
dicha proteccion.

La observancia de los requisitos permitira de-
terminar el “objeto”, caracteristicas principa-
les y demas elementos constitutivos de la in-
vencién cuya patente sea solicitada, siendo
las reivindicaciones una parte fundamental
para determinar el alcance de la solicitud. Una
vez conocido a cabalidad lo que se pretende
patentar, podra determinarse si es 0 no paten-
table.

% SALVADOR, Jovani, Carmen. El ambito de proteccion
de la patente. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, 2002.

En el campo del derecho de patentes, uno de
los temas de mayor relevancia es el de la deter-
minacion, esencia y alcance de una invencion,
cuyas caracteristicas deben constar en un do-
cumento escrito que permita vislumbrar el obje-
to o procedimiento a que hace referencia.

De esta forma, las reivindicaciones constitu-
yen, juridicamente hablando, el elemento de
mayor importancia dentro de una solicitud de
patente, pues en ellas, el examinador técnico
de patentes encontrara los elementos necesa-
rios para determinar lo que se pretende paten-
tar, el alcance de la invencion y su definicion
para efectos de entrar al analisis comparativo
respecto del estado de la técnica. Esto es para
reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel
inventivo.

Segun la normativa andina, articulo 26 de la
Decision 486, “la solicitud para obtener una
patente de invencion se presentara ante la ofici-
na nacional competente y debera contener lo
siguiente: (...) b) La descripciéon”. El articulo 28
euisdem afiade que “La descripcion debera di-
vulgar la invencién de manera suficientemente
clara y completa para su comprensién y para
que una persona capacitada en la materia técni-
ca correspondiente pueda ejecutarla”.

Es decir, la claridad de las reivindicaciones se
refiere a un requisito, una caracteristica esen-
cial, que permite referirse a la descripcién para
interpretar una reivindicacion.

Se ha dicho que “definir una invencion en térmi-
nos funcionales generalmente es permisible,
pero para que quede claro, la descripcion no de-
be contener Unicamente ejemplos de varios ca-
sos que cubran dichos términos funcionales
sino una explicacién del término general que
abarca la generalizacion del término” Y.

Por este requisito fundamental, se persigue que
las reivindicaciones sean definidas de manera
que sean de facil comprensiéon y que se pueda
distinguir lo qué hay en ellas.

En cuanto a la unidad de la invencion, el Tribu-
nal advierte que la solicitud sélo podra referirse

¥ Guia de Procedimientos y estrategias para la solicitud
de patentes en biotecnologia. Genoma, Espafia Paten-
tes. Garrigues Agencia de Propiedad Industrial e Inte-
lectual S.L., 2004. P. 48.
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a una invenciéon o a un grupo de invenciones
relacionadas entre si, de tal manera que confor-
men un Gnico concepto inventivo general o uni-
dad de invencién. Asi lo dispone el articulo 25
de la Decision 486 al indicar:

“La solicitud de patente sélo podra compren-
der una invencién o un grupo de invenciones
relacionadas entre si, de tal manera que con-
formen un Gnico concepto inventivo”.

Examen de patentabilidad

En el presente proceso, realizado el examen de
patentabilidad, se encontré que la invencién no

es patentable, y se solicitd al peticionario para
que se pronunciara sobre las objeciones efec-
tuadas a la solicitud.

En virtud de lo establecido en el articulo 45 y
siguientes de la Decision 486, la oficina nacio-
nal competente realizara el examen de pa-
tentabilidad que comprende, no solamente el
estudio de la patentabilidad de la invencién,
sino también el estudio del cumplimiento de
todos los requisitos establecidos para la conce-
sién de la patente, independientemente de que
se hayan presentado oposiciones. Dentro de
dichos requisitos se encuentra la unidad de
invencion &,

REGIMEN DE LA
DECISION 344

REGIMEN DE LA
DECISION 486

Examen de forma

Articulos 21 — 22
(aspectos formales indicados en la Decision)

Plazo para responder las observaciones que
formule la Oficina Nacional: 30 dias habiles
siguientes a la fecha de la notificacién de las
observaciones. (prorrogable por una sola
vez y por un periodo igual)

Consecuencia: Si el peticionario no presenta
respuesta a las observaciones o no com-
plementa los antecedentes la solicitud se
considera abandonada.

Articulos 38 — 39
(requisitos de forma de que tratan los articu-
los 26y 27)

Plazo para completar los requisitos: dos
meses siguientes a la fecha de la notifica-
cién. (prorrogable por una sola vez y por un
periodo igual).

Consecuencia: Si el solicitante no completa
los requisitos indicados, la solicitud se con-
siderara abandonada y se perdera la prela-
cion.

Publicacién e
intervencion de
terceros

Articulos 23 - 26

La Oficina Nacional publicard la solicitud ,
de conformidad con las disposiciones nacio-
nales, dentro de los dieciocho (18) meses,
contados a partir de la fecha de la solicitud o
de la fecha de prioridad que se hubiese
reivindicado, y una vez terminado el examen
de forma, publicara el aviso de conformidad
con la reglamentacion que al efecto esta-
blezca cada Pais Miembro.

El expediente no podra ser consultado por
terceros mientras no se efectle la referida
publicacion... Una vez efectuada la publica-
cion, el expediente tendra caracter de publico.

Dentro del plazo de treinta dias habiles si-
guientes a la publicacién, quien tenga legiti-
mo interés, podra presentar, por una sola
vez, observaciones fundamentales que pue-
dan desvirtuar la patentabilidad.

Articulos 40 — 43

Transcurridos dieciocho (18) meses con-
tados a partir de la fecha de presentacion de
la solicitud o desde la fecha de prioridad que
se hubiese invocado, el expediente tendra
caracter publico y podra ser consultado,
y la Oficina Nacional ordenara la publica-
cion de la solicitud de conformidad con las
disposiciones nacionales.

El solicitante puede pedir que se realice la
publicaciéon en cualquier momento, siempre
que se hay concluido el examen de forma.

Dentro del plazo de sesenta dias, siguientes
a la publicacion, quien tenga Interés legitimo
podra presentar, por una sola vez, oposicion
fundamentada que pueda desvirtuar la pa-
tentabilidad.

B Es conveniente analizar los cambios normativos que se presentan en relacién con el examen de fondo que realizan las
oficinas de patentes, segin lo ha establecido este Tribunal en el proceso 208-1P-2005, (patente: “NITRATO DE AMONIO DE
PERLAS POROSAS"), mediante el siguiente cuadro comparativo que muestra las diferencias.
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Examen de Fondo

Art. 27.- Vencidos los plazos establecidos en
los articulos 25 o 26, segun fuere el caso, la
oficina nacional competente procedera a
examinar si la solicitud es o no patentable.

Si durante el examen de fondo se encontrase
gue existe la posible vulneracion total o parcial
de derechos adquiridos por terceros o que se
necesitan datos o documentacion adicionales
0 complementarios, se le requerird por escrito
al solicitante para que, dentro del plazo
méaximo de tres meses contados a partir de la
notificacion, haga valer los argumentos y
aclaraciones que considere pertinentes o
presente la informacion o documentacion re-
querida. Si el solicitante no cumple con el
requerimiento en el plazo sefialado, su soli-
citud se considerara abandonada.

Art. 28.- La oficina nacional competente podra
requerir el informe de expertos o de organis-
mos cientificos o tecnolégicos que se conside-
ren idoneos, para que emitan opinion sobre
novedad, nivel inventivo, y aplicaciéon indus-
trial de la invencion. Asimismo, cuando lo esti-
me conveniente, podrd requerir informes de
cualquiera de las oficinas nacionales com-
petentes de los demas Paises Miembros o de
terceros paises.

Art. 44.- Dentro del plazo de seis meses con-
tados desde la publicacion de la solicitud,
independientemente que se hubieren pre--
sentado oposiciones, el solicitante debera
pedir que se examine si la invencion es
patentable. Los Paises Miembros podran
cobrar una tasa para la realizacion de
este examen. Si transcurriera dicho plazo
sin que el solicitante hubiera pedido que
se realice el examen, la solicitud caera en
abandono.

Art. 45.- Si la oficina nacional competente
encontrara que la invencién no es patenta-
ble o que no cumple con alguno de los re-
quisitos establecidos en esta Decision para
la concesion de la patente, lo notificara al
solicitante. Este debera responder a la notifi-
cacion dentro del plazo de sesenta dias con-
tados a partir de la fecha de la natificacion.
Este plazo podra ser prorrogado por una
sola vez por un periodo de treinta dias adi-
cionales.

Cuando la oficina nacional competente esti-
mara que ello es necesario para los fines del
examen de patentabilidad, podra notificar al
solicitante dos o mas veces conforme al
péarrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notifica-
cion dentro del plazo sefialado, o si a pesar
de la respuesta subsistieran los impedimen-
tos para la concesion, la oficina nacional
competente denegaré la patente.

Art. 46.- La oficina nacional competente po-
dra requerir el informe de expertos o de or-
ganismos cientificos o tecnoldgicos que se
consideren idoneos, para que emitan opinién
sobre la patentabilidad de la invencion. Asi-
mismo, cuando lo estime conveniente, podra
requerir informes de otras oficinas de pro-
piedad industrial.

De ser necesario, a efectos del examen de
patentabilidad y a requerimiento de la oficina
nacional competente, el solicitante propor-
cionara, en un plazo que no excedera de 3
meses, uno 0 mas de los siguientes docu-
mentos relativos a una o mas de las solicitu-
des extranjeras referidas total o parcialmente
a la misma invencién que se examina:

a) copia de la solicitud extranjera;

b) copia de los resultados de examenes de
novedad o de patentabilidad efectuados res-
pecto a esa solicitud extranjera;

c) copia de la patente u otro titulo de protec-
cion que se hubiese concedido con base en
esa solicitud extranjera;

d) copia de cualquier resolucion o fallo por el
cual se hubiese rechazado o denegado la
solicitud extranjera; o,

e) copia de cualquier resolucion o fallo por el
cual se hubiese anulado o invalidado la
patente u otro titulo de proteccién concedido
con base en la solicitud extranjera.
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La oficina nacional competente podra reco-
nocer los resultados de los examenes referi-
dos en el literal b) como suficientes para
acreditar el cumplimiento de las condiciones
de patentabilidad de la invencion.

Si el solicitante no presentara los documen-
tos requeridos dentro del plazo sefialado en
el presente articulo la oficina nacional com-
petente denegara la patente.

Art. 47.- A pedido del solicitante, la oficina
nacional competente podra suspender la
tramitacion de la solicitud de patente cuando
algun documento que deba presentarse con-
forme a los literales b) y c) del articulo 46
aun no se hubiese obtenido o estuviese en
tramite ante una autoridad extranjera.

Consecuencia del
Examen Definitivo

Art. 29.- Si el examen definitivo fuere favora-
ble se otorgara el titulo de la patente. Si fue-
re parcialmente desfavorable, se otorgara el
titulo solamente para las reivindicaciones
aceptadas. Si fuere desfavorable se dene-

Art. 48.- Si el examen definitivo fuere favora-
ble, se otorgara el titulo de la patente. Si
fuere parcialmente favorable, se otorgara el
titulo solamente para las reivindicaciones
aceptadas. Si fuere desfavorable se dene-

gara.

gara.

El requisito de unidad de la invencién para la
concesion del privilegio de patente, podra ser
objeto del examen de fondo que realiza la ofici-
na nacional competente en desarrollo del articu-
lo 45, se encuentra previsto expresamente en el
articulo 36 de la Decision 486 que establece, en
su inciso segundo, que “la oficina nacional com-
petente podra en cualquier momento del trami-
te, requerir al solicitante que divida la solicitud
si ella no cumpliera con el requisito de unidad
de invencién”.

Para determinar la unidad de la invencién, la
doctrina ha sefialado que se entendera que
existe tal unidad aun cuando la solicitud con-
tenga reivindicaciones independientes de dis-
tintas categorias, siempre que dichas reivindi-
caciones estén vinculadas y formen parte de un
mismo conjunto inventivo o concepcién inven-
tiva. Se entendera que hay unidad de la inven-
cion en las solicitudes que contengan reivindi-
caciones independientes en las siguientes com-
binaciones, sin que esta lista sea limitativa:

a) Un producto y un procedimiento para la fabri-
cacioén de dicho producto.

b) Un procedimiento y un aparato o medio para
la puesta en préactica de ese procedimiento.

¢) Un producto, un procedimiento para la fabri-
cacioén de dicho producto y un aparato o me-

dio para la puesta en practica de ese pro-
cedimiento.

3.5. MODIFICACION DE LA SOLICITUD DE
PATENTE DE INVENCION.

En el presente caso, la demandante allegé un
nuevo capitulo reivindicatorio. En ese sentido,
se abordara el tema de las modificaciones a la
solicitud de patente de invencion.

Las modificaciones a la solicitud de patente se
realizaran a peticion del solicitante; éstas po-
dran presentarse en cualquier momento del tra-
mite, siempre que no constituyan una amplia-
cion de la proteccién correspondiente a la divul-
gacion contenida en la solicitud inicial, confor-
me lo sefiala el articulo 34 de la Decision 486.

Del analisis de la norma en estudio se generan
dos interrogantes que resulta necesario resol-
ver. Para el efecto se reitera lo expresado en el
Proceso 182-1P-2005, interpretacion prejudi-
cial del 26 de octubre de 2005, publicada en la
G.0O.A.C. No. 1278 de 15 de diciembre de 2005,
a saber:

e ¢ El peticionario puede modificar la solicitud
en cualquier estado del tramite?

e ¢;La modificacion se puede realizar al interpo-
ner un recurso administrativo contra el acto
administrativo que denego la patente?
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Respecto de la primera interrogante, la norma
analizada no determina el tiempo o el plazo
durante el cual el peticionario puede modificar la
solicitud. Como no se establece nada al res-
pecto, y como de los principios en que se so-
porta la normativa sobre patentes no se des-
prende limitacién temporal alguna sobre este
tema, se debe interpretar dicha norma en el
sentido de que el solicitante puede realizar las
modificaciones en cualquier estado del tramite.

En relacién con la segunda interrogante, si bien
es cierto que la norma no dispone nada al res-
pecto, por tratarse de un tema estrictamente
procesal del derecho interno, cuya regulacion
puede variar en las normas adjetivas de los
Paises Miembros, le correspondera al Juez
Consultante evaluar la oportunidad de la modi-
ficacion en relacién con la regulacion de los
recursos en via administrativa.

Sobre el tema se puede citar el criterio reitera-
do por el Tribunal que sefialé: “Por lo demas, la
modificacién a la solicitud de patente puede
realizarse en cualquier estado del tramite, y de-
pendera de lo que disponga el Derecho interno
de los Paises Miembros la posibilidad de que
tal reforma se efectle incluso al interponer un
recurso administrativo contra la denegacion de
la patente. En consecuencia, correspondera al
juez consultante determinar, de acuerdo con las
normas de procedimiento interno que fueren apli-
cables, si laimpugnacién en la via administrati-
va puede fundamentarse, ademas de en mo-
tivos de ilegalidad, en razones de oportunidad o,
en general, en nuevos argumentos o hechos
gue no pudieron ser analizados al momento de
emitir la resolucién inicial”. *°

Por otro lado, la solicitud se modifica a través
de una nueva presentacion de las reivindicacio-
nes, aclarando determinados aspectos de la
descripcion del invento o reformando todo aque-
llo que pueda dar lugar a objeciones totales o
parciales por parte de la Administracion.

Al respecto, este Tribunal ha expresado: “La
Unica limitacion impuesta al solicitante respec-
to de la modificacién consiste en que ésta no

© Proceso 21-IP-2000. Solicitud de Patente: “Procedi-
mientos para preparacion de derivados de Sal de Bilis
humana estimulada por lipasa y para la preparacion de
Composiciones Farmacéuticas que los contiene, publi-
cado en la Gaceta Oficial N° 631, 10 de enero de 2001.

debe implicar una ampliacién del invento o de la
divulgacion contenida en la solicitud presenta-
da. A Contrario sensu, la modificacién de la so-
licitud podra concretar el cinvento o reducir el
alcance de las reivindicaciones, sin importar
cual haya sido la redaccion originariamente pro-
puesta; por lo que aun cuando el cambio sea
sustancial con relacién a las reivindicaciones
iniciales, lo Unico relevante viene a ser que las
nuevas reivindicaciones puedan seguir sien-
do sustentadas racionalmente con fundamento
en la descripcién contenida en la solicitud ini-
cial”?°,

3.6. AUTONOMIA DE LA OFICINA NACIONAL
DE PATENTES PARA TOMAR SUS DECI-
SIONES

Tomando en cuenta que la actora argumento
“(...) la Oficina de Nuevas Creaciones (...) ha
otorgado patentes de invencion a solicitudes
presentadas con anterioridad a la que es mate-
ria de ésta (sic) accién y que se encuentran
dentro del grupo de ‘DISPOSITIVO DE CON-
TROL’, por lo tanto no entendemos el errado
proceder que la entidad ha tenido en las decisio-
nes demandadas (...)", y que la Superintenden-
cia de Industriay Comercio, en su contesta-
cién a la demanda, expresd “Es respetable el
hecho que en otros paises le hayan otorgado la
patente, la Superintendencia es una entidad
autébnoma que puede apartarse de estos otros
casos en donde la patente si fue concedida”, el
Tribunal estima adecuado referirse al tema de la
autonomia de la Oficina Nacional Competente
para tomar sus decisiones.

Sobre el tema es pertinente hacer referencia a
lo expresado por el Tribunal en la interpretacién
prejudicial rendida dentro del proceso 110-IP-
2008:

El sistema adoptado por la Comunidad Andina
se encuentra soportado en la actividad auténo-
ma e independiente de las Oficinas de Patentes
de cada Pais Miembro. Dicha actividad, que
aunque de manera general se encuentra regula-
da por la normativa comunitaria, deja a salvo la
mencionada independencia, y es asi que el ca-
pitulo IV de la Decision 486 regula el tramite de

2 Proceso 25-IP-2002, patente: “IMINODERIVADOS CI-
CLICOS?", publicado en la Gaceta Oficial N° 769, de 24
de mayo de 2002.
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las solicitudes de patentes y los requisitos que
deben contener las mismas, e instaura en ca-
beza de las Oficinas Nacionales Competentes
el procedimiento y el respectivo examen de
patentabilidad.

Dicha autonomia se manifiesta tanto en rela-
cién con decisiones emanadas de otras oficinas
de patentes (principio de independencia), como
en relacion con sus propias decisiones 2,

Sobre el primer tema, el Tribunal ha dicho:

“Si bien las Oficinas Competentes y las deci-
siones que de ellas emanan son independien-
tes, algunas figuras (...) las ponen en contac-
to, (...) sin que lo anterior signifique de ningu-
na manera uniformizar los pronunciamientos
de las mismas 2.

En este sentido, el principio de independencia
de las Oficinas de Patentes significa que éstas
juzgaran la patentabilidad o no de una solicitud
de patente, sin tener en consideracion el anali-
sis realizado en otra u otras Oficinas Compe-
tentes, es decir, el examen realizado por otras
Oficinas no es vinculante para la Oficina de
Patentes del respectivo Pais Miembro.

Sobre el segundo tema, la norma comunitaria
colocé en cabeza de las oficinas nacionales
competentes la obligacion de realizar el exa-
men de patentabilidad, el que es obligatorio y
debe llevarse a cabo aun en el caso de que no
hubiesen sido presentadas observaciones. En
el caso de que sean presentadas observacio-
nes, la oficina nacional competente se pronun-
ciara acerca de ellas asi como acerca de la
concesion o de la patente de invencion.

Asimismo, es pertinente agregar que este exa-
men integral y motivado debe ser autbnomo
tanto en relacién con las decisiones expedidas
por otras oficinas de patentes, como en relacion
con anteriores decisiones expedidas por la pro-
pia oficina, en el sentido de que ésta debe rea-
lizar el examen de patentabilidad analizando
cada caso concreto.

2 En lainterpretacion prejudicial 110-1P-2008, el Tribunal
Comunitario desarrollé lo relativo a la autonomia de la
Oficina de Registro Marcario para tomar sus decisio-
nes, lo cual es aplicable al presente caso.

2 Proceso 71-IP-2007. Interpretacion Prejudicial de 15 de
agosto de 2007, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo
de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007.

Con ello no se esta afirmando que la oficina de
patentes no tenga limites a su actuacién y que
no pueda utilizar como precedentes sus propias
actuaciones, sino que ésta tiene la obligacién
en cada caso de hacer un analisis, teniendo en
cuenta los aspectos y pruebas que obran en
cada tramite.

Con base en estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-
DAD ANDINA,

CONCLUYE:

1. El articulo 14, en concordancia con los ar-
ticulos 16, 18 y 19 de la Decision 486 de la
Comision de la Comunidad Andina contempla
los requisitos indispensables para que las
invenciones “sean de producto o de procedi-
miento, en todos los campos de la tecnolo-
gia”, puedan ser susceptibles de patentabi-
lidad ante las Oficinas Nacionales Compe-
tentes de los Paises Miembros. La novedad,
el nivel inventivo y la susceptibilidad de apli-
cacion industrial son requisitos de obligatoria
observancia para el otorgamiento de una pa-
tente, so pena de nulidad absoluta que podra
declararse a peticion de parte o aln de oficio
por la Oficina Nacional Competente.

2. Laiinvencién, ademas de no ser obvia para un
experto medio, debe ser siempre el resultado
de una actividad creativa del hombre, descar-
tando como invencién la accién propia de la
naturaleza.

3. Lanovedad de la invencién, a que se refiere el
articulo 16 de la misma Decision, consiste en
qgue el invento no esté comprendido en el
“estado de la técnica”, esto es, el conjunto de
conocimientos existentes y de dominio publi-
co accesibles por descripcion escrita u oral,
0 por cualquier otro medio que divulgue el
invento antes de la fecha de presentacion de
la solicitud o de la prioridad reconocida.

4. El articulo 18 de la Decision 486 sefala cla-
ramente lo que debe considerarse como “ni-
vel inventivo” para una persona del oficio nor-
malmente versada en la materia, en el enten-
dido de que la invencidn constituye un paso
mas alla de la técnica existente, con arreglo
al principio de la “no obviedad “, esto es, que
ella no se derive de manera evidente de la
técnica en un momento dado.
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. Dentro del Ordenamiento Juridico Andino no
hay norma especial para resolver sobre el
nivel inventivo de mezclas y/o combinacio-
nes de elementos conocidos. Sin embargo,
lo anterior no implica que el examen de pa-
tentabilidad en los casos de combinacion de
elementos conocidos para generar uno nuevo
pueda hacerse a la ligera; por el contrario, se
debe partir de que si pueden llegar a consti-
tuir una invencion patentable las combina-
ciones si son novedosas, tienen altura inven-
tiva y aplicacion industrial.

. El articulo 15 de la Decision 486, en su literal
e), manifiesta expresamente que los progra-
mas de ordenadores o el soporte légico co-
mo tales no son consideradas invenciones,
por lo tanto, y, tomando en cuenta que la nor-
ma comunitaria andina s6lo concede paten-
tes a las invenciones (ya sean de producto o
de procedimiento), los programas de ordena-
dores o el soporte l6gico como tales no son
patentables.

. En el ordenamiento juridico de la Comunidad
Andina, a diferencia de otros ordenamien-
tos, las invenciones de producto o de proce-
dimiento ya patentadas y, en consecuencia,
integradas en el estado de la técnica, no
pueden ser objeto de nuevas patentes, aun-
gue se atribuya a tales invenciones usos nue-
vos o distintos.

. Las solicitudes para la obtenciéon de patentes
seran presentadas ante la oficina nacional
competente y necesariamente deben cumplir
con todos los requisitos contemplados en el
articulo 26 de la Decisién 486 de la Comisién
de la Comunidad Andina.

. Las reivindicaciones constituyen parte esen-
cial de la respectiva solicitud, debido a que
delimitan el campo de la patente y especifi-
can la regla técnica que se desea patentar,
razones por las cuales éstas deben ser sufi-
cientemente claras y completas.

10.Las solicitudes para obtener patentes de in-

vencién deberan presentarse ante la oficina
nacional competente y deberan contener la
descripcion clara y completa de la invencién
en forma tal que una persona versada en la
materia pueda ejecutarla.

Es decir, se persigue que las reivindicacio-
nes sean definidas de manera que sean de
facil comprension y que se pueda distinguir
lo que hay en ellas.

11.La solicitud para la obtencion de patentes
so6lo podra referirse a una invencién o a un
grupo de invenciones relacionadas entre si,
de tal manera que conformen un Unico con-
cepto inventivo general o unidad de inven-
cion.

12.Las modificaciones a la solicitud de patente
podran presentarse en cualquier momento
del tramite, siempre que no constituyan una
ampliacién de la proteccion correspondiente
a la reivindicacion contenida en la solicitud
inicial, la cual se modifica a través de una
nueva presentacion de las reivindicaciones,
aclarando determinados aspectos de la des-
cripcion del invento o reformando todo aque-
llo que pueda dar lugar a objeciones totales
o parciales por parte de la Administracion.

13.El sistema adoptado por la Comunidad An-
dina se encuentra soportado en la actividad
auténoma e independiente de las Oficinas de
Patentes de cada Pais Miembro. Dicha acti-
vidad, que aunque de manera general se en-
cuentra regulada por la normativa comunita-
ria, deja a salvo la mencionada independen-
cia, y es asi que el capitulo IV de la Deci-
sién 486 regula el tramite de las solicitudes
de patentes y los requisitos que deben con-
tener las mismas, e instaura en cabeza de
las Oficinas Nacionales Competentes el
procedimiento y el respectivo examen de
patentabilidad.

Esta autonomia de la Oficina Nacional Com-
petente para tomar sus decisiones se mani-
fiesta tanto en relacion con decisiones pro-
venientes de otras oficinas de patentes (prin-
cipio de independencia), como con sus pro-
pias decisiones.

De conformidad con el articulo 35 del Tratado de
Creacion del Tribunal de Justicia de la Comuni-
dad Andina, el Juez Nacional consultante, al
emitir el fallo en el proceso interno N° 2008-
00076, debera adoptar la presente interpreta-
cién. Asimismo, debera dar cumplimiento a las
prescripciones contenidas en el parrafo tercero
del articulo 128 del Estatuto vigente.
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Notifiquese al Juez consultante mediante copia
certificada y remitase copia a la Secretaria Ge-
neral de la Comunidad Andina, para su publica-
cion en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Carta-
gena.

José Vicente Troya Jaramillo
PRESIDENTE

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA

Carlos Jaime Villarroel Ferrer
MAGISTRADO

Isabel Palacios Leguizamon
SECRETARIA

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co-
pia del original que reposa en el expediente de
esta Secretaria. CERTIFICO.-

Isabel Palacios L.
SECRETARIA

PROCESO 47-1P-2012

Interpretacién prejudicial de oficio de los articulos 134 literalesa)y b) y 136
literal a) de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, con
fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la Republica
de Colombia, Salade lo Contencioso Administrativo, Seccién Primera.
Actor: Sociedad LA SIBARITA S.A. Marca: “CAFE CON ALMA SIBARISTA”
(mixta). Expediente Interno N° 2010-00266.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-
DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a
primero de junio del afio dos mil doce.

En la solicitud sobre interpretacion prejudicial
formulada por el Consejo de Estado de la Repu-
blica de Colombia, Sala de lo Contencioso Ad-
ministrativo, Seccion Primera.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretacion prejudi-
cial y de sus anexos se desprende que los
requisitos exigidos por el articulo 33 del Tratado
de Creacion del Tribunal y 125 de su Estatuto
fueron cumplidos, por lo que su admision a tra-
mite fue considerada procedente por auto de
veintitrés (23) de mayo de 2012.

1. ANTECEDENTES

1.1. Las partes

Demandante: la sociedad LA SIBARITA S.A.
Demandada: LA NACION COLOMBIANA, SU-
PERINTENDENCIA DE INDUSTRIAY COMER-
ClO.

Tercero interesado: la sociedad CAFE CON
ALMA COLOMBIA S.A. C.I.

1.2. Actos demandados

La sociedad LA SIBARITA S.A. plantea que se
declare la nulidad de las siguientes resolucio-
nes administrativas:

- Resolucién No. 20812 de 29 de abril de 2009,
por medio de la cual la Jefe de la Divisién de
Signos Distintivos de la Superintendencia de
Industria y Comercio resolvié declarar in-
fundada la oposicion formulada por la socie-
dad LA SIBARITA S.A.; y, en consecuencia,
conceder el registro del signo “CAFE CON
ALMA SIBARISTA” (mixto), solicitado por la
sociedad CAFE CON ALMA COLOMBIA S.A.
C.l., para distinguir productos comprendidos
en la clase 30 de la Clasificacion Internacio-
nal de Niza.

- Resolucion No. 32026 de 30 de junio de 2009,
por medio de la cual la Jefe de la Divisién de
Signos Distintivos de la Superintendencia de
Industria y Comercio resolvid el recurso de
reposicién y confirmé la decision anterior.
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- Resolucion No. 38566 de 30 de julio de 2009,
por medio de la cual el Superintendente Dele-
gado para la Propiedad Industrial resolvio el
recurso de apelacion y confirmé la decisién
contenida en la Resolucion No. 20812 de 29
de abril de 2009.

1.3. Hechos relevantes

Del expediente remitido por el Consejo de Esta-
do de la Republica de Colombia, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Seccion Primera,
han podido ser destacados los siguientes as-
pectos:

a) Los hechos

Entre los principales hechos considerados re-
levantes en esta causa se encuentran los si-
guientes:

- El 15 de agosto de 2008, la sociedad CAFE
CON ALMA COLOMBIA S.A. C.I. solicit6 el
registro del signo “CAFE CON ALMA SIBA-
RISTA” (mixto), para distinguir productos com-
prendidos en la clase 30 de la Clasificacion
Internacional de Niza.

- El 31 de octubre de 2008, el extracto de la
solicitud de registro fue publicado en la Ga-
ceta de la Propiedad Industrial No. 597.

- Lasociedad LA SIBARITA S.A. formulé opo-
sicion a la solicitud de registro. Se funda-
menté en el registro previo de su marca “Sl-
BARITA” (denominativa), para proteger pro-
ductos comprendidos en la clase 30 de la
Clasificacion Internacional de Niza.

- EI 29 de abril de 2009, la Jefe de la Division
de Signos Distintivos de la Superintendencia
de Industria y Comercio expidio la Resolu-
cién No. 20812, por medio de la cual resolvié
declarar infundada la oposicién formulada por
la sociedad LA SIBARITA S.A.;y, en conse-
cuencia, conceder el registro del signo “CAFE
CON ALMA SIBARISTA”" (mixto), solicitado
por la sociedad CAFE CON ALMA COLOM-
BIA S.A. C.I., para distinguir productos com-
prendidos en la clase 30 de la Clasificacién
Internacional de Niza.

- La sociedad LA SIBARITA S.A., dentro del
término legal, interpuso el recurso de reposi-
cién y en subsidio el de apelacion en contra
de la Resolucion mencionada.

- EI 30 de junio de 2009, la Jefe de la Divisién
de Signos Distintivos de la Superintendencia

de Industria y Comercio expidi6 la Resolu-
cion No. 32026 por medio de la cual atendid
el recurso de reposicién y confirmé la deci-
sion anterior.

- EIl 30 de julio de 2009, el Superintendente
Delegado para la Propiedad Industrial expidié
la Resolucion No. 38566, por medio de la
cual atendio el recurso de apelacién y confir-
mo la decisidén contenida en la Resolucion
No. 20812 de 29 de abril de 2009, quedando
de esta manera agotada la via gubernativa.

b) Fundamentos de la Demanda

La sociedad LA SIBARITA S.A., en su escrito
de demanda expresa, en lo principal, los si-
guientes argumentos:

“Es errénea la decision de la Superintenden-
cia, por cuanto desconoci6 las reglas que
guian el andlisis de confundibilidad entre mar-
cas, que de haberse seguido, hubiese deter-
minado que la marca registrada Café con
Alma SIBARISTA (mixta), resulta similar-
mente confundible con la marca previamente
registrada SIBARISTA, para identificar los
mismos productos de la clase 32 (sic) de la
Clasificacion Internacional”.

- “(...) al contrario de lo referido por la Super-
intendencia en las resoluciones demanda-
das, Sibarista es una expresion que tiene
contenido conceptual propio, al ser la sus-
tantivacion del adjetivo Sibarita, palabra que
como lo acepta la misma Superintendencia,
recogiendo lo afirmado por el Diccionario de
la Real Academia Espafiola, designa a una
persona de gustos refinados, palabra que al
no ser de uso comun, reanen (sic) la calidad
intrinseca de constituir marca”.

- “(...) dentro de la expresién que conforma la
marca Café con Alma Sibarista, la palabra
con mayor relevancia distintiva y caracteristi-
ca es la expresion Sibarista, en tanto que
dentro del conjunto de la expresién es una
calificacion de la expresion Café con Alma,
del cual se dice que es Sibarista, o Sibarita
(...).

- “Tratandose de marcas similarmente con-
fundibles para identificar un mismo tipo de
producto, es evidente el riesgo de confusion
que se podria derivar en el consumidor, con
una consecuente afectacion del derecho que
tiene La Sibarita S.A. sobre su marca, y
sobre la generalidad del mercado (...)".
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c) Contestacion a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comer-
cio, en su contestacion a la demanda, expresa,
en lo principal, los siguientes argumentos:

- “(...) la marca concedida CAFE CON ALMA
DE SIBARISTA (mixta) Clase 30 Internacio-
nal, cuenta con elementos propios, nominati-
vos y gréficos, que la hacen suficientemente
distintiva, en relacién con la marca SIBARI-
TA (nominativa) Clase 30 Internacional y de-
MmA&s marcas que existen en el mercado (...)".

- “(...) laresolucion aducida por el actor como
‘contradictoria’, NO es tal, ya que como que-
do (sic) relacionado con anterioridad, la ex-
presion SIBARITA o SIBARITAS, refiere un
concepto determinado, mientras que la ex-
presion contenida en el signo solicitado SlI-
BARISTAS y tal como se afirmoé en las reso-
luciones atacadas, NO refiere un concepto
definido por lo tanto. Si es de fantasia; se
recalca, contrario a lo que sostiene el actor,
SIBARISTAS, NO hace referencia directa a
la expresiéon SIBARITA, NI constituye un ad-
jetivo de dicho sustantivo, NI designa a la
(sic) personas que son SIBARITAS".

- “(...) sise observa con detenimiento la marca
concedida en su conjunto y evitando los frac-
cionamientos (...) es evidente, que dentro de
la marca concedida todos los elementos, no-
minativos y graficos, guardan estrecha re-
lacion, no hay ninguno, gue sobresalga frente
a los otros luego, las razones de derecho
expresadas dentro de las resoluciones con-
trovertidas, estan en direccién correcta”.

d) Tercero Interesado

No obra en el expediente la contestacion a la
demanda por parte de la sociedad CAFE CON
ALMA COLOMBIA S.A. C.I.

CONSIDERANDO:
1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

Que, de conformidad con la disposicion previs-
ta en el articulo 1, literal c, del Tratado de Crea-
cién del Tribunal, las normas cuya interpreta-
cion se solicita, forman parte del ordenamiento
juridico de la Comunidad Andina;

Que, al tenor de la disposicién sefialada en el
articulo 32 del Tratado de Creacion del Tribunal,

en correspondencia con lo establecido en los
articulos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal
es competente para interpretar por via prejudicial
las normas que integran el ordenamiento juridi-
co de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretacion prejudicial fue
admitida a tramite por auto de veintitrés (23) de
mayo de 2012.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO
COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Seccién Primera, de la Repu-
blica de Colombia, ha solicitado interpretacion
prejudicial. No indica qué normas se requiere
que sean interpretadas, sin embargo, mencio-
na que la parte actora invoc6é como violado el
articulo 136 literal a) de la Decision 486 de la
Comision de la Comunidad Andina.

El Tribunal considera que procede la interpre-
tacion de los articulos correspondientes a la
Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina, por haber constatado, en los documen-
tos aparejados al expediente, que la solicitud
relativa al registro del signo “CAFE CON ALMA
SIBARISTA” (mixto), fue presentada el 15 de
agosto de 2008, en vigencia de la Decision 486
mencionada.

Con fundamento en la potestad que deriva del
articulo 34 del Tratado de Creacion del Tribunal
y 126 del Estatuto, que indican que “el Tribu-
nal deberd limitarse a precisar el contenido y
alcance de las normas que conforman el orde-
namiento juridico de la Comunidad Andina, refe-
ridas al caso concreto”, y que al ser estas dis-
posiciones imperativas, que atribuyen al Tri-
bunal Comunitario la facultad de interpretar de
oficio las normas del ordenamiento juridico co-
munitario que estime aplicables al caso con-
creto, se interpretara de oficio los articulos 134
literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisién de
la Decision 486 de la Comision de la Comu-
nidad Andina, por ser pertinentes al presente
caso.

En consecuencia, los textos de las normas a
ser interpretadas son los siguientes:

DECISION 486

“(...)
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DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO
DE MARCAS

Articulo 134.- A efectos de este régimen
constituira marca cualquier signo que sea
apto para distinguir productos o servicios en
el mercado. Podran registrarse como marcas
los signos susceptibles de representacién
grafica. La naturaleza del producto o servicio
al cual se ha de aplicar una marca en ningun
caso sera obstaculo para su registro.

Podréan constituir marcas, entre otros, los si-
guientes signos:

a) las palabras o combinacién de palabras;

b) las imagenes, figuras, simbolos, graficos,
logotipos, monogramas, retratos, etique-
tas, emblemas y escudos;

(.)

Articulo 136.- No podran registrarse como
marcas aquellos signos cuyo uso en el co-
mercio afectara indebidamente un derecho
de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una mar-
ca anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero, para los mismos
productos o servicios, o para productos o
servicios respecto de los cuales el uso de
la marca pueda causar un riesgo de con-
fusién o de asociacion;

C.)".
3. CONSIDERACIONES

El Tribunal procede a realizar la interpretacion
prejudicial solicitada, para lo cual analizara as-
pectos relacionados con:

- Concepto de marca y elementos constituti-
VOs;

- Clases de signos: comparacion entre signos
denominativos y mixtos (con parte denomi-
nativa compuesta);

- Impedimentos para el registro de un signo
como marca: La identidad y la semejanza,;

- Riesgo de Confusion: directa e indirecta y/o
asociacion;

- Reglas para realizar el cotejo marcario;

- Signos descriptivos y evocativos.

- Signos de fantasia.

3.1. CONCEPTO DE MARCA'Y ELEMENTOS
CONSTITUTIVOS.

La Decision 486, en su articulo 134, define a la
marca como “cualquier signo que sea apto pa-
ra distinguir productos o servicios en el merca-
do. Podran registrarse como marcas los signos
susceptibles de representacion grafica”.

La marca es un bien inmaterial constituido por
un signo conformado por palabras o combina-
cién de palabras, imagenes, figuras, simbolos,
graficos, etc., que, susceptibles de represen-
tacion grafica, sirvan para distinguir en el mer-
cado productos o servicios, a fin de que el con-
sumidor o usuario medio los identifique, valore,
diferencie y seleccione sin riesgo de confusién
o error acerca del origen o la calidad del produc-
to o del servicio.

La doctrina ha reconocido, en atencién a la es-
tructura del signo, algunas clases de marcas,
como las denominativas, las graficas y las mix-
tas. En el marco de la Decisién 486 se puede,
sin embargo, constatar la existencia de otras
clases de signos, diferentes a los enunciados,
como los sonidos, los olores, los colores, la
forma de los productos, sus envases o0 envol-
turas, etc., seglin consta detallado en el articu-
lo 134 de la mencionada Decision.

Los elementos constitutivos de una marca.

El requisito de perceptibilidad, que estaba ex-
presamente establecido en la Decisién 344, es-
ta implicitamente contenido en la definicion del
articulo 134 mencionado, toda vez que un signo
para que pueda ser captado y apreciado, es
necesario que pase a ser una expresion mate-
rial identificable, a fin de que al ser aprehendi-
da por medios sensoriales y asimilada por la in-
teligencia, penetre en la mente de los consumi-
dores o usuarios.

La representacion grafica y la distintividad son
los requisitos expresamente exigidos en la De-
cision 486 como elementos esenciales de una
marca.

La susceptibilidad de representacién grafica
consiste en expresiones o descripciones reali-
zadas a través de palabras, graficos, signos
mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que
sus componentes puedan ser apreciados en el
mercado de productos.
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El signo tiene que ser representado en forma
material para que el consumidor, a través de los
sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La
traslacion del signo del campo imaginativo de
su creador hacia la realidad comercial, puede
darse por medio de palabras, vocablos o deno-
minaciones, graficos, signos mixtos, notas, co-
lores, etc.

La caracteristica de distintividad es fundamen-
tal que relina todo signo para que sea suscepti-
ble de registro como marca; lleva implicita la
posibilidad de identificar unos productos o unos
servicios de otros, haciendo viable de esa ma-
nera la diferenciacién por parte del consumidor.
Es entonces distintivo el signo cuando por si
solo sirva para diferenciar un producto o un
servicio sin que se confunda con él o con sus
caracteristicas esenciales o primordiales.

Es importante advertir que la distintividad tiene
un doble aspecto: 1) distintividad intrinseca, me-
diante la cual se determina la capacidad que
debe tener el signo para distinguir productos o
servicios en el mercado; y, 2) distintividad ex-
trinseca, mediante la cual se determina la capa-
cidad del signo de diferenciarse de otros signos
en el mercado.

En este sentido, el literal b) del articulo 135 de
la Decision 486, establece como una causal de
nulidad absoluta del registro de un signo, aque-
llos que carezcan de este elemento fundamen-
tal, la distintividad.

En consecuencia, el Juez Consultante debe
analizar en el presente caso, si el signo “CAFE
CON ALMA SIBARISTA” (mixto), para distinguir
productos comprendidos en la clase 30 de la
Clasificacién Internacional de Niza cumple con
los requisitos del articulo 134 de la Decision
486 de la Comisién de la Comunidad Andina, y
si no se encuentra dentro de las causales de
irregistrabilidad previstas en los articulos 135y
136 de la referida Decision.

3.2. CLASES DE SIGNOS. Comparacion en-
tre signos denominativos y mixtos.

La doctrina ha reconocido varias clases de mar-
cas, como las denominativas, las graficas y las
mixtas, en atencion a la estructura del signo.

En este contexto, tomando en cuenta que las
marcas en controversia son “SIBARITA” (de-

nominativa) y “CAFE CON ALMA SIBARISTA”
(mixta); el Tribunal considera conveniente exa-
minar lo concerniente a las marcas denomina-
tivas y mixtas con parte denominativa compues-
ta, por corresponder a la clase de los signos en
conflicto.

Los signos denominativos, Ilamados tam-
bién nominales o verbales, utilizan expresiones
acusticas o fonéticas, formadas por una o va-
rias letras, palabras o nameros, individual o
conjuntamente estructurados, que integran un
conjunto o un todo pronunciable, que puede o
no tener significado conceptual. Este tipo de
signhos se subdividen en: sugestivos que son
los que tienen una connotacion conceptual que
evoca ciertas cualidades o funciones del pro-
ducto identificado por el signo; y, arbitrarios que
no manifiestan conexién alguna entre su signi-
ficado y la naturaleza, cualidades y funciones
del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su con-
junto, producen en el consumidor una idea so-
bre el signo que le permite diferenciarlo de otros
existentes en el mercado.

Fernandez Novoa ofrece los siguientes crite-
rios, elaborados en torno a la comparacién de
marcas denominativas, aplicables al presente
caso, y que han sido recogidos en varios pro-
nunciamientos del Tribunal, como en el emitido
en el Proceso 01-1P-2005, marca: “LOREX”, pu-
blicado en la G.O.A.C. No. 1185 de 12 de abril
de 2005:

“(...) ha de ser realizada una visién de con-
junto o sintética, operando con la totalidad de
los elementos integrantes, sin descomponer
su unidad fonética y grafica en fonemas o
voces parciales, teniendo en cuenta, por lo
tanto, en el juicio comparativo la totalidad de
las silabas y letras que forman los vocablos
de las marcas en pugna, sin perjuicio de des-
tacar aquellos elementos dotados de espe-
cial eficacia caracterizante, atribuyendo me-
nos valor a los que ofrezcan atenuada fun-
cion diferenciadora.”

“(...) han de considerarse semejantes las
marcas comparadas cuando la silaba ténica
de las mismas ocupa la misma posicion y es
idéntica o muy dificil de distinguir.”

“(...) la sucesion de las vocales en el mismo
orden habla a favor de la semejanza de las
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marcas comparadas porque la sucesion de
vocales asume una importancia decisiva para
fijar la sonoridad de una denominacion.”

“(...) en el analisis de las marcas denomina-
tivas hay que tratar de encontrar la dimension
mas caracteristica de las denominaciones
confrontadas: la dimension que con mayor
fuerza y profundidad penetra en la mente del
consumidor y determina, por lo mismo, la
impresion general que la denominaciéon va a
suscitar en los consumidores.”?

Dentro de los signos denominativos estan los
denominativos compuestos, que son los in-
tegrados por dos o mas palabras, nimeros, etc.
Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No
existe prohibicion alguna para que los signos a
registrarse adopten, entre otras, cualquiera de
estas formas: se compongan de una palabra
compuesta, o de dos o mas palabras, con o sin
significacion conceptual, con o sin el acompa-
flamiento de un grafico (...)". 2

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado:

“En el supuesto de solicitarse el registro co-
mo marca de un signo compuesto, caso que
haya de juzgarse sobre su registrabilidad,
habra de examinarse especialmente la rele-
vancia y distintividad de los vocablos que lo
conforman. Existen vocablos que dotan al
signo de ‘(...) la suficiente carga semantica
gue permita una eficacia particularizadora que
conduzca a identificar el origen empresarial
(...)". (Sentencia del proceso 13-1P-2011). Por
tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda
claramente dar suficiente distintividad al sig-
no, podra ser objeto de registro”. (Proceso
50-IP-2005. Marca: “CANALETA 90”. Inter-
pretacion Prejudicial de 11 de mayo de 2005,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena No. 1217, de 11 de julio de 2005).

Las marcas mixtas se componen de un ele-
mento denominativo (una o varias palabras) y
un elemento grafico (una o varias imagenes). La
combinacioén de estos elementos, al ser apre-

1 FERNANDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL
DERECHO DE MARCAS". Editorial Montecorvo S.A. Es-
pafia 1984. Pags. 199 y SS.

2 Proceso 13-1P-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677,
de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBU-
NAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

ciados en su conjunto, produce en el consumi-
dor una idea sobre la marca que le permite
diferenciarla de las demas existentes en el mer-
cado.

La jurisprudencia indica: “La marca mixta es
una unidad, en la cual se ha solicitado el regis-
tro del elemento nominativo como el grafico,
como uno solo. Cuando se otorga el registro de
la marca mixta se la protege en su integridad y
no a sus elementos por separado”.®

El Juez Consultante, al realizar la comparacion
entre marcas denominativas y mixtas con parte
denominativa compuesta debe identificar, como
ha sido dicho, cual de los elementos prevalece
y tiene mayor influencia en la mente del consu-
midor, si el denominativo o el grafico; pues, de
acuerdo a la doctrina especializada, “en el ana-
lisis de una marca mixta hay que esforzarse por
encontrar la dimension més caracteristica de la
misma: la dimensién que con mayor fuerza y
profundidad penetra en la mente del consumi-
dor; y que, por lo mismo, determina la impresion
general que la marca mixta va a suscitar en los
consumidores”. *

En consecuencia, si en la marca comparada
predomina el elemento verbal, debe procederse
al cotejo de los signos aplicando las reglas que
para ese propésito ha establecido la doctrina y
expresadas anteriormente; y, si por otro lado,
en la misma predomina el elemento grafico fren-
te al denominativo, en principio, no habria lugar
a la confusion entre las marcas, pudiendo éstas
coexistir pacificamente en el ambito comercial.

3.3. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE
UN SIGNO COMO MARCA.

La identidad y la semejanza

Tomando en cuenta que la sociedad CAFE CON
ALMA COLOMBIA S.A. C.I. solicit6 el registro
del signo “CAFE CON ALMA SIBARISTA” (mix-
to), para distinguir productos comprendidos en
la clase 30 de la Clasificacion Internacional de

% Proceso 55-1P-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 821
del 1 de agosto de 2002, disefio industrial: BURBUJA
VIDEO 2000. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMU-
NIDAD ANDINA.

4 Proceso 46-1P-2008. 14 de mayo de 2008, publicada
enla G.0.A.C. No. 1644 de 7 de agosto de 2008. Marca:
“PAN AMERICAN ASSISTANCE” (mixta). TRIBUNAL DE
JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
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Niza y que la sociedad LA SIBARITA S.A. for-
muld oposicion a la solicitud de registro, sobre
la base del registro previo de su marca “SIBARI-
TA” (denominativa), para proteger productos
comprendidos en la clase 30 de la Clasificacién
Internacional de Niza; se hard referencia a la
identidad y la semejanza de un signo con una
marca.

La legislacién andina ha determinado que no
pueden ser objeto de registro como marca los
signos que sean idénticos o similares entre si,
conforme lo establece el literal a) del articulo
136, materia de esta interpretacion prejudicial.

Este Tribunal al respecto ha sefialado:

“La marca tiene como funcién principal la de
identificar los productos o servicios de un
fabricante, con el objeto de diferenciarlos de
los de igual o semejante naturaleza, pertene-
cientes a otra empresa o persona; es decir,
el titular del registro goza de la facultad de
exclusividad respecto de la utilizacion del
signo, y le corresponde el derecho de oponer-
se a que terceros no autorizados por él hagan
uso de la marca”.®

Ha enfatizado ademas en sus pronunciamientos
este Organo acerca del cuidado que se debe
tener al realizar el estudio entre dos signos para
determinar si entre ellos se presenta el riesgo
de confusién o de asociacion. Esto, por cuanto
la labor de determinar si una marca es confundible
con otra, presenta diferentes matices y comple-
jidades, segun que entre los signos en proceso
de comparacion exista identidad o similitud y
segun la clase de productos o de servicios a los
gue cada uno de esos signos pretenda distin-
guir. En los casos en los que las marcas no
s6lo sean idénticas sino que tengan por objeto
individualizar unos mismos productos o servi-
cios, el riesgo de confusion seria absoluto. Cuando
se trata de simple similitud, el examen requiere
de mayor profundidad, con el objeto de llegar a
las determinaciones en este contexto, asi mis-
mo, con la mayor precisién posible.

El Tribunal observa también que la determina-
cién de la confundibilidad corresponde a una

5 Proceso 46-1P-2000, sentencia de 26 de julio del 2000,
G.0O.A.C. N° 594, de 21 de agosto del 2000, marca:
“CAMPO VERDE". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CO-
MUNIDAD ANDINA.

decision del funcionario administrativo o, en su
caso, del juzgador, quienes, han de establecer-
la en base a principios y reglas que la doctrina 'y
la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de
precisar el grado de confundibilidad, la que pue-
de ir del extremo de la similitud al de la identi-
dad.

La jurisprudencia de este Organo Jurisdiccional
Comunitario ha sefialado que para valorar la
similitud marcaria y el riesgo de confusién es
necesario, en términos generales, considerar
los siguientes tipos de similitud:

La similitud ortografica que emerge de la co-
incidencia de letras entre los segmentos a com-
pararse, en los cuales la secuencia de vocales,
la longitud de la o las palabras, el nUmero de
silabas, las raices, o las terminaciones comu-
nes, pueden inducir en mayor grado a que la
confusién sea mas palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos
que al ser pronunciados tienen un sonido simi-
lar. La determinacién de tal similitud depende,
entre otros elementos, de la identidad en la
silaba ténica o de la coincidencia en las raices
0 terminaciones; sin embargo, deben tenerse
también en cuenta las particularidades de cada
caso, con el fin de determinar si existe la posi-
bilidad real de confusién entre los signos con-
frontados.

La similitud ideolégica se produce entre sig-
nos que evocan la misma o similar idea, que
deriva del contenido o del parecido conceptual
de los signos. Por tanto, cuando los signos re-
presentan o evocan una misma cosa, caracte-
ristica o idea, se estaria impidiendo al consumi-
dor distinguir una de otra.

3.4. RIESGO DE CONFUSION: DIRECTA E IN-
DIRECTA Y/O DE ASOCIACION.

Este Organo Jurisdiccional, en su jurispruden-
cia, ha manifestado que no es necesario que el
signo solicitado para registro induzca a error a
los consumidores, sino que es suficiente la exis-
tencia del riesgo de confusién para que se con-
figure la irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusion en
materia marcaria, se refiere a la falta de clari-
dad para poder elegir un bien de otro, a la que
puedan ser inducidos los consumidores por no
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existir en el signo la capacidad suficiente para
ser distintivo”.®

Para establecer la existencia del riesgo de con-
fusién o de asociacion sera necesario determi-
nar si existe identidad o semejanza entre los
signos en disputa, tanto entre si como en rela-
cién con los productos o servicios distinguidos
por ellos, y considerar la situacién de los con-
sumidores o usuarios, la cual variara en funcion
de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la
semejanza de los signos puede dar lugar a dos
tipos de confusién: la directa, caracterizada
porque el vinculo de identidad o semejanza in-
duce al comprador a adquirir un producto o usar
un servicio determinado en la creencia de que
esta comprando o usando otro, lo que implica la
existencia de un cierto nexo también entre los
productos o servicios; y la indirecta, caracteri-
zada porque el citado vinculo hace que el con-
sumidor atribuya, en contra de la realidad de los
hechos, a dos productos o dos servicios que se
le ofrecen, un origen empresarial comun.”

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo
de confusién entre varios signos y los productos
0 servicios que cada una de ellos ampara, se-
rian los siguientes: (i) que exista identidad entre
los signos en disputa y también entre los pro-
ductos o servicios distinguidos por ellos; (i) o
identidad entre los signos y semejanza entre
los productos o servicios; (iii) 0 semejanza en-
tre los signos e identidad entre los productos y
servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y tam-
bién semejanza entre éstos.?

También es importante tener en cuenta que
ademas del riesgo de confusion, que se busca
evitar en los consumidores con la existencia en
el mercado de marcas idénticas o similares, la
Decisién 486 se refiere al denominado «riesgo
de asociacion», en particular, los articulos 136
literales a), b), ¢), d) y h); y 155 literal d).

5 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de
2004, publicada en la G.O.A.C. 1124 de 4 de octubre
de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. TRIBUNAL DE JUS-
TICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

7 Proceso 109-1P-2002, publicado en la G.O.A.C. N°
914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y disefio”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

8 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 891,
de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL
DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sobre el riesgo de asociacion, el Tribunal ha
expresado que “El riesgo de asociacién es la
posibilidad de que el consumidor, que aunque
diferencie las marcas en conflicto y el origen
empresarial del producto, al adquirirlo piense
que el productor de dicho producto y otra empre-
sa tienen una relacion o vinculacién econdmi-
ca".?

En ese sentido, se busca evitar que el consumi-
dor asocie el origen de un producto o servicio a
otro origen empresarial distinto, ya que con la
sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo,
los empresarios se beneficiarian sobre la base
de la actividad ajena.

En lo que respecta a los ambitos de la confu-
sién, el Tribunal ha sentado los siguientes crite-
rios:

“El primero, la confusién visual, la cual radi-
ca en poner de manifiesto los aspectos orto-
graficos, los meramente graficos y los de
forma. El segundo, la confusién auditiva, en
donde juega un papel determinante, la per-
cepcion sonora que pueda tener el consumi-
dor respecto de la denominacién aunque en
algunos casos vistas desde una perspectiva
grafica sean diferentes, auditivamente la idea
es de la misma denominacion o marca. El ter-
cer y ultimo criterio, es la confusion ideo-
l6gica, que conlleva a la persona a relacionar
el signo o denominacién con el contenido o
significado real del mismo, o mejor, en este
punto no se tiene en cuenta los aspectos
materiales o auditivos, sino que se atiende a
la comprensién, o al significado que contie-
ne la expresion, ya sea denominativa o grafi-
ca". 1

3.5. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO
MARCARIO.

Este Organo Jurisdiccional ha acogido en su
jurisprudencia las siguientes reglas originadas
en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el
cotejo entre signos distintivos:

¢ Proceso 70-1P-2008. publicada en la G.O.A.C. N° 1648
de 21 de agosto de 2008, marca “SHERATON". TRIBU-
NAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

© Proceso 48-1P-2004, citando al Proceso 13-IP-97, pu-
blicado en la G.O.A.C. N° 329, de 9 de marzo de 1998,
marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD ANDINA.
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Regla 1.- La confusion resulta de la impre-
sién de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse su-
cesivamente y no simultdneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las seme-
janzas y no las diferencias que existen entre
las marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe
colocarse en el lugar del comprador presunto
y tener en cuenta la naturaleza de los pro-
ductos. !

El Tribunal ha precisado en sus sentencias la
utilidad y aplicacién de los parametros indica-
dos, los cuales pueden orientar a quien los
aplica en la solucion del caso concreto. Dichos
criterios se han resumido en cuatro reglas ba-
sicas que se estiman de gran utilidad en el pro-
ceso de comparacion entre signos distintivos,
asi: 12

“a) La confusién resulta de la impresion
de conjunto despertada por las mar-
cas. Esta primera regla es la que se ha
considerado de mayor importancia, exige
el cotejo en conjunto de la marca, criterio
véalido para la comparacion de marcas de
todo tipo o clase. Esta vision general o
de conjunto de la marca es la impresion
gue el consumidor medio tiene sobre la
misma y que puede llevarlo a confusién
frente a otras marcas semejantes que se
encuentren disponibles en el comercio.

“b) Las marcas deben ser examinadas en
forma sucesivay no simultanea. En la
comparacion marcaria debe emplearse el
método de cotejo sucesivo entre las mar-
cas, esto es, no cabe el analisis simulta-
neo, en razéon de que el consumidor no
analiza simultdneamente las marcas, sino
gue lo hace en forma individualizada.

“c) Quien aprecie la semejanza debera
colocarse en el lugar del comprador
presunto, tomando en cuenta la natu-

% BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS
DE FABRICA Y DE COMERCIO?”, Editorial Robis, Buenos
Aires, 1946. Pag. 351 y ss.

2 Veéase al respecto, entre otras, la Sentencia de 4-IX-
96. Proceso 21-1P-95. Marca “AFLOX”; En G.O.A.C.
No. 233 de 19-XI-96.

raleza del producto. Comoquiera que
quien, en ultimo término, puede ser ob-
jeto de la confusion es la persona que
compra el producto o recibe el servicio,
el juez o administrador, al momento de
realizar el cotejo debe situarse frente a
los productos designados por las marcas
en conflicto como si fuera un consumidor
0 un usuario, para poder evaluar con el
mayor acierto si se presentan entre ellas
similitudes tan notorias que induzcan al
error en la escogencia.

“d) Deben tenerse en cuenta, asi mismo,
mas las semejanzas que las diferen-
cias que existan entre las marcas que
se comparan. La similitud general entre
dos marcas no depende de los elemen-
tos distintos que aparezcan en ellas, sino
de los elementos semejantes o de la
semejante disposicion de esos elemen-
tos.”13, 14,

3.6. SIGNOS DESCRIPTIVOSY EVOCATIVOS.

Signos descriptivos:

En el presente proceso, la sociedad actora ar-
gumento que “(...) al contrario de lo referido por
la Superintendencia en las resoluciones deman-
dadas, Sibarista es una expresion que tiene
contenido conceptual propio, al ser la sustanti-
vacion del adjetivo Sibarita, palabra que como
lo acepta la misma Superintendencia, recogien-
do lo afirmado por el Diccionario de la Real
Academia Espafiola, designa a una persona de
gustos refinados, palabra que al no ser de uso
comun, reunen (sic) la calidad intrinseca de
constituir marca”, en tal virtud, se hara referen-
cia a los signos descriptivos.

El signo descriptivo no tiene poder identifica-
torio, toda vez que se confunde con lo que va a
identificar, sea un producto o un servicio o cua-
lesquiera de sus propiedades o caracteristicas.

B Proceso 49-1P-99, sentencia de 20 de octubre de3
1999. Marca: “AYR”". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
COMUNDAD ANDINA.

¥ Consultar también, al respecto, las Interpretaciones
Prejudiciales contenidas en los Procesos Nos. 01-IP-
87, G.0.A.C. No. 28 de 15-11-88 marca “VOLVQO”, 04-IP-
94 G.O.A.C. No. 189 de 15-1X-95, marca “EDEN FOR
MAN”; y 09-1P-94 G.O.A.C. No. 180 de 10-V-95, marca
“DIDA”.
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La irregistrabilidad de los signos descriptivos
implica a los que designen exclusivamente la
calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar
de origen, la época de produccion u otros datos
caracteristicos o informaciones de los produc-
tos o de los servicios, si tales caracteristicas
son comunes a otros productos o servicios, el
signo no sera distintivo y en consecuencia no
podra ser registrado.

El Tribunal ha sostenido que uno de los méto-
dos para determinar si un signo es descriptivo,
es formularse la pregunta de “como es” el pro-
ducto o servicio que se pretende registrar, “(...)
de tal manera que si la respuesta espontanea-
mente suministrada -por ejemplo por un consu-
midor medio- es igual a la de la designacion de
ese producto, habréa lugar a establecer la natu-
raleza descriptiva de la denominacién” s,

La jurisprudencia ha reconocido que los adjeti-
vos calificativos suelen ser aceptados como mar-
cas, siempre que no tengan una estrecha rela-
cién con los bienes o con los servicios que
pretendan proteger o distinguir. En todo caso,
cabe advertir que en la medida en que estos
signos puedan servir de calificativos para dis-
tintos productos o servicios pertenecientes a
diversas clases, se vera disminuida su capaci-
dad distintiva, por ser factible su utilizacion en
diversos productos o servicios.

Signos evocativos:

En el presente caso, se ha controvertido de que
el signo solicitado a registro es evocativo, en tal
virtud se haré referencia al tema de los signos
evocativos.

En el caso de los signos evocativos, éstos su-
gieren en el consumidor o en el usuario ciertas
caracteristicas, cualidades o efectos del pro-
ducto o servicio, exigiéndole hacer uso de la
imaginacion y del entendimiento para relacio-
nar aquel signo con este objeto.

El Tribunal ha sefalado, a este respecto, que
“Las marcas evocativas o sugestivas no hacen

5 Proceso 27-1P-2001, marca: MIGALLETITA, publicado
en la Gaceta Oficial N° 686, de 10 de julio de 2001,
citando al Proceso 3-1P-95, marca: “CONCENTRADOS
Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado
en la Gaceta Oficial N° 189, de 15 de septiembre de
1995.

relacion directa e inmediata a una caracteris-
tica o cualidad del producto como sucede en las
marcas descriptivas. El consumidor para llegar
a comprender qué productos o servicios com-
prende la marca debe utilizar su imaginacion,
es decir, un proceso deductivo entre la marca o
signo y el producto o servicio”. 16

Se consideran signos evocativos los que po-
seen la capacidad de transmitir a la mente una
imagen o una idea sobre el producto, a través de
llevar a cabo un desarrollo de la imaginacion que
conduzca a la configuracién en la mente del
consumidor, del producto amparado por el dis-
tintivo.

Asi pues, el signo evocativo, a diferencia del
descriptivo, cumple la funcion distintiva de la
marca y, por tanto, es registrable.

No existe un limite exacto para diferenciar los
signos descriptivos de los evocativos y, por tan-
to, correspondera también a la autoridad nacio-
nal en cada caso establecer, al examinar la
solicitud de registro, si ella se refiere auno o a
otro tipo.

En este mismo sentido, ha expresado este Tri-
bunal que:

“Las marcas evocativas son consideradas co-
mo marcas débiles, por cuanto cualquier perso-
natiene el derecho de evocar en sus marcas las
propiedades o caracteristicas de los produc-
tos o de los servicios que van a ser distingui-
dos con aquellas, lo que supone que su titular
deba aceptar o no pueda impedir que otras
marcas evoquen igualmente las mismas propie-
dades o caracteristicas de su marca”. Cabe
ademas recalcar que este tipo de marca es sin
embargo registrable, no asi las denominaciones
genéricas, que son irregistrables para precaver
que expresiones de uso comun o generalizado
puedan ser registradas para asignarlas como
denominacién exclusiva de un producto o de un
determinado.

En efecto, este cumple la funcién distintiva de la
marca y, por lo tanto, es registrable. Sin em-
bargo, entre mayor sea la proximidad del signo
evocativo con el producto o servicio que se pre-
tende registrar, podra ser considerado como un

% |bidem.
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signo marcadamente débil y, en consecuencia,
su titular tendria que soportar el registro de
signos que en algun grado se asemejen a su
signo distintivo. Esto se da en el caso de signos
evocativos que contengan elementos genéricos,
descriptivos o de uso comun. Si bien, estos
elementos otorgan capacidad evocativa al sig-
no, también lo tornan especialmente débil, ya
gue su titular no puede impedir que terceros
utilicen dichos elementos.

Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo
es de fantasia y no hay una fuerte proximidad
con el producto o servicio que se pretende dis-
tinguir. En este evento, el consumidor tendra
gue hacer una deduccion no evidente y, por lo
tanto, la capacidad distintiva del signo es mar-
cadamente fuerte.

De acuerdo a lo anteriormente sefialado, corres-
pondera al juez consultante determinar si el
signo “CAFE CON ALMA SIBARISTA” (mixto),
es un signo evocativo de las caracteristicas,
cualidades o efectos de los productos de la
clase 30, exigiéndose, en consecuencia, hacer
uso de la imaginacion y del entendimiento para
relacionar aquel signo con este objeto.

3.7. LAS MARCAS DE FANTASIA.

En el presente proceso la Superintendencia
de Industriay Comercio argumento que “(...)
la resolucién aducida por el actor como ‘contra-
dictoria’, NO es tal, ya que como quedo (sic)
relacionado con anterioridad, la expresion Sl-
BARITA o SIBARITAS, refiere un concepto de-
terminado, mientras que la expresién contenida
en el signo solicitado SIBARISTAS y tal como
se afirmé en las resoluciones atacadas, NO
refiere un concepto definido por lo tanto. Si es
de fantasia; se recalca, contrario a lo que sos-
tiene el actor, SIBARISTAS, NO hace referen-
cia directa a la expresion SIBARITA, NI consti-
tuye un adjetivo de dicho sustantivo, NI designa
a la (sic) personas que son SIBARITAS”; en tal
virtud, se hace necesario tratar el tema: “las
marcas de fantasia”.

Dentro de las marcas denominativas se encuen-
tra la marca de fantasia, que puede no tener
significado alguno aunque puede sugerir una
idea o concepto.

Para la doctrina es “aquella constituida por una
palabra con significado propio que ha sido elegi-
da para distinguir un producto o servicio y, que

es tal, por no evocarlos ni a éstos ni a ninguna
de sus caracteristicas”. ¥’

Las marcas de fantasia no incitan a la idea del
producto o servicio en si, porque, por lo general,
se trata de palabras sin contenido conceptual,
que no hacen referencia a sus cualidades o
aptitudes ni a su género o especie.

Entre las marcas de fantasia se incluyen las
denominadas evocativas que son consideradas
como las que dan al consumidor una idea sobre
alguna propiedad o caracteristica del producto o
servicio que va a distinguir la marca.

Igualmente, ha sostenido el Tribunal:

“Las denominaciones de fantasia (...) impli-
can la creacion de un vocablo, el mismo que
puede no tener significado alguno. Es asi que
una marca de fantasia gozara generalmente
de un mayor poder distintivo. Por lo tanto, las
marcas de fantasia o caprichosas por ser
elaboracién del ingenio propio de sus titula-
res carecen de connotacién conceptual o sig-
nificado idiomatico, de tal manera que si una
denominacién genérica va acompafiada de
una palabra de fantasia, la posibilidad de que
sea admitido su registro aumenta”. 8

Con base en estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

1. Un signo puede ser registrado como marca,
cuando distingue productos o servicios en el
mercado y reune el requisito de ser suscep-
tible de representacion grafica, de conformi-
dad con lo establecido por el articulo 134 de
la Decision 486 de la Comisién de la Comuni-
dad Andina. Esa aptitud se confirmara si el
sigho, cuyo registro se solicita, no se en-
cuentra comprendido en ninguna de las cau-
sales de irregistrabilidad determinadas por
los articulos 135y 136 de la mencionada De-

¥ OTAMENDI, Jorge. “Derecho de Marcas”. Editorial
Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pag.
26.

B Proceso 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. No. 398
de 10 de septiembre de 1998, marca: “SALTIN” etique-
ta. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD AN-
DINA.
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cision. La distintividad del signo presupone
su perceptibilidad por cualesquiera de los
sentidos.

2. Las marcas denominativas llamadas también
nominales o verbales, utilizan expresiones
acusticas o fonéticas, formadas por una o
varias letras, palabras o nimeros, individual o
conjuntamente estructurados, que integran
un conjunto o un todo pronunciable, que pue-
de o no tener significado conceptual.

Las marcas mixtas se componen de un ele-
mento denominativo (una o varias palabras) y
un elemento grafico (una o varias imagenes).

Al comparar una marca denominativa y una
mixta con parte denominativa compuesta se
determina que si en ésta predomina el ele-
mento verbal, debe procederse al cotejo de
los signos aplicando las reglas que para ese
propdsito ha establecido la doctrina, y esta-
blecidas en esta providencia; y, si por otro
lado, en la marca mixta predomina el elemen-
to gréfico frente al denominativo, no habria,
en principio, lugar a la confusion entre las
marcas, pudiendo éstas coexistir pacifica-
mente en el &mbito comercial.

3. No son registrables los signos que segun lo
previsto en el articulo 136, literal a) de la re-
ferida Decision 486, y en relacion con dere-
chos de terceros, sean idénticos o se ase-
mejen a una marca anteriormente solicitada
para registro o registrada para los mismos
servicios o productos o, para productos o
servicios respecto de los cuales el uso de la
marca pueda causar en el publico un riesgo
de confusién y/o de asociacion. De ello resul-
ta, que no es necesario que el signo solicita-
do para registro induzca a error o a confusion
a los consumidores, sino que es suficiente la
existencia del riesgo de confusion para que
se configure la prohibicién de irregistrabilidad.

4. El riesgo de confusién y/o de asociacion de-
bera ser analizado por la Autoridad Nacional
Competente o por el Juez, segln correspon-
da, sujetandose a las reglas de comparacion
de signos.

5. El signo descriptivo no es distintivo y, por
tanto, no sera registrable como marca si se
limita exclusivamente a informar al consu-
midor o al usuario acerca de las caracteris-
ticas u otros datos del producto de que se

trate, comunes a otros productos del mismo
género.

6. En el ambito de los signos, el evocativo su-
giere en el consumidor o en el usuario ciertas
caracteristicas, cualidades o efectos del ser-
vicio, exigiéndole hacer uso de la imagi-
nacion y del entendimiento para relacionar
aquel signo con este servicio. El signo evo-
cativo cumple la funcion distintiva de la mar-
cay, por tanto, es registrable.

7. Las marcas de fantasia implican la creacion
de un vocablo, el mismo que puede no tener
significado alguno. Esta marca gozara gene-
ralmente de un mayor poder distintivo por ser
elaboracién del ingenio propio de sus titula-
res, por tanto, carecen de connotacion con-
ceptual o significado idiomatico.

De conformidad con el articulo 35 del Tratado de
Creacién del Tribunal de Justicia de la Comuni-
dad Andina, el Juez Nacional consultante, al
emitir el fallo en el proceso interno N° 2010-
00266, debera adoptar la presente interpreta-
cion. Asimismo, debera dar cumplimiento a las
disposiciones contenidas en el péarrafo tercero
del articulo 128 del Estatuto vigente.

Notifiquese al Juez consultante mediante copia
certificada y remitase copia a la Secretaria Gene-
ral de la Comunidad Andina, para su publicacion
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

José Vicente Troya Jaramillo
PRESIDENTE

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA

Carlos Jaime Villarroel Ferrer
MAGISTRADO

Isabel Palacios Leguizamon
SECRETARIA

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA .- La sentencia que antecede es fiel co-
pia del original que reposa en el expediente de
esta Secretaria. CERTIFICO.-

Isabel Palacios L.
SECRETARIA
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PROCESO 98-1P-2011

Interpretacién prejudicial de oficio de los articulos 56 y 58 literales a), c) y d) de la
Decisién 85 de la Comisién del Acuerdo de Cartagenay de la Disposicion
Transitoria Primera de la Decision 344 de la Comision del Acuerdo de Cartagena,
con fundamento en lo solicitado por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1
de lo Contencioso Administrativo de Quito, Republica del Ecuador.

Marca: BODEGAS POMAR (denominativa). Actor: sociedad BODEGAS
POMAR C.A. Proceso interno N° 2771-CS.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-
DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los
seis dias del mes de junio del afio dos mil doce.

VISTOS:

La solicitud de interpretacion prejudicial y sus
anexos, remitida por la Segunda Sala del Tri-
bunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Adminis-
trativo de Quito, Republica del Ecuador relativa
a los articulos 81 y 83 literales a), d) y e) de la
Decisién 344 de la Comision del Acuerdo de
Cartagena, dentro del proceso interno N° 2771-
CS;

El auto de 22 de septiembre de 2011, mediante
el cual este Tribunal decidi6é admitir a tramite la
referida solicitud de interpretacién prejudicial
por cumplir con lo dispuesto en los articulos 32
y 33 del Tratado de Creacion del Tribunal y con
los requisitos establecidos en el articulo 125 del
Estatuto; vy,

Los hechos relevantes sefialados por el con-
sultante, complementados con los documentos
incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: sociedad BODEGAS POMAR C.A.

Demandados: Director Nacional de Propiedad
Industrial, Ministro de Industria, Integracion y
Pesca y Procurador General del Estado de la
Republica del Ecuador.

Tercero interesado: sociedad INSTITUT NATIO-
NAL DES APPELLATION D’'ORIGINE.
b) Hechos.

1. El 20 de diciembre de 1990, la sociedad
BODEGAS POMAR C.A. solicité el registro
como marca del signo BODEGAS POMAR

(denominativo), para distinguir productos
comprendidos en la Clase 33 de la Clasifi-
cacion Internacional de Niza.

2. El extracto de la solicitud fue publicado en la
Gaceta de la Propiedad Industrial N° 317.
Contra dicha solicitud, la sociedad INSTITUT
NATIONAL DES APPELLATION D'ORIGINE
presentd observacion argumentando que di-
cho Instituto aprobé en Francia la denomina-
cién de origen POMMARD.

3. Por Resolucion Administrativa N° 947441 de
13 de diciembre de 1995, el Director Nacio-
nal de Propiedad Industrial, denegé el regis-
tro del signo BODEGAS POMAR (denomi-
nativo) solicitado por la actora, por conside-
rar que “Analizados los escritos, documen-
tos, pruebas presentadas y actuadas, asi
como el informe pericial, podemos determi-
nar que la marca solicitada imita una deno-
minacion de origen legitimamente protegida
(...)". Cita el articulo 82 literal i) de la Deci-
sion 486.

5. De esta manera, la sociedad BODEGAS PO-
MAR C.A. interpuso recurso subjetivo o de
plena jurisdiccién contra la mencionada Re-
solucion Administrativa.

¢) Fundamentos juridicos de la demanda.

La sociedad BODEGAS POMAR C.A. en su
escrito de demanda presenté los siguientes ar-
gumentos:

1. “Francia no es miembro del Pacto Andino y
por lo tanto el registro en ese pais no le con-
fiere derecho de naturaleza alguna en el
Ecuador, teniendo en consideracién que nues-
tra legislacion de patentes y marcas esta
contenida en la Decisién 344 actualmente en
vigencia (...)".
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2. El Director Nacional de Propiedad Industrial
“omite tomar en consideracion pruebas pre-
sentadas oportunamente de las que aparece
gue la marca BODEGAS POMAR se encuen-
tra registrada en otros paises del Pacto Andi-
no y, mas adn, se encuentra en uso puesto
gue los productos que ampara dicha marca
se comercializan, con lo cual se comprueba
que las marcas han coexistido pacificamen-
te”.

3. Que la proteccién que se otorga a una mar-
ca por su origen geografico, debe cumplir
con una serie de requisitos “entre los que se
cuenta el hecho de que su origen sea tan
obvio que trascienda las fronteras del pais
gue otorgue dicho certificado de origen. En el
proceso de Registro de la Marca BODEGAS
POMAR quedé claro y debidamente compro-
bado que la denominacion de origen POMMAR
determinada por el INSTITUT NATIONAL DES
APPELLATION D’ORIGINE, es poco conoci-
da en el Ecuador y en el PACTO ANDINO y
ha coexistido con la denominacion BODE-
GAS POMAR por lo que no ha lugar a que se
rechace la solicitud de registro como marca
de fabrica (sic) solicitada por Bodegas Pomar
C.A".

d) Fundamentos juridicos de la contestacion
a la demanda.

El Ministro de Industrias, Comercio, Integra-
cion y Pesca, contesta la demanda deduciendo
las siguientes excepciones:

1. Legalidad y validez de la Resolucién impug-
nada ya que ésta “guarda conformidad con la
Legislacién vigente en materia de Propiedad
Industrial (...)".

2. Negativa de los fundamentos de la demanda;
“Niego pura, simple, llana y absolutamente
los fundamentos de hecho y de derecho de la
demanda propuesta, por no estar apegados a
la Ley ni ala realidad”.

3. “INTERPRETACION PREJUDICIAL PREVIA. -
De acuerdo con el Art. 29 del Tratado que
crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de
Cartagena, concluido el término de prueba, la
Sala debe suspender el procedimiento y soli-
citar a dicho Tribunal la interpretacion preju-
dicial de los Arts. 81, 82 literal i) y 96 de la
Decisién 344 de la Comision del Acuerdo de
Cartagena”.

El Jefe del Departamento de Defensa Judi-
cial de la Procuraduria General del Estado
y delegado del sefior Procurador, contesta
la demanda manifestando la “Negativa pura y
simple de los fundamentos de hecho y de dere-
cho de la demanda”.

El Director Nacional de Propiedad Indus-
trial, no dio contestacion a la demanda.

e) Tercero interesado.

Lasociedad INSTITUT NATIONAL DES APPE-
LLATION D’ORIGINE, tercero interesado en el
proceso, contesta la demanda argumentando lo
siguiente:

1. Indica en primera instancia el concepto de
una denominacion de origen protegida de
acuerdo a la Decision 344y, cita, de manera
ilustrativa a la Organizaciéon Mundial de la
Propiedad Intelectual.

2. Respecto a la posible proteccién de la deno-
minacion de origen POMMARD “Si es facti-
ble su proteccion por parte de la Direccion
Nacional de la Propiedad Industrial, siempre
que conforme a estas disposiciones se cum-
plan dos requisitos 1) que la denominacién
haya sido denominada como tal en la legis-
lacion interna del pais de procedencia y; 2)
que exista un trato reciproco al respecto (...)".

3. Que de los documentos que constan como
anexos se puede apreciar que “La denomi-
nacion POMMARD, fue decretada como una
denominacion de origen protegida el 11 de
Diciembre de 1936, por el Comité Regional
de Bourgogne, porque precisamente su nom-
bre deriva de las caracteristicas del clima
de la region donde se cultivan los productos
(...). Que laLey N°93 de 26 de Julio de 1993,
establece las reglas de proteccién a todas
las actividades que efectlen bajo ‘denomi-
naciones de origen’ y la proteccion de las
mismas mediante el procedimiento adminis-
trativo de registro”.

3. De acuerdo al articulo 82 literal j) de la Deci-
sion 344 se prohibe el registro de signos que
reproduzcan o imiten una denominacién de
origen protegida, “sin establecer para el efec-
to que tales denominaciones estén sujetas a
la existencia de un acuerdo o convenio pre-
viamente suscrito por el pais del lugar en el
gue se efectue el conflicto marcario”.
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4. Sobre el signo solicitado a registro, el ele-
mento BODEGAS, “es un término genérico,
de uso comuny, en tal virtud, no es suscepti-
ble de apropiacion marcaria (...)" mientras
gue el término POMAR si bien “no es exacta-
mente igual a POMMARD, la diferencia es
minima. En tales circunstancias, es evidente
gue las semejanzas entre las palabras ‘po-
mar’y ‘pommard’ son palmarias, lo cual des-
de un punto de vista estrictamente marcario,
la (sic) hace practicamente iguales”.

5. De igual forma el signo solicitado estaria den-
tro de las causales del literal i) del articulo 72
de la Decision 313 del Acuerdo de Cartagena
ya que “puede inducir a error respecto de la
naturaleza, el modo de fabricacion, las carac-
teristicas e incluso las cualidades de los pro-
ductos a los que estan destinas las marcas
en disputa”.

CONSIDERANDO:

Que, las normas contenidas los articulos 81 y
83 literales a), d) y e) de la Decision 344 de la
Comision del Acuerdo de Cartagena cuya inter-
pretacién ha sido solicitada, forman parte del
ordenamiento juridico de la Comunidad Andina,
conforme lo dispone el literal ¢) del articulo 1 del
Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpre-
tar por via prejudicial las normas que conforman
el ordenamiento juridico comunitario, con el fin
de asegurar su aplicacion uniforme en el terri-
torio de los Paises Miembros, siempre que la
solicitud provenga de un Juez Nacional también
con competencia para actuar como Juez Comu-
nitario, como lo es, en este caso, el Tribunal
Consultante, en tanto resulten pertinentes para
la resolucion del proceso, conforme a lo esta-
blecido por el articulo 32 del Tratado de Crea-
cion del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina (codificado mediante la Decisién 472),
en concordancia con lo previsto en los articulos
2, 4y 121 del Estatuto del Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina (codificado mediante la
Decision 500);

Que, la presentacion de la solicitud de registro
como marca del signo BODEGAS POMAR
(denominativo) fue el 20 de diciembre de 1990,
en vigencia de la Decisién 85 de la Comisién del
Acuerdo de Cartagena, los hechos controverti-

dosy las normas aplicables al caso concreto se
encuentran dentro de la citada normativa, por lo
que, de acuerdo a lo facultado por la norma
comunitaria de oficio se interpretaran los articu-
los 56 y 58 literales a), ¢) y d) de la Decisién 85
de la Comision del Acuerdo de Cartagena y la
Disposicién Transitoria Primera de la Decision
344 de la Comisién del Acuerdo de Cartagena;

yu

Que, las normas objeto de la interpretacion pre-
judicial se transcriben a continuacion.

Decision 344 de la Comisién del Acuerdo
de Cartagena

“(...)
Disposiciones Transitorias

PRIMERA.- Todo derecho de propiedad in-
dustrial validamente concedido de conformi-
dad con la legislacion existente con anteriori-
dad a la fecha de entrada en vigencia de la
presente Decision, subsistira por el tiempo
en que fue concedido. En lo relativo a su uso,
goce, obligaciones, licencias, renovaciones y
prérrogas, se aplicaran las normas conteni-
das en la presente Decision.

(.).

Decisiéon 85 de la Comisién del Acuerdo
de Cartagena

“(...)

Articulo 56.- Podran registrarse como mar-
cas de fabrica o de servicios, los signos que
sean novedosos, visibles y suficientemente
distintivos.

(.

Articulo 58.- No podran ser objeto de regis-
tro como marcas:

a) Las que sean contrarias a las buenas cos-
tumbres o al orden publico o las que pue-
dan engafiar a los medios comerciales o al
publico consumidor, sobre la naturaleza,
la procedencia, el modo de fabricacion, las
caracteristicas o la aptitud para el uso de
los productos o servicios de que se trate;

.
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c) Las denominaciones descriptivas o ge-
néricas, en cualquier idioma y los signos
gue puedan servir para designar la espe-
cie, la calidad, la cantidad, el destino, el
valor o la época de la produccion de los
productos o de la prestacién de servicios;

d) Las palabras que en el lenguaje corriente o
en las costumbres comerciales de los Pai-
ses Miembros se hayan convertido en una
designacion usual de los productos o ser-
vicios de que se trate, y su equivalente en
otros idiomas;

C.)".

1. Aplicacién del ordenamiento juridico co-
munitario en el tiempo.

Con el fin de garantizar la seguridad juridica y la
confianza legitima, la norma comunitaria sus-
tantiva, no surte efectos retroactivos; en conse-
cuencia, las situaciones juridicas concretas se
encuentran sometidas a la norma vigente en el
tiempo de su constitucion. Y si bien la norma
comunitaria nueva, en principio, no es aplica-
ble a las situaciones juridicas originadas con
anterioridad a su entrada en vigencia, procede
su aplicacién inmediata tanto en algunos de los
efectos futuros de la situacion juridica nacida
bajo el imperio de la norma anterior y en los
plazos de vigencia, como en materia procesal.

Por lo que la norma sustancial que se encon-
trare vigente al momento de presentarse la so-
licitud de registro de un signo como marca, sera
la aplicable para resolver si se han cumplido los
requisitos para la concesion o denegatoria del
mismo; y, en caso de impugnacién —tanto en
sede administrativa como judicial— de la reso-
luciéon interna que exprese la determinacion de
la Oficina Nacional Competente sobre la regis-
trabilidad del signo, sera aplicable para juzgar
sobre su legalidad, la misma norma sustancial
del ordenamiento comunitario que se encontra-
ba vigente al momento de haber sido solicitado
el registro marcario.

La nueva normativa, en lo que concierne a la
parte procesal, se aplicara a partir de su entra-
da en vigencia, tanto a los procedimientos por
iniciarse como a los que estan en curso. En es-
te dltimo caso, la nueva norma se aplicara inme-
diatamente a la actividad procesal pendiente y
no, salvo prevision expresa, a la ya cumplida.

Al respecto, el Tribunal ha sefialado que: “si la
norma sustancial, vigente para la fecha de la
solicitud de registro de un signo como marca,
ha sido derogada y reemplazada por otra en el
curso del procedimiento correspondiente a tal
solicitud, aquella norma sera la aplicable pa-
ra determinar si se encuentran cumplidos o no
los requisitos que se exigen para el otorgamien-
to del derecho, mientras que la norma proce-
sal posterior sera la aplicable al procedimien-
to en curso”. (Proceso 38-1P-2002, publicado en
la G.O.A.C. N° 845, de 1 de octubre de 2002,
marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y
PREPAC).

En conclusioén, en el caso de autos la solicitud
de registro del signho BODEGAS POMAR (de-
nominativo) fue presentada el 20 de diciembre
de 1990, en vigencia de la Decisién 85 de la
Comision del Acuerdo de Cartagena. Esta dis-
posicion comunitaria contenia las normas que
fijaban lo concerniente a los requisitos para el
registro de las marcas, asi como las causales
de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto,
es la que debe ser aplicada al asunto bajo exa-
men. En lo referente a las observaciones y su
procedimiento, debera ser aplicada la Decision
313 de la Comision del Acuerdo de Cartagena,
por ser esta la norma vigente al momento de la
presentacion de dichas observaciones.

2. Lamarcay los requisitos para su registro.

Conforme lo establece el articulo 56 de la Deci-
sion 85 de la Comision del Acuerdo de Carta-
gena, los requisitos intrinsecos o de fondo que
debe reunir un signo para que pueda constituir-
se en marca, son: que sea novedoso, visible y
suficientemente distintivo; caracteristicas que
dan al signo la capacidad para identificar y
distinguir en el mercado los productos o servi-
cios producidos o comercializados por una per-
sona de otros idénticos o similares, a fin de que
el consumidor o usuario medio los identifique,
valore, diferencie, seleccione y en su caso los
adquiera sin riesgo de confusién o error acerca
del origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su
titular, al conferirle un derecho exclusivo sobre
el signo distintivo de sus productos o servicios,
como el interés general de los consumidores o
usuarios de dichos productos o servicios, ga-
rantizandoles el origen y la calidad de éstos,
evitando el riesgo de confusién o error, tornando
asi transparente el mercado.
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Los requisitos basicos previstos en el articulo
56 de la Decisién 85, conllevan las siguientes
caracteristicas:

La novedad, o el hecho de que el signo sea
nuevo, no se dirige a que no haya sido utilizado
anteriormente, sino a que sea original en rela-
cién al producto o servicio que va a distinguir,
asi como que sea inconfundible con marcas
registradas o previamente solicitadas para la
misma clase de productos o servicios. Este
requisito ya no es contemplado a partir de la
Decisién 311 de la Comision del Acuerdo de
Cartagena.

No sera novedoso un signo que se identifique
plenamente con las caracteristicas del producto
0 servicio, 0 con otro signo que se encuentre
registrado o que haya sido solicitado con ante-
rioridad.

El Tribunal ha manifestado que “La novedad y
originalidad, que se exige también a los signos
como elementos constitutivos para su protec-
cioén legal, son relativas (...) y asi lo considera
parte de la doctrina. ‘Es verdad que en ocasio-
nes el signo que se emplea como marca es
nuevo y original. Pero no es menos cierto que
en otras ocasiones la marca esta constituida
por una palabra extraida del propio idioma o de
una lengua extranjera. La falta de novedad es
todavia mas palpable cuando se emplea como
marca un signo que ya venia siendo utilizado
como marca para designar productos o servi-
cios de una clase diferente’. (Carlos Fernandez
Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas,
Editorial Montecorvo S. A., Madrid 1984, Pagina
24; también en ese sentido Ricardo Metke y
Alfredo Casado Cervifio). Un signo es novedoso,
no por el hecho de ser desconocido sino porque
requiere que tenga distintivos que lo hagan in-
confundible al compararlo con otras marcas o
servicios ya registrados o anteriormente solici-
tados. Un signo novedoso, en consecuencia,
identifica un producto o un servicio” (Proceso
09-1P-94, publicado en la G.O.A.C. N° 180 de 10
de mayo de 1995, marca: DIDA).

La visibilidad, busca que la marca sea apre-
hensible por medio del sentido de la vista, por
lo que se consideran signos visibles aquellos
referidos a una palabra, a una figura, a un nu-
mero, a un dibujo o0 a un conjunto de cada uno
de ellos y esta dirigida a que el signo pueda ser
identificado por los consumidores. Igualmente

este requisito ya no se contempla a partir de la
Decision 311, toda vez que constituia una limi-
tacion que descartaba la existencia de otros
signos, como los auditivos, olfativos y gusta-
tivos.

La distintividad, es la capacidad que tiene un
signo para individualizar, identificar y diferen-
ciar en el mercado unos productos o servicios
de otros, haciendo posible que el consumidor o
usuario los seleccione y los adquiera. Es consi-
derada como la caracteristica esencial que debe
reunir todo signo para ser registrado como mar-
ca y constituye el presupuesto indispensable
para que cumpla su funcién principal de identifi-
car e indicar el origen empresarial y la calidad
del producto o servicio, sin riesgo de confusion.

Sobre el caracter distintivo de la marca, el tra-
tadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder
0 caracter distintivo es la capacidad intrinseca
que tiene para poder ser marca. La marca, tiene
que poder identificar un producto de otro. Por lo
tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo
que se confunde con lo que se va a identificar,
sea un producto, un servicio o cualesquiera de
sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. “Derecho
de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta
Edicion, Buenos Aires, 2001, p. 27).

Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado
en reiteradas ocasiones que: “El signo distin-
tivo es aquel individual y singular frente a los
demas y que no es confundible con otros de la
misma especie en el mercado de servicios y de
productos. El signo que no tenga estas caracte-
risticas, careceria del objeto o funcién esencial
de la marca, cual es el de distinguir unos pro-
ductos de otros”. (Proceso 19-1P-2000, publica-
doenlaG.0.A.C. N°585 de 20 de julio de 2000,
marca: LOS ALPES).

De lo anteriormente expuesto, el Juez Nacional
tendra que determinar en el presente caso si el
signo BODEGAS POMAR (denominativo) retne
los requisitos de novedad, visibilidad y distin-
tividad y, si ademas, no se encuentra incurso en
las prohibiciones contenidas en el articulo 58 de
la Decision 85.

3. Clases de marcas. Comparacién entre sig-
nos denominativos.

El Tribunal abordara el tema, en virtud a que
los signos en conflicto son denominativos.
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Signos denominativos.

Los signos denominativos llamados también no-
minales o verbales, utilizan expresiones acusti-
cas o fonéticas, formados por una o varias le-
tras, palabras o numeros, individual o conjunta-
mente estructurados, que integran un conjunto
o un todo pronunciable y que pueden o no tener
significado conceptual. Este tipo de signos se
subdividen en: sugestivos que son los que tie-
nen una connotacién conceptual que evoca cier-
tas cualidades o funciones del producto identifi-
cado por el signo; y arbitrarios que no manifies-
tan conexién alguna entre su significado y la
naturaleza, cualidades y funciones del producto
gue va a identificar.

Dentro de los signos denominativos estan los
signos denominativos compuestos, que son aque-
llos que se componen de dos 0 mas palabras.
Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No
existe prohibicion alguna para que los signos a
registrarse adopten, entre otros, cualquiera de
estas formas: se compongan de una palabra
compuesta, o de dos o mas palabras, con o sin
significacion conceptual, con o sin el acompa-
flamiento de un gréfico (...)". (Proceso 13-IP-
2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13
de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA).

Comparacion entre signos denominativos.

En la comparacion entre signos denominativos,
sean denominativos simples o denominativos
compuestos el Tribunal, sobre la base de la
doctrina, Ferndndez Novoa, ha manifestado
gue los signos deben ser observados en con-
junto y con la totalidad de los elementos que lo
integran, sin descomponer su unidad fonética
y gréafica, teniendo en cuenta la totalidad de las
silabas y letras que forman los vocablos de las
marcas en pugna, sin perjuicio de destacar
aquellos elementos dotados de especial efica-
cia diferenciadora, atribuyendo menos valor a
los que disminuyan dicha funcién. Para realizar
esta labor, se considera que el Juez Consul-
tante debera tener presente que:

1. Se consideraran semejantes las marcas
comparadas cuando la silaba ténica de las
mismas ocupa la misma posiciény es idénti-
ca o muy dificil de distinguir.

2. La sucesion de las vocales en el mismo or-
den habla a favor de la semejanza de las mar-
cas comparadas porque la sucesion de voca-

les asume una importancia decisiva para fijar
la sonoridad de una denominacion.

3. En el andlisis de las marcas denominativas
hay que tratar de encontrar la dimension mas
caracteristica de las denominaciones con-
frontadas: la dimensién que con mayor fuerza
y profundidad penetra en la mente del consu-
midor y determina, por lo mismo, la impre-
sion general que la denominacién va a susci-
tar en los consumidores.

El examen de los signos es atribucién exclusiva
del administrador o juez nacional, en su caso,
quienes deben aplicar los criterios elaborados
por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia
comunitaria para la comparacién de todo tipo
de marcas.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo
esta compuesto por una palabray se solicita su
registro, entre los signos ya registrados y el
requerido para registro, puede existir confu-
sion dependiendo de las terminaciones, nimero
de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber
elementos diferenciadores en dicha expresion,
siempre en el entendido de que los productos a
cubrirse sean los mismos. Al cotejar dos mar-
cas denominativas, el examinador debera so-
meterlas a las reglas para la comparacion mar-
caria, y prestara especial atencién al criterio
que sefiala que a los signos se les observara a
través de una vision de conjunto, sin fraccionar
sus elementos.

4. Denominaciones de origen protegidas.
Irregistrabilidad por identidad o similitud
de una marca y una denominacién de
origen protegida. Riesgo de confusién.
Similitud grafica, fonética e ideoldgica.
Reglas para efectuar el cotejo marcario.

Se interpretara el presente tema en virtud a que
el registro del signo solicitado BODEGAS PO-
MARD (denominativo) fue negado por conside-
rarse que era confundible con una denomina-
cién de origen protegida POMMARD.

El Tribunal entiende una denominacion de ori-
gen como una indicacién geografica constitui-
da por la denominacion de un pais, unaregién o
de un lugar determinado, o constituida por una
denominacién que sin ser la de un pais, una re-
gion o un lugar determinado se refiere a un area
geografica determinada, utilizada para designar
un producto originario de ellos y cuya cualidad,
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reputacion u otras caracteristicas se deban ex-
clusiva o esencialmente al medio geografico en
el cual se produce, incluidos los factores natu-
rales y humanos.

En efecto, el Tribunal ha manifestado “El gé-
nero que se constituye por las indicaciones
geogréaficas, contiene como especies a las dis-
tintas figuras afines que gozan de caracteristi-
cas en ocasiones extremadamente similares,
tales como las denominaciones de origen, las
denominaciones de origen indirectas, las indi-
caciones de procedencia, las indicaciones de
origen calificadas, entre otras”. (Proceso 76-IP-
2007, publicado en la G.O.A.C. N° 1557, de 5
de noviembre de 2007, marca: TEQUILA).

Como se tiene dicho, en la presente interpre-
tacion prejudicial sera aplicable la Decision 85
de la Comisién del Acuerdo de Cartagena en lo
referente a los requisitos para el registro de las
marcas, asi como las causales de irregistrabi-
lidad de los signos. El articulo 58 de la mencio-
nada Decision determina que no podran regis-
trarse como marcas, entre otros, los signos que
puedan engafar a los medios comerciales o al
publico consumidor, sobre la naturaleza, la pro-
cedencia, las caracteristicas o la aptitud para
el uso de los productos o servicios de que se
trate.

Por lo tanto, al conocer que las denominaciones
de origen informan al consumidor sobre la pro-
cedencia de los productos, su naturaleza y sus
caracteristicas el Tribunal concluye que de
acuerdo al articulo 58 literal a) no pueden regis-
trarse como marcas aquellos signos que pue-
dan inducir al consumir a error haciéndole pen-
sar que la marca que se pretende registrar, al
sefalar la procedencia de los productos y sus
caracteristicas, constituye una denominacién
de origen. Y, por otro lado, no se pueden regis-
trar signos que sean confundibles con una de-
nominacién de origen.

En este sentido, el juez consultante deberéa de-
terminar dos situaciones:

1. Si el signo solicitado BODEGAS POMAR
puede inducir a confusion al publico consu-
midor sobre su procedencia, su naturaleza,
sus caracteristicas o su aptitud para el uso
de productos o servicios de que se trate ha-
ciendo pensar al consumir de que se trata de
una denominacion de origen;y,

2. Si el signo solicitado BODEGAS POMAR es
confundible con la denominacién de origen
POMMARD.

Finalmente, el Tribunal considera que, para que
concurra la proteccion de las denominaciones
de origen deben tomarse en cuenta los siguien-
tes criterios.

Para que se dé la proteccién de una denomina-
cién de origen “es necesario que exista un con-
trol sobre los productores y los productos que
pueden lanzarse al mercado con la denomina-
cién de que se trate. Ese control debe garanti-
zar no sélo que el producto procede de la zona
determinada, sino que ademas tiene las carac-
teristicas tipicas de los productos procedentes
de ese lugar y para los que se ha concedido la
proteccion”; lo que implica que, conforme lo
prevén los articulos 208 y siguientes de la De-
cisiéon 486, las denominaciones de origen pro-
tegidas deben haber sido reconocidas como
tales por las oficinas nacionales competentes,
“para lo cual debera haberse establecido un
control que asegure que esas denominaciones
son aplicadas solamente a los productos que
relnen las caracteristicas tipicas de las zonas
a las que la denominacién geografica corres-
ponde (...) Hay que destacar, naturalmente,
que (...) el derecho exclusivo no es para una
empresa determinada, sino para todas las em-
presas que elaboran los productos en la zona
geografica de que se trate y respetan las nor-
mas de control para las caracteristicas de tales
productos” (BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO,
Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil. Dere-
cho Mercantil, Derecho de la Competencia y
Propiedad Industrial”; 42 Edicién, Editorial Aran-
zadi S.A., Navarra, 2003, p. 523).

Segun Fernandez-Novoa, “se permite impedir
(...) la utilizacion del nombre geogréafico por
parte de terceros, tanto si se utiliza aislada-
mente, como si se utiliza con ciertos vocablos
que se insertan para localizar la denominacién
geografica y mostrar, de este modo, el verdade-
ro origen de la mercancia. En efecto, si a las
empresas ajenas a la region o localidad respec-
tiva le esta vedado por completo el empleo de la
denominacion geografica, es indudable que la
misma conservara integramente su poder distin-
tivo y su fuerza de atraccién publicitaria en
beneficio del interés econémico nacional y los
intereses de particulares de las correspondien-
tes empresas y productores” (FERNANDEZ-
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NOVOA, Carlos: “La Proteccién Internacional
de las Denominaciones Geograficas”; Editorial
Tecnos, Madrid, 1970, p. 33. Citado en el Pro-
ceso No. 35-1P-98).

Ademas, para que una denominacién de origen
sea protegida debe cumplir con los siguientes
presupuestos 1. Ser originario, es decir perte-
necer a una regién geografica determinada;
2. Qué la pertenencia a esa region de la calidad
al producto; 3. Exclusividad de la regién geogra-
fica; 4. Que el producto protegido como deno-
minacion de origen sea producto de factores,
culturales, naturales y humanos, tanto que cuan-
do se haga mencién a la denominacién de ori-
gen surja en la mente del consumidor la identifi-
cacion del producto; y, 5. La localidad.

Es importante aclarar que, los Paises Miembros
podran reconocer la proteccion de denomi-
naciones de origen o indicaciones geograficas
protegidas en terceros paises, cuando: 1. Dicho
reconocimiento esté previsto en algun conve-
nio del cual el Pais miembro sea parte; 2. Las
denominaciones de origen deben haber sido de-
claradas como tales en sus paises de origen.

De esta manera la normativa comunitaria pro-
hibe el registro de signos como marcas cuando
el signo que se pretende registrar reproduzca,
imite o contenga una denominacion de origen
protegida, para los mismos productos o para
productos diferentes, cuando el uso de dicho
signo pudiera causar un riesgo de confusion o
de asociacion con la denominacién de origen
protegida.

Igualmente, es importante destacar que la iden-
tidad o la semejanza de los signos puede dar
lugar a dos tipos de confusién: la directay la in-
directa. La primera induce al comprador o usua-
rio a que requiera un producto o servicio deter-
minado, creyendo que esta solicitando otro. En
este caso de confusidn, ésta se produce tanto
entre los signos como entre los productos o
servicios. Por su parte, la confusion indirecta
se da por el origen o procedencia de los pro-
ductos o servicios; ya que el consumidor o
usuario cree que los productos o servicios que
ostentan signos confundibles, tienen un origen
empresarial coman.

Con relacién a la determinacién de la confusion
el Tribunal ha sentado los siguientes criterios:
“Laregla esencial para determinar la confusién

es el examen mediante una vision en conjunto
del signo, para desprender cual es la impresion
general que el mismo deja en el consumidor, en
base a un andlisis ligero y simple de éstos,
pues ésta es la forma comun a la que recurre el
consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que
en ningln caso se detiene a establecer en for-
ma detallada las diferencias entre un signo y
otro”. (Proceso 76-1P-2004, aprobado el 4 de
agosto de 2004, marca: ZERIT, citando al Pro-
ceso 18-1P-98, publicado en la G.O.A.C. N° 340
de 13 de mayo de 1998, marca: US TOP). Y
respecto a los ambitos de la confusion el Tribu-
nal, también, ha sentado los siguientes crite-
rios: “El primero, la confusién visual, la cual ra-
dica en poner de manifiesto los aspectos or-
tograficos, los meramente graficos y los de for-
ma. El segundo, la confusion auditiva, en don-
de juega un papel determinante, la percepcion
sonora que pueda tener el consumidor respecto
de la denominacién aunque en algunos casos
vistas desde una perspectiva grafica sean dife-
rentes, auditivamente la idea es de la misma
denominacion o marca. El tercer y ultimo crite-
rio, es la confusién ideologica, que conlleva a la
persona a relacionar el signo o denominacion
con el contenido o significado real del mismo, o
mejor, en este punto no se tiene en cuenta los
aspectos materiales o auditivos, sino que se
atiende a la comprension, o al significado que
contiene la expresién, ya sea denominativa o
gréfica”. (Proceso 76-1P-2004, ya citado, ha-
ciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publica-
do en la G.O.A.C. N° 329 de 9 de marzo de
1998, marca: DERMALEX).

Finalmente, el Tribunal observa que la determi-
nacion del riesgo de confusién corresponde a
una decisién del funcionario administrativo o, en
su caso, del juzgador, quien la determinara con
base a principios y reglas que la doctrina y la
jurisprudencia han sugerido a los efectos de
precisar el grado de confundibilidad, la que va
del extremo de la identidad al de la semejanza.

La jurisprudencia de este Organo Jurisdiccio-
nal Comunitario, basandose en la doctrina, ha
sefialado que para valorar la similitud marcaria y
el riesgo de confusidn es necesario considerar
los siguientes tipos de similitud:

La similitud ortogréafica emerge de la coinci-
dencia de letras entre los segmentos a compa-
rarse, donde la secuencia de vocales, la longi-
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tud de la o las palabras, el nimero de silabas,
las raices, o las terminaciones comunes, pue-
den inducir en mayor grado a que la confusién
sea mas palpable u obvia.

La similitud fonética se da, entre signos que
al ser pronunciados tienen un sonido similar. La
determinacion de tal similitud depende, entre
otros elementos, de la identidad en la silaba
ténica o de la coincidencia en las raices o ter-
minaciones. Sin embargo, deben tomarse tam-
bién en cuenta las particularidades de cada
caso, con el fin de determinar si existe la posi-
bilidad real de confusién entre los signos con-
frontados.

La similitud ideolégica se produce entre sig-
nos que evocan la misma o similares ideas, que
deriva del mismo contenido o parecido concep-
tual de los signos. Por tanto, cuando los signos
representan o evocan una misma cosa, caracte-
ristica o idea, se estaria impidiendo al consumi-
dor distinguir una de otra.

Reglas para efectuar el cotejo de signos
distintivos.

A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional
Competente el estudio sobre la supuesta con-
fusion entre los signos en conflicto, es necesa-
rio tomar en cuenta los criterios elaborados por
los tratadistas Carlos Fernandez-Novoay Pedro
Breuer Moreno que han sido recogidos de ma-
nera reiterada por la jurisprudencia de este Tri-
bunal y que son los siguientes:

1. La confusién resulta de la impresién de con-
junto despertada por los signos, es decir que
debe examinarse la totalidad de los ele-
mentos que integran a cada uno de ellos, sin
descomponer, y menos aun alterar, su uni-
dad fonética y gréfica, ya que “debe evi-
tarse por todos los medios la diseccion de
las denominaciones comparadas, en sus di-
versos elementos integrantes” (Fernandez-
Novoa, Carlos, Ob. Cit. p. 215).

2. En el examen de registrabilidad las marcas
deben ser examinadas en forma sucesiva y
no simultanea, de tal manera que en la com-
paracién de los signos confrontados debe
predominar el método de cotejo sucesivo,
excluyendo el analisis simultaneo, en aten-
cién a que éste Ultimo no lo realiza el consu-
midor o usuario comun.

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

4. Quien aprecie la semejanza debera colocar-
se en el lugar del consumidor presunto, to-
mando en cuenta la naturaleza de los produc-
tos o servicios identificados por los signos en
disputa, que en el caso de las disposiciones
referidas a la Decision 85, aluden a la misma
clase del nomenclator. (Breuer Moreno, Pe-
dro, “Tratado de Marcas de Fabrica y de
Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp.
351y s.s.).

En el cotejo que haga el Juez consultante, es
necesario determinar los diferentes modos en
que pueden asemejarse los signos en disputa e
identificar la posible existencia de similitud gra-
fica, fonética o ideoldgica.

5. Palabras genéricas y de uso comun en la
conformacion de signos marcarios.

Palabras genéricas.

El Tribunal interpretara el tema ya que en el
proceso interno quedd en duda si la expresion
BODEGAS podria ser genérica para el tipo de
productos que distingue.

El Tribunal, al referirse al signo genérico, ha
sostenido que la dimensién genérica de un sig-
no debe apreciarse en concreto, “segun el cri-
terio de los consumidores y la relacion del signo
con el producto que pretende distinguir, con-
siderando las caracteristicas de éste y el no-
menclator de que haga parte”, teniendo pre-
sente que una o varias palabras podran ser
genéricas en relacién con un tipo de productos
0 servicios, pero no en relacion con otros. Ade-
mas, “la dimension genérica de tales palabras
puede desaparecer si, al hacerse parte de un
conjunto, adquieren significado propio y fuerza
distintiva suficiente para ser registradas como
marca”. (Proceso 17-1P-2003, publicado en la
G.0.A.C.N°917, de 10 de abril de 2003, marca:
TUBERIAS Y PREFABRICADOS DE CONCRE-
TO TUBESA S.A)).

Al respecto el Tribunal ha expresado, “(...) para
fijar la genericidad de los signos es necesario
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preguntarse ¢ Qué es?, frente al producto o ser-
vicio de que se trata”, por cuanto si la respues-
ta emerge exclusivamente de la denominacion
genérica, ésta no sera lo suficientemente distin-
tiva en relacién a dicho producto o servicio, no
pudiendo, por tanto, ser registrada como marca.
(Proceso 7-1P-2001, publicado en la G.O.A.C.
N° 661, de 11 de abril de 2001, marca: LASER).

Al momento de realizar el correspondiente exa-
men de registrabilidad no deben tomarse en
cuenta los elementos genéricos, a efectos de
determinar si existe confusion; ésta es una ex-
cepcion al principio de que el cotejo de las
marcas debe realizarse atendiendo a una sim-
ple vision de los signos que se enfrentan. En el
caso de los signos que estén conformados por
palabras genéricas, la distintividad se busca en
el elemento diferente que integra el signo.

Con base a esta jurisprudencia, el Juez solici-
tante debera determinar si el signo BODEGAS
POMAR (denominativo), resultaria genérico o no
con relacion a los productos que distingue; o si,
esta conformado por palabras genéricas y en
gué medida estas hacen que el signo sea consi-
derado como genérico.

Palabras de uso comun.

El Tribunal interpretara el tema ya que en el
proceso interno se cuestiond si la expresion
BODEGAS seria de uso comun para los produc-
tos que distingue.

El Tribunal manifiesta que al crear un signo
distintivo se puede hacer uso de toda clase de
prefijos, sufijos, raices o terminaciones de uso
comun, los que no pueden ser objeto de mono-
polio o dominio absoluto de persona alguna, por
lo que su titular no esta amparado por la ley
para oponerse a que terceros los utilicen, en
combinacion de otros elementos en el disefio de
signos marcarios.

Al efectuar el examen comparativo en esta cla-
se de marcas, no deben tomarse en cuenta las
particulas o palabras de uso general o comun, a
efectos de determinar si existe confusion; ésta
es una excepcioén al principio de que el cotejo
de las marcas debe realizarse atendiendo a una
simple vision de los signos que se enfrentan,
donde el todo prevalece sobre sus componen-
tes. En el caso de las particulas de uso comun,
la distintividad se busca en el elemento diferen-

te que integra el signo y en la condicién de sig-
no de fantasia del conjunto marcario.

La exclusividad del uso, que confiere el derecho
obtenido a través del registro de marcas, des-
carta que particulas, palabras, prefijos o sufijos,
comunes, necesarios o usuales que pertenecen
al dominio publico, puedan ser utilizados Unica-
mente por un titular marcario, porque al ser
esos vocablos usuales, no se puede impedir
que el publico en general los siga utilizando, ha-
cerlo constituira el monopolio del uso de parti-
culas necesarias en beneficio de unos pocos.

También, la jurisprudencia de este Tribunal, ha
reiterado que una marca que contenga una par-
ticula o una palabra de uso comun no puede
impedir su inclusién en marcas de terceros y
fundar, en esa sola circunstancia, la existencia
de confundibilidad, ya que entonces se estaria
otorgando a su titular un privilegio inusitado so-
bre un elemento de uso general o necesario. El
titular de una marca con un elemento de uso
comun sabe que tendra que coexistir con las
marcas anteriores y con las que se han de soli-
citar en el futuro. Esta realidad, necesariamen-
te, tendra efectos sobre el criterio que se apli-
que en el cotejo, por ello se ha dicho que esos
elementos de uso comun son necesariamente
débiles y que los cotejos entre marcas que los
contengan deben ser efectuados con criterio
benevolente. (Proceso 39-1P-2003, publicado
enla G.0O.A.C. N° 965, de 8 de agosto de 2003,
marca: & MIXTA).

Marca débil.

El signo registrado como marca es susceptible
de convertirse en débil cuando alguno de los
elementos que lo integran es de caracter genéri-
co, contiene particulas de uso comun, o evoca
una cualidad del producto o servicio, deviniendo
la marca en débil frente a otras que también
incluyan uno de tales elementos o cualidades
que, por su naturaleza, no admiten apropiaciéon
exclusiva.

Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: “Todo
signo registrado como marca puede hacerse
débil en el mercado de productos o servicios de
que se trate. En efecto, si uno de los elementos
que integran el signo es de caracter genérico o
de uso comun, o si evoca una cualidad del
producto o servicio, el signo se hara débil frente
a otros que también incluyan uno de tales ele-
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mentos o cualidades (...)". (Proceso 99-1P-2004,
de 22 de septiembre de 2004, publicado en la
G.0.A.C.N° 1134, de 11 de noviembre de 2004,
marca: DIGITAL SMOKING).

6. Coexistencia de hecho.

En el presente caso se abordara el tema, en
virtud a que el demandante en el proceso mani-
fiesta que los signos en conflicto coexisten pa-
cificamente en el mercado.

Respecto a la coexistencia de hecho, ésta nace
sobre la base de la jurisprudencia emitida por
este Tribunal y surge de la natural convivencia
de los signos en el mercado, es decir, surge de
la mera coexistencia pacifica de signos o mar-
cas dentro del mercado. Al respecto el Tribunal
ha manifestado “Se trataria al parecer de una
mera ‘coexistencia de hecho’ que no tiene trata-
miento especifico en la legislacion comunitaria,
y que no encaja dentro de los supuestos de la
coexistencia regulada por aquella norma juridi-
ca, la cual permite la suscripcion de convenios
privados entre los titulares de las marcas que
posibilitan la presencia de ellas en el mercado,
pero bajo la condicion de que adopten las previ-
siones necesarias para evitar la confusién en el
publico respecto del origen de los bienes y
servicios (...). La coexistencia de hecho no ge-
nera derechos, ni tiene relevancia juridica en la
direccion de inhibir el estudio de registrabilidad,
ni de hacer inaplicables los analisis del exami-
nador acerca de la confundibilidad”. (Proceso
15-1P-2003, publicado en la G.O.A.C. N° 916 de
2 de abril de 2003, marca: TMOBIL).

7. Autonomia de la Oficina Nacional Com-
petente para adoptar sus resoluciones.

Sobre el tema se transcribe lo expresado por
este Tribunal dentro del proceso 110-IP-2008.
“El sistema de registro marcario que se adopt6
en la Comunidad Andina se encuentra soporta-
do en la actividad autbnoma e independiente de
las Oficinas Competentes en cada Pais Miem-
bro. Dicha actividad, que aunque de manera ge-
neral se encuentra regulada por la normativa
comunitaria, deja a salvo la mencionada inde-
pendencia (...) e instaura en cabeza de las Ofi-
cinas Nacionales Competentes el procedimien-
to y el respectivo examen de registrabilidad.

Dicha autonomia se manifiesta tanto en relaciéon
con decisiones emanadas de otras oficinas de

registro marcario (principio de independencia),
como en relacién con sus propias decisiones”.
(Proceso 110-IP-2008, publicado en la G.O.A.C.
N° 1676, de 5 de diciembre de 2008, marca:
LAN ECUADOR).

Sobre el primer tema, el Tribunal ha dicho: “Si
bien las Oficinas Competentes y las decisiones
que de ellas emanan son independientes, algu-
nas figuras del derecho marcario comunitario
las ponen en contacto, como seria el caso del
derecho de prioridad o de la oposicién de carac-
ter andino, sin que lo anterior signifique de nin-
guna manera uniformizar los pronunciamientos
de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia
de las Oficinas de Registro Marcario significa
que juzgaran la registrabilidad o irregistrabili-
dad de los signos como marcas, sin tener en
consideracion el analisis de registrabilidad o
irregistrabilidad realizado en otra u otras Ofici-
nas Competentes de los Paises Miembros. De
conformidad con lo anterior, si se ha obtenido
un registro marcario en determinado Pais Miem-
bro esto no significa que indefectiblemente se
deberéa conceder dicho registro marcario en los
otros Paises. O hien, si el registro marcario ha
sido negado en uno de ellos, tampoco signifi-
ca que deba ser negado en los demas Paises
Miembros, aln en el caso de presentarse con
base en el derecho de prioridad por haberse
solicitado en el mismo Pais que nego el regis-
tro.” (Proceso 71-1P-2007, publicado en la G.O.
A.C. N° 1553, de 15 de octubre de 2007, mar-
ca: MONARC-M).

Sobre el segundo tema, como se advirtié, la
norma comunitaria colocé en cabeza de las
Oficinas Nacionales de Registro Marcario la
obligacion de realizar el examen de registrabi-
lidad, el que es obligatorio y debe llevarse a
cabo aln en el caso de que no hubiesen sido
presentadas observaciones; en consecuen-
cia, la Autoridad Competente en ningin caso
queda eximida de realizar el examen de fondo
para conceder o negar el registro. En el caso de
que sean presentadas oposiciones, la oficina
nacional competente se pronunciard acerca
de ellas, asi como, acerca de la concesion o de
la denegacion del registro solicitado.

Asimismo, es pertinente agregar que este exa-
men de oficio, integral y motivado debe ser
auténomo tanto en relacién con las decisiones
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proferidas por otras oficinas de registro mar-
cario, como en relacién con anteriores decisio-
nes proferidas por la propia oficina, en el sentido
de que ésta debe realizar el examen de regis-
trabilidad analizando cada caso concreto, es
decir, estudiando el signo solicitado para regis-
tro, las oposiciones presentadas y la informa-
cién recaudada para dicho procedimiento, inde-
pendiente de anteriores analisis sobre signos
idénticos o similares.

Con ello no se esta afirmando que la oficina de
registro marcario no tenga limites a su actua-
cién y que no puede utilizar como precedentes
sus propias actuaciones, sino que la oficina de
registro marcario tiene la obligacion en cada
caso de hacer un analisis de registrabilidad con
las caracteristicas mencionadas, teniendo en
cuenta los aspectos y pruebas que obran en
cada trdmite. Ademas, los limites a la actua-
cion administrativa de dichas oficinas se en-
cuentran dados por la propia norma comunitaria
y las acciones judiciales para defender la lega-
lidad de los actos administrativos emitidos.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

PRIMERO: En principio, con el fin de garanti-
zar la seguridad juridica y la confianza legiti-
ma, la norma comunitaria sustantiva no surte
efectos retroactivos; por tanto, las situaciones
juridicas concretas disciplinadas en ella, se en-
cuentran sometidas, en siy en sus efectos, a la
norma vigente, al tiempo de la presentacion de
la solicitud de registro. La norma comunitaria en
materia procesal se aplicara a partir de su en-
trada en vigencia, a los tramites en curso o por
iniciarse. De hallarse en curso un procedimien-
to, la nueva norma se aplicara inmediatamente
a los tramites procesales pendientes.

La ausencia u omisién de los requisitos de va-
lidez del registro marcario constituye causal
de nulidad del mismo, siempre que correspon-
dan a las consagradas en la norma vigente al
momento de la presentacion de la solicitud de
registro.

En el presente caso, la solicitud de registro del
signo BODEGAS POMAR (denominativo) fue

presentada el 20 de diciembre de 1990, en vi-
gencia de la Decision 85 de la Comision del
Acuerdo de Cartagena, por lo tanto, ésta es la
norma aplicable en todo lo referente al cumpli-
miento de los requisitos de registrabilidad.

SEGUNDO: Segun el articulo 56 de la Decisién
85 de la Comision del Acuerdo de Cartagena, un
signo para que sea registrable como marca debe
cumplir con los requisitos de novedad, visibili-
dad y suficiente distintividad, de conformidad
con los criterios sentados en la presente inter-
pretacién; sin embargo, si bien estos requisitos
son necesarios no son suficientes porque, ade-
mas, el signo no debe estar incurso en ninguna
de las causales de irregistrabilidad establecidas
en el articulo 58 de la mencionada Decision.

TERCERO: Al cotejar marcas denominativas, el
examinador debera someterlas a las reglas para
la comparaciéon marcaria, y prestara especial
atencion al criterio que sefiala que a los signos
se les observara a través de una vision de con-
junto, sin fraccionar sus elementos.

CUARTO: Las denominaciones de origen infor-
man al consumidor sobre la procedencia de los
productos, su naturaleza y sus caracteristicas
el Tribunal concluye que de acuerdo al articulo
58 literal a) no pueden registrarse como mar-
cas aquellos signos que puedan inducir al con-
sumir a error haciéndole pensar que la marca
que se pretende registrar, al sefialar la proce-
dencia de los productos y sus caracteristicas,
constituye una denominacion de origen. Y, por
otro lado, no se pueden registrar signos que
sean confundibles con una denominacion de
origen.

QUINTO: Corresponde a la Administraciony, en
su caso, al Juzgador determinar el riesgo de
confusién con base a principios y reglas elabo-
rados por la doctrina y la jurisprudencia recogi-
dos en la presente interpretacion prejudicial y
que se refieren basicamente a la identidad o a la
semejanza que pudieran existir entre los sig-
nos.

SEXTO: Los signos genéricos al no ser sufi-
cientemente distintivos no son registrables co-
mo marcas a menos que estén conformados por
palabras o figuras que proporcionen una fuerza
expresiva suficiente para dotarlos de capaci-
dad distintiva en relacion con el producto o
servicio de que se trate.
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Al momento de realizar el correspondiente exa-
men de registrabilidad no deben tomarse en
cuenta las palabras genéricas que constituyen
un signo marcario, a efectos de determinar si
existe confusion; ésta es una excepcioén al prin-
cipio de que el cotejo de las marcas debe reali-
zarse atendiendo a una simple vision de los
signos que se enfrentan. En el caso de los ele-
mentos genéricos o de signos que estén con-
formados por palabras genéricas, la distintivi-
dad se busca en el elemento diferente que inte-
gra el signo.

SEPTIMO: Los signos comunes o usuales ca-
recen de suficiente distintividad, cuando consis-
tan exclusivamente en una indicaciéon que en el
lenguaje corriente o en el uso comercial del pais
donde se pretende registrar, sea la designacién
comun o usual de los productos que se busca
proteger por lo que también son irregistrables.
Sin embargo, se debera analizar si el signo esta
conformado por palabras de uso comun, caso
en el cual si dichas palabras estan acompana-
das de otros elementos que le den distintividad,
el signo sera registrable.

OCTAVO: Se considera que, el signo registrado
como marca es susceptible de convertirse en
débil cuando alguno de los elementos que lo
integran es de caracter genérico, contiene pala-
bras de uso comuln o evoca una cualidad del
producto o servicio, deviniendo la marca en débil
frente a otras que también incluyan uno de tales
elementos o cualidades que, por su naturaleza,
no admiten apropiaciéon exclusiva.

NOVENO: La coexistencia de hecho no genera
derechos, ni tiene relevancia juridica en la direc-
cion de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de
hacer inaplicables los analisis del examinador
acerca de la confundibilidad.

DECIMO: El sistema de registro marcario que
adopto la Comunidad Andina se encuentra ba-
sado en la actividad auténoma e independiente
de las Oficinas Competentes en cada Pais Miem-
bro. Esta actividad, aunque generalmente se

encuentra regulada por la normativa comunita-
ria, deja a salvo la mencionada independencia.

Esta autonomia se manifiesta tanto en relacién
con decisiones provenientes de otras oficinas
de registro marcario (principio de independen-
cia), como con sus propias decisiones.

La Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de
lo Contencioso Administrativo de Quito, Repu-
blica del Ecuador, debera adoptar la presente
interpretacién prejudicial cuando dicte senten-
cia dentro del proceso interno N° 2771-CS, de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 35
del Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina y articulo 127 de su
Estatuto, asi como dar cumplimiento a lo pre-
visto en el articulo 128, parrafo tercero, del mis-
mo.

NOTIFIQUESE y remitase copia de la presente
interpretacién prejudicial a la Secretaria Gene-
ral de la Comunidad Andina para su publicacién
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

José Vicente Troya Jaramillo
PRESIDENTE

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA

Carlos Jaime Villarroel Ferrer
MAGISTRADO

Isabel Palacios Leguizamon
SECRETARIA

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co-
pia del original que reposa en el expediente de
esta Secretaria. CERTIFICO.-

Isabel Palacios L.
SECRETARIA
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PROCESO 155-IP-2011

Interpretacién prejudicial del articulo 72 del Acuerdo de Cartagena solicitado por
el Tribunal Administrativo del Norte de Santander, Republica de Colombia; e
interpretacion prejudicial de oficio de los articulos 73, 74y 75 del Acuerdo de

Cartagena. Actor: sociedad GENERAL MOTORS COLMOTORES S.A.
Caso: Programa de liberacion.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-
DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los
seis dias del mes de junio del afio dos mil doce.

VISTOS:

El oficio N° E-486 de 3 de octubre de 2011, con
sus respectivos anexos, recibido en este Tri-
bunal el 4 de octubre de 2011, por medio del
cual la Embajada de Colombia remite a este
Tribunal “Oficio sin nimero con fecha del 22 de
agosto de 2011, librado por el Tribunal Adminis-
trativo del Norte de Santander, en el cual se
solicita al Honorable Tribunal la realizacién de
una Interpretacion Prejudicial en relacion con el
proceso 54-001-23-31-000-2002-01575-00, inicia-
do por la sociedad General Motors Colmotores
S.A. contra la Direccién de Impuestos y Adua-
nas Nacionales — DIAN".

El Oficio de 22 de agosto de 2011 remitido por
la doctora Maria Josefina Ibarra Rodriguez al
Ministro de Relaciones Exteriores, Division de
Asuntos Juridicos de la Republica de Colombia
en el que solicita “se digne dar tramite a la soli-
citud de Interpretacién prejudicial que anexo,
librado en el proceso 54-001-23-31-000-2002-
01575-00, iniciado por la SOCIEDAD GENE-
RAL MOTORS COLMOTORES S.A. contra la
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NA-
CIONALES - DIAN, y dirigido al Honorable Tri-
bunal de Justicia de la Comunidad Andina, con-
forme al contenido en el articulo 61 de la Deci-
sién 184 del Acuerdo de Cartagena”.

El auto de 14 de marzo de 2012, mediante el
cual este Tribunal decidié admitir a tramite la
referida solicitud de interpretacién prejudicial por
cumplir con los articulos 32 y 33 del Tratado de
Creacion del Tribunal y con los requisitos con-
templados en el articulo 125 del Estatuto.

La solicitud que realizé el Tribunal de Justicia al
Tribunal Administrativo del Norte de Santander
para que remita a este Organo Comunitario la

demanda, la contestacién a la demanda y los
actos administrativos demandados.

Los mencionados documentos, remitidos a este
Tribunal, via correo electrénico, el 23 de abril de
2012.

Los hechos sefialados por el consultante, com-
plementados con los documentos incluidos en
anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: sociedad GENERAL MOTORS
COLMOTORES S.A.

Demandada: DIRECCION DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES DE LA REPUBLICA
DE COLOMBIA - DIAN.

b) Antecedentes.

1. En la solicitud de interpretacién, propiamen-
te dicha, “El Tribunal Administrativo de Norte
de Santander atentamente solicita al Honora-
ble Tribunal de la Comunidad Andina (...) que
en ejercicio de la atribucion que le concede el
articulo 28 del Tratado de su Creacion y en
cumplimiento del articulo 63 de su Estatuto,
tenga a bien, mediante la sentencia pertinen-
te interpretar prejudicialmente el Articulo 72
del Acuerdo de Cartagena”.

2. Especificamente, el Tribunal consultante so-
licita que el este Organo Comunitario inter-
prete:

“Puede un pais miembro de la Comunidad
Andina reconocer un derecho particular, apli-
cando de manera directa una norma del Acuer-
do de Cartagena como es el Articulo 72, no
obstante que existiera —para el momento de
aplicacién- norma contraria vigente en su or-
denamiento legal, considerada violatoria del
Acuerdo de Cartagena por parte de la Secre-
taria General del Acuerdo de Cartagena”.
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3. Se informa que “La presente consulta se or-
dené en el proceso radicado niimero 54-001-
21-31-000-2002-01575-00, iniciado por SO-
CIEDAD GENERAL MOTORS COLMOTORES
S.A. (...) contra la DIRECCION DE IMPUES-
TOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN (...)
en el cual se suspendié el tramite del proce-
so hasta tanto se obtenga la interpretacion
prejudicial que por este escrito se solicita

(...)".
¢) Hechos

Los hechos que el Tribunal consultante consi-
dera relevantes:

1. Por medio del articulo 57 de la Ley 633 de
2000, que empezo6 a regir a partir del 1 de
enero de 2001, se cre6 la Tasa Especial de
Servicios Aduaneros, como contraprestacion
por el costo de los servicios aduaneros pres-
tados por la Direccion de Impuestos y Adua-
nas Nacionales DIAN, que seria equivalente
al 1.2 % del valor FOB de los bienes objeto
de importacién. Dicha tasa no seria aplicable
para las importaciones de bienes provenien-
tes directamente de paises con los que tuvie-
ra acuerdo de libre comercio, siempre y cuando
a su vez ofrecieran reciprocidad equivalente.

2. A instancias del gobierno del Ecuador, por
Resoluciones N° 516 de 12 de junio de 2001
y N° 551 de 20 de septiembre de 2001, la
Secretaria General de la Comunidad Andina
considerd que dicha tasa era un gravamen a
las importaciones que afectaba los produc-
tos provenientes de paises de la subregion y
en consecuencia era vulneratoria del articulo
72 del Acuerdo de Cartagena.

3. Por decision de la Corte Constitucional Co-
lombiana mediante sentencia C-992 de 19 de
septiembre de 2001, notificada por edicto el
23 de octubre de 2001, declar6 inexequible la
Tasa Especial de Servicios Aduaneros, y en-
tre las consideraciones que tuvo en cuenta la
Corte es que se asimila a un impuesto adua-
nero de tal manera que la destinacion espe-
cial refiia con la Constitucién Politica, pero
sin que en el estudio constitucional de la
citada ley se hubiera tenido en cuenta la po-
sible vulneracion al Acuerdo de Cartagena.

4. La Direccion de Impuestos y Aduanas de
Colombia, DIAN, hizo efectivo el cobro del

impuesto a las importaciones, como sucedio
en el caso de la demandante, desde el 1 de
enero de 2001, hasta el 23 de octubre de
2001.

5. En esa perspectiva la DIAN, previa peticion
de parte interesada ordené la devolucién de
quienes pagaron la Tasa Especial de Servi-
cios Aduaneros, a partir del dia 23 de octubre
fecha en la cual quedd en firme la sentencia
C-992 de 2001 que declaré inconstitucional
su aplicacién, y la negé a quienes pagaron
antes de esa fecha, bajo la consideracion de
que al no sefialar la Corte Constitucional nin-
gun efecto especial a la sentencia, como las
sentencias de control de constitucionalidad
tienen efecto hacia el futuro, so6lo acepto6 las
devoluciones a quienes pagaron después de
la fecha de ejecutoria de la citada sentencia.

6. En proceso contencioso administrativo se
solicita que se apligue de manera directa y
de forma preeminente el articulo 72 del Acuer-
do de Cartagena, y se ordene la nulidad de
los actos administrativos mediante los cua-
les se nego la devolucién de la tasa pagada
antes de que quedara ejecutoriada la provi-
dencia que declar6 su inexequibilidad.

d) Fundamentos juridicos de la demanda

A través de la Secretaria del Tribunal, se soli-
cité al Tribunal Administrativo de Norte de San-
tander, que se remita a este Tribunal copia de la
demanda, de la contestacion a la demanday de
los actos administrativos acusados. Dichos do-
cumentos fueron recibidos en este Tribunal, via
correo electrénico, el 23 de abril de 2012.

La sociedad GENERAL MOTORS COLMOTO-
RES S.A. en su escrito de demanda argumenta:

1. Como hechos, la demandante senala:

e General Motors Colmotores S.A. efectud
pagos por el valor de $77.146.051 entre el
primero de enero de 2001 y el 31 de julio
de 2001, por concepto de tasa por servi-
cios aduaneros plasmada en el articulo 56
de la ley 633 de 2000, sobre importacio-
nes provenientes de Venezuela, legali-
zadas en la Administracion Aduanera de
Cdcuta.

e El 4 de septiembre de 2001, General Mo-
tors Colmotores S.A. present6 por medio
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de apoderado especial, ante la Administra-
cién Local de Impuestos de Cucuta, solici-
tud de devolucién por pago de lo no debido
por el monto de $77.146.051, correspon-
diente a la tasa por servicios aduaneros
cancelada en las importaciones proceden-
tes de Venezuela.

e Por Resolucion N° 001 de 16 de octubre de
2001, la Division de Recaudacion, Grupo
Interno de Trabajo de Devoluciones deci-
dié no acceder a la solicitud de devolucion
del pago de lo no debido por concepto de
la tasa aduanera.

e Contra dicha Resolucién, General Motors
Colmotores S.A. present6 recurso de re-
consideracion.

e Elrecurso de reconsideracion fue resuelto
mediante Resolucién N° 008 de 29 de ma-
yo de 2002, emitida por la Divisién Juridica
de la Administracion Local de Impuestos
de Cdcuta, la que confirm6 en todas sus
partes la Resolucion impugnada.

2. Seviol6 la Ley 8 de 1973, mediante la cual se

aprobo el Acuerdo de Cartagena. Afirma que
el proceso de integracion andino esta inves-
tido de una supranacionalidad de donde se
deriva la aplicacién de los principios de apli-
cacion directa, inmediata y prevalencia del
derecho comunitario, razén por la cual se de-
be dar aplicacion preferente a normas de de-
recho comunitario frente a normas de dere-
cho interno de los paises miembros. En el
caso concreto se debian aplicar los articulos
71,72y 75 del Acuerdo de Cartagena.

. El concepto de gravamen no se limita al crite-
rio técnico tributario que lo restringe al cam-
po de los impuestos, sino que para efectos
del Acuerdo de Cartagena, trasciende el am-
bito de la tributacién, para cobijar todas las
situaciones que pretendan recargar el valor
de las importaciones, que por realizarse en
una zona de libre comercio, no deben gra-
varse con suma alguna derivada de la impor-
tacion a no ser de la excepcién consagrada
en el articulo 72 del Acuerdo de Cartagena
(...). La sobretasa incide directamente sobre
las importaciones realizadas desde los pai-
ses miembros de la Comunidad Andina, esto
en consideracién a que se establecié como
una tasa general del 1,2% sobre el valor FOB
sin que se cumpla el principio de excepcion

C.)".

4. Informa que la Republica de Colombia pre-

sent6 en la Secretaria General un recurso de
reconsideracion contra la Resolucion N° 516,
el cual fue resuelto por Resoluciéon N° 551 de
20 de septiembre de 2001 confirmando la
Resolucién impugnada.

En este sentido, la Secretaria General sefialo
que la “tasa del articulo 56 de la Ley 633 de
2000, era un gravamen a las importaciones
que a todas luces afectaba a los productos
provenientes de los paises de la subregién,
se debe entender que la misma durante su
vigencia (...) fue inaplicable dentro del ambito
territorial colombiano respecto de las impor-
taciones provenientes de los paises miem-
bros de la Comunidad Andina, toda vez que al
contrariar lo preceptuado por el articulo 72
del Acuerdo de Cartagena se debi6 entender
suspendida y desplazada por este articulo”.

. Reconoce que la Sentencia C-992 de la Corte

Constitucional rige para lo venidero y no es
retroactiva y que mencion6 dicha Sentencia
C-992 “para el Gnico efecto de resaltar que de
acuerdo con la Corte Constitucional, la so-
bretasa no se referia exclusivamente a los
costos generados por los servicios aduane-
ros prestados y de mostrar que este dicho
era consecuente con lo afirmado por la Se-
cretaria General (...) en el sentido que la tan
nombrada tasa a las importaciones en reali-
dad no eraunatasa(...)". Sin embargo, dicha
sentencia “no tenia por qué afectar el dere-
cho de mi representada de solicitar el pago
de lo no debido, dado que reitero tal derecho
no dependia de la declaratoria de inexequibi-
lidad del articulo 56 de la Ley 633 de 2000
sino de los principios inherentes al derecho
de la integracion (...)".

. La Administracién al no atender la solicitud

de devolucion infringié los articulos 71y 72
del Acuerdo de Cartagena. “En efecto, consi-
dero que se presenta tal infraccién en razén a
que la Administracién Local ha debido reco-
nocer que dicha tasa desde su vigencia no
era aplicable respecto de las importaciones
provenientes de Venezuela y por ende proce-
der a devolver el valor cancelado por General
Motors correspondiente a ese concepto”.

7. Afirma que si el gravamen prescrito en el

articulo 56 de la Ley 633 hubiera correspon-
dido a unatasa verdadera (...) no sélo hubie-
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ra encuadrado en la excepcién del concep-
to de gravamen que prevé el articulo 72 del
Acuerdo Subregional Andino y por ende, la
tasa hubiera sido plenamente aplicable a las
importaciones provenientes de los paises
miembros, sino que ademas la exencién que
traer dicho articulo 56 respecto a los paises
con reciprocidad equivalente hubiera sido a
todas luces inaplicable a importaciones pro-
venientes de paises que no cumplieran tal
condicion (...). Sin embargo, considerando
que tal y como lo definié la Secretaria Gene-
ral (...) latasa en comento no corresponde al
concepto de tasa sino que el (sic) por el con-
trario, es un gravamen verdadero a las impor-
taciones de la subregién, no es dable oponer-
le a mi representada el argumento de que no
hay reciprocidad con Venezuela dado que el
mismo, reitero, sélo seria aplicable en pre-
sencia de una tasa verdadera”.

8. Recalca la primacia en la aplicacion del Acuer-

do de Cartagena, en especial de los articulos
71y 72 sobre el articulo 56 de la Ley 633.

e) Fundamentos juridicos de la contestacion

a la demanda

1. No se viol6 el Acuerdo de Cartagena.

2. “la administracién a través de la Division de

Recaudacion, Grupo Devoluciones al decla-
rar la improcedencia de la solicitud de devolu-
cién presentada por la apoderada de la So-
ciedad General Motors Colmotores S.A. dio
aplicacion a la normatividad vigente ajustan-
dose a derecho el acto administrativo profe-
rido (...)".

. La Resolucion N° 29 del 2 de enero de 2001
reglamenté la liquidacién, pago y recudo de
la Tasa Especial por Servicios Aduaneros
creada por el articulo 56 de la Ley 633. De
acuerdo a esta normativa “sélo gozan del be-
neficio del no pago de la tasa Especial, las
mercancias provenientes de México y Boli-
via, las mercancias procedentes de Vene-
zuela se encuentran fuera de las excepcio-
nes contempladas en el articulo 2° de la re-
solucién antes mencionada, por cuanto no
cumple con los dos presupuestos estableci-
dos en la ley 633 de 2001, es decir que se
tenga acuerdo de libre comercio y que ofrez-
ca unareciprocidad equivalente”.

4. Precisa que “la exencion de gravamenes aran-
celarios consiste en el beneficio de estar
exento del pago de los derechos contempla-
dos en el arancel de aduanas; y si la ley
otorga dicha exencion esta (sic) opera de
pleno derecho y puede ser concedida en aten-
cién a la calidad del sujeto, a la destinacion
de la mercancia o por tipo de bienes que se
importe, en el caso en discusién como se ha
referido en los acapites anteriores Venezuela
no esta incluida para efectos de hacerse be-
neficiara de la tasa especial”.

5. Hace mencion a la Sentencia C-922 median-
te la cual la de la Corte Constitucional deci-
dié una demanda de inconstitucionalidad con-
trala Ley 633 en sentido de declarar “inexe-
quible los articulos 56 y 57 mediante la cual
se cre6 la Tasa Especial por servicios adua-
neros”. Dicha Sentencia fue notificada el 23
de octubre de 2001, por lo que a partir de
esta fecha no deberia cobrarse la Tasa Espe-
cial por los servicios aduaneros (...)".

6. Por lo tanto, “si el pago de la tasa especial
por servicios aduaneros se efectud con pos-
terioridad al 23 de octubre de 2001, asi se hu-
biere liquidado con anterioridad a dicha fe-
cha, ya no procedia su cobro y por ende no
debia cancelarse, siendo procedente su de-
volucion siempre y cuando la respectiva soli-
citud se ajuste a los requisitos y tramites es-
tablecidos en la normatividad aduanera”.

7. Caso contrario “sucede si el pago de la men-
cionada tasa se efectu6 con anterioridad a la
mencionada fecha, caso en el cual, a pesar
de haberse declarado la inexequibilidad de la
norma el pago era procedente, por cuanto
(...) las sentencias de control constitucional
tienen efectos hacia el futuro, a menos que
dentro del respectivo fallo se establezca lo
contrario”.

CONSIDERANDO:

Que las normas contenidas en el articulo 72 del
Acuerdo de Cartagena, forman parte del orde-
namiento juridico de la Comunidad Andina, con-
forme lo dispone el literal ¢) del articulo 1 del
Tratado de Creacidn del Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina;

Que este Tribunal es competente para inter-
pretar por via prejudicial las normas que con-
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forman el ordenamiento juridico comunitario, con
el fin de asegurar su aplicacion uniforme en el
territorio de los Paises Miembros, siempre que
la solicitud provenga de un Juez Nacional tam-
bién con competencia para actuar como Juez
Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribu-
nal Consultante, en tanto resulten pertinentes
para la resolucion del proceso, conforme a lo
establecido por el articulo 32 del Tratado de
Creacién del Tribunal de Justicia de la Comuni-
dad Andina (codificado mediante la Decisién
472), en concordancia con lo previsto en los
articulos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal
(codificado mediante la Decision 500);

Que, de acuerdo a lo expresamente solicitado
por el consultante se interpretaréa el articulo 72
del Acuerdo de Cartagena y de acuerdo a lo
previsto en la norma comunitaria de oficio se
interpretaran los articulos 73, 74 y 75 del Acuer-
do de Cartagena; y,

Que, las normas objeto de la presente interpre-
tacion prejudicial se transcriben a continuacion:

Acuerdo de Cartagena

“(...)

Articulo 72.- El Programa de Liberacion de
bienes tiene por objeto eliminar los gravame-
nesy las restricciones de todo orden que in-
cidan sobre la importacién de productos origi-
narios del territorio de cualquier Pais Miem-
bro.

Articulo 73.- Se entendera por “gravamenes”
los derechos aduaneros y cualesquier otros
recargos de efectos equivalentes, sean de
caracter fiscal, monetario o cambiario, que in-
cidan sobre las importaciones. No quedaran
comprendidos en este concepto las tasas y
recargos analogos cuando correspondan al
costo aproximado de los servicios prestados.

Se entendera por “restricciones de todo or-
den” cualquier medida de caracter adminis-
trativo, financiero o cambiario, mediante la
cual un Pais Miembro impida o dificulte las
importaciones, por decisién unilateral. No
guedaran comprendidas en este concepto la
adopcion y el cumplimiento de medidas des-
tinadas a la:

a) Proteccion de la moralidad publica;

b) Aplicacién de leyes y reglamentos de se-
guridad;

¢) Regulacién de las importaciones o expor-
taciones de armas, municiones y otros
materiales de guerra y, en circunstancias
excepcionales, de todos los demas articu-
los militares, siempre que no interfieran
con lo dispuesto en tratados sobre libre
transito irrestricto vigentes entre los Pai-
ses Miembros;

d) Proteccion de la vida y salud de las perso-
nas, los animales y los vegetales;

e) Importacion y exportacion de oro y plata
metalicos;

f) Proteccién del patrimonio nacional de valor
artistico, historico o arqueoldgico; y

g) Exportacion, utilizacién y consumo de ma-
teriales nucleares, productos radiactivos o
cualquier otro material utilizable en el de-
sarrollo o aprovechamiento de la energia
nuclear.

Articulo 74.- Para los efectos de los articu-
los anteriores, la Secretaria General, de ofi-
cio 0 a peticion de parte, determinard, en los
casos en que sea necesario, si una medida
adoptada unilateralmente por un Pais Miem-
bro constituye “gravamen” o “restriccion”.

Articulo 75.- En materia de impuestos, ta-
sas y otros gravamenes internos, los produc-
tos originarios de un pais Miembro gozaran
en el territorio de otro Pais Miembro de trata-
miento no menos favorable que el que se
aplica a productos similares nacionales.

C.).

1. De la supremacia del ordenamiento juri-
dico comunitario sobre las normas de de-
recho interno.

El Tribunal considera oportuno referirse al tema
de la supremacia del ordenamiento juridico co-
munitario frente a normas de derecho interno de
un Pais Miembro, en virtud a que en el proceso
interno se controvierte el hecho de la aplicacién
preferente de las normas del Acuerdo de Carta-
gena, frente al articulo 56 de la Ley colombiana
633.

Con relacion al tema el Tribunal de Justicia ma-
nifiesta que: “(...) Se establecié asi un régimen
comun y uniformes (sic), de especial signifi-
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cacion dentro del proyecto integracionista, cu-
yas caracteristicas principales, en cuanto orde-
namiento comunitario, son las de constituir una
regulacion autébnoma, coercitiva, de efecto di-
recto y que constituye un derecho Unico para
toda la Subregion, que ha de aplicarse en toda
ella de manera homogéneay que ha de prevale-
cer por lo tanto, en todo caso, sobre el derecho
nacional. Resulta entonces que la norma inter-
na, anterior o posterior (...) que de algin modo
resulte contraria o incompatible con el régimen
comun, que lo transgreda, desvirtle o desnatu-
ralice o que simplemente obstaculice su cabal
aplicacién, deviene inaplicable (...)". (Proceso
34-Al-2001, publicado en la G.0.A.C. N° 839, de
25 de septiembre de 2002, Secretaria General
¢/ Republica del Ecuador, caso: Patentes de
segundo uso).

En apoyo del pronunciamiento anterior, el Tri-
bunal realizé las siguientes consideraciones:
“En cuanto al efecto de las normas de la integra-
cion sobre las normas nacionales, sefialan la
doctrina y la jurisprudencia que, en caso de
conflicto, la regla interna queda desplazada por
la comunitaria, la cual se aplica preferentemen-
te, ya que la competencia en el caso correspon-
de a la comunidad. En otros términos, la norma
interna resulta inaplicable, en beneficio de la
norma comunitaria (...). No se trata propiamente
de que la norma comunitaria posterior derogue a
la norma nacional preexistente, al igual que
ocurre en el plano del derecho interno, puesto
gue son dos ordenamientos juridicos distintos,
auténomos y separados, que adoptan dentro de
sus propias competencias formas peculiares de
crear y extinguir el derecho, que por supuesto
no son intercambiables. Se trata, mas propia-
mente, del efecto directo del principio de aplica-
cién inmediata y de primacia que en todo caso
ha de concederse a las normas comunitarias
sobre las internas (...)". En definitiva, frente a la
norma comunitaria, los Estados Miembros “(...)
no pueden formular reservas ni desistir unilate-
ralmente de aplicarla, ni pueden tampoco escu-
darse en disposiciones vigentes o en practicas
usuales de su orden interno para justificar el
incumplimiento o la alteracion de obligaciones
resultantes del derecho comunitario. No debe
olvidarse que en la integracién regida por las
normas del ordenamiento juridico andino, los
Paises Miembros estan comprendidos (sic) ‘a
no adoptar ni emplear medida alguna que sea
contraria a dichas normas o que de algin modo
obstaculicen su aplicacion, como de modo ex-

preso preceptla el articulo 5, segunda parte, del
Tratado de 26 de mayo de 1979, constitutivo de
este Tribunal’ “. (Proceso 34-Al-2001, ya cita-
do). De esta manera, cabe reiterar que la posi-
cién del ordenamiento juridico de la Comunidad
se sustenta en los principios de primacia y
aplicacion inmediata.

En relacién al primer principio, el Tribunal ha
dicho que: “El derecho de la integracién, como
tal, no puede existir si no se acepta el principio
de su primacia o prevalencia sobre los derechos
nacionales o internos de los Paises Miembros
(...). Enlos asuntos cuya regulacion correspon-
de al derecho comunitario, segun las normas
fundamentales o basicas del ordenamiento in-
tegracionista, se produce automaticamente un
desplazamiento de la competencia, la que pasa
del legislador nacional al comunitario. La Comu-
nidad organizada invade u ocupa, por asi decir-
lo, el terreno legislativo nacional, por razén de la
materia, desplazando de este modo el derecho
interno. El legislador nacional queda asi inha-
bilitado para modificar, sustituir o derogar el
derecho comun vigente en su territorio, asi sea
con el pretexto de reproducirlo o de reglamen-
tarlo, y el juez nacional, a cuyo cargo esta la
aplicacién de las leyes comunitarias, tiene la
obligacién de garantizar la plena eficacia de la
norma comaun (...). El derecho de la integracién
no deroga leyes nacionales, las que estan so-
metidas al ordenamiento interno: tan so6lo hace
que sean inaplicables las que le resulten con-
trarias. Ello no obsta, por supuesto, para que
dentro del ordenamiento interno se considere
inconstitucional o inexequible toda norma que
sea incompatible con el derecho comun (...)".
(Proceso 1-Al-2001, publicado en la G.O.A.C.
N° 818, de 23 de julio de 2002, Secretaria Ge-
neral ¢/ Republica Bolivariana de Venezuela,
caso: Patentes de segundo uso, citando al Pro-
ceso 2-1P-90 publicado enla G.O.A.C. N° 69, de
11 de octubre de 1990).

Posteriormente, los principios antes citados
fueron objeto de las siguientes consideracio-
nes por parte de este Tribunal: “Dos principios
fundamentales del derecho comunitario estan
llamados a ser tutelados por el Articulo 5° (ac-
tual articulo 4) del Tratado de Creacion del Tri-
bunal, la aplicacion directa y la preeminencia
del ordenamiento juridico del Acuerdo de Carta-
gena. Por el primero se entiende la capacidad
juridica de la norma comunitaria para generar
derechos y obligaciones que los ciudadanos de
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cada pais puedan exigir ante sus tribunales
nacionales (...). La preeminencia que se deriva
de la aplicacion directa conlleva la virtud que
tiene el ordenamiento comunitario de ser impe-
rativo y de primar sobre una norma de derecho
interno, de manera que alli donde se trate de
aplicar normas legales en actos juridicos con-
templados en el derecho de integracién debera
acudirse al ordenamiento juridico comunitario,
con prevalencia sobre el derecho interno (...).
Tales caracteristicas se cumplen en su integri-
dad y se materializan cuando el articulo 5° del
Tratado impone a los paises que integran el
Acuerdo de Cartagena dos obligaciones basi-
cas: una de hacer, consistente en adoptar las
medidas necesarias para asegurar el cumpli-
miento del ordenamiento juridico comunitario
contenido en el articulo 1°; y la obligacién de no
hacer consistente en no adoptar ni emplear me-
dida alguna contraria a dichas normas o que
obstaculice su aplicacién (...). Las obligacio-
nes previstas en el articulo 5° del Tratado de
Creacioén del Tribunal, sefaladas atras, hacen
referencia al cumplimiento de la totalidad del
ordenamiento juridico comunitario expresamen-
te contenido en el articulo 1° del mismo, tratese
de derecho primario o derivado que, por igual,
debe ser respetado y acatado por todos los
organismos y funcionarios que ejercen atribu-
ciones segun el mismo ordenamiento y natural-
mente por los Paises Miembros y por las auto-
ridades que en el ambito interno estan llamadas
a aplicarlo” (Proceso 1-Al-2001, ya citado, refi-
riéndose al Proceso 6-1P-93, publicado en la
G.0.A.C. N° 150, de 25 de marzo de 1994).

En la Comunidad Andina los principios observa-
dos derivan de las propias normas positivas de
caracter constitutivo u originario, especifica-
mente de los articulos 2, 3y 4 del Tratado de
Creacion del Tribunal de Justicia, en tal sentido
este Organismo ha sostenido que: “(...) las nor-
mas del ordenamiento juridico comunitario ri-
gen, por lo general, en todo el territorio de la co-
munidad, que es, por supuesto, el de todos y
cada uno de los Paises Miembros, de manera
inmediata y directa, luego de su publicacion en
la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. No
es necesario ni conveniente, y podria presen-
tar una violacién al ordenamiento juridico an-
dino, que cada uno de los Paises incorpore la
norma comunitaria mediatizandola en un instru-
mento juridico interno (...)". (Proceso 7-Al-99,
publicado en la G.O.A.C. N° 520, de 20 de di-
ciembre de 1999, Secretaria General ¢/ Republi-

ca del Perq, caso: Emision y aplicacion de nor-
mativa nacional contraria a la normativa andina
en materia de propiedad industrial).

De lo expuesto, el Tribunal concluye que, en el
caso concreto la Direccion de Impuestos y
Aduanas de Colombia debe reconocer los prin-
cipios rectores del ordenamiento juridico comu-
nitario que son el de primacia, efecto directo y,
de esta manera, dar aplicacion preferente al
Acuerdo de Cartagena frente a la Ley 633 de
2000 de origen interno de la Republica de Co-
lombia.

2. Del Programa de Liberacion de merca-
dos en la Comunidad Andina. El comer-
cio intracomunitario. Eliminacion de gra-
vamenes que afecten el comercio intra-
comunitario.

El Programa de Liberaciéon de mercados en
la Comunidad Andina. El comercio intra-
comunitario.

El Tribunal ha manifestado que “El Programa
de Liberacion, es considerado como uno de los
instrumentos fundamentales para alcanzar los
objetivos del Acuerdo. En efecto, el objetivo fi-
nal del proceso de integraciéon subregional,
orientado a la formacion de un mercado comun
latinoamericano, a que se refiere el articulo 1
del Acuerdo de Cartagena, presupone la adop-
cién de medidas que apunten hacia la liberaliza-
cion del intercambio comercial. Solamente de
esta forma podra pensarse en lograr que me-
diante la cooperacion comunitaria alrededor de
la liberacion del comercio se tienda al desarrollo
econdmico, equilibrado, armdénico y compartido
de los Paises Miembros. Podria decirse que en
este sentido el Tratado de Integracidon Subre-
gional Andino propugna por la solidaridad eco-
némica como fuente de las obligaciones juridi-
cas internacionales de los paises que la con-
forman”. (Proceso 118-Al-2003, publicado en la
G.0.A.C. N° 1206, de 13 de junio de 2005, Se-
cretaria General ¢/ Republica de Colombia, ca-
so: Restricciones a las importaciones de arroz).

El Programa de Liberacién se sustenta en el
principio basico de la libre circulacion de mer-
cancias, dispuesto en el articulo 72 del Acuerdo
de Cartagena, es asi que el Programa de Libe-
racion, tiene por objeto eliminar los gravamenes
y las restricciones de todo orden que incidan
sobre la importacion de productos originarios
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del territorio de cualquier Pais Miembro. Esta
norma en concordancia con el articulo 75 del
mismo Acuerdo, relacionada a materia de im-
puestos, tasas y otros gravamenes internos,
gue dispone que los productos originales de un
Pais Miembro gozaran en el territorio de otro
Pais Miembro de tratamiento no menos favora-
ble que el que se aplica a productos nacionales
similares, dentro del contexto del Capitulo VI,
constituye uno de los mecanismos principales
a utilizarse para alcanzar los objetivos propios
del proceso integracionista y en especial para
obtener la formacion gradual de un mercado
comun.

Otros principios que sustentan el Programa de
Liberacion son los dispuestos en el articulo 76
del Acuerdo de Cartagena: caracter automatico,
irrevocable y universal, al respecto el Tribunal
ha declarado que “(...) alcanzar tales fines me-
diante la conformacion de un sistema de inte-
gracion y cooperacion que propenda al desarro-
llo econdémico, equilibrado, arménico y compar-
tido de los paises”. Resulta por eso, esencial
para la buena marcha de la cooperacién subre-
gional que los paises se comprometan a mante-
ner reglas de juego compatibles con la opera-
cion del intercambio comercial dentro de esque-
mas de libre competencia e igualdad en las re-
laciones entre ellos, de modo que se cumpla el
propdsito de la integracion econémica, cual es
el de aglutinar los diversos mercados de los
paises integrantes reduciendo o eliminando los
obstaculos al intercambio comercial reciproco,
a fin de que el mercado ampliado cumpla las
funciones de expansion comercial y mejore las
condiciones de competitividad en la regién”. (Pro-
ceso 117-Al-2004, ya citado).

El Tribunal ha manifestado que “en el estado
actual del desarrollo de la integracion subregio-
nal andina se ha llegado ya a un momento en
que puede construirse una doctrina solida y
consistente que desarrolle el principio de libre
circulacion de mercancias como un instrumen-
to orientador para la interpretacion y aplicacion
del derecho comunitario (...) que progresivamente
permita el desenvolvimiento interno del inter-
cambio en condiciones anédlogas a las de un
mercado nacional (...) la organizacion del mer-
cado comun incluye la eliminacién de los obs-
taculos que se impone a la libre circulacion de
bienes, de personas, de servicios y de capita-
les ... en la busqueda y grados superiores de

integracion para hacer transito hacia el merca-
do comun latinoamericano establecido en el ar-
ticulo 1° del Acuerdo de Cartagena como meta
pri-mordial del proceso de integracién andina
(...)" todo ello en consonancia con el articulo 3°
del mismo Acuerdo que “(...) sefiala como me-
canismo para alcanzar los objetivos del acuerdo
la organizacién y establecimiento de un progra-
ma de liberacion de intercambio comercial, mas
alla de los compromisos derivados de la ALADI
y del establecimiento de un Arancel Externo
Comun. No cabe duda de que en virtud de estos
instrumentos la libertad de circulacion de mer-
cancias constituyen hoy una etapa avanzada en
el proceso de integracién andina hasta el punto
de que es el momento oportuno para que la
jurisprudencia comunitaria y la doctrina desarro-
llen la libertad esencial de circulacién de mer-
cancias como paradigma para el avance de la
integracién a nivel andino y latinoamericano”.
(Sentencia emitida en el Proceso 2-Al-96, publi-
cado enla G.0.A.C. N° 289 de 27 de agosto de
1997).

Eliminacién de gravdmenes que afecten el
comercio intracomunitario.

Como se tiene dicho, el Programa de Libera-
cién, tiene por objeto eliminar los gravamenes
y las restricciones de todo orden que incidan
sobre la importacion de productos originarios
del territorio de cualquier Pais Miembro.

El Acuerdo de Cartagena entiende por grava-
men los derechos aduaneros o cualquier otro
recargo de efectos equivalentes, sean de ca-
racter fiscal, monetario o cambiario, que incidan
sobre las importaciones. Por medida restrictiva
“se entiende cualquier acto imputable a una
autoridad publica con efecto limitativo sobre las
importaciones o en hacerlas mas dificiles, o
mas costosas que los bienes de produccion
nacional. Las medidas administrativas pueden
incluir desde la imposicion de precios fijos mini-
mos o maximos menos favorables para los
productos importados, de manera que creen
obstaculos a los flujos de importaciones, hasta
las limitaciones directas a las importaciones™.
(Proceso 117-Al-2004, publicado en la G.O.A.C.
N° 1347, de 25 de mayo de 2006, Secretaria
General ¢/ Republica de Colombia, caso: Apli-
cacion de medidas correctivas y restricciones a
la importacién de productos oleaginosos origi-
narios de la Subregion).
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En relacion al concepto de restricciones de todo
orden, el Tribunal ha manifestado que: “Esto
nos lleva a la conclusién de que una medida de
cualesquier orden que disminuya, limitando y
modificando una situacién actual en detrimento
del comercio interandino, salvo los casos de
excepcion previstos, constituye una restricciéon
al Programa de Liberacion del Acuerdo de
Cartagena (...)". En este contexto, el Tribunal
ha declarado que “Las disposiciones legales,
reglamentarias o administrativas dictadas
unilateralmente por un Pais Miembro, que ten-
gan como resultado imposibilitar o restringir las
importaciones, estarian comprendidas bajo las
previsiones del Tratado (sic) sobre ‘restriccio-
nes de todo orden’.

Por lo tanto, el Programa de Liberacion del
Comercio a que se refiere el articulo 72 del
Acuerdo de Cartagena contempla la eliminacion
de los gravamenes y las restricciones de todo
orden que incidan sobre el comercio de produc-
tos originarios del territorio de cualquier Pais
Miembro, y las define en el articulo 73 como
aquellas consistentes en medidas de caracter
administrativo, financiero o cambiario, mediante
las cuales un Pais Miembro impide o dificulta
las importaciones por decision unilateral conte-
nida en una norma interna de cualquier género.
(Proceso 03-Al-96, publicado en la G.O.A.C. N°
261, de 29 de abril de 1997, Secretaria General
¢/ Republica Bolivariana de Venezuela, caso:
Restricciones a las importaciones de café tos-
tado procedente de Colombia).

3. Solicitud del Juez Consultante.

El Tribunal Administrativo del Norte de Santan-
der, Republica de Colombia, Tribunal Consultante
en el presente caso, solicita especificamente
gue el Tribunal Comunitario se pronuncie sobre:

“Puede un pais miembro de la Comunidad
Andina reconocer un derecho particular,
aplicando de manera directa una norma del
Acuerdo de Cartagena como es el Articulo
72, no obstante que existiera —para el mo-
mento de aplicacion- norma contraria vi-
gente en su ordenamiento legal, considera-
da violatoria del Acuerdo de Cartagena por
parte de la Secretaria General del Acuerdo
de Cartagena”.

Sobre la base de lo expuesto precedentemente,
especialmente sobre la base de los principios

que rigen el ordenamiento juridico comunitario,
el Tribunal considera que los Paises Miembros
de la Comunidad Andina tienen la obligacion de
aplicar con preferencia la norma comunitaria
sobre cualquier norma de derecho interno. En el
caso concreto la Republica de Colombia, a tra-
vés de la Direccion de Impuestos y Aduanas
Nacionales, DIAN, debe aplicar el articulo 72 del
Acuerdo de Cartagena con preferencia al articu-
lo 56 de la Ley 633 del afio 2000, mas aun si se
considera que la norma interna es considerada
como violatoria del Acuerdo de Cartagena.

El Juez consultante, también debera tomar en
cuenta que la Ley 633 de 2000, especificamen-
te su articulo 56 ha sido considerado, por la
Secretaria General, como un gravamen a las im-
portaciones.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

PRIMERO: En caso de presentarse antinomias
entre el Derecho Comunitario Andino y el dere-
cho interno de los Paises Miembros, prevalece
el primero.

SEGUNDO: El Programa de Liberacién, es con-
siderado como uno de los instrumentos funda-
mentales para alcanzar los objetivos del Acuer-
do.

Dicho Programa tiene por objeto eliminar los
gravamenes y las restricciones de todo orden
que incidan sobre la importacién de productos
originarios del territorio de cualquier Pais Miem-
bro.

TERCERO: Los Paises Miembros de la Comu-
nidad Andina tienen la obligacién de aplicar, con
preferencia, la norma comunitaria sobre cual-
quier norma de derecho interno; en este caso, la
Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales,
DIAN, debe aplicar el articulo 72 del Acuerdo de
Cartagena, si estuviese en oposicion al articulo
56 de la Ley 633 de 2000.

El Tribunal Administrativo del Norte de Santan-
der de la Republica de Colombia debera adop-
tar la presente interpretacion prejudicial cuando
dicte sentencia de conformidad con lo dispues-
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to por el articulo 35 del Tratado de Creacion del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
asi como dar cumplimiento a lo previsto en el
articulo 128, parrafo tercero, del Estatuto del
Tribunal.

NOTIFIQUESE y remitase copia de la presente
interpretacion a la Secretaria General de la Co-
munidad Andina para su publicacién en la Gace-
ta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

José Vicente Troya Jaramillo
PRESIDENTE

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA

Carlos Jaime Villarroel Ferrer
MAGISTRADO

Isabel Palacios Leguizamon
SECRETARIA

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co-
pia del original que reposa en el expediente de
esta Secretaria. CERTIFICO.-

Isabel Palacios L.
SECRETARIA

PROCESO 170-1P-2011

Interpretacidon prejudicial, a peticion de la corte consultante, de los articulos 136
literal a) y 157 de la Decisién 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la
Comision de la Comunidad Andinay, de oficio, de los articulos 134, literales a) y
b), 150y 162 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada
por la Seccion Primera del Consejo de Estado de la Republica de Colombia.
Expediente Interno N° 2008-00029. Actor: ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
FAMISANAR LTDA. Marca: FAMISANAR (mixta).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-
DAD ANDINA, en Quito a los seis dias del mes
de junio del afio dos mil doce, procede a resol-
ver la solicitud de Interpretacion Prejudicial for-
mulada por la Seccion Primera del Consejo de
Estado de la Republica de Colombia.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretacion prejudicial y
sus anexos cumplen con los requisitos com-
prendidos en el articulo 125 del Estatuto del Tri-
bunal de Justicia de la Comunidad Andina, asi
como con las exigencias del articulo 33 del
Tratado de Creacioén, por lo que su admisién a
tramite fue considerada procedente en el auto
emitido el 19 de enero de 2012.

I. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documenta-
cion allegada estima procedente destacar como
antecedentes del proceso interno que dio lugar
a la presente solicitud, lo siguiente:

II.LAS PARTES.

Demandante: ENTIDAD PROMOTORA DE SA-
LUD FAMISANAR LTDA.

Demandada: LA NACION COLOMBIANA - SU-
PERINTENDENCIA DE INDUS-
TRIAY COMERCIO.

Tercero Interesado: CAJA DE COMPENSA-
CION FAMILIAR CAFAM
CAJA COLOMBIANA DE
SUBSIDIO FAMILIAR
COLSUBSIDIO

I1l. DATOS RELEVANTES
A. HECHOS

Entre los principales hechos, algunos recogidos
de los narrados en la demanda y otros de la
solicitud de interpretacion prejudicial y de los
antecedentes administrativos de los actos acu-
sados, se encuentran los siguientes:
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1. La ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
FAMISANAR LTDA, solicité el 13 de julio de
2006 el registro como marca del signo mixto
FAMISANAR, para amparar los siguientes
servicios de la clase 35 de la Clasificacién
Internacional de Niza:

“ADMINISTRACION COMERCIAL DE SER-
VICIOS DE SALUD, DROGUERIAS, FAR-
MACIAS, MERCADEO DE PRODUCTOS FAR-
MACEUTICOS, COSMETICOS Y AFINES,
VENTA, COMERCIALIZACION, DISTRIBU-
CION, IMPORTACION, EXPORTACION, DE
TODO TIPO DE PRODUCTOS RELACIO-
NADOS CON LA SALUD Y LA BELLEZA;
ENTRE OTROS, MEDICINA, COSMETICOS,
EQUIPOS, MATERIALES, ASESORIAS A
CUALQUIER TIPO DE EMPRESAS, PER-
SONAS NATURALES EN ASUNTOS DE LA
PROTECCION DE LA SALUD, PENSIONES,
RIESGOS PROFESIONALES Y MATERIAS
AFINES CON LOS EMPLEADOS Y EM-
PLEADORES. ASESORIAS A CUALQUIER
TIPO DE EMPRESAS, Y PERSONAS NA-
TURALES EN ASUNTOS DE LA PROTEC-
CION, SALUD, PENSIONES, RIESGOS PRO-
FESIONALES Y MATERIAS AFINES CON
LOS EMPLEADOS Y EMPLEADORES.”

2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta
de Propiedad Industrial N° 567 de 31 de agos-
to de 2006, no se presentaron oposiciones
por parte de terceros.

3. La Jefe de la Divisién de Signos Distintivos de
la Superintendencia de Industria y Comercio,
mediante Resolucion N° 001483 de 30 de
enero de 2007, resolvié negar el registro soli-
citado. Argumenté la existencia de las si-
guientes marcas:

e Marca mixta CAFAM, registrada en Co-
lombia bajo el certificado No. 183070, para
amparar servicios de la clase 35 de la
Clasificacién Internacional de Niza, regis-
trada a nombre de la CAJA DE COMPEN-
SACION FAMILIAR CAFAM.

e Marca mixta SUPER FARMACIA COLSUB-
SIDIO, registrada en Colombia bajo el cer-
tificado No. 273382, a nombre de LA CAJA
COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR
COLSUBSIDIO, para amparar los siguien-
tes servicios de la clase 35 de la Clasifica-
cién Internacional de Niza:

“PUBLICIDAD; GESTION DE NEGOCIOS
COMERCIALES; ADMINISTRACION CO-
MERCIAL; TRABAJOS DE OFICINA.”

e Marca mixta FARMACIA COLSUBSIDIO,
registrada en Colombia bajo el certificado
No. 273383, a nombre de LA CAJA DE
SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO, para
amparar los siguientes servicios de la cla-
se 35 de la Clasificacion Internacional de
Niza:

“PUBLICIDAD; GESTION DE NEGOCIOS
COMERCIALES; ADMINISTRACION CO-
MERCIAL; TRABAJOS DE OFICINA.”

4. LaENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FA-
MISANAR LTDA, presenté recurso de repo-
sicién y en subsidio de apelacién contra el
anterior acto administrativo.

5. La Jefe de la Divisién de Signos Distintivos,
mediante Resolucién No. 008133 de 27 de
marzo de 2007, resolvié el recurso de reposi-
cién, confirmando el acto administrativo y
concediendo el recurso de apelacion.

6. El Superintendente Delegado para la Propie-
dad Industrial de la Superintendencia de In-
dustria y Comercio, mediante Resolucién No.
23866 de 31 de julio de 2007, resolvio el re-
curso de apelacién confirmando el acto admi-
nistrativo impugnado.

7. LaENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FA-
MISANAR LTDA, presenté demanda de nuli-
dad y restablecimiento del derecho ante el
Consejo de Estado de la Republica de Co-
lombia.

8. La Seccién Primera del Consejo de Estado
solicité interpretacion prejudicial al Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina.

B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENI-
DOS EN LA DEMANDA.

La demandante soporta la accién en los si-
guientes argumentos:

1. Manifiesta, que los signos en conflicto no son
confundibles entre si.

2. Sostiene, que se esta violando el derecho al
uso de marcas registradas a favor de terce-
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ros con fines de identificaciéon, informacion,
prestacién de servicios, y suministro de infor-
macion sobre estos, de conformidad con el
articulo 157 de la Decisiéon 486.

. Agrega, que lo que se pretende al incluir los
logotipos de Colsubsidio y Cafam, es que
formen un conjunto marcario a manera expli-
cativa. Esto se encuentra permitido en el
mencionado articulo 157.

. Argumenta, que lo que se pretende es dar
completa transparencia y veracidad a la in-
formacion proporcionada al consumidor.

. Indica, que no hay confusién en el publico
consumidor en cuanto al origen empresarial,
ya que existe un convenio entre las socie-
dades. El uso de las marcas CAFAM y COL-
SUBSIDIO se encuentra debidamente auto-
rizado.

. Manifiesta, que en un caso similar la Super-
intendencia de Industria y Comercio decidi6
en forma diferente.

. Arguye, que LA CAJA DE COMPENSACION
FAMILIAR CAFAMy LA CAJA COLOMBIA-
NA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO,
son socias capitalistas de la sociedad ENTI-
DAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR
LIMITADA, CAFAM COLSUBSIDIO FAMI-
SANAR LIIMITADA, tal y como consta en la
Escritura de Constitucion No. 00542 de 31 de
marzo de 1995. Esta escritura fue registrada
en la Camara de Comercio.

. Sostiene, que la CAJA COLOMBIANA DE
SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO y LA
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
CAFAM autorizaron la utilizacion de las mar-
cas COLSUBSIDIO y CAFAM. Las mencio-
nadas autorizaciones se anexaron en el ex-
pediente tramitado ante la Superintendencia
de Industria y Comercio, pero no fueron teni-
das en cuenta.

. Afirma, que la Superintendencia errénea-
mente argumentd la confundibilidad de los
signos y el riesgo de asociacién empresarial.
Los signos pueden ser usados conjuntamen-
te sin que se genere ningun riesgo en el puU-
blico consumidor. Por el contrario esto indica
el origen empresarial y la calidad de los ser-
vicios prestados.

10. Informa, que FAMISANAR es titular de nu-
merosas marcas y dos ensefias comercia-
les que hacen referencia a COLSUBSIDIO
y CAFAM.

C. CONTESTACION DE LA DEMANDA.
1. Por parte de la Superintendencia de In-
dustriay Comercio.

e Argumenta, que los signos en conflicto
son confundibles entre si, generando alto

riesgo de confusion en el publico consumi-
dor.

Sostiene, que no existe un acuerdo pre-
vio entre las sociedades que permita des-
virtuar el riesgo de confusién.

. Por parte de las terceras interesadas en
las resultas del proceso.

El Consejo de Estado no remitié las contes-
taciones de la demanda.

IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
es competente para interpretar por la via preju-
dicial, las normas que conforman el Ordena-
miento Juridico de la Comunidad Andina, con el
fin de asegurar su aplicacidon uniforme en el
territorio de los Paises Miembros.

V.NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO
COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

El juez consultante solicitd la interpretacién de
las siguientes normas: articulos 136 literal a) y
157 de la Decision 486.

Se interpretaran las normas solicitadas y, de
oficio, los articulos 134 literales a) y b), 150 y
162 de la Decision 486.

A continuacion, se inserta el texto de las nor-
mas a ser interpretadas:

DECISION 486

(...)
Articulo 134

“A efectos de este régimen constituird marca
cualquier signo que sea apto para distinguir
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productos o servicios en el mercado. Podran
registrarse como marcas los signos suscep-
tibles de representacion grafica. La naturale-
za del producto o servicio al cual se ha de
aplicar una marca en ningln caso sera obs-
taculo para su registro.

Podréan constituir marcas, entre otros, los si-
guientes signos:

a) las palabras o combinacién de palabras;

b) las imagenes, figuras, simbolos, graficos,
logotipos, monogramas, retratos, etique-
tas, emblemas y escudos”;

(.)

Articulo 136

“No podran registrarse como marcas aquellos
signos cuyo uso en el comercio afectara in-
debidamente un derecho de tercero, en parti-
cular cuando:

(.)

a) sean idénticos o se asemejen, a una mar-
ca anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero, para los mismos
productos o servicios, o para productos o
servicios respecto de los cuales el uso de
la marca pueda causar un riesgo de confu-
sion o de asociacion”;

(.)

Articulo 150

“Vencido el plazo establecido en el articulo
148, o si no se hubiesen presentado oposi-
ciones, la oficina nacional competente proce-
dera a realizar el examen de registrabilidad.
En caso se hubiesen presentado oposicio-
nes, la oficina nacional competente se pro-
nunciara sobre éstas y sobre la concesién o
denegatoria del registro de la marca median-
te resolucion”.

(...)
Articulo 157

“Los terceros podran, sin consentimiento del
titular de la marca registrada, utilizar en el

mercado su propio nombre, domicilio o seu-
dénimo, un nombre geografico o cualquier
otra indicacién cierta relativa a la especie,
calidad, cantidad, destino, valor, lugar de ori-
gen o época de produccion de sus productos
o0 de la prestacién de sus servicios u otras
caracteristicas de éstos; siempre que ello se
haga de buena fe, no constituya uso a titulo
de marca, y tal uso se limite a propésitos de
identificacién o de informacién y no sea ca-
paz de inducir al puablico a confusion sobre la
procedencia de los productos o servicios.

El registro de la marca no confiere a su titu-
lar, el derecho de prohibir a un tercero usar la
marca para anunciar, inclusive en publicidad
comparativa, ofrecer en venta o indicar la
existencia o disponibilidad de productos o
servicios legitimamente marcados; o para in-
dicar la compatibilidad o adecuacién de pie-
zas de recambio o de accesorios utilizables
con los productos de la marca registrada,
siempre que tal uso sea de buena fe, se li-
mite al propdsito de informacién al publico y
no sea susceptible de inducirlo a confusién
sobre el origen empresarial de los productos
0 servicios respectivos”.

¢.)

Articulo 162

“El titular de una marca registrada o en trami-
te de registro podra dar licencia a uno o mas
terceros para la explotacién de la marca res-
pectiva.

Debera registrarse ante la oficina nacional
competente toda licencia de uso de la marca.
La falta de registro ocasionara que la licencia
no surta efectos frente a terceros.

A efectos del registro, la licencia debera
constar por escrito.

Cualquier persona interesada podra solicitar
el registro de una licencia”.

(...
V1. CONSIDERACIONES.
Procede el Tribunal a realizar la interpretacion

prejudicial solicitada, para lo cual se analizaran
los siguientes aspectos:
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A. Concepto de marca. Requisitos para el regis-
tro de las marcas.

B. Lairregistrabilidad de signos por identidad o
similitud. Riesgo de confusién y/o de asocia-
cién. Las reglas para el cotejo de los signos
distintivos.

C. Comparacion entre signos mixtos. Graficos y
frases explicativas que acomparfan al signo a
registrarse como marca.

D. La licencia del uso de la marca. Validez de la
simple autorizacion.

E. El examen de registrabilidad que realizan las
oficinas de registro marcario. Integral, de ofi-
cio y autbnomo.

A. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA
EL REGISTRO DE LAS MARCAS.

En el procedimiento administrativo interno se
resolvié negar el registro del signo mixto FA-
MISANAR. Por tal motivo, es pertinente referir-
se al concepto de marca y los requisitos para
su registro.

1. Requisitos para el registro de las mar-
cas.

Antes de establecer los requisitos para el regis-
tro de las marcas, es pertinente referirse al
concepto de marca y sus funciones.

El articulo 134 de la Decision 486 de la Comi-
sién de la Comunidad Andina, ofrece una defi-
nicion general de marca: “(...) cualquier signo
gue sea apto para distinguir productos o servi-
cios en el mercado”.

De conformidad con la anterior definicién nor-
mativa, se podria decir que la marca es un bien
inmaterial que permite identificar o distinguir los
diversos productos y servicios que se ofertan en
el mercado.

La marca cumple diversas funciones en el mer-
cado, a saber:

e Diferencia los productos o servicios que se
ofertan.

e Es indicadora de la procedencia empresa-
rial.

¢ Indica la calidad del producto o servicio que
identifica.

e Concentra el goodwill del titular de la marca.

e Sirve de medio para publicitar los productos o
servicios.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
ha tratado el tema de las funciones de la marca
de la siguiente manera:

“Las marcas como medio de proteccioén al
consumidor, cumplen varias funciones (dis-
tintiva, de identificacién de origen de los bie-
nes y servicios, de garantia de calidad, fun-
cién publicitaria, competitiva, etc.). De ellas
y, para el tema a que se refiere este punto, la
destacable es la funcion distintiva, que per-
mite al consumidor identificar los productos o
servicios de una empresa de los de otras.
Las restantes funciones, se ha dicho, se en-
cuentran subordinadas a la capacidad distin-
tiva del signo, pues sin ésta no existiria el
signo marcario”. (Proceso 04-IP-95. Interpre-
tacién Prejudicial de 15 de diciembre de 1996,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 253, de 07 de marzo de 1997.
Caso: “GRANOLAJET").

Respecto de la funciéon publicitaria ha dicho lo
siguiente:

“Estas precisiones permiten determinar que
la marca cumple un papel esencial como es
el de ser informativa, respecto a la proceden-
cia del producto o del servicio al que repre-
senta, funcién publicitaria que es percibida
por el publico y los medios comerciales, pu-
diéndose no obstante causar engafio o con-
fusion por falsas apreciaciones respecto de
los productos o servicios protegidos”. (Proce-
so 63-1P-2004. Interpretacién Prejudicial de
28 de julio de 2004, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1112, de
06 de septiembre de 2004. Marca: “GRAFICA
BOTELLA CON LOGOTIPO AGUILA DEN-
TRO DE UN ESCUDO").?

t  Las funciones de la marca ha sido un tema reiterado en
varias de las Interpretaciones Prejudiciales emitidas
por el Tribunal. Entre estas se puede destacar la emiti-
da en el proceso 15-IP-2003. Interpretacion Prejudicial
de 12 de marzo de 2003. Publicada en la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003
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El articulo 134 de la Decision 486 de la Comi-
sion de la Comunidad Andina, en siete literales
consagra una enumeracion no taxativa de los
signos que son aptos para obtener el registro
marcario; establece que pueden constituir mar-
cas, entre otros: las palabras o combinacién de
palabras; las imagenes, figuras, simbolos, grafi-
cos, logotipos, monogramas, retratos, etique-
tas, emblemas y escudos; los sonidos y olores;
las letras y niUmeros; un color que se encuentre
delimitado por una forma, o una combinacion de
varios colores; la forma de productos, envases o
envolturas; o cualquier combinacién de los sig-
nos o medios indicados anteriormente.

Segun el Régimen Comun de Propiedad Indus-
trial contenido en la citada Decision, los requisi-
tos para el registro de marcas son: distintividad
y susceptibilidad de representacion grafica.

A pesar de no mencionarse de manera expresa
el requisito de la perceptibilidad, es importante
destacar que éste es un elemento que forma
parte de la esencia de la marca.

Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifes-
tado lo siguiente:

“La perceptibilidad, precisamente, hace refe-
rencia a todo elemento, signo o indicacién
gue pueda ser captado por los sentidos para
gue, por medio de éstos, la marca penetre en
la mente del publico, el cual la asimila con
facilidad. Por cuanto para la percepcion sen-
sorial o externa de los signos se utiliza en
forma mas general el sentido de la vista, han
venido caracterizandose preferentemente
aquellos elementos que hagan referencia a
una denominacion, a un conjunto de pala-
bras, a una figura, a un dibujo, o0 a un conjun-
to de dibujos”. (Proceso 132-1P-2004. Inter-
pretacién Prejudicial de 26 de octubre del
2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuer-
do de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre
de 2004. Marca: “DIADICON").

En relacién con los dos requisitos previstos en
la norma, se tiene:

e Ladistintividad.

La distintividad es la capacidad intrinseca
gue debe tener el signo para distinguir unos
productos o servicios de otros. El caracter
distintivo de la marca le permite al consumi-

dor realizar la eleccion de los bienes y servi-
cios que desea adquirir; también permite al
titular de la marca diferenciar sus productos
y servicios de otros similares que se ofertan
en el mercado.

e Lasusceptibilidad de representacién gra-
fica.

Es la posibilidad de que el signo a registrar
como marca sea descrito mediante pala-
bras, graficos, signos, colores, figuras etc.,
de tal manera que sus componentes puedan
ser apreciados por quien lo observe. Esta
caracteristica es importante para la publica-
cién de las solicitudes de registro en los
medios oficiales.

En conclusién, para que un signo sea regis-
trado como marca debe ser distintivo y sus-
ceptible de representacion gréafica, de con-
formidad con el articulo 134 de la Decision
486; asimismo, debe ser perceptible, ya que,
como se menciond, dicho requisito se en-
cuentra implicito en la nocién de marca.

Es importante advertir que el literal a) del articu-
lo 135 de la Decisién 486, eleva a causal abso-
luta de irregistrabilidad la falta de alguno de los
requisitos que se desprenden del articulo 134
de la misma normativa, es decir, que un signo
es absolutamente irregistrable si carece de
distintividad, de susceptibilidad de representa-
cién grafica o de perceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta
de distintividad esta consagrada de manera in-
dependiente como causal de nulidad absoluta
en el articulo 135, literal b). La distintividad tiene
un doble aspecto: 1) distintividad intrinseca,
mediante la cual se determina la capacidad que
debe tener el signo para distinguir productos o
servicios en el mercado. Y 2) distintividad ex-
trinseca, por la cual se determina la capacidad
del signo para diferenciarse de otros signos en
el mercado.

El Tribunal al respecto de este tema ha expre-
sado:

“El registro de un signo como marca se en-
cuentra expresamente condicionado al hecho
de que éste sea distintivo y susceptible de
representacién grafica. De conformidad con
el articulo 135 literal b) de la Decisién 486, la
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aptitud distintiva es uno de sus elementos
constitutivos, como requisito esencial para
Su registro, segun el cual no podran ser re-
gistrados como marcas los signos que ‘ca-
rezcan de distintividad’.

Al respecto, y a manera de ilustracion, se
transcriben criterios del Tribunal de Justicia
Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se
destaca que el caracter distintivo de una mar-
ca ha de apreciarse, por una parte, en rela-
cién con los productos o servicios para los
gue se ha solicitado el registro y, por otra, en
relacion con la percepcion del pablico al que
va dirigida, y que esta formado por el consu-
midor de dichos productos o servicios’; que
‘no es necesario que la marca permita que el
publico al que va dirigida identifique al fabri-
cante del producto o al prestador del servicio,
transmitiéndole una indicacion concreta de
su identidad’, pues ‘la funcion esencial de la
marca consiste en garantizar al consumidor
o al usuario ultimo el origen del producto o
del servicio designado por la marca’ (Senten-
cia del Tribunal de Justicia de las Comunida-
des Europeas del 7 de febrero de 2002, asun-
to T-88/00); y que cuando los productos de-
signados en la solicitud de registro van desti-
nados a los consumidores en general, “se
supone que el publico correspondiente es un
consumidor medio normalmente informado y
razonablemente atento y perspicaz. No obs-
tante, ha de tenerse en cuenta la circunstan-
cia de que el consumidor medio debe confiar
en la imagen imperfecta que conserva en la
memoria. Procede, igualmente, tomar en con-
sideracion el hecho de que el nivel de aten-
cién del consumidor medio puede variar en
funcién de la categoria de productos contem-
plada (...)" (Sentencia del Tribunal de Justicia
de las Comunidades Europeas del 25 de sep-
tiembre de 2002, asunto T-136/00). Proceso
92-1P-2004, sentencia del 1° de septiembre
del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribu-
nal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Pro-
ceso 14-1P-2009. Interpretacion Prejudicial de
01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1729, de
3 de julio de 2009. Marca: “TV COLOMBIA +
GRAFICO”.).

El Juez Consultante debe proceder a analizar,
en primer lugar, si la marca a registrar cumple
con los requisitos mencionados, para luego,
determinar si el signo no esta inmerso en algu-

na de las causales de irregistrabilidad sefala-
das en los articulos 135 y 136 de la Decisiéon
486 de la Comisién de la Comunidad Andina.

B. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR
IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CON-
FUSION Y/O DE ASOCIACION. LAS RE-
GLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DIS-
TINTIVOS.

En el procedimiento administrativo interno se
argumento que el signo mixto FAMISANAR es
confundible con las marcas mixtas CAFAM,
SUPER FARMACIA COLSUBSIDIO y FARMA-
CIA COLSUBSIDIO. Por tal motivo, es perti-
nente referirse a la irregistrabilidad de signos
por identidad o similitud y a las reglas para el
cotejo de signos distintivos.

1. Irregistrabilidad de signos por identidad
0 similitud.

El literal a) del articulo 136 de la Decision 486
de la Comision de la Comunidad Andina, consa-
gra una causal de irregistrabilidad relaciona-
da especificamente con el requisito de distinti-
vidad. Establece, que no son registrables sig-
nos que sean idénticos o se asemejen a una
marca anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero, en relacién con los
mismos productos o servicios, o0 para productos
0 servicios respecto de los cuales el uso de la
marca pueda causar un riesgo de confusion y/o
de asociacion.

Los signos distintivos en el mercado se expo-
nen a diversos factores de riesgo; la doctrina
tradicionalmente se ha referido a dos clases: al
de confusién y/o de asociacion. Actualmente,
la lista se ha extendido y se han clasificado
otros tipos de riesgos, con el objetivo de prote-
ger los signos distintivos segln su grado de
notoriedad. 2

2 PACON, Ana Maria, “LOS DERECHOS SOBRE LOS
SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA
ECONOMIA GLOBALIZADA”. Publicado en www.ugma.
edu.ve. En dicho articulo manifiesta lo siguiente:

“La realidad econémica demostraba que muchas
marcas poseen una imagen atractiva que puede
ser empleada en la promocion de productos o
servicios distintos. La creacion de esta imagen no
es casual, sino que obedece a una estrategia de
marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero.
Los riesgos a los que se ven expuestos estos sig-
nos son: dilucién del valor atractivo de la marca,
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Sobre el riesgo de confusion y/o de asociacion,
el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“El riesgo de confusién es la posibilidad de
gue el consumidor al adquirir un producto
piense que esta adquiriendo otro (confusién
directa), o que piense que dicho producto
tiene un origen empresarial diferente al que
realmente posee (confusién indirecta).

El riesgo de asociacion es la posibilidad de
gue el consumidor, que aunque diferencie las
marcas en conflicto y el origen empresarial
del producto, al adquirirlo piense que el pro-
ductor de dicho producto y otra empresa tie-
nen una relacién o vinculacién econémica”.
(Proceso 70-1P-2008. Interpretacion Prejudicial
de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta
oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de
21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON?").

Segun la Normativa Comunitaria Andina, no es
registrable un signo confundible, ya que no po-
see fuerza distintiva; de permitirse su registro
se estaria atentando contra el interés del titular
de la marca anteriormente registrada, asi como
el de los consumidores. Dicha prohibicién, con-
tribuye a que el mercado de productos y servi-
cios se desarrolle con transparencia y, como
efecto, que el consumidor no incurra en error al
realizar la eleccidon de los productos o servicios
gue desea adquirir.

uso parasitario de las representaciones positivas
que condensa el signo, utilizacion de la marca
para productos o servicios distintos de forma que
pueda dafarse las asociaciones positivas que la
marca suscita.

De estos riesgos que difieren de los protegidos
tradicionalmente por el sistema de marcas, solo el
primero (diluciéon del valor atractivo de la marca)
era merecedor de una proteccion ampliada. Para
ello la marca debia revestir determinadas caracte-
risticas, entre las cuales, era relevante la implan-
tacion del signo en practicamente la totalidad del
publico de los consumidores. Se cuestiond enton-
ces si sblo este tipo de marcas debian merecer
una proteccién contra los otros riesgos sefiala-
dos. La conclusion a la que se lleg6 fue que el fun-
damento comln a estos riesgos, no era tanto la
gran implantaciéon que goza el signo en el trafico
econdémico, sino la reputacion que condensa la
marca, de la cual se hace un uso parasitario o se
trata de dafiar negativamente. Surgen entonces los
términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta repu-
tacion’ para definir a este nuevo tipo de signo que
condensa una elevada reputaciéon y prestigio que
lo hace merecedor de una proteccion mas alla de
la regla de la especialidad”.

Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Com-
petente debe observar y establecer si entre
los signos en conflicto existe identidad o se-
mejanza, para determinar luego, si esto es ca-
paz de generar confusion y/o asociacién en-
tre los consumidores. De la conclusién a que
se arribe, dependera la registrabilidad o no del
signo.

La similitud entre dos signos puede darse des-
de diferentes a&mbitos:

La similitud ortografica. Se da por la seme-
janza de las letras entre los signos a comparar-
se. La sucesion de vocales, la longitud de la
palabra o palabras, el nimero de silabas, las
raices o las terminaciones iguales, pueden in-
crementar la confusion.

La similitud fonética. Se da por la coinciden-
cia en las raices o terminaciones, y cuando la
silaba ténica en las denominaciones compara-
das es idéntica o muy dificil de distinguir. Sin
embargo, se debe tener en cuenta las particu-
laridades de cada caso, para determinar una
posible confusion.

La similitud ideolégica. Se configura entre
signos que evocan una idea idéntica o seme-
jante.

2. Reglas para el cotejo entre signos distin-
tivos.

La Autoridad Nacional competente, debera pro-
ceder al cotejo de los signos en conflicto, apli-
cando para ello los siguientes parametros:

e La comparacioén, debe efectuarse sin des-
componer los elementos que conforman el
conjunto marcario, es decir, cada signo debe
analizarse con una vision de conjunto, te-
niendo en cuenta su unidad ortogréfica, audi-
tiva e ideoldgica.

e Enlacomparacion, se debe emplear el méto-
do del cotejo sucesivo, es decir, se debe ana-
lizar un signo y después el otro. No es proce-
dente realizar un analisis simultaneo, ya que
el consumidor no observa al mismo tiempo
las marcas, sino que lo hace en diferentes
momentos.

e Se debe enfatizar en las semejanzas y no en
las diferencias, ya que en estas Ultimas es
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donde se percibe el riesgo de confusién y/o
de asociacion.

e Alrealizar la comparacion, es importante tra-
tar de colocarse en el lugar del presunto com-
prador, pues un elemento importante para el
examinador, es determinar como el producto
0 servicio es captado por el publico consu-
midor.

Los anteriores parametros, han sido adoptados
por el Tribunal en numerosas Interpretaciones
Prejudiciales, entre los cuales, podemos desta-
car: Proceso 58-1P-2006. Interpretacion Prejudicial
de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y
Proceso 62-1P-2006. Interpretacion Prejudicial
de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
N° 1370, de 14 de julio de 2006.

C. COMPARACION ENTRE SIGNOS MIXTOS
CON PARTE DENOMINATIVA SIMPLE Y COM-
PUESTA. GRAFICOS Y FRASES EXPLICA-
TIVAS QUE ACOMPANAN AL SIGNO A RE-
GISTRARSE COMO MARCA.

En el proceso interno se debe proceder a la
comparacion del signo mixto FAMISANAR con
las marcas mixtas CAFAM, SUPER FARMA-
CIA COLSUBSIDIO y FARMACIA COLSUBSI-
DIO. El signo solicitado para registro es mixto y
se denomina FAMISANAR. Contiene unos lo-
gotipos mixtos, que de conformidad con lo ma-
nifestado por la sociedad demandante, preten-
den formar un conjunto marcario a manera ex-
plicativa a la luz del articulo 157 de la Decision
486, asi como dar completa transparencia y
veracidad a la informacién que recibe el consu-
midor.

Por tal motivo, es necesario abordar el tema de
la comparacion entre signos mixtos con parte
denominativa simple y compuesta, asi como
precisar el uso de graficos y frases explicativas
gue acompafian al signo a registrarse como
marca.

El signo mixto se conforma por un elemento
denominativo y uno grafico; el primero se com-
pone de una o mas palabras que forman un todo
pronunciable, dotado o no de un significado con-
ceptual y, el segundo, contiene trazos definidos
o dibujos que son percibidos a través de la vista.

Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de
variantes y llamarse de diferentes formas: em-
blemas?3, logotipos*, iconos, etc.

Por lo general, el elemento denominativo del
signo mixto suele ser el preponderante, ya que
las palabras causan gran impacto en la mente
del consumidor, quien habitualmente solicita el
producto o servicio a través de la palabra o
denominacién contenida en el conjunto marcario.
Sin embargo, de conformidad con las particula-
ridades de cada caso, puede suceder que el
elemento predominante sea el elemento gréfico,
que por su tamafio, color, disefio y otras carac-
teristicas, pueda causar mayor impacto en el
consumidor.

El Tribunal ha hecho las siguientes considera-
ciones al respecto:

“La marca mixta es una unidad, en la cual se
ha solicitado el registro del elemento nomi-
nativo como el grafico, como uno solo. Cuan-
do se otorga el registro de la marca mixta se
la protege en su integridad y no a sus ele-
mentos por separado”. (Proceso 55-1P-2002,
publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 821 del 1 de agosto de 2002,
disefio industrial: BURBUJA videos 2000).
Igualmente el Tribunal ha reiterado: “La doc-
trina se ha inclinado a considerar que, en ge-
neral, el elemento denominativo de la marca
mixta suele ser el mas caracteristico o deter-
minante, teniendo en cuenta la fuerza expre-
siva propia de las palabras, las que por defi-
nicion son pronunciables, lo que no obsta
para que en algunos casos se le reconozca
prioridad al elemento grafico, teniendo en
cuenta su tamafio, color y colocacién, que en
un momento dado pueden ser definitivos. El
elemento grafico suele ser de mayor impor-
tancia cuando es figurativo o evocador de
conceptos, que cuando consiste simplemen-

3 “El emblema es una variante, una especie de dibujo,
El emblema representa graficamente cualquier ser u
objeto, y desde luego puede ser registrado como mar-
ca”. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Edi-
torial Lexis Nexis, Abeledo — Perrot, pag. 33, Buenos
Aires Argentina, 2010.

4 Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los nego-
cios se entiende lo siguiente; “Logotipo: (...) Distintivo
formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una
empresa, conmemoraciéon, marca o producto. (...)".
DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LEN-
GUA, 222, edicion. 2001.
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te en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-1P-
98, Interpretacion prejudicial publicado en Ga-
ceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 410
de 24 de febrero de 1999)". (Proceso N° 129-
IP-2004. Marca: GALLO. Interpretacién Pre-
judicial de 17 de noviembre de 2004, publica-
da en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Carta-
gena N° 1158, de 17 de enero de 2005).

El Juez Consultante, debera determinar el ele-
mento caracteristico de los signos mixtos v,
posteriormente, proceder al cotejo de los signos
en conflicto.

Si el elemento determinante en un signo mixto
es el gréafico, en principio, no habria riesgo de
confusién. Si por el contrario en los dos es el
elemento denominativo, el cotejo debera reali-
zarse de conformidad con las siguientes reglas
para el cotejo de signos denominativos:

Se debe analizar, cada signo en su conjunto,
es decir, sin descomponer su unidad fonéti-
ca. Sin embargo, es importante tener en
cuenta las silabas o letras que poseen una
funcidn diferenciadora en el conjunto, ya que
esto ayudaria a entender como el signo es
percibido en el mercado.

Se debe tener en cuenta, la silaba ténica de
los signos a comparar, ya que si ocupa la
misma posicion, es idéntica o muy dificil de
distinguir, la semejanza entre los signos po-
dria ser evidente.

Se debe observar, el orden de las vocales, ya
gue esto indica la sonoridad de la denomina-
cion.

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

En atencion a que en el caso bajo estudio al-
gunos de los signos en conflicto se encuentran
compuestos por dos palabras o mas palabras,
se hace necesario tratar el tema de los signos
con parte denominativa compuesta.

Al examinar un signo compuesto, la autoridad
nacional debera analizar el grado de distintividad
de los elementos que lo componen, y asi pro-
ceder al cotejo de los signos en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado:

“En el supuesto de solicitarse el registro co-
mo marca de un signo compuesto, caso que
haya de juzgarse sobre su registrabilidad,
habra de examinarse especialmente la rele-
vancia y distintividad de los vocablos que lo
conforman. Existen vocablos que dotan al
signo de ‘(...) la suficiente carga semanti-
ca que permita una eficacia particularizado-
ra que conduzca a identificar el origen empre-
sarial (...)". (Sentencia del Proceso N° 13-IP-
2001, ya citada). Por tanto, si existe un nue-
vo vocablo que pueda claramente dar sufi-
ciente distintividad al signo, podra ser objeto
de registro.” (Proceso 50-IP-2005. Interpreta-
cién Prejudicial de 11 de mayo de 2005, pu-
blicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005.
Caso: “CANALETA 907).

Graficos y frases explicativas que acompa-
fian al signo a registrarse como marca.

El primer parrafo del articulo 157 de la Decision
486 establece lo siguiente:

“Articulo 157.- Los terceros podran, sin con-
sentimiento del titular de la marca registra-
da, utilizar en el mercado su propio nombre,
domicilio o seudénimo, un nombre geografi-
co o cualquier otra indicacién cierta relativa a
la especie, calidad, cantidad, destino, valor,
lugar de origen o época de produccion de sus
productos o de la prestacién de sus servicios
u otras caracteristicas de éstos; siempre que
ello se haga de buena fe, no constituya uso a
titulo de marca, y tal uso se limite a prop6-
sitos de identificacién o de informacién y no
sea capaz de inducir al publico a confusion
sobre la procedencia de los productos o ser-
vicios.

C.)

De conformidad con el articulo transcrito, el
titular de una marca registrada al momento de
insertarla en el mercado, puede acompanarla de
elementos que den cuenta de los atributos o
caracteristicas de los productos o servicios que
ampara, que bien pueden ser expresiones, pala-
bras, dibujos, etc. Estos pueden ser genéricos,
descriptivos o de uso comun, asi como pueden
hacer referencia a otras marcas registradas,
siempre y cuando se cumplan ciertas condicio-
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nes para no afectar a terceros o al publico con-
sumidor.

Con el fin de armonizar de manera adecuada el
sistema de proteccion, se debe concordar el
sistema de registro con el uso real en el merca-
do. Del uso real y efectivo de las marcas depen-
de la eficacia y vigencia de la proteccion en el
campo registral; de esta sincronia nacen figuras
como la cancelacion de la marca por no uso,
gue no es mas que una armonizacién de los dos
campos: el marcario y el registral. Por esta
razon, y teniendo en cuenta que existe la posi-
bilidad de utilizar frases o elementos explicati-
vos que bhien pueden hacer referencia a otras
marcas, las oficinas de registro pueden permitir
gue el signo a registrar esté acompafado por
dichos elementos explicativos. La idea de lo
anterior es que los actores en el mercado co-
nozcan a ciencia cierta como se utilizara la
marca en el comercio. Si la norma permite “usar”
ciertos elementos explicativos en el mercado,
en el ambito registral se puede insertar dicha
informacion precisamente para proteger a los
actores en el comercio de bienes y servicios.
Pero para poder insertar los elementos explica-
tivos en el registro se deberan cumplir los mis-
MOos requisitos que se exigen para su utilizacion
en el mercado, que adaptados al campo registral
son:

= Que se haga de buena fe. La buena fe es
un principio general del derecho que debe
gobernar todas las actuaciones en el marco
de cualquier ordenamiento juridico. En el cam-
po del derecho de propiedad industrial, los
actores del mercado deben actuar sin afec-
tar a los titulares de los derechos intelectua-
les, al publico consumidor y al comercio como
tal; la utilizacién de cualquier signo distintivo,
expresion, palabra o frase, no debe hacerse
con el objetivo de causar dafio o perjuicio. De
lo que se trata, entonces, es que el mercado
sea transparente y se desenvuelva de mane-
raleal.

= Que no se inserten para ser usados a
titulo de marca. Los elementos explicativos
no pueden ser registrados ni utilizados como
marca, es decir, como distintivos de produc-
tos o servicios; de lo contrario, se estaria
aprovechando de elementos no apropiables
por el solicitante. En consecuencia, al solici-
tar un signo acompafado con estos elemen-

tos, el peticionario debera advertir a la oficina
de registro marcario que no se esta reivindi-
cando propiedad sobre dichos elementos, di-
ferenciado claramente en su solicitud el sig-
no a registrarse como marca de los adita-
mentos explicativos. A su vez, la oficina de
registro marcario debera publicar el signo di-
ferenciando claramente los elementos expli-
cativos, ya que de lo contrario no existiria la
informacién suficiente para los terceros inte-
resados.

= Que se limite al propésito de identifica-
cién o informacién. Esta caracteristica tie-
ne que ver con la anterior. El propésito de
utilizar elementos explicativos es para gene-
rar informacién cierta sobre los productos y
servicios que se ofertan en el mercado. Es
una manera de generar en el publico consu-
midor informacidn transparente que le ayude
en su libre eleccién.

= Que no induzca al publico consumidor a
error. Lo que se quiere salvaguardar es que
en el publico consumidor no se genere ries-
go de confusién o asociacién. La normativa
de marcas quiere que el comercio de bienes
y servicios sea transparente, de buena fe y
fluido. Por tal razén, se pretende cuidar que
la eleccidén en el consumidor sea libre y cons-
ciente.

Si se cumplen los requisitos mencionados, la
oficina nacional competente procedera al regis-
tro del signo diferenciando, como ya se dijo, los
elementos explicativos. Se advierte que como
dichos elementos son simplemente informativos
y no hacen parte de la marca, no deben tenerse
en cuenta al realizar el analisis de registrabili-
dad vy, por lo tanto, no seran relevantes al efec-
tuar el cotejo marcario. Sobre este asunto el
Tribunal ya ha sentado su posicién:

“(...)

Antes de empezar a estudiar el tema, es
importante manifestar que, el Juez Consul-
tante deberd analizar el caso concreto to-
mando en cuenta que el signo solicitado
AGUA PURA CRISTAYA (mixto) contiene las
palabras AGUA PURA como explicativas, por
lo que, si bien, estas palabras forman parte
del signo, al ser simplemente explicativas del
mismo, el titular o, en este caso, el solicitan-
te, no adquiere derechos sobre la parte expli-
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cativa de dicho signo. En este sentido, las
palabras AGUA PURA del signo solicitado
no deben ser tomadas en cuenta por el juez
consultante al momento de realizar el exa-
men de registrabilidad, es decir, la parte ex-
plicativa del signo debe ser excluida al mo-
mento de determinar si el signo solicitado
esta conformado por palabras genéricas, de
uso comun, descriptivas o0 evocativas.

Se aclara, también, que el hecho de que una
marca esté conformada por una parte expli-
cativa que no concede derechos para su titu-
lar, significa que si dicho titular quisiera opo-
nerse a un registro marcario argumentando
confundibilidad con la parte explicativa de su
marca no puede hacerlo. Es decir, la parte
explicativa de una marca no se toma en cuen-
ta ni para el examen de registrabilidad ni para
una posible oposicion.

(...)" (Interpretacion Prejudicial de 19 de mayo
de 2010, expedida en el marco del proceso
56-1p-2010. Fue publicada en la Gaceta Ofi-
cial No. 1871 de 31 de agosto de 2010).

En este orden de ideas, el Juez Consultante,
aplicando el anterior criterio, debe establecer el
riesgo de confusién que pudiera existir entre el
signo mixto FAMISANAR y las marcas mixtas
CAFAM, SUPER FARMACIA COLSUBSIDIO, y
FARMACIA COLSUBSIDIO.

D. LA LICENCIA DEL USO DE LA MARCA. VA-
LIDEZ DE LA SIMPLE AUTORIZACION.

La sociedad demandante afirmé que no existe
confusién en el publico consumidor, ya que exis-
te un convenio entre las sociedades titulares de
las marcas. Agreg6 que el uso de las marcas
CAFAM y COLSUBSIDIO se encuentra debi-
damente autorizado. A su vez, la Superinten-
dencia de Industria y Comercio sostuvo que no
existe un acuerdo previo entre las sociedades
para desvirtuar el riesgo de confusién. En este
marco se analizara el tema de la licencia del
uso de la marca.

Una de las expresiones del derecho de uso
exclusivo de la marca, es la facultad que tiene
su titular de disponer de la misma. Dicha potes-
tad de disposicion, de conformidad con el pos-
tulado de la autonomia de la voluntad privada,
se puede manifestar a través de la transferencia
0 cesion de la marca a otra u otras personas, 0

mediante el otorgamiento de una licencia para
la explotacion de la misma.

Las licencias, tienen una funcién econdmica
muy importante en el comercio de bienes y ser-
vicios. Para ampliar el campo de accion de una
marca determinada, o para la penetracién de
mercados determinados, el titular de dicha mar-
ca puede autorizar su uso a otra persona para
que pueda explotarla.

La licencia de la marca, se encuentra regulada
en capitulo IV del titulo VI de la Decision 486 de
la Comisidn de la Comunidad Andina. El instru-
mento por medio del cual se plasma la licencia
es el contrato de licencia, mediante el cual una
persona llamada licenciante cede el derecho de
uso de su marca a otra denominada licencia-
tario; este ultimo se obliga al pago de una remu-
neracion: la regalia. El licenciante conserva la
titularidad sobre la marca.

La normativa comunitaria andina no regula el
contenido del contrato de licencia, pero si impo-
ne una limitacion del mismo. El articulo 163
prohibe contratos de licencia restrictivos del co-
mercio y contrarios a las normas comunitarias
andinas sobre propiedad industrial, tratamiento
a capitales extranjeros, licencias y regalias, y
practicas comerciales restrictivas de la compe-
tencia. Como ésta es una limitacién de gran
importancia en la actividad del comercio subre-
gional andino, debe ser controlada por la Oficina
Nacional Competente, en el momento en que
se solicita el registro de un contrato de licencia.

El contrato de licencia debera plasmarse por
escrito, y registrarse en la Oficina Nacional res-
pectiva, acorde con el articulo 162 de la Deci-
sién 486. Si no se cumple con estos requisitos,
la licencia no surtira efectos.

Es importante destacar que el contrato de li-
cencia, en lo no regulado por la normativa co-
munitaria andina, se rige por la norma nacional
pertinente de cada Pais Miembro, teniendo como
base las limitaciones ya indicadas.

Sobre los elementos del contrato de licencia, el
Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“La cesion que presupone ‘basicamente la
transferencia de la totalidad de los derechos
existentes sobre un signo marcario’, se con-
trarresta con la licencia para permitir el uso
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de la marca, en el que intervienen tres ele-
mentos: el licenciante (titular de la marca); el
licenciatario (al que se le confiere el derecho
al uso) y la marca licenciada que debe estar
registrada.

La licencia ‘implica Gnicamente la autoriza-
cién a utilizar la marca, reteniéndose el titular
de ésta los restantes derechos relativos al
signo en cuestion’ (Luis Eduardo Bertone y
Guillermo Cabanellas, ‘Derecho de Marcas’,
Editorial Heliasta S.R.L., tomo segundo pag.
302. Al licenciatario se le conoce también en
la doctrina como “usuario autorizado”.

En la licencia, una de las notas caracteristi-
cas es que el titular no se desprende, como
en la cesion de la exclusividad absoluta del
derecho, sino mas bien que se limita o se res-
tringe al licenciatario a ciertos derechos, ejer-
ciendo el licenciante ‘el control de la marcay
los derechos no expresamente transmitidos’.
(Bertone y Cabanellas ob. citada pag. 305).

(.)

En forma general, en los contratos de licen-
cia se especifican clausulas tales como la
duracién del contrato, la vigilancia o inspec-
cion o control del licenciante sobre la calidad
de los productos fabricados por el licencia-
tario, el reconocimiento a la propiedad exclu-
siva de la marca por parte del licenciante y la
facultad o poder para que el licenciatario pue-
da enfrentar los litigios que se presenten
respecto a la marca”. (Interpretacion Prejudi-
cial del 8 de mayo de 1998, expedida dentro
del proceso 30-1P-97).

La Oficina Nacional Competente analizara la
solicitud de registro de la licencia y debera de-
terminar, en primer lugar, si el contrato no con-
tiene clausulas restrictivas del comercio o con-
trarias a la normativa comunitaria andina men-
cionada y, en segundo lugar, si la marca licen-
ciada no es susceptible de generar riesgo de
confusidn en el publico consumidor.

Sobre el riesgo de confusion en relacién con el
contrato de licencia, el Tribunal ha manifestado
lo siguiente:

“Dada la finalidad del contrato de licencia
marcaria, consistente en otorgar el derecho
de uso de la marca a un tercero, a la Oficina

Nacional Competente le corresponde al mo-
mento de inscribir un contrato de esta natura-
leza, velar porque este cumpla las exigencias
de la ley marcaria, entre ellas naturalmente la
de que el uso de la marca no genere confu-
sién en el mercado de bienes y servicios, re-
ferida en otra parte de esta sentencia”. (In-
terpretacion Prejudicial del 21 de abril de
1998, dentro del proceso 29-1P-97).

De conformidad con lo mencionado anterior-
mente, una simple autorizacién del uso de la
marca no surte efectos frente a terceros y, en
consecuencia, no es valida de ninguna manera
para desvirtuar el riesgo de confusion en el pa-
blico consumidor.

E. EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD QUE
REALIZAN LAS OFICINAS DE REGISTRO
MARCARIO. INTEGRAL, DE OFICIO Y AU-
TONOMO.

El sistema de registro marcario adoptado en la
Comunidad Andina, se encuentra soportado en
la actividad autbnoma e independiente de las
Oficinas Competentes en cada Pais Miembro.

Dicha autonomia, se manifiesta tanto en rela-
cioén con decisiones emanadas de otras ofici-
nas de registro marcario, como en cuanto a sus
propias decisiones.

En relacién con lo primero, el Tribunal ha mani-
festado:

“Si bien las Oficinas Competentes y las deci-
siones que de ellas emanan son independien-
tes, algunas figuras del derecho marcario
comunitario las ponen en contacto, como se-
ria el caso del derecho de prioridad o de la
oposicién de caracter andino, sin que lo ante-
rior signifique de ninguna manera uniformi-
zar en los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independen-
cia de las Oficinas de Registro Marcario sig-
nifica que juzgaran la registrabilidad o irre-
gistrabilidad de los signos como marcas, sin
tener en consideraciéon el analisis de regis-
trabilidad o irregistrabilidad realizado en otra
u otras Oficinas Competentes de los Paises
Miembros. De conformidad con lo anterior, si
se ha obtenido un registro marcario en deter-
minado Pais Miembro esto no significa que
indefectiblemente se debera conceder dicho



GACETA OFICIAL

14/09/2012 68.72

registro marcario en los otros Paises. O bien,
si el registro marcario ha sido negado en uno
de ellos, tampoco significa que deba ser ne-
gado en los demas Paises Miembros, alin en
el caso de presentarse con base en el dere-
cho de prioridad por haberse solicitado en el
mismo Pais que neg6 el registro.” (Proceso
71-1P-2007. Interpretacion Prejudicial de 15
de agosto de 2007, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de
15 de octubre de 2007. MARCA: “MONARC-
M”).

En cuanto a sus propias decisiones, el Titulo Il
de la Decision 486 regula el procedimiento de
registro marcario, e instaura en cabeza de las
Oficinas Nacionales Competentes el procedi-
miento y el respectivo examen de registrabili-
dad. El Tribunal ha determinado los requisitos
de dicho examen de la siguiente manera:

“El Tribunal en multiples Interpretaciones Pre-
judiciales 5 ha abordado el tema del examen
de registrabilidad, pero en uno de sus ultimos
pronunciamientos, determiné con toda clari-
dad cuales son las caracteristicas de este
examen:

1. El examen de registrabilidad se realiza de
oficio. La Oficina Nacional Competente de-
be realizar el examen de registrabilidad
asi no se hubieren presentado oposicio-
nes, o no hubiere solicitud expresa de un
tercero.

2. El examen de registrabilidad es integral.
La Oficina Nacional Competente al anali-
zar si un signo puede ser registrado como
marca debe revisar si cumple con todos
los requisitos de articulo 134 de la Deci-
sién 486, y luego determinar si el signo
solicitado encaja o no dentro de alguna de
las causales de irregistrabilidad consa-
gradas en los articulos 135 y 136 de la
misma norma.

3. En consecuencia con lo anterior y en rela-
cién con marcas de terceros, la Oficina

5 Se destacan las siguientes Interpretaciones Perjudi-
ciales sobre la materia: Interpretacion Prejudicial de 7
de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-1P-
2004; Interpretacion Prejudicial de 9 de marzo de 2005,
proferida dentro del proceso 03-1P-2005; e Interpreta-
cion Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida
dentro del proceso 167-1P-2005.

Nacional Competente, asi hubiera o no
oposiciones, debera revisar si el signo so-
licitado no encuadra dentro del supuesto
de irregistrabilidad contemplado en el ar-
ticulo 136, literal a); es decir, debe deter-
minar si es 0 no idéntico o se asemeja o
no a una marca anteriormente solicitada
para registro o registrada por un tercero,
para los mismos productos o servicios, o
para productos o servicios respecto de los
cuales el uso de la marca pueda causar un
riesgo de confusidén o de asociacion”. (Pro-
ceso 180-1P-2006. Interpretacién Prejudi-
cial de 4 de diciembre de 2006, publicada
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Carta-
gena N° 1476, de 16 de marzo de 2007.
Marca: “BROCHA MONA").

Ademas de lo anterior, es necesario precisar
que el examen de registrabilidad debe ser plas-
mado en la Resolucion que concede o deniega
el registro marcario. Esto quiere decir que la
Oficina Nacional no puede mantener en secreto
dicho examen y, en consecuencia, la resolu-
cién respectiva, que en ultimas es la que se no-
tifica al solicitante, debe dar razén del anélisis
efectuado. Con lo mencionado, se estaria cum-
pliendo con el principio basico de la motivacién
de los actos.

Por demas, se debe agregar otro requisito: que
este examen de oficio, integral y motivado,
debe ser autbnomo, tanto en relacién con las
decisiones proferidas por otras oficinas de re-
gistro marcario, como con las decisiones emiti-
das por la propia Oficina; esto significa, que se
debe realizar el examen de registrabilidad ana-
lizando cada caso concreto, es decir, estudian-
do el signo solicitado para registro, las oposi-
ciones presentadas y la informaciéon recauda-
da para el procedimiento en cuestién, indepen-
diente del analisis ya efectuado ya sobre signos
idénticos o similares.

No se esta afirmando que la Oficina de Regis-
tro Marcario no tenga limites a su actuacion, o
que no puede utilizar como precedentes sus
propias actuaciones, sino que ésta tiene la obli-
gacion, en cada caso, de hacer un analisis de
registrabilidad con las caracteristicas mencio-
nadas, teniendo en cuenta los aspectos y prue-
bas que obran en cada tramite. Ademas, los
limites a la actuacion de dichas oficinas se
encuentran marcados por la propia norma co-
munitaria, y por las respectivas acciones judi-
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ciales para defender la legalidad de los actos
administrativos emitidos.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-
DAD ANDINA,

CONCLUYE:

PRIMERO:

SEGUNDO:

TERCERO:

Un signo puede registrarse como
marca si redne los requisitos de
distintividad y susceptibilidad de
representacién grafica y, ademas,
si el signo no esta incurso en nin-
guna de las causales de irregistra-
bilidad sefialadas en los articulos
135y 136 de la Decision 486 de la
Comisién de la Comunidad Andina.
La distintividad del signo presupo-
ne su perceptibilidad por cualquiera
de los sentidos.

Para establecer la similitud entre
dos signos distintivos, la autoridad
nacional que corresponda debera
proceder al cotejo de los signos en
conflicto, para luego determinar si
existe o no riesgo de confusién y/o
de asociacion, acorde con las re-
glas establecidas en la presente
providencia.

Se debe tener en cuenta, que bas-
ta con la posibilidad de riesgo de
confusion y/o de asociacién para
que opere la prohibicion de regis-
tro.

La similitud ortogréafica se da por la
semejanza de las letras entre los
signos a compararse. La sucesion
de vocales, la longitud de la pala-
bra o palabras, el nUmero de sila-
bas, las raices o las terminaciones
iguales, pueden incrementar la con-
fusion.

El Juez Consultante, debe estable-
cer el riesgo de confusiéon y/o de
asociaciéon que pudiera existir en-
tre el signo mixto FAMISANAR y
las marcas mixtas CAFAM, SU-
PER FARMACIA COLSUBSIDIO,
y FARMACIA COLSUBSIDIO, utili-
zando los criterios establecidos en
la presente providencia para la co-
tejo de esta clase de signos.

Los requisitos que se deben cumplir
para insertar elementos explicativos
en el registro marcario, son los si-
guientes:

= Que se haga de buena fe. La
buena fe es un principio general
del derecho que debe gobernar
todas las actuaciones en el mar-
co de cualquier ordenamiento ju-
ridico. En el campo del derecho
de propiedad industrial, los acto-
res del mercado deben actuar sin
afectar a los titulares de los dere-
chos intelectuales, al publico con-
sumidor y al comercio como tal;
la utilizacion de cualquier signo
distintivo, expresion, palabra o
frase, no debe hacerse con el ob-
jetivo de causar dafio o perjuicio.
De lo que se trata, entonces, es
que el mercado sea transparente
y se desenvuelva de manera leal.

= Que no se inserten para ser
usados a titulo de marca. Los
elementos explicativos no pueden
ser registrados ni utilizados como
marca, es decir, como distintivos
de productos o servicios; de lo
contrario, se estaria aprovechan-
do de elementos no apropiables
por el solicitante. En consecuen-
cia, al solicitar un signo acompa-
flado con estos elementos, el pe-
ticionario debera advertir a la ofi-
cina de registro marcario que no
se esta reivindicando propiedad
sobre dichos elementos, diferen-
ciado claramente en su solicitud
el signo a registrarse como mar-
ca de los aditamentos explicati-
vos. A su vez, la oficina de regis-
tro marcario debera publicar el
signo diferenciando claramente
los elementos explicativos, ya
que de lo contrario no existiria la
informacién suficiente para los
terceros interesados.

= Que se limite al propdsito de
identificacion o informacién.
Esta caracteristica tiene que ver
con la anterior. El propdésito de
utilizar elementos explicativos es
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CUARTO:

para generar informacion cierta
sobre los productos y servicios
gue se ofertan en el mercado.
Es una manera de generar en el
publico consumidor informacion
transparente que le ayude en su
libre eleccion.

* Quenoinduzcaal publico con-
sumidor a error. Lo que se quie-
re salvaguardar es que en el puU-
blico consumidor no se genere
riesgo de confusion o asociacion.
La normativa de marcas quiere
gue el comercio de bienes y ser-
vicios sea transparente, de bue-
na fe y fluido. Por tal razén, se
pretende cuidar que la eleccion
en el consumidor sea libre y cons-
ciente.

Si se cumplen los requisitos men-
cionados, la oficina nacional com-
petente procedera al registro del sig-
no diferenciando, como ya se dijo,
los elementos explicativos. Se ad-
vierte que como dichos elementos
son simplemente informativos y no
hacen parte de la marca, no deben
tenerse en cuenta al realizar el ana-
lisis de registrabilidad y, por lo tan-
to, no seran relevantes al efectuar el
cotejo marcario.

La licencia de la marca, se encuen-
tra regulada en capitulo 1V del titulo
VI de la Decision 486 de la Comi-
sién de la Comunidad Andina. El
instrumento por medio del cual se
plasma la licencia, es el contrato de
licencia, mediante el cual una per-
sona llamada licenciante cede el
derecho de uso de su marca a otra
denominada licenciatario; este ulti-
mo, se obliga al pago de una remu-
neracion, la regalia. El licenciante
conserva la titularidad sobre la mar-
ca.

La normativa comunitaria andina, no
regula el contenido del contrato de
licencia, pero si impone una limita-
cion del mismo. El articulo 163,
prohibe contratos de licencia res-
trictivos del comercio y contrarios a
las normas comunitarias andinas so-

QUINTO:

bre propiedad industrial, tratamien-
to a capitales extranjeros, licencias
y regalias, y practicas comerciales
restrictivas de la competencia. Co-
mo ésta es una limitacidon de gran
importancia en la actividad del co-
mercio subregional andino, debe ser
controlada por la Oficina Nacional
Competente, en el momento en que
se solicita el registro de un contrato
de licencia.

El contrato de licencia debera plas-
marse por escrito, y registrarse en
la Oficina Nacional respectiva, acor-
de con el articulo 162 de la Decision
486. Si no se cumple con estos re-
quisitos, la licencia no surtira efec-
tos.

Es importante destacar que el con-
trato de licencia, en lo no regulado
por la normativa comunitaria andina,
se rige por la norma nacional perti-
nente de cada Pais Miembro, te-
niendo como base las limitaciones
ya indicadas.

La Oficina Nacional Competente ana-
lizara la solicitud de registro de la
licencia y debera determinar, en pri-
mer lugar, si el contrato no contiene
clausulas restrictivas del comercio
o contrarias a la normativa comuni-
taria andina mencionada y, en se-
gundo lugar, si la marca licenciada
no es susceptible de generar riesgo
de confusion en el publico consumi-
dor.

El examen de registrabilidad que
realizan las Oficinas de Registro
Marcario debe ser de oficio, inte-
gral, motivado y auténomo, de acuer-
do con lo expuesto en esta interpre-
tacion prejudicial.

De conformidad con el articulo 35 del Tratado de
Creacién del Tribunal de Justicia de la Comuni-
dad Andina, el Juez Nacional consultante, al
emitir el fallo en el proceso interno N° 2008-
00029, debe adoptar la presente interpretacion.
Asimismo, debe dar cumplimiento a las pres-
cripciones contenidas en el parrafo tercero del
articulo 128 del Estatuto vigente.
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Notifiguese al Juez Consultante, mediante co- Carlos Jaime Villarroel Ferrer
pia certificada y remitase copia a la Secretaria MAGISTRADO
General de la Comunidad Andina, para su publi-

cacion en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Isabel Palacios Leguizamon
Cartagena. SECRETARIA

José Vicente Troya Jaramillo

PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD

ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co-
pia del original que reposa en el expediente de

Ricardo Vigil Toledo esta Secretaria. CERTIFICO.-

MAGISTRADO

Leonor Perdomo Perdomo Isabel Palacios L.
MAGISTRADA SECRETARIA
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