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Interpretacién prejudicial de los articulos 28 y 58 de la Decision 351 de la

INTERPRETACION PREJUDICIAL 10-IP-99

Comision del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Presidente del Tribunal
de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, Republica del Ecuador,

con motivo de la accion de dafios y perjuicios interpuesta por LEXIS S.A.

contra la empresa Productora e Informacién Compaiiia llimitada (PRODINFO),

por supuesto plagio de la base de datos “MERLIN”; e interpretacion de oficio

de los articulos 3y 4 parrafos 1ro.y 2do., de la Decision 351.
Proceso Interno No. 5316-LR, en el Tribunal solicitante.

Quito, 11 de junio de 1999

ElI TRIBUNAL DE JUSTICIA DE
LA COMUNIDAD ANDINA

VISTOS:
Que el Tribunal Distrital de lo Contencioso-Ad-

ministrativo, Distrito de Quito, mediante oficio
No. 012-TCA-DQ-P de fecha 12 de marzo de

1999, recibido el 15 del mismo mes, ha requeri-
do la interpretacion prejudicial de los articulos
28 y 58 de la Decision 351 de la Comision del
Acuerdo de Cartagena; y,

Que se plantea la interpretacion en vista de
gue la sociedad LEXIS S.A., por intermedio de
sus apoderados doctores Luis Hidalgo Lépez y
Manuel Fernandez de Coérdova, demanda ante
la alta jurisdiccion consultante la indemniza-

Para nosotros la Patria es América
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cion de los dafios y perjuicios originados en el
supuesto plagio de la base de datos “MERLIN”
-cuya autoria alega- por parte de la empresa
PRODUCTORA E INFORMACION Compafiia
llimitada (PRODINFO).

Procede este Tribunal a absolver la consulta
formulada, previo resumen tanto de los hechos
como de las pretensiones de las partes ante el
juez nacional y al respecto OBSERVA:

a) Antecedentes

1. Alega la demandante que a partir del afio
1.982, el mencionado doctor Luis Hidalgo
Lépez, conjuntamente con un grupo de téc-
nicos, crearon el sistema informético deno-
minado “INFOLEX?”, el cual consiste en “una
base de datos de un fichero o indice siste-
matizados de una seleccion de la normativa
legal ecuatoriana dictada a partir del afio
1830, mediante la revision de mas de cinco
mil paginas de los Archivos de la Biblioteca
de la Funcion Legislativa de la legislacion
del Siglo XIX, y la revisién de los ejempla-
res editados del Registro Oficial a partir del
afio 1.901, que contiene la legislacion ecua-
toriana del Siglo XX".

. Mediante acuerdo No. 441, promulgado en
el Registro Oficial No. 110 de fecha 22 de
enero de 1.985, se aprobaron los Estatutos
del “INSTITUTO DE INFORMATICA LEGAL,
INFOLEG”, a la cual fue transferida la titula-
ridad de los derechos de la base de datos
del fichero juridico desarrollado “INFOLEX".

. En fecha 21 de Mayo de 1.988 fue constitui-
da, ante el Registro Mercantil de Quito, la
empresa “LEGISLACION INDEXADA SISTE-
MATICA LEXIS” como sociedad andnima, la
gue adquirié, mediante compra, los derechos
de las bases de datos del sistema “INFOLEX".

. En fecha 24 de Mayo de 1.988, la empresa
“LEXIS S.A.", por medio de su personal es-
pecializado, inicié las labores de investiga-
cion, lectura y seleccién de la normativa le-
gal ecuatoriana promulgada en los Registros
Oficiales desde el afio 1.906, contenidos,
segun el demandante, en mas de 18.000
ejemplares. Una vez seleccionadas, y para
aumentar la eficacia de la base de datos
“INFOLEX", le fue agregada una funcion que
indica la condicion juridica de la norma.

5. Una vez que fueron identificadas la normas
vigentes y reformadas, la empresa “LEXIS
S.A.” incluyd sus contenidos en un nuevo
sistema de base de datos que, a diferencia
del “INFOLEX?", se realizé a texto completo,
que fue denominado “MERLIN" y finalizado
en el mes de diciembre del afio 1.994.

. En fecha 20 de febrero de 1.995, se consti-
tuy6 mediante escritura publica otorgada an-
te Notario Piblico Décimo Primero del Can-
tén de Quito, la empresa “PRODUCTORA
DE INFORMACION COMPANIA LIMITADA
-PRODINFO-", siendo inscrita ante el Regis-
tro Mercantil el 26 de junio de 1.995.

. Con motivo de la XIV Feria Internacional de
Informética y Afines “COMPU 95", celebrada
en la ciudad de Quito del 23 al 29 de octubre
de 1.995, la empresa “PRODINFO” intervino
en aquella a través de la presentacion de un
producto que consistia en “...una recopila-
cion de todas las normas legales vigentes en
el pais que, mediante la utilizaciéon de un
computador y un sistema de manejo de ba-
ses de datos, permite la busqueda y recu-
peracion de disposiciones relacionadas con
un determinado topico de interés”, producto
gue dicha empresa ha continuado comercia-
lizando hasta esta fecha.

b) Demanda

La actora “LEXIS S.A.” alega que, conforme a
lo establecido en los articulos 28 y 58 de la
Decisién 351 de la Comision del Acuerdo de
Cartagena, el sistema que ha desarrollado y
gue ha denominado “MERLIN”, conforma una
base de datos protegida por el Derecho de
Autor.

Que en consecuencia de la titularidad autoral
sobre la base de datos “MERLIN”, la deman-
dante goza de proteccion “contra la obtencion
de copias y reproducciones no autorizadas”.

Que la demandada, “...PRODINFO copi6 o re-
produjo, mediante la utilizacidn de técnicas elec-
tronicas administradas por computador, la le-
gislacion en lenguaje binario formalmente vi-
gente que LEXIS S.A. comercializaba en su
base de datos MERLIN, hecho que motiva la
presente demanda”.

Que la empresa PRODINFO se limité en su
actividad, presuntamente creativa a “manipular
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la reproducciéon o copia de las bases de datos
del sistema MERLIN de propiedad intelectual
de LEXIS S.A., mediante la introduccién auto-
matica de efies, tildes y diéresis a los textos y
asignandoles diferente agrupacion del conte-
nido de la normativa formalmente vigente”.

Que resulta imposible que la empresa PRODIN-
FO haya realizado el trabajo de investigacién
qgue se requiere para la compilacién del mate-
rial legislativo del Ecuador en el presente siglo,
s6lo durante el periodo de los cuatro meses
transcurridos entre el momento de su constitu-
cion como persona juridica, y la celebracion de
la feria COMPU 95, en la que presenté su pro-
ducto informatico.

c) Contestacion de lademanda

Expresa la parte demandada:

Que la demanda interpuesta por LEXIS S.A.,
se sustenta en apreciaciones de caracter sub-
jetivo, como son, entre otras, la de afirmar que
PRODINFO no podia realizar el andlisis e in-
greso de los datos en un tiempo de cuatro
meses.

Que la recopilacion de los datos agrupados por
el sistema INFOLEX, fue cumplida a través de
investigaciones de bibliotecas de reconocidos
juristas, de recopilaciones legislativas realiza-
das por doctrinarios ecuatorianos, asi como de
diversas publicaciones provenientes del gobier-
no ecuatoriano.

Que para la inclusion de los textos legislativos
dentro de la base de datos INFOLEX, se han
utilizados dos métodos: “...el ingreso a través
de ‘scanner’, para posteriormente realizar el
reconocimiento Optico de caracteres, y la digita-
cion de normas”.

Que entre los sistemas INFOLEX y MERLIN,
existen marcadas diferencias, entre ellas “mien-
tras LEXIS S.A., harealizado la clasificacion de
las normas que conforman las bases de siste-
mas de datos en MODULOS...., PRODINFO
CIA Ltda. lo ha hecho en 25 materias debida-
mente diferenciadas...”; y

Que “...Io que pretende LEXIS S.A. es crear en
su demanda una figura de autoria de algo que
es un bien publico ecuatoriano, como lo son las
normas legales que nos rigen y nos seguiran
rigiendo al pais...”.

Con vista de todo lo anterior, el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina,

CONSIDERANDO:

I. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

QUE este Tribunal es competente para inter-
pretar en via prejudicial las normas que confor-
man el ordenamiento juridico del Acuerdo de
Cartagena, siempre que la solicitud provenga
de un juez nacional también con competencia
para actuar como juez comunitario -tal el caso
de la alta jurisdiccion consultante-, pero en tan-
to esas normas resulten pertinentes para la
resolucion del proceso interno; y QUE igual-
mente se encuentra conforme la solicitud con
las prescripciones contenidas en los articulos
28 y 29 del Tratado de Creacion del Tribunal,
asi como con los requisitos establecidos en el
articulo 61 del respectivo Estatuto (Decision
184 de la Comision del Acuerdo de Cartage-
na) complementario del Tratado.

. NORMAS OBJETO DE LA PRESENTE IN-
TERPRETACION

QUE las normas cuya interpretacion ha sido
requerida por la alta jurisdiccidon consultante
son:

DECISION 351

“Articulo 28. Las bases de datos son prote-
gidas siempre que la seleccidn o disposicion
de las materias constituyan una creacion in-
telectual. La proteccién concedida no se hara
extensiva a los datos o informaciéon compila-
dos, pero no afectara los derechos que pu-
dieran subsistir sobre las obras o materiales
gue la conforman”.

“Articulo 58. Los programas de ordenador,
como obras expresadas por escrito, y las
bases de datos, por su caracter de compi-
laciones, gozan de la proteccién por el dere-
cho de autor, aun cuando se hayan creado
con anterioridad a la fecha de entrada en
vigencia de la presente Decision”.

Adicionalmente, este Tribunal considera per-
tinente la interpretacién de oficio de los articu-
los 3, 4, parrafos 1ro. y 2do. de la misma Deci-
sion 351:
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“Articulo 3. A los efectos de esta Decision
se entiende por:

(...)

“Obra: Toda creacion intelectual original de
naturaleza artistica, cientifica o literaria, sus-
ceptible de ser divulgada o reproducida en
cualquier forma.

(...)

“Programa de ordenador (Software): Ex-
presion de un conjunto de instrucciones me-
diante palabras, codigos, planes o en cual-
quier otra forma que, al ser incorporadas en
un dispositivo de lectura automatizada, es
capaz de hacer que un ordenador -un apa-
rato electrdnico o similar capaz de elaborar
informaciones-, ejecute determinada tarea u
obtenga determinado resultado. El progra-
ma de ordenador comprende también la do-
cumentacion técnica y los manuales de uso.

(.).

“Articulo 4. La proteccion reconocida por la
presente Decision recae sobre todas las obras
literarias, artisticas y cientificas que puedan
reproducirse o divulgarse por cualquier for-
ma o medio conocido o por conocer, y que
incluye, entre otras, las siguientes:

“Los programas de ordenador;

“Las antologias o compilaciones de obras
diversas y las bases de datos, que por la
seleccidn o disposicién de las materias cons-
tituyan creaciones personales.”

Con vista de los articulos transcritos, debe es-
te Tribunal realizar la interpretacion prejudicial
que le corresponde, tomando en consideracion
la jurisprudencia sentada al respecto, para lo
cual estima conveniente examinar:

. LAOBRAY LA ORIGINALIDAD

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

En ese sentido, el transcrito articulo 3 la de-
fine como “toda creacién intelectual original de
naturaleza artistica, cientifica o literaria, sus-
ceptible de ser divulgada o reproducida en cual-
quier forma”.

De los elementos contenidos en la precedente
definicién, varios son determinantes para re-
solver el conflicto; a saber:

Debe tratarse de una “creacion intelectual”, es
decir, producto del ingenio humano, de manera
gue el simple trabajo intelectual, por muy arduo
o complejo que sea, no constituye, por ese solo
hecho, una creacion?, independientemente de
las inversiones o recursos que se hayan apor-
tado para su produccién o ejecucion.

Para que llegue a tener entonces el caracter de
“creacion”, es necesaria la “originalidad”, que
no es sinénimo de “novedad”, sino de “indivi-
dualidad”, vale decir, “que exprese lo propio de
su autor, que lleve la impronta de su persona-
lidad”, cuestion de hecho que debe examinarse
en cada caso y, en el presente, por el juez na-
cional.?

Sobre la originalidad ya se ha pronunciado
este Tribunal, en la Interpretacion Prejudicial
32-1P-98, al afirmar que: “La originalidad -en el
sentido de ‘individualidad’- como requisito
existencial de la ‘obra’ objeto del derecho de
autor, no constituye solamente una elabora-
cion doctrinaria, sino que es recogida en el
plano del derecho positivo. Asi, la Decision 351
reconoce la proteccion a los autores sobre las
‘obras del ingenio’ (articulo 1), y a esos efec-
tos define como autor a la persona fisica que
realiza la ‘creacion’ intelectual, y a la obra como
toda ‘creacion’ de naturaleza artistica, cientifi-
ca o literaria (articulo 3).” 3

Por Gltimo, esa creacion debe pertenecer al
dominio literario, artistico o cientifico y, en el
caso de autos, al &mbito literario, porque tanto
los programas de ordenador, como las compi-
laciones legislativas, se expresan a través de
un lenguaje, caracteristica de las obras litera-
rias*, independientemente de su género, mérito

1 V.. ANTEQUERA PARILLI, Ricardo: “Derecho de Au-
tor”. Servicio Autonomo de la Propiedad Intelectual
(SAPI). Caracas, 1999. Tomo I. p. 127.

2 V.. LIPSZYC, Delia: “Derecho de Autor y Derechos
Conexos”. UNESCO/CERLALC/ZAVALIA. Buenos Ai-
res, 1993. pp. 65-66.

3 Interpretacion prejudicial 32-IP-97, caso “TERMINATOR”",
del 02 de octubre de 1998. En Gaceta Oficial del Acuerdo
de Cartagena No. 416 del 15 de marzo de 1999.

4 V.. ANTEQUERA PARILLI, Ricardo: “Derecho de Au-
tor”. Ob. Cit. Tomo I. p. 299.
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o destino, como lo expresa el articulo 1 de la
Decisién 351.

El Tribunal ha hecho la precedente mencién
expresa, tanto de los programas de ordenador,
como de las bases de datos, porque conviene,
a los efectos del caso concreto, formular algu-
nas precisiones iniciales que méas adelante se
detallan.

lll. EL SOFTWARE Y LA BASE DE DATOS

En efecto, el “software” o programa de ordena-
dor, es definido por el articulo 3 de la Decision
351 como la “expresion de un conjunto de ins-
trucciones mediante palabras, cédigos, planes
0 en cualquier otra forma que, al ser incorpora-
das en un dispositivo de lectura automatizada,
es capaz de hacer que un ordenador —un apa-
rato electrénico o similar capaz de elaborar in-
formaciones-, ejecute determinada tarea u ob-
tenga determinado resultado ...".

Ahora bien, aunque muchas bases de datos
-por el volumen de informacion almacenable y
la rapidez para proporcionarla al usuario-, utili-
zan sistemas computacionales, existe la ten-
dencia a confundirlas con el “software” utiliza-
do, eventualmente, para “informatizar” los ele-
mentos recopilados, no obstante tratarse de
dos bienes intelectuales distintos.

En ese sentido, se ha afirmado en doctrina que
si bien “... tradicionalmente el uso del nombre
‘bases de datos’ estaba reservado a aquellas
colecciones procesadas por medios informa-
ticos, mientras que las compilaciones compren-
dian también las legibles de cualquier otra for-
ma (v.gr.: por fichas o listados impresos)” ®, “...
la originalidad o no en la recopilacién de obras,
hechos o datos no depende de su almacena-
miento informatico, razén por la cual la expre-
sidn ‘bases de datos’ comprende a todas las
compilaciones de informacion, independiente-
mente de que existan o no en forma impresa,
en unidades de almacenamiento en computa-
dor o de cualquier otra forma”.®

5 V.. ANTEQUERA PARILLI, Ricardo: “Disposiciones es-
peciales para ciertas obras (las bases de datos)”, en
ANTEQUERA PARILLI, Ricardo y FERREYROS
CASTANEDA, Marysol: “El Nuevo Derecho de Autor

en el Perl”. Peru Reporting. Lima 1.996.

6 V.. FERNANDEZ BALLESTEROS, Carlos: “El derecho
de autor y los derechos conexos en los umbrales del
afio 2000", en el libro-memorias del | Congreso Ibero-
americano de Propiedad Intelectual. Tomo |. Madrid,
1991. pp. 107-133.

Asi lo ha entendido el legislador andino, al men-
cionar como obras distintas por una parte, tan-
to a los programas de ordenador (Decision 351,
articulo 4, parrafo I), como a las bases de datos
(Decisién 351, articulo 4, parrafo Il); y, por la
otra, al calificar a las bases de datos como
“recopilaciones” (Decisién 351, articulo 58), sin
exigir que éstas hayan sido elaboradas con el
auxilio de un computador y de un programa de
ordenador, o mediante otros medios no infor-
maticos, incluso manuales. Esa posicion fue
adoptada también, posteriormente, por el Acuer-
do sobre los Aspectos de los Derechos de Pro-
piedad Intelectual relacionados con el Comer-
cio (ADPIC, articulo 10,2) en el marco del Tra-
tado de la Organizacion Mundial del Comercio
(OMC) vy por el nuevo Tratado sobre Derecho
de Autor (articulo 5) de la Organizacion Mun-
dial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que se
refieren a las bases o compilaciones de datos
“en forma legible por maquina o en otra forma”.

De alli que en el lenguaje juridico-autoral, el
vocablo “compilacion” sea sinénimo de “colec-
cion” 7, género creativo existente desde mucho
antes de la era de la electronica y la computa-
cién.

Con lo cual puede concluirse que con el uso de
un mismo programa de ordenador puedan ela-
borarse bases de datos distintas y que una
misma compilacién de datos pueda realizarse
con el uso de diferentes programas de ordena-
dor.

Pero aunque esa confusidn parece advertirse
en varios de los escritos y medios de prueba
gue conforman las actuaciones del expediente,
la interpretacion prejudicial solicitada esta refe-
rida a los articulos 28 y 58 de la Decision 351,
qgue analizados en forma conjunta y armoénica
limitan dicha interpretacion a la proteccion de
las bases de datos, aunque las consideracio-
nes precedentes resultan de suma importancia
para el Tribunal solicitante, en orden a la apli-
cacion de la normativa andina, tanto en rela-
cion con los programas de ordenador, también
mencionados en el articulo 58 de la Decisién
351, como en cuanto a la proteccién de las
bases de datos.

7 V.. ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL (OMPI): “Glosario de Derecho de Autor
y Derechos Conexos”. Ginebra, 1.980. Voz 47. p. 47.
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IV. LA ORIGINALIDAD Y LA PROTECCION
DE LAS BASES DE DATOS

Bajo las anteriores premisas, debe advertirse
entonces, como primer elemento, que asi como
la originalidad en las “obras originarias” (es
decir, las que no se basan en la transformacion
o modificacion de una obra primigenia), radica
en la “forma de expresion” que las individualiza
en relacién con otras preexistentes, esa origi-
nalidad, en ciertas “obras derivadas” (como en
las colecciones o antologias de obras ya exis-
tentes), puede hallarse en su “composicién”,
por ejemplo, en “la seleccion de las obras o de
los fragmentos de las obras que la componeny
la metodologia con que son tratados”.®

Tal es también el supuesto de las recopilacio-
nes o compilaciones (y las bases de datos, son
una de ellas, de acuerdo al articulo 58 de la
Decision 351), las cuales, conforme al articulo
4, parrafo Il) de la misma normativa comunita-
ria, y en concordancia con el articulo 28 eius-
dem, estan protegidas siempre que “por la se-
leccién o disposicién de las materias consti-
tuyan creaciones personales” (resaltado y sub-
rayado del Tribunal).

Esa formula no es nueva, ni exclusiva del De-
recho Comunitario Andino, sino que tiene su
origen en el articulo 2,5 del Convenio de Berna,
segun el cual “las colecciones de obras litera-
rias o artisticas tales como las enciclopedias y
antologias que, por la seleccion o disposicion
de las materias, constituyan creaciones inte-
lectuales estaran protegidas como tales, sin
perjuicio de los derechos de los autores sobre
cada una de las obras que formen parte de
estas colecciones”.

Sin embargo, aunque el articulo 2,5 citado esta
referido a las colecciones “de obras literarias o
artisticas”, siempre fue interpretado que, dado
el caracter enunciativo de la referida norma,
gue le atribuye el empleo en ella de la expre-
sion “tales como”, no solamente estaban prote-
gidas aquellas compilaciones de obras litera-
rias o artisticas (en este caso, sin perjuicio de
los derechos de los autores de las creaciones
primigenias, objeto de la recopilacién), sino tam-
bién las recopilaciones de otros elementos de
informacién que no constituyeran “obras pre-
existentes” (como datos jurisprudenciales, le-

8 V.: LIPSZYC, Delia: Ob. Cit. p. 114.

gislativos o numéricos, efemérides, movimien-
tos bursatiles, factores climaticos, etc.), siem-
pre gue la seleccién o disposicién de esas “ma-
terias”, dieran como resultado un producto crea-
tivo con caracteristicas de originalidad.

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

Cuando la compilacion constituye una colec-
cion de obras preexistentes (como en las anto-
logias y recopilaciones), se afirma que son obras
“relativamente originales”, pues la originalidad
radica Unicamente en la composicion, “en las
que se protege la seleccion de obras o de tro-
zos de obras ajenas”.®

Y cuando la base o compilacion de datos no
constituye una coleccién de obras preexistentes
(o éstas no estan protegidas), sino una colec-
cion de elementos de informacién no tutelados
en si mismos, solamente se puede invocar la
proteccion por el derecho de autor en cuanto a
los elementos de seleccién o disposicion de los
contenidos que constituyan una creacién per-
sonal, pero no sobre dichos contenidos en si,
pues de acuerdo al articulo 28 de la Decisiéon
351, la proteccion concedida por el derecho de
autor a las bases de datos “no sera extensiva a
los datos o informacion compilados...”.

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

De esta manera, la originalidad en las compila-
ciones o bases de datos no radica en la “expre-
sion” de las obras u otros elementos recopila-
dos (pues esa expresion ya se encuentra pre-
sente en el material coleccionado), sino en la
“seleccién” o en la “disposicion” de las materias
objeto de la recopilacién.

Ahora bien, como quiera que de acuerdo a los
articulos 4 parrafo Il) y 28 de la Decision 351,
los vocablos “seleccién” y “disposicion”, estan
separados por una “0”, disyuntiva, la originali-
dad exigida por dichas normas puede estar en
uno cualquiera de esos elementos (o en am-

9 V. LIPSZYC, Delia. Idem. p. 70.
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bos), vale decir, en la seleccion o en la disposi-
cion de las obras o de los datos recopilados en
las bases.

La originalidad en la “seleccién” implica la pre-
existencia de un importante namero de ele-
mentos de informacién (obras o simples he-
chos o datos), de los cuales el compilador elige
algunos de ellos, conforme a un determinado
criterio y a una metodologia especifica que re-
flejen un acto creativo.

La originalidad en la “disposicion” implica que
no puede tratarse de una mera acumulacion de
hechos o datos (por muy laboriosa que sea esa
acumulacién), ni tampoco que esa disposicion
se realice con la aplicacion de simples criterios
rutinarios (como las guias profesionales reali-
zadas solamente a partir del indice alfabético
de todos los miembros colegiados), sino que
supone una clasificacion de esos datos en for-
ma tal que den como resultado una “creacion
personal”.

Asi, como lo ha sefialado la mas calificada
doctrina: “de alli resulta un requisito necesario
para que se hable de ‘obra’ al referirse a la
base de datos, y es que por la disposicion o
seleccion de las materias (obras originarias o
hechos y datos), pueda afirmarse que se trata
de un trabajo creativo, con caracteristicas de
originalidad (en el sentido de individualidad),
de manera que quedan excluidas aquellas ba-
ses de datos producto del resultado del simple
trabajo mecéanico o rutinario —siempre se men-
ciona el ejemplo de los listados telefénicos-, en
los que no se advierte una creacién personal
y, por tanto, carecen de tutela autoral”.*®

En el caso concreto de las compilaciones legis-
lativas, objeto de la presente interpretacion, de-
ben tomarse en cuenta varios factores, a sa-
ber:

1. La tendencia universal en derecho de autor,
en plena concordancia con el articulo 2,4 del
Convenio de Berna, es la de excluir de la
proteccién por esta disciplina a las llamadas
“obras oficiales” (textos de orden administra-
tivo, legislativo o judicial), entre otras razo-
nes porque “tratandose de normas o dispo-

10 V.: ANTEQUERA PARILLI, Ricardo: “Disposiciones es-
peciales para ciertas obras (las bases de datos)”. Ob.
Cit. p. 246.

siciones en las cuales la comunidad tiene
interés en difundirlas, y constituye esa difu-
sion, en alguna medida, una obligacion del
Estado, la proteccion por el derecho de au-
tor podria significar una limitante para la li-
bre divulgacion de dichas obras”.*

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

3. Quiere decir entonces que si se trata de una
compilacion legislativa, no es necesaria la
autorizacion previa para realizar esa colec-
cion, salvo disposicién legal expresa en con-
trario, ni nadie puede alegar un monopolio
sobre esos elementos de informacion, de
manera que “cualquiera podra utilizarlos pa-
ra la formacién de otra base de datos, pero
sin aprovecharse de la inversion y esfuerzo
ajenos” (destacado del Tribunal).*?

4. Si ese esfuerzo ajeno da como resultado
una obra (por la originalidad en la seleccion
o disposicién de las materias recopiladas),
el titular de la base ostentara derechos ex-
clusivos sobre la compilacion de los datos
(en la forma como seleccion6 o dispuso los
elementos de informacion compilados, y no
sobre la informacién en si misma), pero no
podra impedir que otra persona, sobre simi-
lares elementos (especialmente cuando se
trate de elementos de informacién de uso,
interés y difusion publicas, que deben repro-
ducirse textualmente), realice otra compila-
cion, con sus propias caracteristicas de ori-
ginalidad en la seleccién o disposicion de las
materias.

5. Esa originalidad en la “segunda” base de
datos, podria estar, por ejemplo, en la selec-
cion del material (v.gr.: textos vigentes, mo-
dificados o derogados, total o parcialmente,
u otros datos que faciliten el acceso a la
informacion) o en la disposicién o agrupa-
cion del mismo (v.gr.: organizacion por ma-
terias, titulos dados a los modulos de clasifi-
cacion, aclaraciones derivadas de la entrada
en vigencia de otras leyes, correspondencia

11 V.. ANTEQUERA PARILLI, Ricardo: “Derecho de Au-
tor”. Ob. Cit. Tomo I. p. 145.

12 V.. LIPSZYC, Delia: Ob. Cit. p. 116.
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con otras normas, comentarios, 0 como con-
secuencia de lo anterior, en la forma de ac-
ceso a la informacion para recuperar o utili-
zar ésta, etc.).

6. Pero si no esta presente la originalidad en la
seleccion o disposicion de los textos recopi-
lados, como se ha dicho, sino una acumula-
cion de datos sobre la base de criterios ruti-
narios, habra una base de datos, desde el
punto de vista técnico, en el sentido de una
recopilacion de elementos de informacion (en
este caso, textos legales), pero no una base
de datos protegida por el derecho de autor,
al no cumplir con los requisitos de originali-
dad a que se refieren los articulos 4,ll y 28
de la Decision 351.

7. Otra cosa es, al contrario, que la recopila-
cion de los datos no la realice el “segundo”
compilador con sus propios medios o ele-
mentos, sino que se limite a “extraerlos” de
la base de datos preexistente (y no protegi-
da por ausencia de originalidad en la selec-
cion o disposicién de las materias), por ejemplo,
mediante su duplicacion electrénica no auto-
rizada, pero ya en este supuesto no se esta-
ra en presencia de una violacién al derecho
de autor, sino, de ser el caso, frente a otras
figuras de derecho comun, como la compe-
tencia desleal o el enriquecimiento sin cau-
sa, por ejemplo, lo que le correspondera re-
solver al Juez nacional en el caso concreto,
y conforme a lo alegado y probado en autos.

8. Es igualmente posible que el “segundo”
compilador, a los fines de “extraer” los datos
de la base preexistente, haya imitado, dupli-
cado o reproducido el “software” original usado
para la compilacion preexistente (no protegi-
da si esta ausente la originalidad en la selec-
cion o disposicién de los elementos compila-
dos), en cuyo caso tampoco se estara ante
un ilicito contra el derecho de autor sobre la
base de datos, sino frente a una usurpacion
de los derechos autorales sobre el programa
de ordenador, cuestion que también debe
resolver el Juez en el caso concreto, de acuer-
do a lo alegado y probado en autos.

Distinta es la situacién en otros ambitos, como
el comunitario europeo, que carece de un texto
codificado como la Decisién 351, pero cuya
Directiva 96/9/CE del 11 de marzo de 1996, no
solamente reconoce la tutela a las bases de

datos “creativas”, sino que también otorga una
proteccidn “sui generis” (distinta a la del dere-
cho de autor), a aquellas bases de datos en
las cuales, sin necesidad del requisito de la
originalidad en la seleccién o disposicion de las
materias, “el fabricante demuestre que la ob-
tencion, la verificacion o la presentacion del
contenido representan una inversion sustancial
desde el punto de vista cuantitativo o cualita-
tivo...” 13, figura no prevista en el Derecho
Comunitario Andino.

Asi las cosas, en el referido Derecho supra-
nacional, como es actualmente la solucién ma-
yoritaria en el Derecho Comparado, las bases
de datos solamente se encuentran protegidas
por el Derecho de Autor en la medida en que
constituyan obras, por reunir el requisito de la
originalidad, que se traduzca, para el caso que
nos ocupa, por la seleccién o disposicién de
las materias, todo conforme a los articulos 4
parrafo Il), 28 y 58 de la Decision 351, con-
sagratoria en el Derecho Andino del Régimen
Comun sobre Derecho de Autor y Derechos
Conexos.

La ausencia o no de originalidad en una base
de datos legislativa, en cuanto se trate sola-
mente de una mera yuxtaposicion de textos
legales siguiendo simples rutinas conocidas o
que, por el contrario, exista una creacion per-
sonal en cuanto a la composicién de esos da-
tos, en vista de la seleccidn o disposicién de
las materias, solamente puede ser apreciada
por el Juez nacional en el caso concreto, de
acuerdo a las probanzas aportadas al proce-
so, incluida entre éstas la de experticia, reali-
zada a solicitud de parte o requerida de oficio.

V. EL PLAGIO

Porque, en efecto, si determinare el Juez na-
cional que hay una base de datos protegida por
la originalidad en la seleccidn o disposicion de
las materias, y también una accién mediante la
cual un tercero asume la paternidad de esa
obra ajena, se habria producido un plagio, ade-
mas de otros ilicitos contra los derechos ex-
clusivos de orden patrimonial establecidos en
el articulo 13 de la Decision 351, tales como la

13 V.: RODRIGUEZ-TOQUERO Y RAMOS, Pilar: “La pro-
tecciéon de las bases de datos”, en el libro-memorias
del Il Congreso Iberoamericano sobre Derecho de
Autor y Derechos Conexos. Tomo 2. pp. 634-635.
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comunicacion publica, la reproduccién, o la dis-
tribucion de los ejemplares. Pero, en cambio,
de concluirse que no hay obra, tampoco pue-
de haber plagio, niilicito autoral alguno.

A tales efectos, se entiende por plagio “...el
acto de ofrecer o presentar como propia, en su
totalidad o en parte, |la obra de otra persona,
en una forma o contexto mas o menos altera-
dos...” (subrayado del Tribunal).*

De alli que, como lo ha apuntado la doctrina, la
“materia del plagio son las obras intelectua-
les, es decir, las obras de ingenio literarias,
artisticas o cientificas susceptibles de ser re-
producidas por cualquier medio. El caracter de
obra intelectual estara dado por su_origina-
lidad o individualidad. Esta nota es la causa

de su proteccioén. Su falta obstara a la mis-
ma” (destacado del Tribunal).*

Por ultimo, vale destacar que, de acuerdo a los
criterios anteriormente expuestos, puede exis-
tir un plagio del programa de ordenador, en
cédigo-fuente o en cédigo-objeto (Decision 351,
articulo 23) utilizado para la elaboracién o el
uso de la base de datos, pero sin que se haya
plagiado esta Gltima (porque la informacion al-
macenada con el uso del mismo programa sean
distintos, o porque la seleccién o disposicion
de los datos sea diferente), o que exista usur-
pacion de la base o compilacion, aun emplean-
do para ello otro programa de ordenador, con
su propia originalidad, o incluso a través del
uso de medios manuales o no informéaticos,
como ha sido expresado supra.

Con base en las consideraciones expuestas,

El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE
LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:
1. Los conceptos de “software o programas

de ordenador” y “bases de datos”, consti-
tuyen dos figuras distintas. En consecuen-

14 V.. OMPI: “Glosario de Derecho de Autor y Derechos
Conexos”. Ob. Cit. Voz 188. p. 182.

15 IRIBARNE, Rodolfo Antonio y RETONDO, Hilda: “Pla-
gio de Obras Intelectuales”, en “Los llicitos Civiles y
Penales en Derecho de Autor”. lla Conferencia Conti-
nental de Derecho de Autor. Instituto Interamericano
de Derecho de Autor (IIDA). Buenos Aires, 1.981. p.
110.

cia, con el uso de un mismo programa de
ordenador pueden ser elaboradas bases
de datos diferentes, y a su vez, una misma
compilacion de datos puede realizarse con
el uso de otros programas de ordenador.

La originalidad en las “obras originarias”,
es decir, las que no se basan en la transfor-
macién o modificacién de una obra primige-
nia, radica en la “forma de expresién” que
las individualiza en relacién con otras pre-
existentes.

En cambio, la originalidad en las compi-
laciones o bases de datos no radica en la
“expresion” de las obras u otros elementos
recopilados, sino en la “seleccion” o en la
“disposicion” de las materias objeto de la
recopilacion.

En el Derecho Comunitario Andino, las ba-
ses de datos solamente estan protegidas
por el Derecho de Autor en la medida en
gue constituyan obras, por reunir el requi-
sito de la originalidad; en el presente caso,
por la seleccién o disposicién de las mate-
rias, todo conforme a los articulos 4 parra-
fo ), 28 y 58 de la Decisiéon 351 del Ré-
gimen Comin sobre Derecho de Autor y
Derechos Conexos.

La originalidad o no de una base de datos
legislativa, en cuanto se trate solamente de
una mera yuxtaposicion de textos legales
siguiendo simples rutinas conocidas o que,
por el contrario, exista una creacion per-
sonal relacionada con la composicion de
esos datos, en la seleccién o disposicion
de las materias, debe ser apreciada por el
Juez nacional en el caso concreto, de acuer-
do a las probanzas aportadas al proceso.

Si se determinare la existencia de una base
de datos protegida por la originalidad en la
seleccion o disposicion de las materias, y
ademas una accion mediante la cual un
tercero distinto del autor o de los autores, 0
sin consentimiento de éstos, asume la pa-
ternidad de la obra ajena, le corresponde y
debe el Juez nacional configurar y declarar
la figura del plagio, ademas de otros ilicitos
contra los derechos exclusivos de orden
patrimonial. Pero de concluirse que no hay
obra, tampoco puede haber plagio, ni ilicito
autoral alguno.
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El Tribunal de los Contencioso Administrativo,
Distrito de Quito, al emitir su respectiva senten-
cia debera adoptar la interpretacion que en la
presente ha sido realizada, de las sefaladas
normas que conforman el Ordenamiento Juri-
dico del Acuerdo de Cartagena. Notifiquesele
mediante copia certificada y sellada, que seréa
enviada asi mismo a la Secretaria General de
la Comunidad Andina para su correspondiente
publicacién en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena.

El Presidente,
Rubén Herdoiza Mera

Juan José Calle y Calle
MAGISTRADO

Gualberto Davalos Garcia
MAGISTRADO

Luis Henrique Farias Mata
MAGISTRADO

Guillermo Chahin Lizcano
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

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

Dr. Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

PROCESO 6-Al-98

Accion de incumplimiento interpuesta por la Secretaria General
de la Comunidad Andina contra la Republica de Venezuela.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, a los dieciocho dias del mes de ju-
nio de 1999, en la accién de incumplimien-
to interpuesta por la Secretaria General de
la Comunidad Andina, contra la Republica
de Venezuela.

VISTOS:

El escrito SG/AJ/C-169-98 de 1° de diciembre
de 1998, mediante el cual la Secretaria Gene-
ral de la Comunidad Andina solicita el pronun-
ciamiento del Tribunal en torno a la falta de
aplicacion por parte del Gobierno de Venezue-
la, de las Decisiones 378 y 379, conforme al
Art. 1° de la primera y de la Disposicion final de
la Gltima, para que se disponga que dicho Pais
Miembro proceda a dar aplicacién a las men-
cionadas Decisiones en un plazo perentorio; el
dictamen 29-98 de incumplimiento, (Resolucion
121), emitida por la misma Secretaria General
en sentido de que “al no aplicar las Decisiones
378 y 379, referidas a Valoracion Aduanera
-que recoge el Acuerdo de Valor del GATT de
1994- y a la declaracion Andina del Valor, res-
pectivamente, ha incumplido normas del orde-

namiento juridico andino”, en especial las refe-
ridas y el Articulo 5° del Tratado de Creacion
del Tribunal.

El escrito de contestacion; el acto de audien-
cia publica celebrada el dia 8 de abril de 1999;
las conclusiones de las partes; las pruebas apor-
tadas por las partes y demas documentos obran-
tes en el expediente.

Todo lo anterior se efectué de conformidad con
las disposiciones procedimentales establecidas
por el Tratado de Creacion del Tribunal, su Es-
tatuto y su Reglamento Interno y,

CONSIDERANDO:

La competencia del Tribunal para conocer de
la accion planteada en virtud de los Arts. 23 y
24 del Tratado de Creacion, en concordancia
con las normas del capitulo | del Titulo Segun-
do del Estatuto del Tribunal (Decisién 184 de la
Comisién del Acuerdo de Cartagena) y en el
Capitulo V del Reglamento Interno de 19 de
junio de 1985.
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|. SINTESIS DE LA DEMANDA

La Secretaria General de la Comunidad Andina
por conducto de su Director General, Nicolas
Lloreda Ricaurte, de acuerdo en lo previsto en
el Parrafo final del Art. 23 del Tratado de Crea-
cion del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, solicita a éste su pronunciamiento en
torno a la falta de aplicacion por parte del Go-
bierno de Venezuela de las Decisiones 378 y
379, conforme al Art. 1° de la primera y dispo-
sicién final de la Gltima para que dicho pais
Miembro proceda a dar aplicacién a las men-
cionadas Decisiones, en plazo perentorio.

1. FUNDAMENTOS DE HECHO:

1) El 19 de junio de 1995 la Comisién apro-
bo la Decision 378, publicada el 27 de
junio del mismo afio en la Gaceta Oficial
N° 183 que establece “para los efectos de
valoracién aduanera los paises miembros
se regiran por la presente Decision, y por
lo dispuesto en el texto del “Acuerdo rela-
tivo a la aplicacion del Art. VII del Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio de 1994” (Valor del GATT de
1994).

2) El 19 de junio de 1995 se aprob6 la Deci-
sion 379 publicada el 27 de junio de ese
mismo afio que es la Declaracion Andina
del Valor para los paises miembros de la
Comunidad Andina, estableciendo final-
mente que “la presente Decision entrara
en vigencia a mas tardar el 31 de diciem-
bre de 1995 para Bolivia, Colombia, Peru
y Venezuelay, a mas tardar el 30 de junio
de 1996, para Ecuador”.

3) Para la determinacion del Valor de Adua-
nas, Venezuela aplica los arts. 235 al 270
del Reglamento de su ley Organica de
Aduanas vigente, que se basa en la “Defi-
nicién del Valor de Bruselas” y sefiala: “el
valor nominal de la mercancias, a los fi-
nes de la liquidacion de los gravdmenes
establecidos en el arancel de Aduanas,
es su precio normal y constituye la base
imponible” y que “se entenderd por precio
normal aquel que en el momento en que
son exigibles los gravdmenes arancela-
rios se estima pudiera fijarse para las mer-
cancias de importacién como consecuen-

cia de una venta efectuada en condicio-
nes de libre competencia, entre un com-
prador y un vendedor independiente uno
del otro”.

4) El 2 de junio de 1998, la Secretaria Gene-
ral envi6 al Gobierno de Venezuela la nota
de observaciones, por el incumplimiento
en la aplicacion de las Decisiones 378 y
379, concediendo a partir de esa fecha un
plazo de 30 dias para responder.

5) Mediante comunicacion de fecha 2 de ju-
lio de 1998, el Ministerio de Industria y
Comercio de Venezuela informa a la Se-
cretaria General que existe un proyecto
de Reglamento de la Ley Orgéanica de Adua-
nas sobre el Valor en Aduanas de las
mercancias que recoge las Decisiones
378 y 379; proyecto que se encuentra en
revision de la Consultoria Juridica del Mi-
nisterio de Hacienda.

6) Con fecha 3 de septiembre de 1998, la
Secretaria General conforme al Art. 23
del Tratado de Creacion del Tribunal, emitio
la Resolucion 121 que contiene el Dicta-
men de Incumplimiento 29-98, publicado
en la Gaceta Oficial 370 del 7 de septiem-
bre de 1998 por no aplicar el Gobierno de
Venezuela las Decisiones 378 y 379 so-
bre Valoracion Aduanera y Declaracién
Andina, por lo que estaba incumpliendo
normas del ordenamiento juridico de la
Comunidad Andina, especificamente el
Art. 5 del Tratado de Creacion del Tribu-
nal.

7) Expresa que hasta la fecha en que se
interpone la presente demanda, el Gobier-
no de Venezuela no ha observado la apli-
cacion de las disposiciones normativas arri-
ba mencionadas.

. OBJETO DE LA PRESENTE ACCION.

Solicita el pronunciamiento del Tribunal, con
respecto a la falta de aplicacion de las Deci-
siones 378 y 379 por el Gobierno de Vene-
zuela, a fin de que ponga en vigencia el
régimen de Valoracion Aduanera Andinay la
Declaracion Andina del valor.
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3. FUNDAMENTOS DE DERECHO:

3.1 Aspectos Adjetivos

Transcribe el Art. 5° del Tratado de Crea-
cion del Tribunal, para luego sefialar las
obligaciones de HACER o adoptar las
medidas necesarias para el cumplimien-
to del ordenamiento juridico y de NO
HACER o no adopcién de medidas con-
trarias a dicho ordenamiento, recordan-
do lo expuesto en la Sentencia de 30 de
octubre de 1996, proceso 1-Al-96.

En cuanto a la competencia del Tribunal,
se remite al contenido de los arts. 23 y
24 del mismo tratado y 39 de su Estatuto
en cuanto al procedimiento a la Senten-
cia del proceso antes indicado y los tres
momentos a que se refiere la nota perti-
nente de observaciones.

3.2 Aspectos sustantivos: incumplimien-
to de Venezuela

La Decision 378 cuyo Art. 1° se transcribe
dado el propésito explicito en sus consi-
derandos que dice “que es conveniente
disponer de un texto Unico que recoja
las disposiciones relativas a la determi-
nacion del valor de aduana de las mer-
cancias importadas por los Paises Miem-
bros”, para luego referirse al Acuerdo de
Valor del GATT de 1994 adoptado por
dicha Decision, con objeto de conseguir
mayor uniformidad y certidumbre.

En cuanto a la aplicacién directa en los
paises miembros a partir de la fecha de
publicacién para Venezuela sefala el 27
de junio de 1995, citando el Art. 1° del
Acuerdo del Valor del GATT adoptado
por la Decisién 378 que establece el va-
lor en aduana, que difiere con la de la
reglamentacién Venezolana mantenien-
do ésta el régimen de valoracién segun
la Definicién del Valor de Bruselas; ha-
biendo procedido a proponer un proyec-
to de Reglamento de la Ley Organica de
Aduanas, que aun no se halla vigente,
como lo reconoce el demandado. Recal-
ca el actor que el Gobierno de Venezue-
la ha venido incumpliendo la Decision
378 desde su expedicion hasta la pre-
sente, vulnerando asi el ordenamiento
juridico comunitario.

Decision 379

Regula lo concerniente a la Declaracion An-
dina del Valor y en su parte final dice: “La
presente Decision entrara en vigencia a mas
tardar el 31 de diciembre de 1995 para Boli-
via, Colombia, Pert y Venezuela y, a mas
tardar el 30 de junio de 1996, para Ecuador”;
0 sea que comenz0 a regir para Venezuela,
indefectiblemente, el 31 de diciembre de 1995,
y hasta el momento no ha expedido las me-
didas internas que establece su articulo 1°
por las administraciones aduaneras de cada
pais miembro, por lo que resulta incumplien-
do.

La Resolucién 121.

También ha incumplido Venezuela esta Re-
solucién, al no aplicar las Decisiones 378 y
379, toda vez que las Resoluciones de la
Junta (hoy Secretaria General) forman parte
del ordenamiento juridico de la Comunidad
Andina, por hallarse dichos actos revestidos
de las caracteristicas o amparados de pre-
suncioén de legalidad y ejecutoriedad, respal-
dando dicho criterio con varios otros de doc-
trina, mientras no sean validamente impug-
nados.

. PRUEBAS

Se solicita tener como tales 8 documentos
gue contienen las Decisiones y Resolucio-
nes, copias de la nota de observaciones y
dispositivos del Reglamento sobre definicién
del Valor de Bruselas, mas otros sobre re-
presentacion en el juicio.

. PETITORIO

Se solicita pronunciamiento del Tribunal,
conforme al Art. 23 de su Tratado de Crea-
cion, con respecto a la falta de aplicacién de
las Decisiones 378 y 379 por parte del Go-
bierno de Venezuela, contraviniendo el Art.
5° del mismo Tratado y la Resolucion 121 de
la Secretaria General, con expresa condena
de costas para la parte demandada.

SINTESIS DE LA CONTESTACION DE LA
DEMANDA.

La Republica de Venezuela por conducto del
Ministro de Industrias y Comercio, dentro del
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término de Ley, da respuesta a la demanda de
incumplimiento instaurada por la Secretaria
General de la Comunidad Andina.

Expresa que la demanda de incumplimiento se
fundamenta en la aplicacion por el Gobierno de
Venezuela del Reglamento de la Ley Organica
de Aduanas que contempla la forma de calculo
basada en la Definicion de Bruselas, en vez del
Acuerdo de GATT de 1994, acogida por la De-
cision Andina 378 y la no aplicacién prevista en
la Decision 379.

Luego se refiere a la informacién del Ministerio
de fecha 02 de julio de 1998, sobre la existen-
cia de un proyecto de Reglamento de la Ley
Organica de Aduanas, que recogia lo previsto
en las Decisiones citadas, con el cual el Go-
bierno de Venezuela esperaba cumplir obliga-
ciones en esta materia y que se encontraba en
revision, ya que de haber sido puesto en vigen-
cia “hubiera sido un reglamento parcial de la
Ley Organica de Aduanas”.

Sin embargo anota que el 05 de noviembre de
1998, se publico en la Gaceta Oficial N° 36.575
el Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Re-
forma Parcial de la Ley Organica de Aduanas,
modificandose la anterior Ley que en su Art. 85
prevé lo siguiente:

“El Reglamento determinaré los elementos cons-
titutivos, el alcance, las formas, medios y siste-
mas que deben ser utilizados, para la verifica-
cion y fijacion de la base imponible de los im-
puestos previstos en el Arancel de Aduanas”y
el Art. 156 expresa: “El Reglamento de esta
Ley sera Unico e impreso en un solo texto”, el
mismo que ya habia sido aprobado por el Con-
sejo de Asesoria juridica de la Administracion
Publica, necesitando aprobacion en Consejo
de Ministros y el “Ejecutese del Presidente de
la Republica”, sefialando “cierto retraso, en su
puesta en vigencia” y que el Gobierno de Vene-
zuela espera se publique en la Gaceta Oficial
de un momento a otro.

Finalmente expresa que el Gobierno de Vene-
zuela ha puesto el mayor empefio en cumplir
con sus obligaciones derivadas de las Decisio-
nes 378 y 379, impedidas so6lo por fuerza ma-
yor, por lo que solicita al Tribunal se sirva de-
clarar sin lugar la accion de incumplimiento
intentada por la Secretaria General de la Co-
munidad Andina.

ll. SINTESIS DE LAS CONCLUSIONES DEL
ACTOR.

Comienza el memorial con un resumen de to-
dos los fundamentos de hecho de la deman-
da, sintetizados en los 6 puntos expuestos en
el presente documento, para luego referirse
a la contestacion del Gobierno de Venezue-
la, en la que argumenta que el incumplimiento
era momentaneo y que el “Reglamento rela-
tivo al céalculo de valor de las mercancias”,
en el que se recogian las Decisiones 378 y
379 estaba por aprobarse, esperando cumplir
con sus obligaciones en esta materia, punto
en el que destacan varios aspectos, como el
aporte del Gobierno de Venezuela para justi-
ficar su incumplimiento, el proyecto de Decreto
qgue no forma parte del ordenamiento juridi-
co de ese pais que se encontraria para fir-
ma de parte del Jefe de Estado, resultando
gue no se da cumplimiento a lo dictaminado
en la Resolucion 121, menos las Decisiones
citadas, lo cual se admite aspirando subsa-
nar mediante la expedicién de dicho Decre-
to, que es el mismo argumento esgrimido ante
la Secretaria General.

Siempre en este campo, menciona el deman-
dante que durante la audiencia el apoderado
de Venezuela inform6 que se tramita un nuevo
proyecto de Reglamento de la Ley Organica de
Aduanas, que debe quedar unificado en un sélo
texto; proyecto entregado al término de la au-
diencia y que recoge las disposiciones de las
Decisiones 378 y 379, poniendo a dicho pais
en situaciéon de cumplimiento; pero que llama
la atencidn a la Secretaria General el hecho de
gue se trata de un proyecto diferente al anun-
ciado en su respuesta a la nota de observacio-
nes y contestacion a la demanda, y como tal
aun no forma parte del ordenamiento juridico
venezolano, o sea no vigente, por lo que la
situacion de incumplimiento de la Resolucion
121 permanece en la actualidad. Resalta que a
confesion de parte, relevo de prueba, por exis-
tir confesion del Gobierno de Venezuela sobre
el incumplimiento en la implementacién de las
Decisiones 378 y 379, “hecha de manera cons-
ciente y sin ningun tipo de accion que destru-
yera su voluntariedad”.

Respecto de las Decisiones 378 y 379 expresa
gue son normas de aplicacién directa y de efectos
inmediatos, reiterando que sus efectos surten
a partir de la fecha de su publicacién en la
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Gaceta Oficial, tal cual determina el Art. 3° del
Tratado de Creacion del Tribunal.

Al referirse a la contestacion de la demanda,
en la que se pretende justificar el incumpli-
miento en la “ocurrencia de circunstancias de
caso fortuito o fuerza mayor”, consistente en el
retraso sobre el proyecto de reglamento que
recoge las Decisiones citadas, dice que no es
necesaria la expedicion de ningln instrumento
juridico por tratarse de normas supranaciona-
les de aplicacion directa en Venezuela.

Seguidamente transcribe articulos importantes
de las Decisiones 378 y 379 sefalando sus
propésitos y efectos, concluyendo que se ha
producido su incumplimiento por parte del Go-
bierno de Venezuela, asi como de la Resolu-
cion 121, que se halla revestida de las caracte-
risticas de presuncion de legalidad y ejecuto-
riedad.

Ante las afirmaciones vertidas por la parte de-
mandada en la Audiencia publica del 8 de abril
de 1999, en el sentido de que Venezuela ha-
bria tenido problemas en la aplicacién de di-
chas Decisiones, al igual que otros paises miem-
bros que se hallan demandados (4) de incum-
plimiento de las mismas Decisiones, la Secre-
taria General formula las correspondientes pre-
cisiones sobre las normas contenidas en éstas,
concluyendo en que “no existen razones de
tipo técnico, ni siquiera razones de convenien-
cia que justifiquen el incumplimiento por parte
de Venezuela en la aplicacion de las Decisio-
nes 378 y 379".

Petitorio

Se solicita al Tribunal, pronunciamiento confor-
me a lo previsto en el segundo parrafo del Art.
23 de su Tratado de Creacién, por falta de
aplicacion de las Decisiones 378 y 379 por el
Gobierno de Venezuela, contraviniendo el ar-
ticulo 5° del mismo Tratado, las Decisiones
citadas y la Resolucién 121, con expresa con-
dena de costas para la parte demandada.

IV. CONCLUSIONES DE LA DEMANDADA

Dentro de la oportunidad procesal, la deman-
dada presentdé memorial mediante el cual con-
signo copia de la Ley Orgénica de Aduanas de
la Republica de Venezuela, asi como del pro-
yecto del Reglamento General de esa Ley, el

cual entraria en vigencia, segun sus afirmacio-
nes en el futuro préoximo.

V. DICTAMEN DE INCUMPLIMIENTO

La accion de incumplimiento, que tanto los Pai-
ses Miembros como la Secretaria General pue-
den incoar ante el Tribunal, debe estar precedi-
da del denominado dictamen de incumplimien-
to emitido por ésta Ultima, el que segun criterio
formulado por este Tribunal, debe reunir tres
requisitos que permiten conocer al érgano judi-
cial el fondo de la litis, y los motivos por los que
se acusa a un pais del incumplimiento. Estos
tres requisitos que se derivan de los articulos
23 y 24 del Tratado de Creacion del Tribunal
son:

a) El cumplimiento de una fase previa ante la
Secretaria General de la Comunidad Andina,
en la que debe abrirse el didlogo entre el
oérgano comunitario y el pais miembro, para
la solucién del asunto controvertido en esa
fase previa;

b) La oportunidad procesal que debe otorgarse
al pais miembro para corregir o enmendar
su conducta; vy,

¢) La correspondencia entre las razones del
incumplimiento aducidas en la nota de ob-
servaciones, y las contenidas en el dictamen
de incumplimiento, que deben guardar la de-
bida congruencia.

Aplicando estos criterios al caso sub examine
se desprende:

a) La fase previa.- La Secretaria General, al
amparo del art. 23 del Tratado del Tribunal,
remitié al Gobierno de Venezuela con fecha
2 de junio de 1998 la Nota de Observaciones
SG/DI1/0848/98, debido al incumplimiento en
la aplicacion de las Decisiones 378 y 379,
concediéndole un plazo de 30 dias para res-
ponder.

b) La oportunidad procesal de defensa del
Pais Miembro.- El 2 de julio de 1998 el
Ministerio de Industria y Comercio de Vene-
zuela, mediante comunicacion DAE/98/735
informo a la Secretaria General la existencia
de un proyecto de Reglamento de la Ley
Organica de Aduanas sobre el valor (en adua-
nas) de las mercancias, que recoge las De-
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cisiones 378 y 379, el cual se encontraba en
revision por la Consultoria Juridica del Mi-
nisterio de Hacienda.

¢) Consistencia entre observaciones y dic-
tamen de incumplimiento.- El Dictamen de
Incumplimiento 29-98 contenido en la Reso-
lucion 121, de 3 de septiembre de 1998, por
el cual se dictamind que el Gobierno de Ve-
nezuela al no aplicar las decisiones sobre
Valoracion Aduanera y de Declaraciéon An-
dina de Valor, respectivamente, estaba incum-
pliendo con normas del Ordenamiento Juri-
dico de la Comunidad Andina, especificamen-
te del Articulo 5° del Tratado de Creacion del
Tribunal de Justicia, del articulo 1° de la
Decision 378 y de la Disposicion Final de la
Decisién 379. Dicho dictamen guarda con-
gruencia con la Nota de Observaciones re-
mitida al Gobierno de Venezuela.

Hasta la fecha de interposicion de la presen-
te accion, el Gobierno de Venezuela, no ha
cumplido con la aplicacion de las Decisiones
378y 379, y la Resolucién 121 de la Secre-
taria General.

Los hechos materia de observacion por parte
de la Secretaria General, se contraen en cono-
cer el estado del cumplimiento por parte de
Venezuela de las obligaciones contenidas en
las referidas Decisiones 378 y 379 sobre Valo-
racion Aduanera y Declaracion Andina de Va-
lor, respectivamente, a lo cual respondié infor-
mando que el Proyecto de Reglamento de la
Ley Orgéanica de Aduanas sobre Valor en Adua-
na que recoge las normativas mencionadas, se
encontraba en revisién por parte de la Consul-
toria Juridica del Ministerio de Hacienda.

Al concordar los tres requisitos previos para la
emision del dictamen de incumplimiento, el Or-
ganismo Judicial Andino se encuentra en capa-
cidad de precisar cual es la materia objeto de
la demanda y proceder a concluir sobre la exis-
tencia o no de los incumplimientos acusados.

VI. INCUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 5 DEL
TRATADO DE CREACION DEL TRIBUNAL

El articulo 5 del Tratado Fundacional del Tribu-
nal Andino, norma primaria dentro del Ordena-
miento Juridico Andino, a la letra dice:

“Articulo 5°.- Los Paises Miembros estan obli-
gados a adoptar las medidas que sean ne-

cesarias para asegurar el cumplimiento de
las nhormas que conforman el ordenamiento
juridico del Acuerdo de Cartagena. Se com-
prometen, asimismo, a no adoptar ni em-
plear medida alguna que sea contraria a di-
chas normas o que de algin modo obstacu-
lice su aplicacion”

Este articulo establece claramente las obliga-
ciones de “HACER” por parte de los Paises
Miembros en cuanto ellos “estan obligados” a
adoptar las medidas necesarias para el cum-
plimiento del Ordenamiento Juridico y también
las de “NO HACER?”, cuando los signatarios del
tratado se comprometen a no adoptar medi-
das contrarias al Ordenamiento Juridico o me-
didas que “de algiin modo” obstaculicen su apli-
cacion.

Este marco general de referencia para el siste-
ma de integracion andino, resulta contravenido
por el hecho de la no adopcion por parte de
Venezuela, de las medidas necesarias para la
aplicacion de las Decisiones 378 y 379 de la
Comisién del Acuerdo de Cartagena, referidas
a la determinacion del Valor en Aduana de las
mercaderias importadas por los Paises Miem-
bros, la cual debe regirse por dicha Decision, y
por lo dispuesto en el texto del “Acuerdo Re-
lativo a la Aplicacion del Articulo VII del Acuer-
do General sobre Aranceles Aduaneros y Co-
mercio de 1994” (Acuerdo del Valor del GATT
de 1994). Asimismo, la no aplicacion de la De-
cision 379 sobre Declaracion Andina del Valor,
entrafia una contravencion de la norma general
de obligaciones contenida en el articulo 5° del
Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia
del Acuerdo de Cartagena.

VIl. LA NO APLICACION DE LA DECISION
378

Las Decisiones de la Comisién, segun el ar-
ticulo 3° que crea el Tribunal de Justicia, son
directamente aplicables en los Paises Miem-
bros a partir de la fecha de su publicacién en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, a
menos que las mismas sefialen una fecha pos-
terior.

Dado que la Decision 378 de 19 de junio de
1995 no ha sefialado una fecha posterior para
su entrada en vigor, su aplicacion por parte de
la Republica de Venezuela era una obligacion
que debia cumplirse a partir del dia de su en-
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trada en vigor. Al no hacerlo, la Republica de
Venezuela ha venido incumpliendo desde el
momento de su expedicion, hasta la fecha, la
Decision 378 de la Comision, violando asi el
Ordenamiento Juridico Comunitario.

La Decision 378 en su articulo 1° adopta el
Acuerdo del Valor del GATT, cuyo articulo 1°
establece la base para la determinacion del
valor en la aduana, prescribiendo que éste “sera
el valor de transaccion, es decir, el precio real-
mente pagado o por pagar por las mercancias
cuando éstas se venden para su exportacion al
pais de importacion”.

Esta definicion, conocida como “criterio objeti-
vo”, difiere de la adoptada por Venezuela en su
Reglamento de la Ley Organica de Aduanas,
en cuyo articulo 236 prescribe que “Se enten-
dera por precio normal -a los fines de la liqui-
dacion de los gravamenes establecidos en el
Arancel de Aduanas- aquel que en el momento
en que son exigibles los gravamenes arancela-
rios se estima pudiera fijarse para las mercan-
cias de importacion como consecuencia de una
venta efectuada en condiciones de libre com-
petencia, entre un comprador y un vendedor
independiente uno de otro”.

El Gobierno de Venezuela no ha procedido pues
a aplicar la Decisién 378, sino que mantiene
vigente el régimen de valoracion segun la defi-
nicion del Valor de Bruselas.

El hecho de que el Gobierno venezolano tenga
en proyecto un Reglamento de la Ley Organica
de Aduanas sobre el valor de las mercancias,
en el cual se recoja el postulado por la Decision
378, no elimina el incumplimiento al no haber
sido puesto en vigencia conforme lo reconoce
el propio demandado en su comunicacion DAE/
98/735, dirigida el 2 de julio de 1998 a la Se-
cretaria de la Comunidad Andina, y como lo
ratifica mediante el escrito aportado con oca-
sion de la Audiencia Publica efectuada el 8 de
abril de 1999.

En conclusién, resulta evidente el incumplimien-
to del Gobierno de Venezuela tanto por no ha-
ber adoptado en su momento el régimen pres-
crito para la Valoracion Aduanera por la citada
Decision 378, como por la continuada aplica-
cion de su Reglamento de la Ley de Aduanas,
establecido por el Decreto 3026 de 23 de enero
de 1979.

VIIl. EL NO CUMPLIMIENTO DE LA DECI-
SION 379

La Decision 379, complementaria de la Deci-
sién 378, regula lo concerniente a la Declara-
cion Andina del Valor y sefiala en su Disposi-
cion Final, que entrard en vigencia a mas tar-
dar el 31 de diciembre de 1995 para Bolivia,
Colombia, Perd y Venezuela y a mas tardar el
30 de junio de 1996 para Ecuador.

En consecuencia, la Decisién 379 comenzaba
a regir para Venezuela indefectiblemente el 31
de diciembre de 1995, fecha a partir de la cual
dicho pais estaba en la obligacion de tomar las
medidas internas respectivas, que permitiera la
aplicacion de esta Decision que establecia la
Declaracién Andina del Valor (DAV) cuyo for-
mulario y diligenciamiento del mismo figuran
en el anexo de dicha Decision.

Al no haber adoptado el Gobierno de Venezue-
la las medidas consiguientes, esta incumplien-
do el Ordenamiento Juridico Andino por con-
ducta de omisidn en la aplicacion y reglamenta-
cion interna de la Decision 379, incumplimien-
to que se produce desde la fecha de la entra-
da en vigor de la Decisién 379 hasta el presen-
te.

IX. INCUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION
121

La Resolucién 121 de la Secretaria General de
3 de septiembre de 1998 y publicada en la
Gaceta Oficial N° 370 del 7 de septiembre de
1998, dictaminé que el Gobierno de Venezuela
al no aplicar las Decisiones 378 y 379 relati-
vas a la valoracién aduaneray a la Declaracion
Andina del Valor, estaba incumpliendo Normas
del Ordenamiento Juridico Andino.

La Resolucién 121 de la Secretaria General,
amparada de las caracteristicas de presuncion
de legalidad y ejecutoriedad, era de obligatorio
cumplimiento por parte del Gobierno de Vene-
zuela, el cual al persistir en su conducta esta
incumpliendo el dictamen 29-98 incorporado a
dicha Resolucion.

Por las anteriores consideraciones,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE
LA COMUNIDAD ANDINA

DECLARA:
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1. Que la Republica de Venezuela ha incurri-
do en incumplimiento del articulo 5° del
Tratado de Creacion del Tribunal de Justi-
cia de la Comunidad Andina, asi como de
las Decisiones 378 y 379 de la Comision de
la Comunidad Andina y, de la Resolucion
121 de la Secretaria General de la Comuni-
dad Andina.

2. Que en consecuencia, el Gobierno de Ve-
nezuela debe cesar en la conducta contra-
ventora de las normas comunitarias men-
cionadas en el acapite anterior, adoptando
las medidas necesarias para que entre en
aplicacion el régimen de Valoraciéon Adua-
neray la Declaracion Andina de Valor (DAV)
gue se prescriben en las Decisiones 378 y
379.

3. Condenar a la parte demandada al pago de
las costas causadas en la presente accion
de incumplimiento.

Léase la presente sentencia en audiencia pu-
blica, previa convocatoria de las partes, segun
lo dispuesto por el articulo 57 del Estatuto del
Tribunal, y remitase a la Secretaria General de
la Comunidad Andina, copia certificada para su

publicacion en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena, de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 34 del Tratado del Tribunal.

Rubén Herdoiza Mera
PRESIDENTE

Juan José Calle y Calle
MAGISTRADO

Gualberto Davalos Garcia
MAGISTRADO

Luis Henrique Farias Mata
MAGISTRADO

Guillermo Chahin Lizcano
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

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

Dr. Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

PROCESO N° 6-1P-99

Interpretacién Prejudicial de los articulos 56 y 58 literales a), f) y g), de la
Decisidn 85 e interpretacion de oficio de los articulos 28, 29, 30y 31 del
Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena,
solicitada por la Quinta Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito,
Ecuador. Actor: Phillips Morris Products Inc. Marca “HOLLYWOOD LIGHTS
etiqueta”. Expediente interno 13-95.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE
LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 18 de junio de 1999
VISTOS:

La solicitud de interpretacion prejudicial de los
articulos 56 y 58 literales a), f) y g) de la Deci-
sion 85 de la Comisién del Acuerdo de Cartagena,
formulada por la Quinta Sala de la Corte Supe-
rior de Justicia de Quito mediante providencia
de 25 de marzo de 1999, dentro de su procedi-

miento interno No. 13-95 seguido por Philips
Morris Products Inc., contra la compafiia Souza
Cruz Industria E Comercio, e interpretacion de
oficio de los arts. 28, 29, 30y 31 del Tratado de
Creacion del Tribunal de Justicia del Acuerdo
de Cartagena.

Requerida la observancia del articulo 61 del
Estatuto del Tribunal por parte de la Quinta
Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito,
se dio cumplimiento al mismo mediante provi-
dencia citada precedentemente, habiéndose
admitido la causa a tramite.
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Dentro del proceso interno N° 13-95 instaurado
por el mandatario de Phillips Morris Products
Inc., éste se opone a la inscripcidn de la mar-
ca de fabrica Hollywood Lights (90 etiqueta),
solicitada por la compafia Souza Cruz Indus-
tria E Comercio, bajo el N° 20266 el 6 de mayo
de 1990, publicada en la Gaceta de Propiedad
Industrial N° 304, del mismo mes y afio.

Los hechos relevantes considerados como ta-
les por el consultante son los siguientes:

“A.- Philips Morris Products Inc. fundamen-
ta la oposicién en que tiene registradas y ha
usado las marcas de fabrica Marlboro Label,
inscritas con el N° 228 el 30 de julio de 1956,
a nombre de Philips Morris Incorporated, re-
novada con el N° 209, el 27 de julio de 1976,
transferida a Phillips Morris Inc., bajo el N°
413 el 21 de septiembre de 1988 y Marlboro
Lights (etiqueta), inscrita con el N° 1345 el
16 de julio de 1981, a nombre de Phillips
Morris Incorporated, renovada con el N° 2555
el 22 de octubre de 1982 transferida a Philips
Morris Products Inc., bajo el N° 420 el 21 de
septiembre de 1988, marcas que protegen
productos de la Clase Internacional 34 y en
la marca que se pretende registrar por parte
de la Compafiia Souza Cruz Industrial E Co-
mercio esta destinada a proteger articulos
comprendidos en la misma clase internacio-
nal, y evidentemente, siendo como es -dice-
similar y confundible la marca que se intenta
registrar con las marcas registradas Marlboro
Label y Marlboro Light (etiquetas), su uso y
registro causarian confusién entre el pablico
consumidor y harian, en consecuencia, com-
petencia desleal a la propietaria de las mar-
cas Marlboro Label y Marlboro Lights (eti-
gueta). Adicionalmente afirma mi mandante
tiene inscrita y ha usado la marca Lights,
registrada bajo el N° 757 el 30 de octubre de
1972, denominacion que es idéntica a la pa-
labra Lights que la Compafia Souza Cruz
Industria E Comercio incluye dentro de la
marca. Ademas, las marcas de fabrica Marl-
boro Label y Marlboro Lights (etiqueta), es-
tan registradas por mi mandante en otros
paises y han sido usadas y son notoriamen-
te conocidas tanto en el Ecuador como en el
exterior. La similitud entre la marca solicita-
da por la compafia demandada y las marcas
registradas por el demandante, se despren-
de, a simple vista del mero examen de los
disefios que constituyen las marcas Marlbo-

ro Label y Marlboro Lights (etiqueta) y el
disefio que pretende registrar la sociedad
demandada, conforme se aprecia a conti-
nuacion. Es, pues, evidente -anota- que la
sociedad demandada intenta utilizar para su
marca de fabrica el disefio caracteristico
mundialmente famoso, notoriamente conoci-
do, de propiedad de Philips Morris Products
Inc., para beneficiarse del gran prestigio de
los productos bajo las marcas Marlboro,
Marlboro Lights y Lights. En otros términos
la sociedad demandada intenta hacer creer
al pablico y engafarlo mediante la utilizacién
de un disefio que se asemeja, inclusive, en
el escudo de armas, al disefio que identifica
a los productos Philips Morris Products Inc.
Tan cierto es ello, -dice-, que el disefio que
aparece a la solicitud de la marca Hollywood
Lights (90 etiqueta), consta una figura muy
semejante al disefio de techo que se usa en
la comercializacion de los productos bajo las
marcas Marlboro y Marlboro Lights que, como
manifestd, se encuentran registradas. Esta
actitud de la Comparfiia Souza Cruz Industria
E Comercio, que no es sino la repeticién que
intentd hacer en Chile, pais donde se le re-
chazo una solicitud similar, viola principios
legales contenidos en los Arts. 56 y 58, lite-
rales a), f) y g) de la Decision 85 del Acuerdo
de Cartagena y normas universales de De-
recho que reprimen la competencia desleal
y garantizan la proteccion del consumidor
frente a engafios sobre la procedencia de
los productos.

“B. La contraparte, Compafia Souza Cruz
Industria E Comercio, a fojas 9 alega lo si-
guiente: La marca cuya inscripcion solicito
es de nacionalidad brasilefia, y consiste en
las palabras Hollywood Lights, y un logotipo
rectangular conformado por unos disefios en
forma de 'V’ invertida, un escudo y la palabra
‘Hollywood’ debajo de la cual se lee Lights,
tal y conforme consta de la etiqueta que se
adjunta y de cuyos particulares hago espe-
cial reserva de uso exclusivo, sin embargo,
no se reclama el uso exclusivo de la palabra
‘Lights’ por si sola. La marca podra ser usa-
day difundida por todos los medios, en cual-
quier variedad de tamafio, letra, coloresy en
cualquier forma que no esté prohibida por la
ley al arbitrio de su propietario. Ademas la
Sala por su propia iniciativa, solicita que el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andi-
na se pronuncie acerca de si es o no obliga-
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torio para el Tribunal Nacional de Gltima ins-
tancia formular la consulta de oficio (en el
evento de que ninguna de las partes litigantes
haya solicitado), en cada uno de los casos
sometidos a la jurisdiccion y competencia de
los Tribunales Nacionales, en el evento de
que el Tribunal Nacional de Gltima instancia
no encuentra oscuridad a la aplicacion de
las normas internacionales que deben apli-
carse a los diferentes casos. Se indicara si
la consulta de los casos concretos atenta o
no a la autonomia que debe tener el Tribunal
Nacional en la resolucion de los casos so-
metidos a su conocimiento”.

2.- NORMAS QUE VAN A INTERPRETARSE:

Que las normas del Derecho Comunitario cuya
interpretacion se requiere son las siguientes:

Decisiéon 85:

“Articulo 56.- Podré 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 re-
gistro como marcas:

“a) Las que sean contrarias a las buenas
costumbres o al orden publico, o las que
puedan 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;...

“f) Las que sean confundibles con otras ya
registradas o solicitadas con anterioridad por
un tercero o solicitada posteriormente con
reivindicacion valida de una prioridad para
productos o servicios comprendidos en la
misma clase;

“g) Las que sean confundibles con otras no-
toriamente conocidas y registradas en el pais
0 en el exterior para productos o servicios
idénticos o similares...”

El Tribunal, especialmente con el propdsito de
absolver la consulta relacionada con la obli-
gatoriedad de los Tribunales de Ultima instan-
cia de presentar la misma, de oficio procede
a interpretar las siguientes normas comunita-
rias:

Tratado de Creacion del Tribunal de Jus-
ticiadel Acuerdo de Cartagena:

“Articulo 28.- Correspondera al Tribunal
interpretar por via prejudicial las normas que
conforman el ordenamiento juridico del Acuerdo
de Cartagena, con el fin de asegurar su apli-
cacién uniforme en el territorio de los paises
miembros”.

“Articulo 29.- Los jueces nacionales que
conozcan de un proceso en que deba apli-
carse algunas de las normas que conforman
el ordenamiento juridico del Acuerdo de
Cartagena, podran solicitar la interpretacion
del Tribunal acerca de dichas normas, siem-
pre que la sentencia sea susceptible de re-
cursos en derecho interno. Si llegare la opor-
tunidad de dictar sentencia sin que se hubiere
recibido la interpretacion del Tribunal, el juez
debera decidir el proceso.

“Si la sentencia no fuere susceptible de re-
cursos en derecho interno, el juez suspen-
dera el procedimiento y solicitara la interpre-
tacion del Tribunal, de oficio, en todo caso, o
a peticién de parte si la considera proceden-

te”.

“Articulo 30.- En su interpretacion, el Tri-
bunal debera limitarse a precisar el conteni-
do y alcances de las normas de ordenamien-
to juridico del Acuerdo de Cartagena. EI Tri-
bunal no podré interpretar el contenido y al-
cances de derecho nacional ni calificar los
hechos materia del proceso”.

“Articulo 31.- Eljuez que conozca del pro-
ceso debera adoptar la interpretacion del Tri-
bunal”.

3.- OBLIGATORIEDAD DE LA INTERPRETA-

CION PREJUDICIAL.-

Como bien sefala Roberto Dromi:

“La integracion regional no es incompatible
con la soberania nacional. ‘La potestad per-
petua de la Republica’, como decia Jean
Bodin, no sera “menos absoluta”, porque la
energia del poder soberano se extiende por
integracion en sentido “horizontal”, aunque
no por “internacionalizacion” en sentido “ver-
tical”. Las relaciones del derecho comuni-
tario de la integracién no niegan ni limitan ni
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excluyen la soberania, sino que la ubican en
un marco ampliado, donde se extiende o
prolonga el poder soberano del Estado en
otras materias que no tenia, aunque ahora
compatibilizado con el poder soberano de
otro Estado miembro. En suma, la integra-
ciobn aumenta cualitativamente la soberania
de los Estados miembros”.

“De esa manera los vinculos de “derecho
comunitario” son los emergentes de “Esta-
dos integrantes de comunidades” (v.gr. MCE,
Mercosur, Nafta, MEI, etc.), en tanto los vincu-
los de derecho internacional publico son los
emergentes de Estados “asociados” en “or-
ganizaciones internacionales”. Los Estados
integrados se incorporan a “entidades su-
pranacionales” a través de lazos juridicos,
econémicos y politicos mas sdlidos y
ejecutorios que los clasicos tratados inter-
nacionales. La integracién genera una “co-
munidad juridica”, un derecho propio comun,
no es un derecho extranjero ni exterior. Es
un derecho interno, comun, propio de los
Estados miembros”. (Roberto Dromi, Dere-
cho Administrativo, pag.: 581, Ed. Ciudad
Argentina, 1998)

Estas consideraciones doctrinarias son las que
se encuentran reflejadas en la interpretacion
prejudicial como via de acceso al Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina.

En el Tratado de Creacion del Tribunal del Acuer-
do de Cartagena -hoy de la Comunidad Andina-
en su Seccién Tercera, que abarca los articu-
los 28, 29, 30 y 31, se desprende que la Inter-
pretacion Prejudicial, constituye un instrumen-
to mediante el cual se busca lograr la uniforme
aplicacion del derecho comunitario por todos
los paises miembros de la Comunidad Andina
a través de éste 6rgano comunitario:

“La facultad de interpretar las normas comu-
nitarias es una competencia de este Tribu-
nal, por imperio del articulo 28 del Tratado
de Creacion del mismo, suscrito el 28 de
mayo de 1979 por los cinco Paises Miem-
bros del Acuerdo y vigente desde la Ultima
ratificacion” (19 de mayo de 1981).

“Por mandato de dicho Tratado, los jueces
nacionales que conozcan en un proceso de
alguna norma comunitaria que deba ser apli-
cada por ellos en un juicio interno, debe pe-

dir al Tribunal Andino la interpretacion de
dicha norma conforme lo dispone el articulo
29 de dicho Tratado...” y continda la senten-
cia “Queda en consecuencia claro, que la
interpretacion no es ni puede equipararse a
una prueba, sino que constituye una solem-
nidad indispensable y necesaria que el juez
nacional debe observar obligatoriamente an-
tes de dictar sentencia, la que debera por
otra parte, adoptar dicha interpretacion...”
(Proceso 10-1P-94, G.O. 177 de abril 20 de
1995 vy ratificado en el Proceso 1-1P-96)
Subrayado presente sentencia.

“En otros términos, Unicamente la existencia
de un recurso en el derecho interno que per-
mita revisar la interpretacion de las normas
aplicables convierte en facultativa la solici-
tud de interpretacion prejudicial la que, en
principio, resulta obligatoria”. (Proceso 3-1P-
90, G.O. 70 de octubre 15 de 1990, y ratifi-
cado en Proceso 3-1P-91, G.O. 93, noviem-
bre 11 de 1991).

La consulta es obligatoria para los Tribunales
Nacionales de Ultima instancia, sin que esto
signifique que se atenta contra su independen-
cia pues, en este caso el Juez Nacional actla
como Juez Comunitario. Ademas, el Juez Na-
cional debe suspender el procedimiento, hasta
que el Tribunal Comunitario dé su interpreta-
cion, la cual debera ser adoptada por aquel.

La consulta obligatoria debera ser solicitada
por el Juez Nacional en todo proceso que debe
aplicarse alguna de las normas que conforman
el Ordenamiento Juridico de la Comunidad An-
dina.

La finalidad de ésta es lograr que se aplique
uniformemente el derecho comunitario en el
territorio de los paises miembros buscando de
esta manera crear una doctrina arménica y es-
table favorable al proceso de integracion, de
donde los principios interpretativos contenidos
en cada sentencia del Tribunal Comunitario,
deben ser aplicables exclusivamente al caso
concreto consultado.

“De alli se desprende que la existencia de
un pronunciamiento anterior del Tribunal, asi
se refiera a la misma materia debatida de un
proceso ulterior, no exime al juez nacional
de esta Ultima causa de su obligacion de
elevar la correspondiente solicitud de reque-



GACETA OFICIAL

12/08/99 21.28

rir la interpretacién. Asimismo, bien podria el
Tribunal variar y aun cambiar su opinién,
cuando encuentre razones justificadas para
hacerlo.” (Proceso 3-1P-93, G.O. 138, agos-
to 4 de 1993)

4.- EL REGIMEN MARCARIO EN LA DECI-
SION 85.

Para que un signo sea considerado una marca,
segun lo sefialaba la Decisién 85, debia reunir
estas caracteristicas, que sea “novedoso, Visi-
ble y suficientemente distintivo”, sin importar
gue sean palabras, graficos, combinaciones de
las anteriores, letras, nimeros, etc. y sin ejem-
plificarlos, como tampoco se hace en la 344.
Todo signo que relina esas caracteristicas pue-
de ser registrado como marca.

Al hablar de las caracteristicas de las marcas
-novedad, visibilidad y distintividad- se especi-
fican sus atributos, cualidades y funciones de
las mismas dentro del mundo comercial. La
marca busca distinguir unos productos y servi-
cios de otros, ya que:

“Si bien el saber quien es el fabricante del
producto sera para muchos esencial para
efectuar su eleccion, este dato lo encontra-
ra fuera de la marca que distingue el produc-
to. Puesto el producto en el mercado, en su
lugar de venta, la marca servira para que el
comprador pueda elegir entre varios o volver
a adquirir el mismo producto o servicio que
otra vez antes adquirio.” (Derecho de Mar-
cas. Jorge Otamendi, pag.: 10, segunda edi-
cion)

Por lo sefialado anteriormente, la funcién esen-
cial de las marcas es la distintiva; si es que un
signo no puede cumplir con esta funcién no
puede servir como marca. Esto implica una
garantia para el publico consumidor ya que él,
en caso que exista confusién adquirira un pro-
ducto diferente al que deseaba (sea por cali-
dad, utilidad o gusto); de igual manera el pro-
ductor de la marca debidamente registrada,
perder& un cliente en ese momento o perma-
nentemente si el producto es de mala calidad,
produciéndose un perjuicio al vendedor y com-
prador y un beneficio injusto al propietario de la
marca ilegitima.

Este 6érgano comunitario, en anteriores senten-
cias interpretativas del articulo 56 de la Deci-
sion 85 ha manifestado:

“De acuerdo con el articulo 56 de la Decision
85, los signos, para poder ser registrados
como marcas, tienen que ser novedosos,
visibles, y suficientemente distintivos. La ra-
z6n de ser del derecho exclusivo a una mar-
ca se explica por la necesidad que tiene
todo empresario de diferenciar o individuali-
zar los productos o servicios que elabora o
presta y que deben ser comercializados en
un mercado de libre competencia. Esta ne-
cesidad econémica empresarial ha dado es-
pecial importancia a los signhos que se usan
para caracterizar los productos y servicios
como medios de informacién necesaria que
permite evitar confusiones y engafios. La fi-
nalidad de una marca, en consecuencia, no
es otra que la de individualizar los productos
y servicios con el propdsito de diferenciarlos
de otros iguales o similares. En virtud de
esta funcion diferenciadora, la marca prote-
ge a los consumidores, quienes, al identifi-
car el origen y la procedencia del producto o
servicio de que se trate evitan ser confundi-
dos o engafiados”. (Proceso 17-1P-96, Mar-
ca: Edwin, Tomo V, pag. 278, “Jurispruden-
cia del Tribunal de la Comunidad Andina”)
Criterios adoptados desde el Proceso 1-1P-
87, “Jurisprudencia del Tribunal del Acuerdo
de Cartagena” Tomo I)

5.- RIESGO DE CONFUSION.-

No todo signo que de acuerdo a lo que dispo-
nia la Decision 85, reunia las condiciones de
novedoso, visible, y suficientemente distintivo,
podia ser registrado como marca, sino que ade-
més no debia caer en ninguna de las prohibi-
ciones del articulo 58.

Anteriormente se sefial6 que uno de los ele-
mentos esenciales de una marca es la distin-
tividad, sin la cual un signo no puede ser regis-
trado. Esta prohibicidn se hallaba sefialada en
el articulo 58 literales a) y f), protegiendo de
esta manera al consumidor, que puede ser ob-
jeto de confusion tomando un producto por otro,
0 que se origin6 por un determinado productor
sin que esto sea real, o que fue fabricado de
una manera especial, o que tiene una calidad o
cualidad especial que el consumidor ya cono-
ce.

Esta confusion, como bien se ha sefialado por
parte de este Tribunal y la doctrina, puede dar-
se en diversos campos como son el visual,
auditivo o ideologico.
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“De estos tres analisis, pueden presentarse
similitudes graficas u ortograficas; fonéticas
y conceptuales. De la combinacién de estos
factores, puede darse casos de signos con
igual visualidad pero con diferente conteni-
do ideologico, o diferente pronunciacion; o
signos con diferente escritura pero la misma
pronunciacion. De presentarse la similitud
entre los signos en uno cualquiera de estos
campos, el signo sera irregistrable para pro-
ductos similares. No es necesario que la si-
militud o confusion se produzca en los tres
aspectos”. (Proceso 13-1P-98, Marca: “El
Rosal”)

La confusidn puede ser visual o gréfica, la cual
se produce cuando el signo a ser registrado, es
idéntico o similar a otros por su simple obser-
vacion.

“La confusién visual puede ser provocada
por semejanzas ortograficas o graficas, por
la similitud de dibujos o de envases y de
combinaciones de colores, mas alla de que
puedan concurrir también la confusion ideo-
l6gica y la auditiva”. (Jorge Otamendi, pag.:
161, ob. cit)

El juez nacional debe determinar si existe o no
alguna clase de confusion y en caso de ser asi
negar el registro. La magnitud de la semejanza
debe ser capaz de producir confusion.

6.- MARCA NOTORIA.-

Otra de las prohibiciones, para registrar un sig-
no se halla consignada en el articulo 58, literal
g), y mediante ella se protege a las marcas
notorias, es decir aquellas que son conocidas
por los consumidores de esa clase de produc-
tos o servicios de que se trate.

En el Proceso 5-1P-94, se la define como:

“Aquella que reune la calidad de ser conoci-
da por una colectividad de individuos perte-
necientes a un determinado grupo de consu-
midores o usuarios del tipo de bienes o de
servicios a los que es aplicable, porque ha
sido ampliamente difundida entre dicho gru-

”

po”.

Para que una marca llegue a tener la calidad
de notoria implica que ha tenido un uso conti-
nuo, una gran difusidn y esto presupone un

gran esfuerzo de su titular para lograr ser co-
nocido por el publico consumidor.

Otro aspecto que eleva a la categoria de noto-
ria a una marca, es la calidad de sus produc-
tos o servicios porgue no se puede suponer
una recepcién especial por parte del consu-
midor si los productos o servicios que ampara
no poseen un nivel especial. Esto sirve de me-
dio divulgador de la marca y del producto. La
marca tiene en esta forma, como expresa el
Prof. Arean Lalin, “un magnetismo comercial
o selling power”. En el campo comercial el con-
sumidor es un gran difusor de una marca y lo
hace en particular cuando el producto es de
buena calidad y su precio competitivo; esto es
la difusién natural de la marca que le da la
categoria de notoria a sectores interesados.

“El uso de la marca por el titular, unido al
prestigio de sus productos en el mercado y
la divulgacién de la misma tanto por el titu-
lar como por los propios consumidores, po-
dria constituir elementos esenciales o los
caminos necesarios para el ascenso de una
marca a la categoria de notoria”. (Proceso
20-1P-97, Marca “Manuelita” Gaceta Oficial
N° 332 de 30 -111-98).

Pero ademas de la marca notoria, se encuen-
tra la marca renombrada, es decir aquella que
el conocimiento ha sobrepasado a los circulos
interesados, a diferencia de la marca notoria,
ya que su conocimiento se ha difundido entre la
generalidad del publico de los consumidores.

En el Proceso 1-IP-87 se ha dicho que:

“... la marca renombrada que antes se men-
ciono6 debe ser conocida por diferentes gru-
pos de consumidores en mercados diversos
y no sdlo dentro de un grupo particular, como
ocurre con la marca notoria. Puede derivar-
se entonces que toda marca renombrada es
notoria, pero no toda marca notoria es re-
nombrada, calidad esta Ultima mas exigente”
(Proceso 1-IP-87, G.O. N° 28 de febrero 15
de 1988)

Recientemente el Tribunal ha recogido la si-
guiente doctrina expuesta por el Profesor Ote-
ro Lastres en su obra “La Prueba de la Marca
notoriamente conocida en el Derecho Marca-
rio” quien define la linea final de convergencia
de dicho uso y dice:
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‘Sin embargo, el uso intenso de una marca,
lo que tiene lugar, fundamentalmente, a tra-
vés de actos de venta del producto o de
prestacion del servicio y de la publicidad,
puede desembocar en dos resultados dife-
rentes en cuanto a la extension del conoci-
miento de la marca entre el publico de con-
sumidores. Puede ocurrir que la extension
del conocimiento de la marca se haya pro-
ducido tan solo entre el publico pertenecien-
te a los circulos e interesados del corres-
pondiente sector o que la marca se haya
difundido entre la generalidad del publico de
los consumidores. En el primer caso, esta-
mos ante la marca notoriamente conocida,
mientras que en el segundo estariamos ante
la marca renombrada.

“A decir verdad las denominaciones acufia-
das en la practica para referirse a cada uno
de estos tipos de marcas no parecen muy
acertadas, ya que cada una de ellas se sitla
en un plano diferente. La expresion “notoria-
mente conocida” hace alusion directa al gra-
do de difusiéon de la marca, mientras que la
expresion “renombrada” parece referirse mas
al prestigio o fama de la marca que a la
extension del conocimiento de la misma. A
esto debe afiadirse que incluso la palabras
“notorio”, que significa “publico y sabido de
todos”, parece convenir mejor a la marca
renombrada que a la notoria, en la medida
en que es aquélla y no esta, como luego se
dira, la que es “publica y sabida por todos”.
Finalmente, como ha sefialado el Profesor
Arean Lalin, en la realidad del trafico econ6-
mico notoriedad y renombre suelen solaparse,
de tal suerte que los signos que son conoci-
dos por la mayoria de los consumidores sue-
len poseer una elevada reputacion”. (Memo-
rias Seminario Internacional “La Integracion,
Derecho y Tribunales Comunitarios”. Quito-
Cuenca-Guayaquil-Trujillo. Pag.: 244)

En las marcas renombradas el principio “noto-
ria non egent probatione” puede ser aplica-
do, “... la marca Coca-Cola, cuyo extensisimo
grado de conocimiento entre los consumidores
no parece que necesite de una prueba, por lo
gue puede ser admitido directamente por los
Tribunales como hecho notorio no necesitado
de prueba. Naturalmente, puede haber supuestos
en los que no esté claro si la marca en cuestion
es notoria o renombrada. En tal hipétesis, lo
aconsejable es llevar a cabo la correspondien-

te actividad probatoria” (Prof. José Manuel Otero
Lastres, ob. cit., pag.: 255)

En la Decision 85 su articulo 58 literal g), a
diferencia de lo que dispone actualmente el
articulo 83 literal €) de la Decision 344, prote-
gia a la marca notoria solamente “...para pro-
ductos o servicios idénticos o similares”, lo cual
en el presente caso no se discute al ser am-
bos de la clase 34.

7.- DISENO:

El consultante solicita al Tribunal se pronuncie
sobre si la prohibicion de registrar marcas de
fabrica confundibles con otras, se aplica sobre
los disefios. Frente a esto es pertinente referir-
nos a que los disefios industriales se hallan
protegidos en el Articulo 58 de la Decision 344,
en la cual se lo define como:

“... cualquier reunién o combinacién de co-
lores o cualquier forma externa bidimensio-
nal o tridimensional, que se incorpore a un
producto industrial o de artesania para darle
una apariencia especial, sin que cambie el
destino o finalidad de dicho producto y sirva
de tipo o patrén para su fabricacion.”

“En relacién con la Decisiéon 85, la Decision
344 presenta solamente un cambio de ter-
minologia, lo cual significa que no se trata
de una nueva categoria de derechos de pro-
piedad industrial diferente de los dibujos y
modelos industriales, ni tampoco que se haya
variado el criterio y se considere que los
disefios industriales constituyen una innova-
cion tecnolégica, toda vez que, no hay va-
riacion en las caracteristicas que, segun la
doctrina, tienen los dibujos y los modelos
industriales, por lo cual los disefios deben
considerarse como una creacion estética u
ornamental” (“El Régimen Andino de la Pro-
piedad Industrial”, Manuel Pachén. Ed. Gus-
tavo Ibafiez, pag.: 158). Subrayado de la
Presente Ponencia.

Otamedi, de igual manera, coincide en afirmar
gue un disefio se refiere a los elementos orna-
mentales aplicados a los productos mismos.
Estos disefios se hallan protegidos por la nor-
ma comunitaria cuando se registran.

Pero si forma parte de una marca o es un
elemento ornamental de la misma, es indis-
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pensable que el juzgador verifique que el dise-
fio y su combinacién con la marca lleva a con-
fusién al consumidor con otra. Aunque no exis-
ten antecedentes jurisprudenciales, este Tribu-
nal considera que muchas veces so6lo estos
trazos, sin necesidad del nombre de la marca,
se utilizan en medios de publicidad, competen-
cias deportivas a nivel mundial, etc., casos en
los cuales la legislaciéon prohibe usar la marca,
pero en los que el consumidor la identifica con
el producto, sin necesidad de usarla. Si este
disefio permite la confusién por parte del con-
sumidor medio para engafar sobre la proce-
dencia, el modo de fabricacién, las caracte-
risticas del producto, cae en las prohibiciones
del literal a) del articulo 58 de la Decision 85,
lo que determinara en el caso el Juez Nacio-
nal.

8.- MARCAS DESCRIPTIVAS

Como se sefialé en lineas anteriores, adn cuan-
do un signo reudna los tres requisitos, no asegu-
ra su registro, ya que podria encuadrar no obs-
tante dentro de las prohibiciones o causales de
irregistrabilidad que la norma comunitaria es-
tablecia en el articulo 58.

Este articulo en su literal c), prohibia el regis-
tro de marcas que empleen términos descrip-
tivos, que son definidas como “las que des-
criben caracteristicas tales como el propésito,
funcién, tamafio, uso o efectos de los bienes
identificados” (Marcas y Patentes en el Gatt.
Zuccherino Daniel. Ed. Abeledo-Perrot. 1997
pag.: 104)

De igual manera éste drgano comunitario, ha
expresado:

“Segln Fernandez - Novoa la denominacion
descriptiva es aquella ‘que permite conocer
las caracteristicas propias de los productos
o servicios globalmente definidos a través
de cada denominacioén genérica’. Mediante
la denominacion descriptiva se da noticia de
manera directa sobre los datos, caracteristi-
cas o informaciones del producto no consti-
tutivos de rasgos propios que la hagan dis-
tinguirse de los productos competidores. Ta-
les caracteristicas estan sefialadas de ma-
nera enunciativa por el literal c) del articulo
58 de la Decision 85 que se comenta, referi-
das a la especie, la calidad, la cantidad, el
destino, el valor, el lugar de origen, la época
de produccion entre otros.

“La doctrina sugiere como uno de los méto-
dos para determinar si un signo es descripti-
vo, el de formularse la pregunta de “como”
es el producto que se pretende registrar, de
tal manera que si la respuesta espontanea-
mente suministrada -por ejemplo por un con-
sumidor medio- es igual a la de la designa-
cion de ese producto, habré lugar a estable-
cer la naturaleza descriptiva de la denomi-
nacion”. (Proceso 3-1P-95, Agosto 7 de 1995.
Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina. Tomo IV. pag.: 157)

Esta cualidad de ser descriptivo del signo que
se solicita registro no sélo se aplica para pala-
bras en castellano sino también a las de idioma
extranjero, tal como continda manifestando la
sentencia antes mencionada.

No se acepta el registro de estos signos des-
criptivos ya que carecen de suficiente fuerza
distintiva; y se acepta su registro “cuando no
presentan una conexién directa con uno o de-
terminados productos, sino que se pueden apli-
car a casi todos los que se encuentran en el
comercio. De esta manera se declararon regis-
trables CAMPEON para productos de agricul-
tura...” (Zuccherino Daniel, ob. cit. pag.: 104)

Con todos los antecedentes expuestos:

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE
LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

1. La facultad de interpretar prejudicialmente
normas del ordenamiento juridico andino,
es una competencia reconocida a este Tri-
bunal por su Tratado de Creacion. Dicha
interpretacién no constituye una prueba, sino
un presupuesto procesal de la sentencia,
requisito sine qua non que debe observar
el juez nacional, antes de dictar sentencia
coadyuvando en la finalidad de lograr se
aplique uniformemente el derecho comuni-
tario en el territorio de los Paises Miem-
bros con miras a crear una doctrina armo-
nicay estable en favor del proceso de inte-
gracion.

2. Laconsulta de interpretacion prejudicial es
obligatoria para los Tribunales Nacionales
de Ultima instancia que deban conocer so-
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bre la aplicacién de algunas de las normas
que conforman el ordenamiento juridico de
la Comunidad Andina y, deberan suspen-
der el procedimiento mientras el Tribunal
Comunitario precise el contenido y alcan-
ce de las normas interpretadas.

3. De acuerdo a la Decisién 85 de la Comision
del Acuerdo de Cartagena, un signo para
poder ser registrado como marca debe re-
unir las caracteristicas de ser novedoso,
visible y suficientemente distintivo.

4. En virtud de esta funcion diferenciadora, la
marca protege a los consumidores, quie-
nes, al identificar el origen y la proceden-
cia del producto o servicio de que se trate,
evitan ser confundidos o engafiados.

5. La confusién puede darse en diversos cam-
pos como son el visual, auditivo o ideolégi-
co. La confusion visual o grafica se produ-
ce cuando el signo a ser registrado, es
idéntico o similar a otros por su simple ob-
servacion.

6. Marca notoria es aquella que retne la cali-
dad de ser conocida por una colectividad
de individuos pertenecientes a un determi-
nado grupo de consumidores o usuarios
del tipo de bienes o de servicios a los que
es aplicable, porque ha sido ampliamente
difundido entre dicho grupo. La Decisién 85
protege a la marca notoria cuando exista el
riesgo de confusion con productos simila-
res. La marca renombrada es conocida no
s6lo por sus consumidores, sino por un
namero mayor de personas. Corresponde
al juez nacional determinar la condicién de
la marca.

7. Los disefios son creaciones ornamentales
o estéticas que ayudan a embellecer a sus
respectivos productos. Si existe el riesgo
de confusion de una marca, por su simili-
tud a un disefio, se debera negar el registro
por resultar engafosa para el publico con-

sumidor y caer en las prohibiciones del ar-
ticulo 58 literal a) de la Decisién 85.

8. EI caracter descriptivo de una denomina-
cion impide su registro como marca. Esta
prohibicién debe entenderse y aplicarse en
su relacién directa y concreta con el pro-
ducto o servicio que se trate, sin importar el
idioma que se utilice.

De conformidad con el articulo 31 del Trata-
do de Creacién de este Tribunal, la Quinta Sala
de la Corte Superior de Justicia de Quito, debe-
ra adoptar la presente interpretacion al dictar la
sentencia en el Proceso Interno 13-95.

Notifiquese a la nombrada Sala de la Corte
Superior de Justicia y remitase igualmente co-
pia a la Secretaria General de la Comunidad
Andina para su publicacién en la Gaceta Ofi-
cial.
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