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RESUMEN.

El presente trabajo de titulación denominado ANALlSIS SOBRE LA

INTERPRETACiÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES EN RELACION CON EL DERECHO DE

•MARCAS, está dividido en seis secciones detalladas en términos generales a

continuación: 1) Introducción al tema de estudio; 2) El Tratado de Creación del

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, así como su Estatuto

correspondiente; los objetivos e importancia de la interpretación prejudicial

realizada por este órgano jurisdiccional de carácter supranacional y la supremacía

de las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones sobre el

ordenamiento jurídico interno del Ecuador; 3) Concepto, características,

clasificación y naturaleza de las marcas o signos distintivos, análisis general del

Capítulo I del Título VI de la Decisión 486 de CA.N., trámite de oposición,

cancelación y nulidad de registro de marcas; 4) Casos en que opera la

interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia en materia de derecho

marcario en el Ecuador, requisitos y proceso legal para que la misma se lleva a

cabo, así como su naturaleza jurídica, características y su vinculación para el

juzgamiento del proceso interno; 5) Análisis jurisprudencial del Tribunal de Justicia

de la Comunidad Andina en derecho de marcas, conjuntamente con un estudio de

un caso práctico; 6) Conclusión y Recomendaciones.
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"ANALlSIS SOBRE LA INTERPRETACiÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE

JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES EN RELACION CON EL

DERECHO DE MARCAS"

INTRODUCCION:

El presente trabajo tiene como objetivo general analizar de forma crítica la

función y objetivo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina de Naciones y su relación e importancia dentro del derecho de

marcas . Por otra parte se buscará realizar un estudio global de la repercusión y

efectos jurídicos que conlleva ésta interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia

de la Comunidad Andina dentro del ordenamiento marcario interno de los Países

Miembros.

Este fin u objetivo general nos llevará a entender la estructura y

funcionamiento del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones

respecto de la facultad de interpretar el ordenamiento jurídico comunitario en

materia de marcas, así como comprender en que casos específicos se aplica, el

procedimiento legal y trámite respectivo para que opera y tenga lugar la

mencionada interpretación prejudicial a través del estudio y análisis de casos

prácticos y jurisprudencia, como herramientas para establecer el papel que cumple

la denominada interpretación prejudicial así como su relevancia en la aplicación de

normas comunitarias en materia de derecho marcario en el Ecuador como país

miembro de la Comunidad Andina de Naciones (C.A.N.)

La motivación básica de éste trabajo se relaciona al planteamiento y estudio

de principios teórico - prácticos sobre la interpretación prejudicial en materia de

derecho marcario, como una facultad otorgada por los Países Miembros de la

C.A.N ., al Tribunal de Justicia creado por este acuerdo de integración.
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En virtud de lo expuesto se llegará a establecer el alcance y naturaleza

jurídica de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad

Andina de Naciones en materia de derecho marcario, esto como una institución

jurídica destinada a desarrollar y armonizar el proceso de integración de sus países

miembros.

Para el efecto y desarrollo del presente estudio es importante tomar en

consideración el proceso de globalización por el que nos encontramos atravesando

en la actualidad, fenómeno que nos lleva a los denominados procesos de

integración regionales como es el de la Comunidad Andina de Naciones, del cual el

Ecuador forma parte; mismos que buscan, entre otras cosas, la unificación de

políticas económicas y comerciales en donde sin lugar a duda, el campo del

derecho marcario juega un papel preponderante para su desarrollo y finalidad; es

por esta razón que dichos procesos de integración, en la búsqueda de sus

objetivos han creado instituciones como los denominados tribunales comunitarios,

dotados de jurisdicción y competencia para armonizar y garantizar una aplicación e

interpretación uniforme de normas jurídicas comunes: "El Acuerdo de Cartagena,

sucrito en mayo de 1969, condujo a los países que integran el Grupo Andino, a la

formación de una serie de instituciones, órganos y mecanismos que han ido

fortaleciéndose y desarrollándose en el tiempo. Uno de esos órganos, considerado

órgano principal, es el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Ceneqene"

El cumplimiento de lo planes y proyectos establecidos dentro de un proceso

de integración regional a través de las instituciones y órganos creados para el

efecto, se lograrán por medio de alternativas y vías como la interpretación

prejudicial realiza por algunos de los mencionados tribunales comunitarios.

1 SEMINARIO INTERNACIONAL: Integración, Derecho y Tribunales Comunitarios. Sucre Bolivia.Pago 15
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CAPITULO I

1.1. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA DE

NACIONES:

1.1.1 Antecedentes y creación:
t

En la Ciudad de Cartagena el 28 de mayo de 1979 los Países

Miembros de la Comunidad Andina de Naciones suscribieron el Tratado de

Creación del órgano jurisdiccional comunitario denominado: "Tribunal de

Justicia del Acuerdo de Cartagena"; el mencionado Tratado que crea este

Tribunal entró en vigencia el 19 de mayo de 1983 una vez que los cinco

Países Miembros: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, ratificaron

el contenido del mismo.

El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, actualmente

denominado Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en virtud del

Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Cartagena, celebrado en Trujillo el 10

de marzo de 1996, al ser como se ha mencionado, el órgano jurisdiccional

de los Países Miembros busca el control de la legalidad de los procesos

comunitarios con el fin de otorgar seguridad a los mismos, dotando de una

estructura básica a este proceso de integración regional.

Con la creación del Tribunal los Países Miembros han buscado hasta

cierto punto, una "división de poderes" dentro de la organización y estructura

del proceso de integración andino, entregando una jurisdicción y

competencia "sui géneris "a éste organismo comunitario.

El Or. Galo Pico Mantilla al referirse a este Tribunal comunitario

expresa:
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"La índole del Tríbunal está reflejada en las fundamentaciones

del Tratado. Se le atribuye la elevada misión de salvaguardar

los derechos y obligaciones que se derivan del Acuerdo, al

tiempo de calificarle como el "órgano jurisdiccional de más alto

nivel" y darle el carácter de "independencia" tanto frente a los

países suscriptores como ante los demás órganos del

Acuerdo ,>2

1.1.2. Característica y Naturaleza:

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina posee algunas característica

particulares dentro de las cuales podemos destacar las siguientes:

Ejerce COMPETENCIA TERRITORIAL dentro de los cinco Países

Miembros.

Ejerce COMPETENCIA MATERIAL respecto de las funciones otorgadas

a su jurisdicción: acción de nulidad, acción de incumplimiento e

interpretación prejudicial del ordenamiento jurídico comunitario.

Posee jurisdicción EXCLUSIVA y OBLIGATORIA por lo cual es el único

organismo que puede resolver y conocer sobre la materia sometida a su

competencia, por consiguiente ningún país miembro podrá escoger otro

órgano judicial o arbitral que dirima un asunto surgido entre ellos.

El Tribunal es UNICO ya que no existe otro tribunal, juzgado o corte

inferior o superior que conozca las asunto sometidos a su conocimiento.

Es un Tribunal COMUNITARIO ya que fue y ha sido creado mediante un

tratado "accesorio" al Acuerdo de Cartagena de los Países Miembros de

la Comunidad Andina .

2 DERECHO ANDINO, Galo Pico Mantilla. Tribunal de Justic ia del Acuerdo de Cartagena 1989. Pago31.
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Funciona INDEPENDIENTEMENTE de los organismos e instituciones

internas de los Países Miembros , así como del resto de órganos de la

misma Comunidad Andina (Parlamento, Secretaría General, Comisión,

etc....)
~

Es un Tr:ibunal SUPRANACIONAL ya que se encuentra jerárquicamente

por encima de los tribunales internos de los Países Miembros.

Por otra parte es importante señalar que el Tribunal ha otorgado al proceso

de integración andino de una instancia jurisdiccional e interpretativa propia e

independiente, lo cual conlleva a una plenitud institucional reafirmando de este

modo su personalidad jurídica internacional autónoma y permanente.

1.1.3. Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de

Cartagena:

El tratado de cr~ación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena del

28 de mayo de 1979 consagra, en su preámbulo, el propósito común de

desarrollo económico y social de los Países Miembros, la necesidad de

garantizar el cumplimiento de la normativa comunitaria tomando en

consideración su complejidad, a través de un órgano jurisdiccional comunitario

que tenga la facultada de declarar el derecho andino, dirimir las controversias

que surtan en la aplicación del mismo e interpretarlo uniformemente.

El Tratado mediante el cual nace el Tribunal de Justicia del Acuerdo de

Cartagena fue modificado y posteriormente codificado en la ciudad de Lima el

16 de septiembre de 1999, a través de la Decisión 472 de la Comisión de la

e .A.N.
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La mencionada codificación del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia

de la Comunidad Andina está dividida en 4 capitulas detallados y comentados

de manera general a continuación:

Del ordenamiento jurídíco de la Comunidad Andina: En esta sección el

JI
Tratado delimita el campo de acción del Tribunal a los siguientes cuerpos

y normativas legales comunitarias, mismas que constituyen el

ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina : El Acuerdo de Cartagena

(con sus Protocolos e Instrumentos adicionales), el presente Tratado de

creación del Tribunal con sus modificaciones, las Decisiones del Consejo

Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y la Comisión de la C.A.N,

las Resoluciones de Secretaría General de la Comunidad Andina y los

Convenios de Complementación Industrial así como los demás que

adopten los Países Miembros dentro del proceso de integración andino.

De la creación y organización del tribunal: En este capítulo se crea el

Tribunal como órgano principal del mismo y se dispone su organ ización

con la integración de 5 miembros representando a cada Pais Miembro ,

mismos que deberán cumplir con los requisitos necesarios para ejercer la

más alta función judicial interna de cada país, elegidos unánimemente

por los plenipotenciarios acreditados para el efecto de conformidad con

las ternas enviadas por los Países Miembros. Los magistrados del

Tribunal tendrán una duración de 6 años en sus funciones, y se

renovarán parcialmente cada tres años.

De la misma manera se dispone la remoción de los magistrados de

conformidad con el Estatuto del Tribunal que para el efecto La Comisión

del Acuerdo de Cartagena aprobará. Adicionalmente se contempla el
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nombramiento del Secretario y personal necesario para el cumplimiento

de los objetivos del Tribunal.

De las competencias del Tribunal: Este capítulo es fundamental ya que

determina las funciones y competencias del Tribunal de Justicia del
I

Acuerdo de Cartagena detalladas a continuación:

a) Acción de Nulidad: el Tribunal tiene la competencia para declarar la

nulidad de las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de

Relaciones Exteriores así como las de la Comisión, de las

Resoluciones de la Secretaria General, así como de lo Convenios de

Complementación Industrial dictados con violación de las normas que

conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Esta

acción podrá ser planteada por las personas naturales o jurídicas que

se crean afectadas en sus derechos así como por los Países

Miembros siempre que no hayan votado a favor de la norma que se

pretende se declare nula. El plazo para plantear esta acción es de 2

años a partir de la fecha en que la Decisión, Resolución o Convenio

haya entrado en vigencia. Por otro lado el artículo 22 del Tratado de

creación del Tribunal dispone que la sentencia que se expida

declarando la nulidad total o parcial de una determinada Decisión,

Resolución o Convenio deberá establecer sus efectos en el tiempo.

b) Acción de Incumplimiento: cuando un País Miembro ha incurrido en

incumplimiento de las obligaciones emanadas de las normas que

conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, la

Secretaria General de oficio o a petición de un país miembro puede

iniciar esta acción, con el fin de emitir un dictamen motivado sobre el
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eventual incumplimiento del país acusado . Si dicho dictamen fuere de

incumplimiento y el País Miembro persistiere en la conducta que ha

sido objeto de observaciones la Secretaria General podrá solicitar el

pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina . La
f

Secretaria General de la Comunidad Andina tiene el plazo de quince

días, una vez que haya vencido el término otorgado al País Miembro

para contestar la acusación, para emitir su dictamen, caso contrario el

país reclamante podrá acudir directamente al Tribunal, esto siempre

que hayan transcurrido sesenta días desde que se haya emitido el

dictamen de incumplimiento sin que la Secretaría intenta la acción

ante el Tribunal. La presente acción termina con la sentencia emitida

por el Tribunal para lo cual en caso de declarar el incumplimiento, el

país miembro que acusado por tal hecho quedará obligado a adoptar

las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia; en caso de

no cumplir lo dispuesto en la sentencia dentro del plazo otorgado por

el efecto el Tribunal, previo opinión de la Secretaria General se podrá

suspender o restringir derechos y beneficios contendidos dentro del

Acuerdo de Cartagena para el país remiso.

e) La interpretación prejudicial: es así como hemos llegado al tema de

análisis principal del presente trabajo, la interpretación prejudicial es

una facultad otorgada privativamente al Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina que tiene como principal objetivo fijar o establecer

el sentido en el que deben entenderse el Derecho Andino y asegurar

su aplicación uniforme y bajo el mismo criterio dentro de los países
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miembros; es así que el artículo 32 de la Codificación Tratado de

creación del Tribunal Andino dispone textualmente:

"Articulo 32.- Corresponderá al Tribunal interpretar por vía

prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico

de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación

uniforme en el territorio de los Países Miembros ."

Cabe señalar que serán los jueces y tribunales nacionales de los

países miembros los encargados de solicitar, de oficio o a petición de

la parte interesada, la interpretación prejudicial al Tribunal sobre el

alcance y sentido de una norma comunitaria que vaya ser aplicada

dentro de un procedimiento judicial interno de un país miembro. Es de

igual forma trascendental señalar que será facultativo del juez

nacional solicitar al Tribunal de Justicia de la C. A. N. la interpretación

prejudicial de una norma que forme parte del ordenamiento jurídico

andino siempre y cuando la sentencia que se vaya a dictar por el juez

nacional sea susceptible de recurso en derecho interno; por el

contrario será obligación del juez nacional solicitar la interpretación

prejudícial al Tribunal cuando la sentencia que se vaya a dictar no

tenga recurso alguno, es decir, que sea de última o única instancia.

En todo caso el Tribunal se limitará a interpretar el contenido de la

norma comunitaria y ha establecer la forma de aplicarla de manera

general, sin entrar al análisis del derecho interno de los países

miembros ni ha calificar los hechos materia del proceso. Una vez

interpretada en vía prejudicial la norma comunitaria el juez nacional
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que la conozca la adoptará en forma obligatoria dentro del proceso

interno.

Así, hemos podido analizar de una manera muy amplia las 3 facultades

principales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

•
"En efecto, refiriéndonos a la actividad propiamente

jurisdiccional, el Tribunal - a través de los; tres recursos

actualmente contemplados en su Tratado de creación, suscrito

en la ciudad de Cartagena el 28 de mayo de 1979- se ha venido

avocando al conocimiento de los proceso que le han sido

sometidos: ya sea por las personas particulares, directamente

en ACC/ON DE NULIDAD; o a través de los jueces nacionales

de Colombia y Ecuador, por via de Interpretación Prejudicia/; o,

recientemente por la Junta del Acuerdo de Cartagena y por los

propios Estados miembros (Venezuela), utilizando la Acción de

tncumonnüento"

d) Recurso de Omisión o Inactividad: Adicionalmente en caso de que el

Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión y

la Secretaría General de la C.A.N no estén cumpliendo sus

obligaciones emanadas el ordenamiento jurídico andino, los Países

Miembros, así como las personas jurídicas y naturales podrán

requerir el cumplimiento de tales obligaciones ante el Tribunal

Andino de Justicia.

e) Función Arbitral: De igual manera el Tribunal tiene competencia para

dirimir mediante arbitraje las controversias suscitadas por la

3 SEMINARIO INTERNACIONAL: Integración, Derecho y Tribunales Comunitarios. Sucre Bolivia .
Expositor: Dr . Gualberto Dávalos García . Pago 62.
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aplicación e interpretación de contratos y convenios celebrados entre

órganos del sistema Andino de Integración, así como aquellas

surgidas con terceras personas siempre que exista consentimiento

expreso de parte del interesado

f) Jurisdicción Laboral: Por último el Tribunal es competente para

conocer las controversias laborales que se susciten en los órganos

e instituciones del Sistema Andino de Integración.

Disposiciones Generales , Vigencia y Disposiciones Transitorias: Dentro

de este capítulo el Tratado establece que para el cumplimiento de las

sentencias y/o laudos emanados por el Tribunal no será necesario

homologación en ningún país miembro, así como el carácter de

jurisdicción privativa que ejercerá el Tribunal, pues este órgano

jurisdiccional será el único facultado para conocer y resolver las acciones

establecidas en el Tratado.

Además se contempla que en la Gaceta Judicial la cual será editada por

la Secretaria General de la Comunidad Andina, se publicarán las

Decisiones de las Comisión y del Consejo Andino, las Resoluciones de la

Secretaria General, los Convenios y las sentencias del Tribunal.

1.2. ANALlSIS DEL ' ESTATUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA RESPECTO DE LA INTERPRETACiÓN

PREJUDICIAL:

El primer inciso del artículo 13 de la Codificación del Tratado de

Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dispone que el

Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores a propuesta de la
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Comisión aprobarán la modificación del Estatuto aprobado mediante la

Decisión 184 (19 de agosto de 1983), que regirá tanto el funcionamiento del

Tribunal, como los procedimientos judiciales a que deberá sujetarse el

ejercicio de las acciones previstas en la mencionada Codificación.
1

Así, en la Ciudad de Valencia - Venezuela el 22 de junio de 2001 el

Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores mediante la Decisión

número 500 aprueba el actual Estatuto del Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina.

Por su parte el artículo 4 del mencionado Estatuto dispone

textualmente: "El Tribunal es el órgano jurisdiccional de la Comunidad

Andina, de carácter supranacional y comunitario, instituido para declarar el

derecho andino y asegurar su aplicación e interpretación uniforme en todos

los Países Miembros. El Tribunal, en ejercicio de sus atribuciones, actuará

salvaguardando los intereses comunitarios y los derechos que los Países

Miembros poseen dentro del ordenamiento jurídico andino.

En importante mencionar algunos aspectos referentes a la facultad de

Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,

establecida en .el Estatuto vigente:

Requisitos: Como se ha mencionado serán los jueces y tribunales

nacionales de los países miembros quienes soliciten la interpretación

prejudicial al Tribunal, misma que de conformidad con el artículo 125 del

Estatuto deberá contener:

a) El nombre e instancia del juez o tribunal nacional consultante.
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b) La relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad

Andina cuya interpretación se requiere.

c) La identificación de la causa que origine la solicitud.

d) Un informe sucinto de los hechos que el solicitante considere

relevantes para la interpretación.

e) El lugar y dirección en que el juez o tribunal recibirá la respuesta a su

consulta.

Trámite : una vez recibida la solicitud el secretario del Tribunal la sellará

dejando constancia en la misma de la fecha de presentación y la remitirá

al Presidente del Tribunal para su consideración.

Término para sentencia: El segundo inciso del artículo 126 del Estatuto

dispone que el Tribunal tendrá el término de 30 días para dictar la

sentencia interpretando la norma comunitaria, contados desde la fecha

de admisión de la solicitud.

Sentencia, Firma y Notificaciones: La sentencia dictada por el Tribunal

deberá estar firmada por el Presidente, los demás magistrados y el

Secretario, deberá llevar un sello y será depositada en la Secretaria. El

juez nacional o tribunal nacional que haya solicitado la interpretación

prejudicial al Tribunal Andino de Justicia será notificado con una copia

certificada de la sentencia.

Obligación especial del juez consultante: El juez o tribunal nacional que

conozca el proceso del cual se solicitó la consulta prejudicial estará

obligado a adoptar la interpretación dentro de su sentencia.

Obligaciones especiales y derechos en relación con la interpretación

prejudicial: Será obligación de cada País Miembro y de la Secretaría
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General de la C.A.N velar por el cumplimiento y observancia por parte de

los jueces nacionales de lo establecido respecto de la interpretación

prejudicial; por consiguiente en caso de incumplimiento interno respecto

de la consulta en vía prejudicial los Países Miembros y los particulares
t

podrán iniciar la respectiva acción de incumplimiento; ya sea por la

abstención de realizar la consulta en caso de ser obligatoria o en caso de

que se aplique, dentro del proceso interno, una interpretación distinta de

la realizada por el Tribunal Andino dentro de un respectivo caso.

De la igual forma el juez o tribunal nacional deberán enviar al Tribunal

Andino las sentencias dictadas en los casos objeto de interpretación

prejudicial.

De esta manera es como el Estatuto regulariza el proceso de

interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y

al mismo tiempo establece la vía para que éste órgano jurisdiccional

comunitario pueda ejercer tan importante labor dentro de un proceso de

integración regional como el de los Países del Grupo Andino.

Es importante mencionar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad

Andina de Naciones no es el único órgano jurisdiccional supranacional que

esta facultado para interpretar normas de carácter comunitario , como

también es el caso del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea dentro

de sus competencias, mismo que de igual manera está facultado para

realizar la mencionada interpretación prejudicial.

El Dr. José Manuel Sobrino Heredia al hablar sobre los objetivos y

finalidades del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea opina sobre la

interpretación prejudicial:
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"Además de los recursos directos que acabamos de examinar

la competencia del Tribunal se extiende a las denominadas

remisiones prejudiciales, en la que éste examina si el

Derecho comunitario se aplica uniforme y correctamente en

los Estados miembros a medida que a él /legan las cuestiones

prejudiciales procedentes de los jueces nacionales. Se trata

de una manifestación del carácter descentralizado del

Ordenamiento jurídico comunitario y de la cooperación

directa entre el Tribunal y los órganos jurisdiccionales

nacionales" 4

De la misma manera haciendo referencia al Tribunal de la Comunidad

Europea considera:

"El arto 177 del TCE establece una colaboración judicial por

la que el órgano jurisdiccional nacional y el Tribunal

comunitario están llamados a contribuir recíprocamente a la

elaboración de una decisión con objeto de garantizar la

aplicación uniforme del Derecho comunitario en el conjunto de

los Estado miembros. ,/5

Por último termina señalando:

"Conviene subrayar que el TJCE no es un organismo de la

Comunidad al que estén sometidos los órganos

jurisdiccionales nacionales, sino el Tribunal al que está

reservado, en última instancia, interpretar el Derecho

Comunitario y pronunciarse sobre la validez de los actos

4 MEMORIAS, Seminario Internacional : "La Integración, Derecho y los Tribunales Comunitarios" Tribunal de
Justicia del Acuerdo de Cartagena 1996. pag.37 -38.
5 IBIDEM
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comunitarios, en los supuestos en que los jueces nacionales

deban aplícar ese Derecho o esos setos"

De esta manera se puede destacar la importancia de la interpretación

prejudicial dentro de un proceso de integración, entendida como la función
I

dirigida a la declaración uniforme del derecho comunitario , esta facultad

contemplada dentro de los proceso de integración tanto en las países

andinos como en Europa garantiza una aplicación igualitaria de un

ordenamiento jurídico común.

Cabe señalar que la interpretación prejudicial se desarrolla en tres

etapas:

a) Análisis o estudio que hace el juez nacional para determinar que es

necesario solicitar ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la

interpretación prejudicial de alguna norma que forme parte del

ordenamiento jurídico de la C.A.N.

b) Examen que hace el Tribunal sobre la solicitud de interpretación

prejudicial realizada por el juez nacional, pronunciamiento jurisdiccional

de obligatoria aplicación para al juzgamiento del proceso interno.

e) Por último, y una vez realizada la interpretación prejudicial el juez interno

resolverá el litigio que conoce recogiendo la orientación proporcionada

por el Tribunal.

El Dr. Patricio Bueno Martínez resume las tres etapas de la

interpretación prejudicial de la siguiente manera:

"La interpretación, sostiene Pescatore, contiene una

secuencia lógica sintetizada en tres fases: la fase inicial, que

6 m IDEM
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lleva al juez nacional a discernir el problema de derecho

comunitario y a formular la cuestión; la fase comunitaria, en la

que el Tribunal de Justicia examina la cuestión planteada por

el juez nacional; la fase final, en la que el juez nacional

resuelve el litigio a la luz de las indicaciones proporcionadas

por el Tribunal de Justicia"

Así, el reenvío o la consulta que hacen los jueces nacionales

descansa en un sistema de cooperación y colaboración entre la justicia

comunitaria y las justicias nacionales, sin que ello implique una jerarquización

entre la una y la otra, sino más bien la distribución coordinada y sistemática

de las dos jurisdicciones, pues por una parte la comunitaria para interpretar

de manera general y obligatoria las normas que forman parte del

ordenamiento jurídico andino, y la nacional o interna que se encarga de

aplica la mencionada interpretación prejudicial dentro del caso o litigio

correspondiente.

El mismo Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dispuesto

sobre la interpretación prejudicial:

"Es función básica de este Tribunal, indispensable para tutelar

la vigencia de principio de legalidad en el Proceso de

Integración Andina y para adaptar funcionalmente su complejo

ordenamiento jurídico, la de interpretar sus normas a fin de

asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países

miembros"?

7 SEMINARIO INTERNACIONAL: Integración , Derecho y Tribunales Comunitarios. Sucre Bolivia.
Expositor: Dr. Gualberto Dávalos García. Pagol04.
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Por otra parte es trascendental señalar que el Tribunal de Justicia de

la Comunidad Andina tiene limitaciones al momento de realizar la

interpretación prejudicial, pues ésta solamente podrá efectuarse sobre el

ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, por consiguiente no podrá
~

interpretar bajo ningún concepto el ordenamiento jurídico nacional o interno

de los países miembros, por otra parte en la interpretación prejudicial el

Tribunal no podrá aplicar el Derecho Comunitario directamente como

sucede en las otras acciones previstas, es decir no puede adoptar

soluciones generales a los hechos concretos, pues el Tribunal no resuelve

el litigio principal del cual se solicitó la interpretación, de la misma manera

no tiene facultad para pronunciarse o valorar los hechos del proceso

interno, solo podrá referirse a ellos con el fin de llevar a cabo la

interpretación prejudicial solicitada, por consiguiente tampoco podrá, bajo

ningún concepto, emitir criterio o valoraciones respeto de las pruebas de

deban o hayan sido presentadas por las partes en conflicto.

La limitación de la facultad de interpretación del Tribunal está

contenida dentro del artículo 34 del Tratado de Creación:

"Art. 30 LIMITACIONES. En su interpretación, el Tribunal

deberá limitarse a precisar el contenido y alcances de las

normas que conforman el ordenamiento jurídico de la

Comunidad Andina.. El Tribunal no podrá interpretar el

contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los

hechos materia del proceso, no obstante lo cual podrá

referirse a éstos cuando ello sea indispensable a los efectos

de la interpretación solicitada."
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De lo expuesto se desprende las características y limitaciones de la

interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia, regulada por su

Estatuto, facultad que garantizando una interpretación uniforme de las

normas que forman parte del ordenamiento jurídico del la Comunidad
t

Andina, logra el desarrollo de este proceso de integración regional. Como

bien lo afirma Leontin Contantinesco: "el derecho comunitario debe tener la

misma significación en todos los Estados Miembros, lo que exige que su

interpretación y su aplicación sean también unitarias. Un derecho

presuntamente unificado en el campo internacional o supranacional deja de

ser unitario si no se asegura la unidad de su interpretación"

Así se puede llegar a determinar que para el correcto funcionamiento

de un proceso de integración, como lo es la Comunidad Andina de

Naciones, nQ solo es esencial sino fundamental que la normas comunes a

los países miembros tengan un misma interpretación, y con esto lograr que

una misma ley sea aplicada en el mismo sentido dentro de todos los países

miembro de un acuerdo regional de integración.

"En cuanto al Pacto Andino, teniendo en cuenta la forma

como han funcionado hasta ahora los mecanismo jurídicos

dentro del Acuerdo de Cartagena, puede afirmarse que el

recurso prejudicial está /lamado a ser el instrumento que

habrá de permitir los mayores y mejores avances en el

derecho de la integración, al igual de lo que ha ocurrido en

8 LA INTERPRETAClON PREJUDICIAL EN EL DERECHO ANDINO . Fernando Ulibe Restrep o. Pago 28
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1.3 OBJETIVOS E IMPORTANCIA DE LA INTERPRETACION PREJUDICIAL

DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA:

La interpretación prejudicial es un recurso fundamental para el

correcto funcionamiento y desarrollo de un proceso de integración, como lo
I

es la Comunidad Andina de Naciones, el cual implica en lo principal un

orden normativo común para los países miembros que lo conforman.

Los Estados miembros de un determinado acuerdo de integración,

en este caso los de la Comunidad Andina, poseen ordenamientos jurídicos

internos que provienen muchas veces de diferentes idiosincrasias , culturas

y tradiciones jurídicas con estructuras jurisdiccionales y diversos

procedimientos judiciales, resultaría prácticamente imposible la aplicación

armónica y uniforme del mencionado ordenamiento jurídico comunitario por

parte de los diferentes jueces y tribunales nacionales de dichos países

miembros; como resultado de lo expuesto se daría el caso de que cada

país miembro de la Comunidad Andina interprete las normas comunitarias

de manera diferente y sin seguir un criterio uniforme para su aplicación,

aplicando e interpretando las normas comunes de conformidad con cada

ordenamiento jurídico interno, lo cual no sólo seria perjudicial para el

proceso de integración, si no que en definitiva no habría lugar al mismo;

pues como principio básico y lógico dentro de un proceso integración esta

la aplicación de las normas comunitarias en igual sentido y bajo el mismo

criterio interpretativo por parte de los países miembros.

Es por esta situación de donde nace la naturaleza esencial del

recurso de interpretación prejudicial, pues a través del mismo los países

miembros, otorgando para el efecto competencia al Tribunal de Justicia de
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la Comunidad Andina de Naciones, buscan que el ordenamiento jurídico

comunitario sea aplicado, por parte de los jueces nacionales, en igual

sentido y bajo el mismo criterio interpretativo en todos las países miembros

de la Comunidad Andina de Naciones; pues en esta forma no solo se
f

garantiza una aplicación unifo rme del ordenamiento jurídico comunitario,

sino que adicionalmente otorgan un tratamiento igualitario para todos los

Estados suscriptores.

Resulta interesante citar el primer considerando de la primera

sentencia emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

dentro de un proceso de interpretación prejudicial (No. 1-IP-87 , Gaceta

Oficial del Acuerdo de 15 de febrero de 1988, año V, No. 28) ; en el mismo

se expresa:

"Es función básica de este Tribunal, indispensable para tutelar

el principio de legalidad en el proceso de integración andina y

para adaptar funcionalmente su complejo ordenamiento

jurídico, la de interpretar sus normas a fin de asegurar su

aplicación uniforme en el territorio de los Estados

Miembros (artículo 28 del Tratado de Creación), objetivo

fundamental que está lógicamente fuera de las competencias

de los jueces nacionales. Estos, de otra parte, tampoco están

facultados, en general, para interpretar las normas contenidas

en los Tratados internacionales, tarea que compete

exclusivamente a las partes, las cuales, en el caso del Pacto

Andino, la han delegado en el órgano judicial comunitario"
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Agregó el Tribunal en la citada sentencia:

"Se ha establecido así un sistema de división del trabajo y de

colaboración armónica entre los jueces nacionales, encargados

de fallar, o sea de aplicar las normas de la integración,

competencia que les atribuye el derecho comunitario y, por

supuesto, las de derecho interno, en su caso, a los hechos

demostrados en los correspondientes proceso, y el órgano

judicial andino al que le compete, privativamente, la

interpretación de las normas comunitarias, sin pronunciarse

sobre los hechos y absteniéndose de interpretar el derecho

nacional o interno (artículo 30 del Tratado), para no interferir

con la tarea que es de la exclusiva competencia del juez

nacional. En otro términos, la jurisdicción comunitaria andina

está constituida por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de

Cartagena y por los tribunales nacionales a los que el

ordenamiento jurídico andino les atribuye competencia para

decidir asuntos relacionales con este derecho"

De esta sentencia se desprende entre lo siguiente: la facultad

privativa por parte de este órgano jurisdiccional andino para interpretar el

alcance y espíritu de la normas que forman parte del ordenamiento

jurídico de la Comunidad Andina de Naciones, y por otra parte el carácter

de "colaboración" entre los jueces nacionales de los países miembros yel

Tribunal de Justicia de la C..A. N. dentro de la ejecución del presente

recurso.
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Respecto del trabajo de colaboración procesal llevado a cabo dentro

de la interpretación prejudicial entre los jueces y tribunales nacionales de

los países miembros con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,

es importante señalar que bajo ningún concepto se trata de una
I

interferencia o influencia jerárquica entre los mismos para el juzgamiento

del proceso interno dentro de los países de la C.A.N, por lo contrario se

trata de una "colaboración procesal" que busca dividir competencias con el

fin de llevar a cabo de manera funcional y eficiente la interpretación

prejudicial:

"Debe observarse que, como se ha visto, la interpretación

prejudicial hecha por el Tribunal comunitario constituye una

colaboración que no invade la competencia normal de los

jueces nacionales y que, por lo tanto, en nada afecta su

autonomía e independencia. Esta interpretación, de otra parte,

así deba ser solicitada por la Corte Suprema de Justicia, no

afecta para nada la jerarquía de los fallos propios de esta alta

corporación, ya que no es un fallo en sí misma; y si la Corte

está obligada a solicitarla en determinados casos, y a seguirla

de todos modos, no es porque el Tribunal Andino intervenga, en

lo absoluto, en la jurisdicción nacional, y menos aún porque sea

un juez de rango superior, sino porque así lo exige la necesidad

de uniformidad jurídica en la Subregión, como elemento sine

que non de una verdadera integración. ,i)

9 LA INTERPRETACION PREJUDICIAL EN EL DERECHO ANDINO . Fernando Ulibe Restrepo . Pago34
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De lo expuesto y citado se desprende claramente dos funciones

respecto de la interpretación prejudicial sobre el ordenamiento jurídico de la

Comunidad Andina d~ Naciones: los jueces y tribunales nacionales se

encargarán de aplicar total y definitivamente las normas comunitarias dentro

de un proceso interno determinado, pero esto lo harán y se llevará a cabo en

base a la interpretación declarativa prejudicial, es decir, en base a la

interpretación prejudicial realizada por el Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina de Naciones, con el fin de obtener de esta forma la

uniformidad y armonía en el criterio a ser aplicado por el juez nacional para el

juzgamiento de los procesos dentro del territorio de los países miembros.

Como referencia histórica cabe citar lo que la Junta del Acuerdo de

Cartagena expresó cuando se presentó el proyecto de Tratado constitutivo

del Tribunal, al referirse a la utilización de la interpretación prejudicial:

"Respetando la soberania y competencia de las jurisdicciones

nacionales, permita una estrecha colaboración entre éstas y el

Tribunal de Justicia Subregiona/, con el fin de asegurar la

interpretación y aplicación uniforme de las normas comunes,

sin menoscabo de las competencias de los tribunales

nacionales para aplicar dichas normas en los litigios que se

presenten ante ellos".

Cabe destacar por otro lado que la doctrina ha calificado a la

interpretación prejudicial como un "recurso incidental", sin negar su

característica y naturaleza de un proceso real y verdadero , pues se trata de

un "proceso accesorio dentro de un proceso principal", mismo que no posee

la característica de ser contencioso como tal, pues como se ha mencionado
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el juez nacional acude a solicitar al Tribunal comunitario su pronunciamiento

interpretativo sobre alguna norma que constituya parte del ordenamiento

jurídica de la C.A.N., esto con el fin de aplicar dicha norma bajo la

interpretación otorgada por el Tribunal, y de esta manera juzgar el
t

procedimiento interno principal, es por esta razón que se dice que la

interpretación prejudicial es accesorio al juzgamiento del proceso interno

dentro de cualquier país miembro, dando como resultado la función práctica

de la interpretación prejudicial:

"El mecanismo prejudicial es netamente funcional y tiene por

lo tanto una finalidad práctica, concreta y específica: se trata

de que el juez nacional pueda resolver un proceso mediante

la aplicación de una norma común, contando previamente con

la única interpretación autorizada de dicha norma; ésta, como

se ha visto, debe provenir necesariamente del Tribunal

comunitario. La solicitud de interpretación ha de estar

siempre, directamente, al servicio de tal finalidad."lO

Por otro lado y de forma comparativa cabe señalar la diferencia que

existe entre la interpretación prejudicial dentro del derecho comunitario

andino con el europeo, pues en este último el Tribunal comunitario no solo

interpreta la norma común con el fin de establecer un criterio interpretativo

para la aplicación de esta norma dentro de un proceso interno, sino que al

mismo tiempo realiza un control de validez de las normas comunitarias por

parte del Tribunal, convirtiéndose dicha acción en un verdadero control de las

infracciones del Tratado de integración, por consiguiente el Tribunal Europeo

10 LA INTERPRETACION PREJUDICIAL EN EL DERECHO ANDINO . Femando Uribe Restrepo. Pago
119
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tiene competencia para interpretar una norma como para pronunciarse sobre

su validez, competencia que en nuestro ordenamiento jurídico andino se

consagra en la denominada acción de nulidad.

Haciendo referencia al derecho comunitario europeo y la interpretación

prejudicial efectuada por el Tribunal de la Comunidad Europea, órgano

jurisdiccional comunitario competente para el efecto, se ha expuesto:

"El órgano jurisdiccional nacional es, hay que tenerlo bien

presente el juez principal para la aplicación del Derecho

comunitario. Es él el garante del efecto directo y de la primacía

del Derecho comunitario. Con el crecimiento constante de la

actuación comunitaria en contenido, intensidad y extensión, los

problemas de Derecho comunitario aparecen cada vez con más

frecuencia en los procesos planteados ante órganos

jurisdiccionales nacionales. La naturaleza de estos problemas

explica las dos funciones del mecanismo prejudicial previsto en

el arto 177 TCE: la interpretación de las normas comunitarias y

el examen de la validez de los actos adoptados por las

instituciones. ,,11

Con lo expuesto se puede claramente determinar y resulta de gran

importancia señalar que en términos generales la interpretación prejudicial ha

constituido , dentro del proceso de integración Andina, la herramienta

procesal mediante la cual se ha logrado estructurar, fortalecer, extender y

completar el sistema jurídico integracionista, además posee una ventaja

frente a los otros recursos previstos dentro del Tratado de creación del

11 MEMORIAS, Seminario Internacional: "La Integración, Derecho y los Tribunales Comunitarios" Tribunal
de Justici a del Acuerdo de Cartagena 1996. pago 38.
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Tribunal, pues se trata de un recurso que puede ser utilizado plenamente por

los particulares, ya sea como personas naturales como por personas

jurídicas, resultando notoriamente práctica su ejecución y aplicación, pues

por una parte los litigantes podrán solicitar al juez nacional competente que

acuda al Tribunal de Justicia de la C.A.N con el fin de obtener de este último

su pronunciamiento sobre la interpretación de una norma comunitaria

determinada, esto sin perjuicio de que el juez nacional lo haga de oficio, lo

cual otorga seguridad jurídica respecto de la sentencia a ser dictada dentro

del proceso interno en el país miembro correspondiente, y por otro lado la

interpretación prejudicial podrá ser utilizada por los particulares como fuente

de estudio y análisis, adicionalmente constituirá jurisprudencia para ser

aplicada e invocada de manera auxiliar dentro de un proceso análogo o

similar que se trate.

Pues como el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de

Naciones lo ha dicho en innumerables ocasiones: "el derecho comunitario

debe tener la misma significación en todos los Estados Miembros, lo cual

exige que la aplicación sea también unitaria ".

1.4 SUPREMACíA DE LAS DECISIONES DE LA COMISION DE LA

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES SOBRE EL ORDENAMIENTO

JURIDICO INTERNO DEL ECUADOR:

Para efectos del presente estudio resulta trascendental establecer el

nivel jerárquico que constituyen las Decisiones de la Comisión de la

Comunidad Andina dentro de nuestro ordenamiento jurídico interno, pues

serán estas normas, entre otras, la materia de interpretación prejudicial por

parte del Tribunal Comunitario.
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El artículo 163 de la Constitución Política de la República del Ecuador

dispone textualmente:

"Art. 163.- Las normas contenidas en los tratados y convenios

internacionales, una vez promulgados en el Registro Oficial,

formarán parte del ordenamiento jurídico de la República-y'

prevalecerán sobre leyes y otras normas de menor jerarquía"

Lo expuesto en concordancia con lo dispuesto en el numeral 3) del

artículo 161 de nuestra Carta Magna:

"Art. 161.- El Congreso Nacional aprobará o improbará los

siguientes tratados y convenios internacionales:

3. Los que comprometan al país en acuerdos de integración."

Como está expuesto el Acuerdo de Cartagena, actualmente

denominado Comunidad Andina de Naciones, es un tratado internacional

que compromete al país en un acuerdo de integración regional, por

consiguiente por expresa disposición de nuestra Constitución, las normas de

carácter jurídico que emanen de dicho acuerdo internacional prevalecerán y

tendrán una posición jerárquicamente superior al ordenamiento jurídico

interno del Estado, salvo cabe aclarar, sobre nuestra propia Constitución

Política como .norma suprema de nuestra sociedad, esto al amparo de lo

dispuesto en el tercer inciso del artículo 162 de nuestra Carta Política:

"Art. 162.- La aprobación de los tratados y convenios, se hará en

un solo debate y con el voto conforme de la mayoria de los

miembros del Congreso.



32

Previamente, se solicitará el dictamen del Tribunal Constitucional

respecto a la conformidad del tratado o convenio con la

Constitución.

La aprobación de un tratado o convenio que exija una
i

reforma constitucional, no podrá hacerse sin que antes se

haya expedido dicha reforma. 11

De la disposición constitucional antes citada se desprende claramente

que un tratado internacional no podrá ser aprobado y por consiguiente no

entrará a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico interno si el mismo

no guarda conformidad y armonía con nuestra constitución, e inclusive no

podrá entrar en vigencia si, en caso de ser necesario, no se realiza

previamente la reforma constitucional pertinente.

Una vez que se ha establecido la fuerza y jerarquía superior de las

normas contenidas dentro de un tratado o convenio internacional sobre el

ordenamiento jurídico interno de nuestro país, es importante analizar el

Acuerdo de Cartagena con el fin de establecer normas que guarden este

carácter de supremacía o prevalencia dentro del sistema de integración

andino, lo expuesto en virtud de que serán las mismas, entre otras , aquellas

susceptibles de interpretación prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de

la C. A. N.

El Sistema de Integración Andino se compone de diversos organismos

e instituciones que cumplen cada una diferentes funciones especificas y

concretas, una de las más importantes y trascendentales constituye la

denominada Comisión, conformada por plenipotenciarios de cada país

miembro, órgano que cumple una función "legislativa" dentro de la
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Comunidad Andina de Naciones, esto se explica en virtud de que todo

proceso de integración regional como lo es el acuerdo de los paises andinos,

necesita dictaminar normas comunes que regularicen su desarrollo y avance

con el fin de cumplir sus objetivos planteados, es por esto que los países
1

miembros han otorgado competencia, a través del Acuerdo constitutivo, a la

Comisión de la Comunidad Andina de Naciones para que ésta a través de

sus "decisiones" dictamine leyes y normas comunitarias para el correcto

funcionamiento y progreso de la integración regional andina.

Sobre las Decisiones de la Comisión se ha manifestado:

"La Comisión, integrada por un representante plenipotenciario de

cada País miembro, es uno e los órganos principales y el máximo

del Acuerdo de Cartagena que, con las últimas modificaciones

introducidas por el Protocolo de Quito, recibió en forma definitiva

y categórica la facultad de legislación exclusiva sobre las

materias asignadas por el Acuerdo. ,,12

Las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones

al ser las normas de carácter común para los países miembros del Acuerdo,

forman parte del ordenamiento jurídico andino tal como se lo expuso al

analizar el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la C. A. N., por

consiguiente serán de directa aplicación dentro de los países miembros.

Ahora bien, éstas Decisiones de la Comisión al formar parte del

ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina de Naciones, prevalecerán y

tendrá mayor jerarquía que las normas internas de los países miembros, esto

en vista de que como se ha expuesto las mencionadas Decisiones

12 DERECHO ANDINO. Galo Pico Mantill a. Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena 1989. Pago 34
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nacen y se originan a través de un órgano, denominado Comisión, que a su

vez ha sido creado por un tratado internacional de integración llamado en la

actualidad Comunidad Andina de Naciones:

"La norma legislativa de la Comisión expedida por sus

integrantes en ejercicio conjunto de la competencia asignada por

estos países a través del Acuerdo, significaría la ley subregional

o ley andina destinada a regular los temas de la integración, en

forma independiente de la ley nacional o derecho interno de cada

uno de los Estados, incluso de manera preferente a ella o

excluyente según otras interpretaciones. ,,13

El concepto de primacía o prevalencia del Ordenamiento Jurídico

Andino, dentro del cual se encuentran las Decisiones de la Comisión, sobre

las normas nacionales aparece formalmente enunciado en la declaración de

los integrantes de dicha Comisión (plenipotenciarios de cada País Miembro),

aprobada en los siguientes términos durante el XXIX Período de sus

Sesiones Ordinarias: "El ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena

prevalece, en el marco de sus competencias, sobre las normas nacionales

sin que puedan oponerse a él medidas o actos unilaterales de los Países

Miembros. .... Los preceptos enunciados, si bien son inherentes al Acuerdo

de Cartagena y sustenta su eficiencia, han sido consagrados explícitamente

en el Tratado que crea el Tribunal de Justicia ... ".

La prevalencia del derecho andino sobre el derecho nacional

constituye un principio que resulta indispensable para asegurar el propósito

comunitario .

1, DERECHO ANDINO. Galo Pico Mantilla. Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena 1989. Pago34
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El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones ha

reiterado el principio de preeminencia en varias sentencias, en la cual ha

precisado que:

"El ordenamiento jurídico de la Integración Andina prevalece en,
su aplicación sobre las normas internas o nacionales, por ser

característica esencial del Derecho Comunitario, como requisito

básico para la construcción integracionista. "

A modo de comparación resulta interesante citar lo que ha dispuesto

el Consejo de Estado de Colombia, país miembro de la Comunidad Andina

de Naciones, al respecto:

"Siendo que Colombia es país miembro del Pacto Andino y que

la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena fue incorporada a la

legislación nacional colombiana mediante el Decreto 1190 de

1978, no cabe duda que esas normas del derecho Comunitario

Andino o Derecho de la Integración, como supranacionales que

son, tienen primacía sobre las disposiciones del Derecho

Interno Colombiano en cuanto hace a la materia

correspondiente"

En otra providencia sobre este mismo tema y precisamente para

marcar el poder derogatorio de la legislación comunitaria sobre la nacional ,

el Consejo de Estado (Colombia) afirmó:

"Ya es un aspecto reconocido por la jurisprudencia la aplicación

preferente del derecho comunitario, que se infiere de esta

última disposición, siempre que con él entre en conflicto el

derecho interno nacional. Así que, la norma interna que sea
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contretie a la norma comunitaria, o que resulte irreconciliable

con ella, queda tácitamente derogada, o, mejor dejará de

aplicarse automáticamente, bien sea anterior o posterior a la

norma integracionista, conforme a la interpretación judicial

realizada por el competente Tribunal de Justicia del Acuerdo de

Cartagena".

Diversos tratadistas han expuesto que es importante tomar en

consideración dos aspectos fundamentales cuando exista un conflicto entre

el derecho comunitario y el derecho nacional, esto es cuando estos dos

ordenamientos jurídicos se enfrentan, sucede por ejemplo cuando una

disposición de derecho comunitario otorga a los ciudadanos derechos y

obligaciones en contracción con una norma nacional:

"La supervivencia del Derecho Comunitario se apoya en sus

dos principios fundamentales, que sirven "de pilares para el

sostenimiento de esta rama de la ciencia juridica: la aplicación

directa del Derecho Comunitario y la ..primacía del Derecho

Comunitario sobre el derecho nacional. Esto dos principios a

favor de cuya existencia, el Tribunal de la Comunidad Andina ha

intervenido resueltamente, garantizan la aplicación uniforme y

prioritaria del Derecho Comunitario en todos los países

raiembrosr"

De la cita textual expuesta se desprende los dos principios

doctrinarios en el que se apoya la supremacía del derecho comunitario

sobre el ordenamiento jurídico interno de los países miembros:

14 SEMINARIO INTERNACIONAL. INTEGRACION, DERECHO y TRIBUNALES COMUNITARIOS.
"Naturaleza del Derecho Comunitario" Mtr . Erick Hayes Michel. Pago160.
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a) La aplicabilidad directa del Derecho Comunitario: respecto de este

aspecto se ha dispuesto que el ordenamiento jurídico andino se compone

de derechos y obligaciones no solo para los países miembros en general y

para los organismos comunitarios, sino también para cada uno de los

•
habitantes de la región, y que estos derechos y obligaciones, una vez

publicados en la Gaceta Oficial del Acuerdo, se ejecutarán y aplicarán en

forma directa, esto es sin necesidad de requisitos previos. Esta aplicación

directa implica que no necesita aprobación parlamentaria por parte de los

países miembros.

"Nunca será suficientemente destacada la importancia

práctica de la aplicabilidad directa del Derecho Comunitario tal

y como ha sido reconocida y desarrollada por el Tribunal de

Justicia de la Comunidad: mejora la posición del ciudadano

comunitario transformando las libertades prevista por el

Acuerdo, en derechos que pueden ser invocados ante los

tribunáles y constituye, por tanto, uno de los pilares del

ordenamiento jurídico comunttertor"

b) La primacía del derecho comunitario sobre el derecho nacional que le es

contrario: como se ha expuesto las normas que componen el ordenamiento

jurídico comunitario, dentro de las cuales se encuentra las Decisiones de la

Comisión, son de aplicación preferentes, en relación con los derechos

nacionales de los países miembros, de suerte que frente a él no tienen

ninguna fuerza vinculante las definiciones que pueda contener la legislación

interna.

15 IBIDEM. 156.
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De todo lo expuesto en referencia de la "supremacía de las

Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones sobre el

ordenamiento jurídico interno del Ecuador" se puede a manera de

conclusión exponer lo siguiente:

La Comisión de la C. A. N. constituye el "órgano legislativo" dentro del

sistema andino de integración, encargada de dictaminar leyes y normas

de carácter comunitario a través de las denominadas "decisiones"

Por expresa disposición del artículo 1 del Tratado de Creación del

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, las

Decisiones de la Comisión forman parte del ordenamiento jurídico de la

C. A. N.

Al ser estas Decisiones de la Comisión parte del ordenamiento juríd ico

de la Comunidad Andina de Naciones, tienen prevalencia y supremacía

sobre las normas internas o nacionales de los países miembros del

Acuerdo.

El análisis general del la supremacía o prevalencia de las Decisiones

de la Comunidad Andina de Naciones, como parte del ordenamiento

jurídico andino, sobre el derecho interno de los países miembros es de

trascendental importancia para el presente estudio, pues serán dichas

decisiones de la Comisión, entre otras normas comunitarias, aquellas

susceptibles de ser interpretadas en vía prejudicial por el Tribunal de

Justicia Andino. Esto quiere decir que la interpretación prejudicial ejercida

por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones se

constituye sobre normas jurídicas supra nacionales que son jerárquicamente

superiores al ordenamiento interno de los países miembros.
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CAPITULO \1

Una vez estudiadas de manera general las funciones, facultades y

competencias asignadas por parte de los Países Miembros de la C. A .N. a favor

del órgano denominado en la actualidad Tribunal de Justicia de la Comunidad

•
Andina de Naciones, en especial sobre el objetivo e importancia de la

interpretación prejudicial ejecutada por dicha institución jurisdiccional de carácter

supranacional, conjuntamente con el análisis de la supremacía de las Decisiones

de la Comisión de la C. A. N. sobre el ordenamiento jurídico interno del Ecuador,

resulta importante para efectos del presente trabajo determinar la importancia que

tiene ésta interpretación prejudicial realizada por el TJCA respecto de

ordenamiento jurídico comunitario en materia de marcas o signos distintivos.

El derecho de la propiedad intelectual se divide principalmente en tres

áreas o ramas: 1) los derechos de autor y conexos, 2) la propiedad industrial y las

3) obtenciones vegetales. Dentro del segundo campo mencionado se encuentra

entre otras modalidades, las marcas o signos distintivos mismos que en vista del

gran desarrollo del comercio actual constituyen un bien de carácter inmaterial de

gran importancia y valor tanto para personas naturales como para sociedades o

corporaciones; es por tal razón que los países miembros de la C. A. N., en busca

de un desarrollo armónico e igualitario de éste proceso de integración subregional,

han considerado necesario legislar de manera conjunta la Propiedad Intelectual,

en especial el Derecho Marcario como parte del derecho de la propiedad

industrial, a través de un "Régimen de marcas comunitario".

En virtud de lo expuesto a continuación se tratará sobre algunos temas

importantes del derecho marcario, tanto a nivel nacional como comunitario, para

así lograr cumplir con los objetivos planteados al inicio del presente trabajo.
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2.1. SIGNOS DISTINTIVOS: DEFINICIÓN, FUNCIONES, REQUISITOS,

CLASIFICACiÓN Y DERECHOS QUE CONFIERE.-

2.1.1 Concepto.-
~

Tal como se menciono anteriormente dentro del campo de la

propiedad industrial se encuentran las marcas, mismas que consisten en

signos distintivos que permiten identificar y diferenciar un producto, servicio

o actividad.determinada.

La doctrina ha definido a la marca como:

'Todo signo que sirva para identificar en el mercado productos

o servicios idénticos o simlleres de una persona de los

productos o servicios idénticos o similares de otra persona., el

cual, además de identificar su origen empresarial de esos

productos o servicios, puede llegar a constituir un simbolo de

calidad y en medio de promoción comercial idóneo, todo a fin

de garantizar la libre competencia de una economia de

mercado. ,,16

De lo expuesto se desprende que las marcas cumplen dos papeles

fundamentales: a) por un lado permiten identificar los productos o servicios

que una determinada persona produce o comercializa, lo cual implica un

factor preponderante dentro del proceso de competencia en el mercado, y

b) por otro lado permite individualizar los diferentes productos y servicios

con respecto al público consumidor, lo cual tiene como resultado que dicho

público consumidor tenga la facultad de escoger y elegir un determinado

16 MANUAL PARA EL EXAMEN DE SIGNOS DISTINTIVOS. Preparado por la Dra. Thaimy Márquez ,
Consultara de la OMPI, revisado por la Oficina Internacional de la OMPl. Parte A. pago 1
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producto, servicio o actividad frente a otro , esto dentro de mercado

compuesto de un número ilimitado de signos distintivos.

2.1.2. Funciones:

Jorge Otamendi define: "La marca es el signo que distingue un
1

producto de otro o un servicio de otro" y considera que las marcas poseen

las siguientes funciones:

"Indicación el origen"; tradicionalmente se consideró que una de las

funciones de una marca es la de identificar y determinar de donde proviene

o en definitiva el origen del producto o servicio que la misma protege. En la

actualidad esta función constituye un factor secundario dentro de la función

de una marca, esto si consideramos el uso actual que se les otorga a las

mismas a través de licencias de uso franquicias y transferencias de marca,

que en muchos casos no permite reconocer el origen de la marca o signo

determinado.

"Dist inción de productos y servicios": esta función se considera que

constituye la función esencial de una marca, pues a través de la misma el

público consumidor puede distinguir un producto o un servicio de otro de la

misma o-diferente especie .

"Garantía": se considera que la marca asegura una calidad y duración

uniforme, pues cuando el consumidor adquiere por segunda ocasión un

producto o servicio identificado con la misma marca, busca evidentemente

obtener los mismos resultados que consiguió en la primera adquisición.

Esta función de la marca tiene relación e influye en la fijación del precio del

producto o servicio.



42

''Publicidad'': de igual manera se ha estipulado que la marca cumple una

función publicitaria, esto en virtud de que la misma constituye una unión

entre el consumidor del producto y su titular, por consiguiente será a través

de la publicidad de la marca que una determinada persona consuma un
~

producto identificado con ese signo distintivo.

Adicionalmente otros autores han considerado que las marcas

cumplen una función social, pues a través de las mismas se preserva un

orden económico dentro de la sociedad al regularizar la competencia dentro

de un mercado abierto.

2.1.3. Requisitos de fondo de las marcas o signos distintivos:

Nuestra Ley de Propiedad Intelectual en concordancia con la

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, como

"Régimen Común sobre Propiedad Industrial", establecen de la siguiente

manera los requisitos de fondo para solicitar el registro de un signo

distintivo: "Podrán registrarse como marcas los signos que sean

suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica"

Por otra parte la doctrina y jurisprudencia han determinado de

manera general los requisitos de fondo que debe cumplir un determinado

signo para que el mismo sea considerado una marca:

Novedad: constituye la capacidad intrínseca de un signo de identificar

un producto o servicio sin que produzca confusión respecto a lo que

está destinada su protección. Es por esta razón que se ha considerado

a la marca de "fantasía", es decir aquella marca que no guarda relación

ni genera vinculación con los productos o servicios que va ha distinguir,

como aquella que tiene mayor poder distintivo y novedoso.
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Especialidad: la marca no puede causar confusión o riesgo de

asociación con marcas registradas o solicitadas con anterioridad , dentro

del ámbito jurisdiccional competente , por parte de terceros , es decir que

la marca tiene que ser especial respecto de otras anteriores. Como
1

explica Pouillet: "es necesario naturalmente que ella sea distinta de toda

otra marca, y por ser distinta , que sea especial, es decir de naturaleza

inconfundible con otra, y mismo reconocible fácilmente.". Este requisito

es también conocido como disponibilidad pues el signo será registrable

si está disponible, 'es decir, si no ha sido ya adoptado por otro.

Originalidad: en algunos casos se ha llegado a determinar que un

signo no puede constituir una simplicidad elemental, por lo contrario una

marca está llamada a constituir una labor original y compleja.

Al respecto autores como Jorge Otamendi han contradicho este

requisito: "No estoy de acuerdo con estas opiniones. Si no hay que

crear, o que inventar un signo pata que éste pueda ser registrado, sino

que hay que ser el primero en adoptarlo, entonces la originalidad queda

completamente de lado. ,,17

Licitud: este requisito establece que el signo distintivo no debe estar

prohibido de,registro, tales como aquellos que atentan y sean contrarios

a la ley, a la moral y al orden público o a la buenas costumbres, asi

como aquellas marca engañosas o aquella que, para ciertos casos, no

cuenten con la autorización respectiva, tales como el registro de los

escudos de armas, signos y punzones oficiales de control y de garantía

17 Jorge Otamendi . DERECHO DE MARCAS . Segunda edición ampliada y actualizada . Abeledo- Perrot. Pago
121
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de los Estados, banderasy otros emblemas siglas o denominaciones de

cualquier organización internacional, etc ....

2.1.4. Clasificación de los signos distintivos:

En el Manual para el Examen de Signos Distintivos la Oficina, .
Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual se

realiza la siguiente clasificación de marcas:

a) Por la forma del signo:

Perceptibles a la vista: estas marcas se subclasifican en:

o Marca denominativa o verbal: integrada por varias letras, palabras,

frases que constituyen un conjunto pronunciable, estas puede ser:

• Denominaciones de fantasía o caprichosas: palabras sin

significación concreta o específica.

• Denominaciones arbitrarias: palabras de uso común en el

lenguaje y con una significación concreta que no guarda

relación con los productos o servicios que protege.

• Denominaciones evocativas: dan una leve idea de lo que la

marca protege sin ser descriptiva o genérica.

o Marca figurativas: integradas por una figura o un signo visual que

dan como resultado una forma particular:

• Marcas puramente figurativas: se utiliza a la marca

solamente con una imagen o figura.

• Marcas cuya figura evoca algún concepto: el concepto que

evoca puede ser utilizado para designar dicha marca.

• Marcas cuya figura evoca un motivo general: la marca

utiliza una figura o imagen que evoca un concepto general.
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o Marcas mixtas o compuestas: se conforman por una parte

denominativa o verbal y otra figurativa o gráfica.

o Marcas tridimensionales: constituidas por formas particulares de

envases, recipientes, embalajes u otros acondicionamientos de los
.(

productos.

o Marcas compuestas por colores: aquellas formadas por un color o

una combinación de colores a través de una forma definida o

específica.

Perceptibles por otros sentidos: esta marcas se subclasifican en:

o Marca sonora o auditiva: formada por un sonido o combinación de

sonidos suficientemente distintivos y susceptibles de representación

gráfica, como por ejemplo en un pentagrama.

o Marca olfativa: formada por un olor o una combinación de olores

suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica,

como por ejemplo en una fórmula química.

b) Por la función del signo:

Marcas de producto: aquella destinadas a proteger un determinado

producto o bien material puesto en circulación.

Marca de . servicio: aquella destinada a proteger un determ inado

servicio o bien inmaterial ofertado al público

Marcas colectivas: adoptada por un grupo o asociación de

productores, fabricantes, prestadores de servicio legalmente

establecidos, con el fin de proteger conjuntamente un producto o

servicio prestado por los miembros de dicha asociación.
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Marcas de certificación o garantía: aquellas destinadas a garantizar o

certificar la calidad, características u origen de los productos o servicios

protegidos por la marca.

e) Por el uso y difusión del signo
~

Marcas notorias: por su uso intensivo y global, así como su publicidad

en el mercado es muy conocida por todos los consumidores del

producto o servicio correspondiente.

Marcas renombradas: aquellas que son más conocidas y difundidas

inclusive que las marcas notorias, pues pueden ser identificadas por el

público sin ser necesariamente consumidores de dicho producto o

servicio.

2.1.5. Derechos que confiere la marca a su titular:

Antes de determinar que derechos confiere la marca a su titular o

propietario es necesario establecer cuando nace este derecho a favor de

una determinada persona . Nuestro ordenamiento jurídico en materia de

marcas es claro al determinar que el derecho a usar una marca nace con su

registro ante la autoridad administrativa competente, en el caso del

Ecuador, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), así el

artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de

Naciones establece textualmente:

IIArl. 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se

adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina

nacional competente"

Lo expuesto en concordancia con lo que dispone el primer inciso del

artículo 216 de la Ley de Propiedad Intelectual:
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"Art. 216.- El derecho al uso exclusivo de una marca se

adquirirá por su registro ante la Dirección Nacional de

Propiedad Industrial."

Una vez que se ha determinado como nace el derecho al uso

\
exclusivo de un signo distintivo, esto es con el registro en la Dirección

Nacional de Propiedad Industrial, es pertinente determinar cuales son los

derechos que confiere la marca registrada a su titular, mismo que se

detallan a continuación:

o Usar exclusivamente la marca registrada.

o Usar, gozar y disponer libremente de la marca: esto es renovarla,

transferirla, cederla, licenciarla, dar en garantía etc ....

o Excluir o prohibir a terceros el uso de esa marca o de cualquier otra

que pueda producir confusión para el público consumidor, sobre los

mismos productos o servicios o sobre aquellos asociado o

vinculados a los que protege la misma. En el caso de marcas

notorias éste derecho se extiende inclusive sobre productos o

servicios diferentes de los protegidos por el signo distintivo

registrado.

o Impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, coloque la

marca registrada en cualquier producto, así mismo podrá impedir la

modificación o alteración de la marca registrada para fines

comerciales.

o Prohibir la comercialización, fabricación, producción o distribución de

productos que reproduzcan o contengan la marca registrada.
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El titular de una marca registrada podrá, con el fin de defender sus

derechos legítimamente adquiridos, plantear las acciones administrativas,

civiles y penales correspondientes.

Sobre el derecho que confiere el registro de una marca registrada a su

- ttitular se ha considerado:

"Est« norma nos dice que la marca registrada constituye una

propiedad para su titular y que esa propiedad tiene su

manifestación primera y principalmente en la exclusividad. El

propietario de una marca tiene pues la facultad} el derecho, de
,

defender esa exclusividad contra todo aquel que pretenda

violarla.,,18

2.2. ANALlSIS GENERAL DEL REGIMEN DE MARCAS COMUNITARIO:

Una vez establecido los parámetros y características de las marcas o

signos distintivos, resulta importante determinar en forma general cual es el

régimen comunitario andino en materia de marcas, mismo que es otorgado

en la actualidad a través de la Decisión 486 de la Comisión de la C.A.N.

Como preámbulo de lo expuesto resulta trascendental citar el tercer

inciso del artículo 30 de la Constitución Política de la República del

Ecuador:

"Se reconocerá y garantizará la propiedad intelectual en los

términos previstos en la ley y de conformidad con los

convenios y tratados vigentes"

18 Jorge Otamendi. DERECHO DE MARCAS. Segunda edición ampliada y actualizada. Abeledo- Perrot. Pag o
249 .
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El precepto constitucional citado contempla, reconoce y garantiza la

propiedad intelectual para el Ecuador; dentro de la cual se encuentra la

propiedad industrial misma que trata , entre otras cosas, sobre las marcas.

Lo expuesto en concordancia con lo dispuesto en el artículo 1 de la
i '

1
Ley de Propiedad Intelectual . que en su parte pertinente expresa:

"Art. 1.- El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad

intelectual adquirida de conformidad con la Ley, las

Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina y los

convenios internacionales vigentes en el Ecuador

La propiedad intelectual comprende:

2. LaPropiedad Industrial, que abarca, entre otros elementos,

los siguientes:

e) Las marcas de fábrica , de comercio, de servicios y/os

lemas comercia/es"

Así , en la ciudad de Lima - Perú el día catorce (14) del mes de

septiembre del año dos mil (2000.) la comisión de la Comunidad Andina de

Naciones en ejercicio de su competencia otorgada a través del Acuerdo de

Cartagena, resuelve sustituir su Decisión 344 por la Decisión 486 la cual

constituye en la actualidad "El Régimen Común sobre Propiedad Industrial"

para los países que conforma la C. A. N.

El Capitulo I del Título VI de la Decisión 486 de la Comisión de la

Comunidad Andina de Naciones trata sobre los requisitos para el registro

de marcas; para efectos del presente estudio se dividirá su contenido de la

siguiente manera:



50

2.2.1 Constitución de Signos Distintivos:

La Decisión 486 de la Comisión de la C. A. N. dispone como se ha

mencionado previamente que constituirá marca "cualquier signo que sea

apto para distinguir productos o servicios en el mercado" adicionalmente se
~ ~

contempla que "Podrán registrase como marcas lo signos susceptibles de

representación gráfica", sobre este último punto se ha establecido:

"La Decisión Andina recoge el principio de que la marca debe

tener fuerza o Capacidad distintiva al momento de presentación

como solicitud para registro, en este sentido reconoce como

marca los signos que sean perceptibles, suficientemente

distintivos y susceptibles de representación gráfica

entendiéndose por marca todo signo perceptible capaz de

distinguir en el mercado, fas productos o servicios idénticos o

similares de otra persone'í"

La representación gráfica de la marca constituye la capacidad de la

misma para ser perceptible por cualquier sentido, por consiguiente

entendemos la representación gráfica como una descripción que permite

constatar la idea del signo objeto de la marca, ya sea mediante palabras,

figuras o cualquier signo ylo terminología.

Es importante mencionar que adicionalmente la Decisión establece

que: "La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una

marca en ningún caso será obstáculo para su registro", esto se entiende

por si solo , y significa que bajo ningún concepto ni circunstancia se

prohibirá el registro de una marca por estar la misma destinada a proteger

19 MANUAL PARA EL EXAMEN DE SIGNOS DISTINTIVOS. Preparado por la Dra. Thaimy Márquez,
Consultara de la OMPI, revisado por la Oficina Internacional de la O 1PI. P311e A. pago14
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un determinado producto o servicio, esto siempre y cuando el producto y/o

servicio no sea contrario a la ley , a la moral, al orden público o las buenas

costumbres.

Por último, se establece que podrán constituir marcas, entre otros los
1 J

siguientes signos:

"La palabras o combinaciones de palabras": aquella que como se

analizó constituyen las marca denominativas o verbales.

"Imágenes, figuras, simbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos,

etiquetas, emblema y escudos": tal como se detallo este grupo de signos

distintivos constituyen las marcas gráficas o figurativas.

"Los sonidos y lo olores": de la misma manera y como se mencionado

existen este tipo de marca perceptibles por otros sentidos, es importante

recordar que este tipo de marca serán registrable siempre que sean

susceptibles de representación gráfica, como por ejemplo un

pentagrama o una fórmula química.

"Las letras y los números": este tipo de marca puede incluirse dentro de

las marcas denominativas o verbales .

"En color determinado por una forma, o una combinación de colores":

estas marcas se encuentran dentro de las figurativas.

"La forma de los productos, sus envases o envolturas": como se estipulo

previamente en la clasificación detallada, estos signos constituyen las

denominadas marcas tridimensionales.

"Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los

apartados anteriores": la Decisión 486 contempla la posibilidad de unir

dos o mas tipos o clases de signos para constituir uno nuevo, así

l ;
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sucede por ejemplo, en las marcas mixtas en donde se combina marcas

denominativas y marcas qráficas, lo cual da como resultado un nuevo

signo distintivo independiente y autónomo.

2.2.2. Prohibiciones absolutas de registro:
i I

Dentro de este Capitulo de la Decisión 486 de la Comisión de la

Comunidad Andina de Naciones se encuentra lo que la doctrina y

jurisprudencia ha denominado las prohibiciones absolutas de registro de

marca, mismas que consisten en aquellas limitaciones intrínsecas al signo

distintivo como tal, pues a través de ellas [a legislación andina ha buscado

proteger al mercado y al orden público en general, es decir a los

consumidores.

Sobre las prohibiciones absolutas de registro, contenidas en el

artículo 135 de la Decisión 486 de la C .A. N se ha dispuesto:

"Se entiende por prohibiciones absolutas o intrínsecas

aquellas que están basadas en el signo mismo, cuyas

características lo hacen incapaz de funcionar como marca, en

lo absoluto o con relación a los productos o servicios a los

cuales está destinado. Estas prohibiciones impedirán siempre

la inscrip.ción del signo como marca. ,,20

De esta manera podemos llegar a la conclusión de que estas

prohibiciones tienen como fin determinar y al mismo tiempo limitar el

registro de una marca cuando la misma no cumple su función esencial, o

por otro lado cuando no posea o contenga incorporados los requisitos de

\ 20 MANUAL PARA EL EXAMEN DE SIGNOS DISTINTIVOS. Preparado por la Dra. Thaimy M árquez,
. Consultara de la OMPI, revisado por la Oficina Internacional de la OMPI. Parte B. pago1.
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fondo para ser considerada como una marca al amparo de nuestro

ordenamiento jurídico.

A continuación se detallan de manera explicativa y taxativamente las

prohibiciones absolutas de registro de una marca, al amparo de lo
i A

dispuesto en el artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión Comunidad

Andina de Naciones, mismas que concuerdan con el artículo 195 de la Ley

de Propiedad Intelectual:

a) Aquellas que no cumplan los requisitos esenciales para ser

considerada una marca, esto es la capacidad para distinguir un

producto o servicios y la susceptibilidad de representación gráfica.

b) Aquellas que carezcan de distintividad, es decir del requisito de

fondo esencial para el registro de una marca, por la cual se otorga un

carácter novedoso a un determinad signo distintivo.

e) Consistan exclusivamente en una forma usual de un determinado

envase o de un producto, por consiguiente no podrán ser registradas

como marca aquellos envases o formas que sean de uso común

dentro del mercado.

d) Consistan exclusivamente en formas que den una ventaja funcional o

técnlca .al producto o servicio determinado, esto en vista que

estaríamos frente a otro campo de la propiedad industrial , mismo que

se relaciona con las invenciones (patentes y modelos de utilidad,

etc... ).

e) Aquellos signos que posean exclusivamente la descripción o

características del producto o servicio que protegen, conocidos como

marcas descriptivas. Además se encuentran incluidas las
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denominaciones laudatorias, es decir aquellas que elogian, alaban o

califican el producto o servicio correspondiente.

f) Signos que consistan exclusivamente en el término genérico o

técnico del producto o servicio, conocidas como marcas genéricas.
+

g) Consistan en indicaciones que se hayan convertido en términos

comunes y usuales respecto del producto o servicio, dentro del

lenguaje cotidiano del país.

h) Consistan en un color o colores aislados, esto es sin que se

encuentren delimitados por una forma determinada.

i) Aquellos signo que puedan engañar a los medios comerciales o al

público respecto de su origen, naturaleza, modo de fabricación,

cualidades, naturaleza, etc ...

j) Aquellas que reproduzcan o imiten una "denominación de origen"

protegida, entendiéndose a esta como aquel signo que protege un

producto a través de la indicación geográfica constituida por la

denominación de un país, región o lugar determinado del cual se

originen o provengan dichos producto.

k) Aquellas que contengan una denominación de origen protegida para

vinos y bebidas espirituosas.

1) Consistan en una indicación geográfica (nacional o extranjera) que

pueda producir confusión respecto de los productos o servicios a los

cuales se aplique.

m) Aquellos que reproduzcan, sin la autorización correspondiente: los

escudos de armas, bandera, emblemas oficiales del Estado así como

de cualquier organización internacional.

i-

e,,­,
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n) Reproduzcan o imiten signos de normas técnicas , excepto si la

marca es solicitada por el organismo competente de normas técnicas

del país .

o) Signos que incluyan denominaciones de una variedad vegetal
4

protegida, entendiéndose esta como todo género y especie vegetal

cultivadas que impliquen el mejoramiento vegetal heredable de las

plantas.

p) Aquellos que sean contrarios a la ley, la moral, el orden público o las

buenas costumbres .

2.2.3. Prohibiciones relativas de registro:

De igual manera en este Capitulo de la Decisión 486 de la Comisión

de la C. A. N. se establece lo que la doctrina y jurisprudencia han

denominado prohibiciones relativas de registros, mismas que consisten en

determinar y al mismo tiempo limitar el registro de una marca cuando la

misma pueda perjudicar derechos de terceros.

Sobre las prohibiciones relativas de registro se ha determinado:

"Las prohibiciones relativas son aquéllas basadas en

derechos anteriores de terceras personas, derechos que

podrían .verse afectados por la inscripción de una marca

posterior. ,,21

Por consiguiente existen signos que sin necesariamente estar

inmersos dentro de una prohibición absoluta de registro, por no cumplir su

21 MANUAL PARA EL EXAMEN DE SIGNOS DISTINTIVOS. Preparado por la Dra. Thaimy Márquez,
Consultara de la OMPI, revísado por la Oficina Internacional de la OMPI. Parte C. pago 1
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función esencial de marca como tal, pueden verse impedidas de registro

por afectar o violentar derechos de terceras personas.

De igual forma a continuación se detallan de manera explicativa y

taxativamente las prohibiciones relativas de registro de una marca, al
1

amparo de lo dispuesto en el artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión

de la Comunidad Andina de Naciones, en concordancia con el artículo 196

de la Ley de Propiedad Intelectual:

a) Signos que sean iguales o parecidos a una marca solicitada o

registrada con anterioridad por un tercero, para proteger los mismos

productos o servicios, o aquellos que por estar directamente

vinculados o relaciones a los mismos puedan causar confusión para

el público consumidor.

b) Signos que sean iguales o parecidos a un nombre comercial

protegido y que uso pueda causar riesgo de confusión o asociación

para el público consumidor; se entiende como nombre comercial

aquel utilizado para designar una actividad, empresa o

establecimiento mercantil.

c) Signos que sean iguales o parecido a un lema comercial solicitado o

registrado con anterioridad por un tercero y que uso pueda causar

riesgo de confusión o asociación para el público consumidor; se

entiende como lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada

como complemento de una marca ("slogan").

d) Signos que sean solicitados por un representante o distribuidor de

del titular de una marca protegida dentro de un País Miembro o en

..
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extranjero, cuando su uso pueda causar confusión para el público

consumidor.

e) Signos que afecten la identidad o prestigio de una persona natural o

jurídica, en especial respecto de su nombre, apellido, firma, imagen,
!

retrato o caricatura, excepto que se cuente con expresa autorización

de tal persona.

f) Signos que afecten los derechos industriales y/o de autor de una

tercera persona.

g) Signo que consistan en el nombre de comunidades indígenas,

afroamericanas o locales, respecto de sus productos o servicios y la

forma o procedimiento para su elaboración, excepto si dicha marca

es solicitada por la misma comunidad de que se trate.

h) Signo que constituyan una reproducción, trascripción o imitación de

una marca notoria de propiedad de un tercero, cuando su uso pueda

causar confusión para el público , así como el aprovechamiento

injusto del prestigio y fama de dicha marca.

Esta sección de la Decisión 486 termina con el artículo 137, mismo

por el cual se dispone que la oficina nacional competente, en nuestro caso

el IEPI, podrá d.enegar el registro de una marca cuando existe una evidente

intención de perpetuar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal

en perjuicio de terceras personas , entendiendo este último como todo acto

vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que

sea contrario a lo usos y prácticas honestos.

:--

L
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2.3. TRAMITE DE OPOSICION, CANCELACION y NULIDAD DE MARCAS:

El registro de una marca origina dentro de nuestro ordenamiento

jurídico, acciones de carácter administrativo de diferente índole y dirigidas a

obtener diversos resultados según cada caso, mismas que consisten en la
1

~ oposición al registro de una marca, la acción de cancelación y la de nulidad

respectivamente.

2.3.1. Oposición al registro de una marca:

Al solicitarse en registro de una marca la Oficina Nacional

competente, en nuestro caso el IEPI, revisará que dicha solicitud cumpla

con los requisitos de forma exigidos por la Decisión 486 de la Comisión de

la Comunidad Andina de Naciones, detallados a continuación:

La denominación o nombre de la marca .

La naturaleza del signo: denominativa, gráfica, mixta, tridimensional,

etc .. ..

Identificación del solicitante sea persona natural o jurídica: nombre

completo , dirección y nacionalidad.

Representante o apoderado del solicitante: nombre y dirección.

En caso de ser una marca mixta o gráfica la reproducción del signO.

Descripción clara y completa del signo distintivo solicitado.

Los productos o servicios que pretende proteger la marca según la

Clasificación Internacional de Niza del 15 de junio de 1957 con sus

actualizaciones y modificaciones pertinentes.

De ser el caso y de existir un registro de la marca en el extranjero se

deberá adjuntar copia de dicha solicitud o registro de esa marca , esto
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con el fin de reivindicar prioridad respecto de la fecha de presentación

de la marca en el Ecuador (países con trato recíproco).

Abogado patrocinador: nombre completo y casillero para notificaciones

Pago de la tasa oficial correspondiente.

Adicionalmente y de ser necesario se deberá adjuntar el documento de

prioridad, poder y nombramiento de representante legal.

Una vez que el IEPI haya comprobado la existencia de los requisitos

de forma mencionados ordenará la publicación de un extracto de la solicitud

en la Gaceta de Propiedad Intelectual correspondiente, caso contrario

mandará a completar los requisitos faltantes dentro del término de sesenta

(60) días antes de declarar abandonada la solicitud de registro.

Con la publicación del extracto de la solicitud de registro de una

marca, dentro de la Gaceta de Propiedad Intelectual, dicha solicitud

adquiere el carecer de pública, y por consiguiente cualquier tercero

interesado y que se sienta afecto en sus legítimos derechos intelectuales,

podrá oponerse, dentro del término de treinta (30) días y por una sola vez al

registro de dicha marca.

La facultad de oponerse al registro de una marca constituye un

derecho contemplado en el artículo 146 de la Decisión 486 en concordancia

con el artículo 208 de la Ley de Propiedad Intelectual: "Art. 146.- Dentro

del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publícación, quien tenga

legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada

que pueda desvirtuar el registro de la rnerce."

Cabe aclarar que el plazo contemplado en la norma legal citada

consiste en días hábiles, en virtud del artículo 5 de la Decisión 486 de la
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Comisión de la C. A. N, mismo en el cual se estipula que cuando los plazos

se señalen en días se entenderá que estos son hábiles.

Además a solicitud de parte se podrá ampliar por treinta (30) días

adicionales el plazo para presentar la oposición correspondiente.

En virtud de lo expuesto la oposición consiste en una acción de

carácter administrativo a través de la cual una determinada persona natural

o jurídica, pretende se niegue el registro de una marca a nombre de quien

la ha solicitado; por consiguiente el escrito de oposición se deberá

fundamentar en una o algunas prohibiciones de registro de marca ya sean

estas absolutas y/o relativas; y acreditando el legítimo interés para

oponerse a través una marca registrada o solicitada con anterioridad que

pueda causar confusión para el público consumidor respecto con la

solicitud de la marca observada; o en su defecto en cualquier acto o hecho

que de manera evidente pueda afectar los legítimos derechos del oponente.

Adicionalmente, al tratarse la Decisión 486 del "Régimen Común

sobre Propiedad Industrial" de lo países que conforman la C. A. N, al

amparo de lo dispuesto en el artículo 147, el titular de una marca registrada

o solicitada con anterioridad dentro de un país miembro podrá presentar

oposición en contra de una marca idéntica o similar solicitada en otro país

miembro; para el efecto tendrá que acreditar el legítimo interés en presentar

ésta oposición solicitando el registro de su marca en el país miembro donde

presente la oposición.

Una vez presentada la oposición dentro el término legal

correspondiente el IEPI correrá traslado al solicitante de la marca para que

dentro del término de treinta (30) días, de creerlo necesario, conteste a la
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,
oposición presentada, y además en caso de existir solicitud expresa del

opositor otorgará el plazo de treinta (30) días adicionales para presentar las

pruebas que sustenten dicha oposición.

Todo esto en virtud del segundo inciso del artículo 146 del Decisión
t

486: "A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una

sola vez un plazo adicional de treinta dies para presentar las pruebas que

sustenten la oposición", en concordancia con el artículo 148 del mismo

cuerpo legal: "Si se hubiere presentado oposición, la oficina nacional

competente notificará al solicitante para que dentro de los treinta dias

siguientes haga valer sus argumentaciones y presente pruebas, si lo estima

conveniente. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará,

por una sola vez, un plazo adicional de treinta días para presentar las

pruebas que sustenten su contestación"

Una vez actuado todo el procedimiento detallado, la Dirección

Nacional de Propiedad Industrial del IEPI resolverá motivadamente sobre

la procedencia o no de la o las oposiciones presentadas, concediendo o

negando el registro de la marca solicitada; está decisión estará contenida

dentro en una resolución motivada, misma que constituye un acto

administrativo · susceptible de ser impugnado en vía administrativa o

jurisdiccional respectivamente.

2.3.2. Cancelación del registro de una marca:

La acción de cancelación de una marca consiste en otra acción de

carácter administrativo que tiene por objeto declarar cancelado un signo

distintivo por determinadas razones contempladas en nuestro ordenamiento

jurídico marcario, estas causas se encuentran reguladas en los artículos
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165 Y siguientes de la Decisión 486 de la Comisión de la C.A.N, explicadas

de manera general a continuación:

Acción de cancelación por falta de uso: Como se ha podido analizar

previamente el registro de una marca a favor de una determina persona
I

conlleva derechos, sin perjuicio es importante mencionar que contiene

paralelamente obligaciones, como constituye el uso de la marca por parte

de su titular o tercero autorizado dentro del mercado; en virtud de lo

expuesto la Decisión 486 de la Comisión de la C. A. N contempla que la

oficina nacional competente, para nuestro caso el IEPI, a petición de parte

cancelará el registro de una marca cuando sin motivo justificado, la misma

no haya sido utilizada al menos en un País Miembro, ya sea por el titular o

tercero autorizado (licenciatario) durante tres años consecutivos contados

desde que se plantea la acción de cancelación. De la misma manera ésta

acción también podrá ser utilizada como defensa dentro de una oposición

presentada en base a una marca que no haya sido utilizada durante el

término legal mencionado.

La acción de cancelación inclusive podrá recaer sobre algún

producto o servicio protegido por una marca que no esté siendo utilizados,

en este caso de trata de una cancelación parcial del registro .

De igual forma es importante mencionar que la falta de uso de la

marca no debe provenir de caso fortuito o fuerza mayor.

Por último, cabe señalar que la carga de la prueba dentro de esta

acción corresponde al titular o a quien ejerza los derechos de la marca, y no

al actor como normalmente correspondería, por consiguiente el propietario

de la marca está obligado de demostrar el uso de su marca dentro del
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mercado Andino con el fin de evitar su cancelación, es decir probar que el

producto o servicio identificado con la marca ha sido puesto en el comercio,

que se encuentra disponible en el mercado, o que ha sido exportado desde

algún país miembro. La Decisión 486 establece a manera de ejemplo el
~

material probatorio necesario para demostrar el uso de una marca tales

como: facturas comerciales, documentos contables, certificados de

auditoria entre otros.

Quien obtenga la cancelación de una determinada marca tendrá

derecho preferente para solicitar el registro de la misma durante los

siguientes tres meses desde que la resolución de cancelación ha quedado

firme en vía administrativa.

Sobre la acción de cancelación por falta de uso se ha expuesto:

"Una marca no usada no posee reputación comercial, y debe

por lo tanto ser cancelada. Una marca débilmente usada

estará siempre al borde de su cancelación. En efecto, las

leyes exigen que el uso sea hecho en escala comercial. ,,22

Acción de Cancelación por signo común o genérico: De la misma

manera y concordando con el mismo procedimiento, la Decisión 486

contempla la acción de cancelación en contra del signo cuando su titular

hubiese provocado o tolerado que el mismo se convierta en un signo común

o genérico para referirse a algún producto o servicio protegido por la marca

registrada. Se entiende que el nombre de la marca se ha convertido en un

denominación común o genérica cuando la misma ha perdido su carácter

distintivo respecto de su procedencia empresarial, esto sucede en los

22 RECONSTRUCClON DEL DERECHO MARCARlO. Victor Bentata. Editorial Jurídica Venezolana. Pago
337.
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siguientes casos: en caso de que sea la única manera en que los

competidores puedan referirse al producto o servicio, así como cuando el

uso generalizado por el público y los medios para designar la marca

registrada sea de forma genérica respecto del producto o servicio que
~

protege; y cuando el consumidor no conozca que .dicha denominación

corresponde a una marca registrada y no a una clase de producto o servicio

como tal.

Acción de Cancelación por notoriedad: Por último, y bajo las mismas

prerrogativas legales nuestra Ley de Propiedad Intelectual, en su artículo

222, contempla la acción de cancelación por notoriedad, misma que tiene

lugar cuando se solicita el registro de una marca idéntica o similar a una

marca que hubiese sido notoriamente conocida o que hubiese sido de alto

renombre al momento de solicitarse dicho registro.

Como conclusión de lo expuesto se puede determinar que las

acciones de cancelación de una marca tienen por objeto declarar la

extinción de los derechos que confiere el registro de una marca a favor de

su titular.

Al igual que dentro de un proceso de oposición la acción de

cancelación iniciada por cualquiera de los motivos mencionados, termina

con una resolución que constituye un acto administrativo susceptible de ser

impugnado en vía administrativa o jurisdiccional respectivamente.

2.3.3. Nulidad del registro de una marca: Otra acción contemplada dentro de

nuestro "Régimen común sobre propiedad industrial" constituye la nulidad

del registro de una determinada marca, misma que consiste evidentemente
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en declarar la nulidad absoluta o relativa de una marca registrada debido de

diversos motivos legales.

El efecto de la declaración de nulidad de una determinada marca

conlleva, al igual que el de la cancelación, a la extinción total de los
•

derechos conferidos al titular de esta marca anulada.

El registro de una marca al igual que cualquier otro acto jurídico

puede contener diferente clase de vicios que conllevan a su nulidad, sobre

la acción de nulidad de marcas se ha expuesto:

"La nulidad es el efecto automático del incumplimiento de las

obligaciones impuestas al titular por el registro. Implica la
,

pérdida del privilegio de exclusividad de uso y, además, la

imposibilidad de impedir el registro, por parte de terceros, de

una marca que con el/a preste a confusión o error"23

El Dr. Jorge Otamendi en su tratado de Derecho de Marcas , al

referirse dentro del capitulo de extinción del derecho marcario a la acción

de nulidad, al amparo de la legislación argentina establece:

"El artículo 24 reconoce tres supuestos de nulidad, uno

genérico, para todas las marcas registradas en contravención a

lo dispuesto en la ley, y dos específicos que son el de las

marcas especulativas y el que cubre los actos de piratería"

El artículo 172 de la Decisión 486 de la comisión de la Comunidad

Andina de Naciones establece los causas por las que la oficina nacional

competente puede declarar la nulidad de una marca:

23 RECONSTRUCCION DEL DERECHO MARCARlO. Victor Bentata , Editorial Juridica Venezolana. Pago
416 .
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Nulidad absoluta: ocurre cuando la marca fue registrada sin que haya

cumplido los requisitos de fondo para se considerada un signo susceptible

de registro. De igual manera la nulidad absoluta tiene lugar cuando la

marca fue registrada contraviniendo un o más prohibiciones absolutas de
~

registro; esta nulidad podrá se declarada por el IEPI en cualquier momento

de oficio o por solicitud de parte interesada.

Nulidad relativa: de la misma manera el IEPI podrá declarar la nulidad

relativa del registro de una marca cuando se haya contravenido alguna

prohibición relativa de registro de signos distintivos, o cuando el mismo se

haya obtenido de mala fe. La nulidad relativa de registro de marca prescribe

a los cinco años desde que el signo fue concedido.

Es importante mencionar que la acción de nulidad de registro de una

marca no impide la reclamación de daños y perjuicios en caso de ser

requerido por el accionante por otra vía; de la misma forma se contempla la

posibilidad de declarar nulo el registro de una marca solo respecto de la

protección de ciertos productos o servicios amparados por la marca

impugnada.

Por último, cabe señalar que iniciado la acción de nulidad de registro,

el IEPI notificará con el contenido del mismo al titular del signo impugnado

para que haga valer sus derechos y presente la pruebas de ser necesario

dentro de los dos meses siguientes a la fecha de dicha notificación;

finalizado dicho plazo el IEPI resolverá el asunto en resolución motivada,

que al igual dentro del proceso de oposición y cancelación respectivamente,

constituirá un acto administrativo susceptibles se ser impugnado en vía

administrativa y jurisdiccional.
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CAPITULO 111

3.1. CASOS EN QUE OPERA LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA C. A. N. EN MATERIA DE DERECHO

MARCARlO EN EL ECUADOR.-

Dentro del Ecuador país miembro de la Comunidad Andina de

Naciones, como se ha mencionado, tanto el trámite de concesión,

oposición, como de cancelación y nulidad de marcas respectivamente

concluyen en una resolución de carácter administrativo emitida por la

Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de

Propiedad Intelectual, órgano del sector público legalmente competente

para el efecto.

Tal es así que el artículo 346 de la Ley de Propiedad Intelectual

dispone:

IIArt. 346.- Créase el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad

Intelectual (IEPI), como persona jurídica de derecho públíco,

con patrimonio propio, autonomía administrativa, económica,

financiera y operativa, con sede en la ciudad de Quito, que

tendrá a su cargo, a nombre del Estado, los siguientes fines .. ."

Lo expuesto en concordancia con el artículo 3 del mismo cuerpo

legal:

"Art. 3.- El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual

(lEPI), es el Organismo Administrativo Competente para

propiciar, promover, fomentar, prevenir, proteger y defender a

nombre del Estado Ecuatoriano, los derechos de propiedad

intelectual reconocidos en la presente Ley y en los tratados y
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convenios internacionales, sin perjuicio de las acciones civiles y

penales que sobre esta materia deberán conocerse por la

Función Judicial"

De lo expuesto y al amparo de las normas legales citadas se
;

desprende que las resoluciones que la Dirección Nacional de Propiedad

Industrial del IEPI emita dentro del trámite de concesión, oposición,

cancelación y nulidad del registro de una marca, constituyen lo que en

derecho se conoce como un acto administrativo, pues el mismo consiste en

"la decisión general o especial que, en ejercicio de sus funciones, toma la

autoridad administrativa, y que afecta a derechos, deberes e intereses de

particulares.:"24

Las resoluciones emitidas por el Dirección Nacional de Propiedad

Industrial del IEPI cumplen los dos requisitos esenciales exigidos por la ley

para que las m-ismas constituyan un acto administrativo:

o Declaración unilateral efectuada por una institución administrativa del

sector público en ejercicio de sus funciones.

o Produce efectos individuales de forma directa en contra del

administrado, mismos que para este caso constituyen sus derechos

de propiedad industrial.

Una vez que se ha determinado claramente que las resoluciones

emitidas por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del IEPI con

relación al trámite de concesión, oposición, cancelación y nulidad de

registro de una marca, constituyen un acto administrativo el mismo es

24 DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL. Dr. Guillermo Cabanellas de Torres. Pag. 23
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susceptible, como se ha mencionado, de recursos en vía administrativa y

jurisdiccional respectivamente.

En vía administrativa el titular o apoderado de una determinada

marca podrá impugnar una resolución que decida sobre la concesión,

oposición , cancelación y nulidad de un determinado signo distintivo de la

siguiente manera:

o Recurso de Reposición ante la misma Dirección Nacional de

Propiedad Industrial.

o Recurso de Apelación ante el Comité de Propiedad Intelectual; y,

o Recurso de Revisión, ante el Comité de Propiedad Intelectual

Por otro lado, y sin necesariamente agotar los recursos

administrativos, el titular o tercero autorizado de una determina marca

podrá, en los mismos casos, impugnar éstas resoluciones en vía

jurisdiccional ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo

competente, es decir el del lugar de domicilio del administrado según el

distrito correspondiente: Quito, Guayaquil, Cuenca o Portoviejo.

Lo expuesto en virtud de lo contemplado en segundo inciso del

artículo 357 de la Ley de Propiedad Intelectual:

"Art. 357.- .La interposición de estos recursos no es

indispensable para agotar la via administrativa y, por

consiguiente, podrán plantearse directamente las acciones

previstas en la Ley de la Jurisdicción Contencioso

Administrativa con los actos administrativos definitivos o que

impidan la continuación del trámite , dictados por los directores

nacionales"
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En concordancia con el segundo inciso del artículo 3 de la Ley de la

Jurisdicción Contencioso Administrativa :

"Art. 3.- EI recurso de plena jurisdicción o subjetivo

ampara un derecho subjetivo del recurrente, presuntamente
•

negado, desconocido o no reconocido total o parcialmente por

el acto administrativo de que se trata".

Los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo forman

parte de la Función Judicial de la República del Ecuador, y por consiguiente

resolverán el recurso subjetivo o de plena jurisdicción planteado en contra

de una resolución de concesión, oposición, cancelación o nulidad de

marcas, a través de un proceso judicial de conocimiento, que terminará en

una sentencia de única y última instancia, que solamente podrá ser

susceptible, en los casos específicos, de recurso extraordinario de casación

ante la sala especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte

Suprema de Justicia.

Al respecto cabe citar lo contemplado en el primer inciso del artículo

2 de la Ley de Casación:

"Art. 2.- El recurso de casación procede contra las sentencias

y autos que pongan fin a los proceso de conocimiento,

dictados por las cortes superiores, por los tribunales distritales

de los fiscal y de lo contencioso administrativo"

Dentro del proceso judicial llevado a cabo ante el Tribunal Distrital de

lo Contencioso Administrativo correspondiente a los casos de marcas

citados, evidentemente se tendrá que aplicar las normas contenidas dentro

de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones,
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mismas que como se analizó forman parte del ordenamiento jurídico de la

C. A. N., por consiguiente este Tribunal al ser el juez nacional para el caso

del Ecuador, tendrá la obligación de solicitar la interpretación prejudicial al

Tribunal de Justicia Andino, esto en vista de que la sentencia que dentro de
~

ese proceso contencioso administrativo se dicte es de única y última

instancia, lo expuesto al amparo del artículo 123 del Estatuto del Tribunal

de Justicia de la C.A.N.

"Artículo 123.- Consulta obligatoría

De oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de

un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última

instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho

interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las

normas que conforman el ordenamiento juridico de la

Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y

solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación

del Tribunal."

Por consiguiente el Tribunal Contencioso Administrativo está

obligado a suspender el proceso y dictar sentencia contando previamente

con la interpretación prejudicial realizada por el Tribunal comunitario,

encontrándonos en este caso frente a la solicitud obligatoria del juez

nacional.

Sin perjuicio de lo mencionado y tal como se expuso, la sentencia

dictada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, es

extraordinariamente susceptible de recurso de casación ante la Corte
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Suprema de Justicia, por consiguiente la Sala especializada de ésta Corte

podrá eventualmente y de igual manera solicitar, en forma obligada, la

interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de

Naciones, en caso de que el Tribunal Contencioso no la haya hecho en su
I

momento oportuno, suspendiendo la tramitación del recurso de casación

hasta que el Tribunal Comunitario se pronuncie en vía prejudicial al

respecto, por consiguiente en estos casos la Corte de Casación al igual que

el Tribunal Contencioso Administrativo no puede dictar sentencia sin que

antes existe la interpretación prejudicial correspondiente, encontrándonos

de igual forma frente a la solicitud obligatoria del juez nacional, pues

también puede suceder que a través de este recurso extraordinario exista la

oportunidad procesal de aplicar correctamente el derecho común.

Sobre la obligatoriedad por parte del juez nacional, para el caso del

Ecuador los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo y

eventualmente la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de

la Corte Suprema de Justicia, en solicitar la interpretación prejudicial al

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones se ha

manifestado:

"El derecho andino de la integración, siguiendo el modelo

europeo, consagra la solicitud con carácter preceptivo u

obligatorio cuando la sentencia que ha de dictar el juez

nacional, aplicando una norma común, "no fuere susceptible

de recurso en derecho interno", La solicitud es en cambio
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facultativo u opcional cuando existen dichos recurso o sea

cuando el fallo que se va a dictar no es definitivo,,25

Es importante de igual manera mencionar que el Tribunal

Contencioso está obligado a solicitar la interpretación prejudicial a pesar,
que la sentencia que el mismo dicte es todavía susceptible, en los casos

específicos, de recurso extraordinario de casación, ya que es un Tribunal

de ÚNICA y ÚLTIMA INSTANCIA; Y el recurso de casación constituye por

su naturaleza misma justamente una vía para revisar las sentencias que

posean estas características, exigidas tanto por el Tratado de Creación del

Tribunal de la C. A. N como por su Estatuto, para que se lleva a cabo la

consulta obligatoria.

Por otra parte cabe señalar que la interpretación prejudicial ya sea

ésta facultativa u obligatoria según el caso, puede ser solicitada por el juez

nacional de oficio o ha petición de parte interesada, sin embargo en el caso

de la consulta obligatoria como se ha mencionado el juez tendrá

necesariamente se realizar dicha consulta para estar facultado a dictar

sentencia sobre el caso.

"En los casos de la remisión de interpretación obligatoria, lo

jueces nacionales cuentan con la potestad de enviar o remitir

la consulta para interpretación por motu proprio, o cuando una

de las partes a su vez le requiera al considerar que para la

decisión es necesaria la interpretación." 26

25 LA INTERPRETACION PREJUDICIAL EN EL DERCHO ANDINO. Dr. Fernando Uribe Restrepo. Pago
123.
26 SEMINARIO INTERNACIONAL: INTEGRACIÓN, DERECHO Y TRIBUNALES COMUNITARIOS.
Dr. Patricio Bueno Martínez. Pago111



74

En términos generales se puede determinar que existen tres

elementos fundamentales para que, dentro del derecho marcario , el juez

nacional pueda solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia

de la C. A. N en el Ecuador:
i

o Que exista un recurso subjetivo o de plena jurisdicción ante un

Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo.

o Que para resolver el recurso mencionado se tenga que aplicar la

normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la e.AN.

respecto del registro, oposición, cancelación o nulidad de una

determinada marca.

o Que el Tribunal Contencioso Administrativo correspondiente

considera que para la resolución del caso sea necesario la aplicación

de la Decisión 486.

Como conclusión de lo expuesto en este. subtítulo se puede

determinar en que casos opera la interpretación prejudicial del Tribunal de

Justicia de la Comunidad Andina de Naciones en materia de derecho

marcario en el Ecuador:

o De manera obligatoria por parte de los Tribunales Distritales de lo

Contencioso Administrativo cuando se haya planteado un recurso

subjetivo o de plena jurisdicción en contra de una resolución emitida

por parte de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial dentro de

un trámite de concesión, oposición, cancelación o nulidad de una

marca determinada, en donde se tenga que aplicar las normas

contenidas dentro de la Decisión 486 para resolver el mismo.
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o De igual manera existe consulta obligatoria por parte de la Corte

Suprema de Justicia dentro de un recurso extraordinario de

casación planteado en contra del una sentencia dictada por un

Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo dentro de un

•
recurso subjetivo o de plena jurisdicción presentado bajo los mismos

parámetros determinados en el párrafo precedente, esto siempre y

cuando el Tribunal Contencioso no haya realizado la consulta de

interpretación prejudicial previamente.

3.2. REQUISITOS Y PROCESO LEGAL PARA LLEVAR A CABO LA

INTEPRETACIÓN PREJUDICIAL EN DERECHO MARCARlO POR

PARTE DEL TRIBUNAL ANDINO EN EL ECUADOR.-

3.2.1. Contenido de la solicitud de interpretación prejudicial: Como se

mencionó oportunamente el Estatuto del Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina de Naciones regula los requisitos necesarios para llevar

a cabo la interpretación prejudicial en términos generales, mismos que a

continuación se detallan haciendo especial referencia a los casos concretos

que aplicaría dentro del derecho de marcas en el Ecuador:

a) Nombre e instancia del juez o tribunal nacional consultante:

respecto de este punto para nuestro caso, el juez o tribunal que

solicitará la interpretación al Tribunal Andino será siempre de manera

obligada:

La sala competente del Tribunal Distrital de lo Contencioso

Administrativo correspondiente según el domicilio del administrado:

Quito, Guayaquil, Cuenca y Portoviejo.
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La sala especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte

Suprema de Justicia.

b) La relación de las normas del ordenamiento jurídico de la

Comunidad Andina cuya interpretación se requiere: para los

casos estudiados de concesión, oposición, cancelación y nulidad de

marcas o signos distintivos será específicamente las normas

contenidas de la Decisión 486 de la Comisión de la C.A.N., como

"Régimen Común sobre Propiedad Industrial" aquellas normas que

el tribunal competente solicitará sean interpretadas en vía prejudicial

por parte del Tribunal Andino.

c) La identificación de la causa que origine la solicitud: respecto de

este requisito el juez o tribunal que solicite la interpretación

prejudicial, ya sea el Tribunal Contencioso Administrativo (TOCA) o

la Corte Suprema de Justicia (CSJ) según el caso, tendrá que

identificar la causa a través de el número asignado al caso.

d) El informe sucinto de los hechos que el solicitante considere

relevantes para la interpretación: respecto de este requisito el juez

o tribunal que solicite la interpretación prejudicial, ya sea el Tribunal

Contencioso Administrativo (TOCA) o la Corte Suprema de Justicia

(CSJ) según el caso, tendrá que mencionar de manera explicativa

que se trata, según el caso, de un proceso administrativo llevado a

cabo ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del IEPI del

cual que ha presentado un recurso subjetivo o plena jurisdicción ante

el TOCA, o es su defecto si se trata de un recurso de casación

presentado en contra de una sentencia dictaminada por el TOCA.
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De la misma manera el tribunal deberá especificar el tipo de recurso,

el nombre y datos generales de la parte actora, la parte demandada,

así como terceros que formen parte del proceso.

Por último el juez nacional tiene que especificar los hechos que
I

considere relevantes del proceso tales como: fechas, materia de

litigio, nombre de las marcas y la que Clase Internacional pertenecen

etc ....

d) El lugar y la dirección en que el juez o tribunal recibirá la

respuesta a su consulta: el TOCA competente o en su defecto la

sala de la CSJ deberá especificar en su solicitud la dirección en que

recibirá las notificaciones correspondientes; también se podrá

especificar número de Casillero Judicial.

Sobre los requisitos establecidos en el Estatuto del Tribunal de

Justicia de la Comunidad Andina de Naciones se ha expuesto:

"La legislación Andina se inspira en la del Tribunal de Justicia

de las Comunidades Europeas, que como dice el Dr. Pico

Mantilla apoyada en conceptos procedentes del Tribunal de

Justicia de las Comunidades Europeas, cuya institucionalidad

y funciones tienen seinejenzes - no igualdad- con las

correspondientes al Tribunal de Justicia del Acuerdo de

Cartagena. Por su parte, la legislación de la Corte de Justicia

Centroamericana se inspira en la Europea y principalmente en

la Andina,,27

27 ABG. ADOLFO LEON GOMEZ . MEMORIAS, Seminario Internacional "La Integración, Derecho y las
Tribunales Comunitarios" 1996. pag o176
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Realizando un análisis comparativo con el sistema integracionista

centroamericano respecto del proceso de interpretación en vía prejudicial

se ha concluido que es prácticamente igual al Andino; con la excepción que

para el sistema centroamericano no existe la obligatoriedad del juez

nacional en solicitar la interpretación en los casos en que no existe recurso

dentro de la legislación interna del país miembro correspondiente. De esta

manera se ha expuesto:

"La interpretación prejudicial del sistema Andino, tiene sus

antecedentes en el derecho comunitario europeo y según

Pescatore, el artículo 117(CEE) se inspiró en el artículo 4'/ del

Tratado CECA. A su vez el derecho Centroamericano siguió al

Derecho Andino, aunque no completamente, pues como se ha

explicado tiene una diferencia importante en cuanta a la falta

de obligatoriedad del juez nacional para consuiterr"

3.2.2. Oportunidad de la solicitud: Una vez que se ha podido establecer en

términos generales el contenido de la solicitud que tendrá que realizar el

tribunal nacional al Tribunal de Justicia de la C.A.N con el fin de llevar a cabo

la interpretación prejudicial en materia de derecho marcaría, es necesario

establecer cuando o en que momento procesal lo puede realizar; al respecto

si bien no existe norma legal expresa dentro del ordenamiento jurídico del la

Comunidad Andina tanto la doctrina como la jurisprudencia han determinado

que correspondería al tribunal nacional, para el presente análisis , el TOCA o

la CSJ, decidir en base a su sana crítica el momento en que se debe realizar

2~ IBlDEM
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la consultar de interpretación al Tribunal Andino, pues es el quien conoce la

causa principal del proceso y quien decidirá en sentencia sobre el mismo.

El Tribunal de Justicia de la C.A.N como órgano jurisdiccional

competente para realizar la interpretación prejudicial ha determinado lo

siguiente respecto de la oportunidad de la solicitud por parte del juez

nacional:

"puede hacerse en cualquier estado y grado de la causa}

aunque debería hacerse de preferencia cuando el proceso esté

listo para que se dicte sentencia de fondo Jl29

Este criterio jurisprudencial efectuado por el Tribunal Andino debe ser

considerado por el tribunal nacional al realizar la consulta de interpretación

prejudicial.

Tomando en consideración lo expuesto sobre los requisitos formales

exigidos para que el juez nacional solicite al Tribunal Andino la interpretación

prejudicial, así como la oportunidad para hacerlo es importante tomar en

cuenta que no se puede considerar la interpretación prejudicial como una

prueba dentro del proceso interno, por consiguiente no se rige su

procedimiento por las normas procesales nacionales del Ecuador. Así el

Tribunal de Justicia de la C.A.N en el proceso 3-IP-90 determinó que sería

ilógico y carecería de toda base jurídica la aplicación a la solicitud del juez

nacional de las normas procesales que regulan el régimen probatorio ,

señalando términos perentorios y oportunidades precisas para decretar o

practicar pruebas, por consiguiente "la solicitud de interpretación prejudicial

no puede someterse a regulaciones internas que no estén de acuerdo con su

29 TJCA. Proceso 3-IP-91
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naturaleza y con su finalidad, en cuanto a las normas comunes se refiere. Es

una motivación del fallo, en derecho aportada al proceso por el Tribunal

comunitario y en ningún caso un elemento fáctico que haya de recaudarse

por medio de pruebas"

De igual manera es importante mencionar que la interpretación

prejudicial que se realizará en materia de marcas, tendrá que ser para cada

uno de los procesos que lleguen al tribunal nacional competente.

3.2.3. Recepción de la solicitud: Una vez recibida la solicitud de interpretación

prejudicial por parte del Tribunal Contencioso Administrativo o por la Corte

Suprema de Justicia, el Secretario del Tribunal Andino procederá a sellarla

dejando constancia en ella de la fecha de presentación e inmediatamente la

remitirá al presidente del Tribunal comunitario para su consideración.

3.2.4. Sentencia: recibida la solicitud de interpretación prejudicial por el Secretario,

el Tribunal Andino en virtud de lo dispuesto en el artículo 126 de su Estatuto

tendrá el término de treinta (30) días para dictar sentencia motivada ,

contados desde el día siguiente al de la admisión de la solicitud

correspondiente .

La sentencia que dictará .el Tribunal respecto de la interpretación

prejudicial deberá estar suscrita sin reserva alguna por todos los

Magistrados, el Estatuto de dicho Tribunal prohíben el "voto salvado" de

conformidad con lo dispuesto en el inciso de su artículo 30: "Las Sentencias

del Tribunal deberán se suscritas por el Presidente, los demás magistrados y

el Secretario y en ellas no podrán expresarse votos salvados ni opiniones en

disidencia"
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La sentencia dictada por el Tribunal Andino dentro de una interpretación

prejudicial tiene en términos generales la siguiente estructura:

o En el primer capítulo denominado "VISTOS" se establece la

información proporcionada por el tribunal nacional correspondiente. se

identifica la causa respecto del proceso interno en base a la

legislación nacional.

o Luego el Tribunal determina las normas que forman parte del

ordenamiento jurídico del la Comunidad Andina que serán

interpretadas en la sentencia, para este caso será la Decisión 486.

o Posteriormente el Tribunal procede a desarrollar los

"CONSIDERANDOS" en los cuales se expresa el concepto acerca de

las cuestiones interpretadas, generalmente este capítulo se encuentra

dividido en subtemas según la materia . Esta sección o parte constituye

la base o núcleo de la sentencia de la interpretación en vía prejudicial.

o Finalmente la sentencia "CONCLUYE. DECIDE O RESUELVE" la

consulta realizada. misma que por su naturaleza en muy especial pues

constituye una resolución interpretativa y bajo ningún caso aplicativa,

pues será el Tribunal Contencioso Administrativo o en su defecto la

Corte Suprema de Justicia quien decida y juzgue sobre los hechos del

caso. En virtud de lo expuesto la parte resolutiva o decisoria no es otra

cosa de un resumen o síntesis de los considerandos de la sentencia.

Sobre la naturaleza de la sentencia que dicta el Tribunal Andino se ha

expuesto:

"En otras palabras, la sentencia prejudicial carece de una parte

"conclusivo o decisoria" en el sentido tradicional del término, no
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obstante su carácter obligatorio, y constituye un pronunciamiento

de naturaleza "especulativa" en cuanto no llega hasta la

aplicación de la norma al caso concreto, tarea reservede al a-

qua; es sin embargo, un pronunciamiento "eminentemente

práctico" y que está destinado a servir de base a la decisión del

proceso de que se trate. ,iJO

Finalmente la sentencia que dicte el Tribunal Andino una vez dentro de

una consulta de interpretación prejudicial se publicará en la Gaceta Oficial de

la Comunidad Andina y se notificará al Tribunal Contencioso Administrativo o

a la Corte Suprema de Justicia, mediante copia sellada y certificada, fecha

desde la cual la sentencia tiene efectos y valor jurídico.

Además, cabe señalar que para el cumplimiento, las sentencias del

Tribunal no requerirán homologación en ninguno de los Países Miembros; por

consiguiente una vez notificado el tribunal nacional con el contenido de la

sentencia procederá a incorporarlo al proceso y a dictar sentencia estando

obligado a adoptar el pronunciamiento del Tribunal Andino.

Como se puede observar los requisitos y el proceso legal para llevar a

cabo la interpretación prejudicial dentro de un proceso judicial de concesión,

oposición, cancelación o nulidad del registro de una determinada marca en el

Ecuador es sumamente sencillo y rápido, el cual no se encuentra regulado

por una gran cantidad de disposiciones legales, sino al contrario tanto el

Tratado de Creación del Tribunal Andino como el Estatuto, el cual determina

un parámetro para sus actuaciones, norman bajo escasas disposiciones

jurídicas de carácter general los requisitos y el proceso legal de la consulta

so LA INTERPRETACIÓN PR EJUDICIAL EN EL DERECHO ANDINO. Dr. Fern ando Uribe Restre po, Pago
143
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prejudicial; tal es así que como se pudo observar ha sido principalmente bajo

el criterio expuesto por el mismo Tribunal de Justicia de la C. A. N, a través

de sus diversas sentencias, quien ha regularizado y puntualizado aspectos

específicos de esta acción contemplada en el Acuerdo de Cartagena tan útil y

transcendental dentro del desarrollo de un proceso de integración regional.

3.3. NATURALEZA JURIDICA y CARACTERíSTICAS DE LA

INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL ANDINO EN MATERIA

DE MARCAS, Y SU VINCULACiÓN PARA EL JUZGAMIENTO DEL

PROCESO INTERNO EN EL ECUADOR:

Una vez que se ha podido establecer en que casos opera la

interpretación prejudicial del Tribunal Andino en materia de derecho marcario

en el Ecuador, así como los requisitos y proceso legal para llevar a cabo la

misma, resulta importante determinar al menos en término generales cual es

la naturaleza de este procedimiento de interpretación en vía prejudicial , cuyas

principales características se detallan a continuación:

Incidente: La interpretación prejudicial constituye un incidente dentro

del desarrollo del juicio principal llevado a cabo en algún Tribunal de lo

Contencioso Administrativo, o en su defecto ante la Corte Suprema de

Justicia según el caso. Cabe señalar que , como se ha expuesto , en

caso de la interpretación obligatoria el proceso principal quedará

suspendido hasta que el juez nacional o la Corte Suprema de Justicia,

reciba la sentencia de interpretación por parte elel Tribunal de Justicia de

la C. A. N.

Accesorio: el proceso de interpretación prejudicial llevado a cabo ante

el Tribunal Comunitario es accesorio al juicio principal llevado a cabo en
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base a nuestro ordenamiento jurídico interno , según cada caso como se

analizó respectivamente. Por consiguiente el mismo correrá la suerte del

juicio principal , tal es así que si por ejemplo existe un desistimiento o un

abandono de causa del proceso principal declarado judicialmente, el

mismo, provocará que la interpretación prejudicial se extinga

conjuntamente con el juicio principal.

No hay partes: Dentro del proceso de interpretación prejudicial no hay

partes como tal, pues no se trata de un proceso judicial; se trata más

bien como se ha podido analizar de una facultad otorgada al Tribunal de

Justicia Andino para que interprete, en este caso, la Decisión 486 de la

Comisión de la C. A. N, Y a través de esta acción se establezca un

criterio uniforme para poder aplicar la norma comunitaria por parte del

juez o tribunal nacional.

No es contencioso: al no existir partes dentro de un procedimiento de

interpretación prejudicial, y al ser el mismo una facultad otorgada de

manera exclusiva al Tribunal Comunitario Andino, este procedimiento

integracionista no posee un carácter litigioso o contencioso, pues de

ninguna manera en el mismo se va a declarar, reconocer o modificar un

derecho a favor de un determinada persona, ni mucho menos se busca

ejecutar o cumplir una obligación determinada, situaciones de carácter

jurídico que se llevarán a cabo en el plano interno del Ecuador corno

país miembro.

Cuestiones de Derecho: dentro de un procedimiento de interpretación

en vía prejudicial, en este caso sobre derecho marcario, el Tribunal de

Justicia de la C. A. N. limitará su análisis a las cuestiones de derecho
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comunitario correspondiente , para nuestro estudio específicamente la

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones

como Régimen Común de Propiedad Industrial ; por consiguiente no

entrará al análisis o estudio de los hechos derivados del proceso interno

correspondiente.

- Proceso entre jueces: como se ha podido establecer la competencia

para realizar la consulta de interpretación al Tribunal Comunitario

corresponde la juez o tribunal nacional competente, por consiguiente la

solicitud de procedimiento de interpretación prejudicial se llevará a cabo

entre el juez nacional y el Tribunal Comunitario; esto sin perjuicio de la

facultad que poseen las partes en litigio de solicitar al tribunal nacional

que procesa con la solicitud de interpretación y eventualmente

gestionar, sin ser parte procesal, dicho procedimiento ante el Tribunal

Andino de Justicia .

Remisión de Oficio: independientemente de que las partes soliciten al

juez nacional la interpretación prejudicial, y que la misma sea facultativa

u obligatoria por parte gel mismo, la solicitud de interpretación será

siempre y en todo caso una remisión de oficio que se origina por la sola

decisión del tribunal nacional, inclusive sin petición previa de las partes.

Todas estas características revelan en término generales la naturaleza

jurídica de la interpretación prejudicial en materia de marcas, misma que nos

lleva a establecer consecuentemente los límites del Tribunal Andino en la

consulta de interpretación dentro del derecho marcario, pues ésta se deriva

de la cooperación que existe entre el órgano jurisdiccional comunitario y las

jurisdicciones nacionales en orden a definir una decisión final, al amparo de



86

la disposición contenida dentro del artículo 34 del Tratado del Tribunal, la

interpretación realizada por el Tribunal deberá limitarse a precisar el

contenido y alcances de las normas del ordenamiento jurídico de la

Comunidad Andina, conjunto de normas que para el presente estudio se

centran en la Decisión 486 de la Comisión de la C. A. N.; por consiguiente el

Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni

mucho menos calificar los hechos materia del proceso, más que a manera de

referencia según su importancia para llevar a cabo la consulta .

El Dr. Patricio Bueno Martínez en el artículo denominado "La

Cooperación judicial a través de la Interpretación Prejudicial" establece la

limitación del Tribunal Andino según se desprende de los siguientes puntos:

El Tribunal sólo le compete interpretar el Derecho Comunitario

El Tribunal no aplica las normas que son consultadas para su

interpretación, es decir no puede tomar la solución del caso concreto ,

pues el Tribunal NO resuelve el litigio del cual se ha solicitado la

consulta.

No posee capacidad ni facultad legal para pronunciarse o valorar los

hechos materia del juicio o proceso interno, sin embargo podrá

mencionarlos a manera de referencia con el fin de realizar la

interpretación correspondiente.

De la misma manera no tiene facultad para determinar la validez,

realidad o procedencia de los hechos, pruebas o etapas procesales,

situaciones que corresponde al tribunal nacional.

Termina estableciendo lo siguiente al referirse a la limitación del

Tribunal Andino de Justicia:
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"Esta limitación tiene razón de ser: la demanda en el aspecto

procesal debe adaptarse a las normas adjetivas nacionales y

con esas directrices el juez practicará y apreciará las pruebas

que sean necesarias. Mal podría el Tribunal referirse a asuntos

en los cuales no ha intervenido y además porque en la etapa de

ínterpretación no existen hecho que deban probarse y

justificarse."

Por último, y debido a su trascendencia analizaremos en forma

separada una característica adicional respecto del proceso de interpretación

prejudicial en materia de marcas, misma que se relaciona con la

obligatoriedad de la sentencia emitida por el Tribunal Andino de Justicia y su

vinculación para el juzgamiento del proceso interno en el Ecuador por parte

del tribunal nacional.

Es importante mencionar que la sentencia que se dicte dentro de un

proceso de consulta en vía prejudicial por parte del Tribunal Comunitario será

de obligatorio cumplimiento por parte del juez nacional , es decir resulta

vinculante para el juzgamiento del proceso judicial principal.

Al respecto la doctrina ha establecido ampliamente:

"Le decisión del Tribunal (,Juez de lo prejudiciel") es vinculante

para el juez nacional (,Juez del principal'') quien debe aplicar la

norme, y es por lo tanto verdadera sentencia en el sentido de

que se trata de una resolución o dictamen definitivo de un juez

en ejercicio de una competencia que el es propia, y que decide



88

una cuestión de fondo dentro del proceso original, con la

autoridad propia de la cosa juzgada,,31

Tan es así que el artículo 35 del Tratado de Creación, como se lo

analizó en su debido momento, establece de manera expresa: "el juez que

conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del

Tribunal"

Esta disposición que otorga el carácter de obligatoriedad de la

sentencia emitida dentro de un proceso de consulta en vía prejudicial, tiene

su razón de ser pues sin la existencia de esta condición habría quedado a

resolución del juzgador interno para que recoja o no el criterio comunitario ,

quedando el caso a su propio arbitrio interpretativo, dando como resultado la

inexistencia así del principio fundamental de uniformidad jurisprudencial,

extremadamente necesario dentro un proceso de integración de esta

naturaleza.

Sobre lo expuesto la doctrina ha sido uniforme en determinar

reiteradamente:

"La sentencia vincula al juez nacional que solicitó la

interpretación y a los demás jueces que conozcan del proceso

por cualquiera de los recursos que l/egue a su conocimiento y

decisión, en el sentido de que deberán dar a la normativa

comunitaria , dentro del litigio nacional, el significado recogido y

decidido por el Tribunal Andino. ,,32

3 1 LA INTERPRETACIÓN PREJUDlCIAL EN EL DERECHO ANDINO. Dr. Fernando Uribe Restrepo. Pago
110.

32 SEMINARIO INTERNACIONAL: INTEGRACION, DERECHO y TRIBUNALES COMUNITARIOS.
DI'. Patricio Bueno Martínez. Pag o118
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En-virtud de lo expuesto el Dr. Fernando Uribe Restrepo, en calidad de

ex-magistrado del Tribunal Andino de Justicia ha llegado a la conclusión:

"El pronunciamiento prejudicial no puede confundirse con una

simple opinión, con un simple concepto doctrinal o académico o

con un dictamen del cual se pueda apartar la jurisdicción

nacional, dentro del proceso de que se trate. Es una verdadera

sentencia, aunque sui generis, que tiene la fuerza propia de la

cosa juzgada, aunque con un efecto relativo, /nter. Parte,

circunscrito al proceso de que se trate y que habrá de ser tenida

en cuenta por el e-quo para la sentencia definitiva, junto con los

elementos fácticos y de derecho nacional que vengan al caso.

Es por ello puede afirmarse que, dentro de este mecanismo de

colaboración judicial entre el juez nacional y el comunitario,

cada uno actuando en su campo propio de competencia, es

posible que sea el Tribunal el que en realidad resuelva un litigio,

por intermedio del juez nacional, si es que la decisión final

depende tan solo de un punto de derecho común"

Además para nuestro estudio resulta trascendental tomar en

consideración -que si por ejemplo el Tribunal de lo Contencioso Administrativo

dicta una sentencia tomando en consideración la interpretación prejudicial

realizada por el Tribunal Andino dentro del proceso, posteriormente dentro de

un recurso de casación, en caso de que sea procedente, la Corte Suprema al

revisar el fallo queda también obligada a seguir la interpretación del Tribunal

comunitario; e inclusive puede darse la situación que encuentre que el
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Tribunal Contencioso Administrativo no entendió o aplicó de manera

incorrecta la interpretación. y proceda en consecuencia a corregirlo.

Por otro lado resulta interesante mencionar que la mayor cantidad de

solicitudes de interpretación prejudicial sometidas al Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina han sido relacionadas con la propiedad industrial. y

específicamente sobre los aspectos tratados en el presente estudio, tales

como concesión, oposición, cancelación y nulidad de signos distintivos.

Al respecto se ha determinado:

"El mayor porcentaje de interpretaciones prejudiciales resueltas

por el Tribunal se refiere a la materia de propiedad industrial. Los

fallos del Tribunal se han referido a temas como el concepto de

oficina nacional competente, riesgo de confusión, marca notoria,

prueba de la marca notoria, renovación, prioridad de la marca,

requisitos esenciales de un signo, clases o tipos de marcas,

caducidad, marcas genéricas, marca confundible, la regla de

especialidad y territorialidad, oposiciones y observaciones, la no

patentabilidad de productos farmacéuticos, etc ... ,t33

Esta situación refleja la importancia que han alcanzado, respecto de un

tratamiento y -apllcación uniforme, las normas comunitarias referentes a la

propiedad industrial, específicamente al derecho marcario dentro de un

proceso de integración, pues a través de las mismas no solo se protege al

titular de una determinada marca sino a la inversión en sí que el mismo ha

realizado tanto a nivel económico como humano.

B SEMINARIO INTERNACIONAL: lNTEGRACTON, DERECHO y TRIBlJNALES COMUNITARfOS.
Or. Patricio Bueno Martínez. Pago131
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CAPITULO IV

4.1. ANALlSIS JURISPRUDENCIAL DE INTERPRETACION PREJUDICIAL

DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EN

MATERIA DE DERECHO MARCARlO:

Una vez que se ha logrado establecer y estudiar las funciones y

características del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de

su facultad de interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el

ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como el significado y

clasificación de los signos distintivos, con sus prohibiciones absolutas y

relativas de registro, conjuntamente con los diferentes tipos de trámites que

puede surgir al amparo de la Decisión 486 de la Comisión de la C.A.N como

parte del ordenamiento jurídico comun itario, todo esto finalmente para

establecer en que casos opera, los requisitos y procedimiento así como la

naturaleza y las características de este proceso de interpretación prejudicial

en materia de derecho marcario para el Ecuador; resulta de gran

trascendencia analizar a manera de jurisprudencia al menos una sentencia

de interpretación prejudicial llevado a cabo por nuestro Tribunal Comunitario

bajo los enunciados y características mencionados .

El presente caso, constante en el "Anexo 1", proceso signado bajo el

número 134-IP-2006, consiste en la interpretación prejudicial de los artículos

134, 135 literal f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

y; de oficio, los artículos 135, literal e) y 136 literal c) del mismo cuerpo legal,

en base a lo solicitado por la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo

Contencioso Administrativo No. 1 de Quito , República del Ecuador.
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4.1.1. Vistos y antecedentes del caso:

La presente sentencia fue emitida por el Tribunal Comunitario el día

cuatro de octubre de 2006, de conformidad con la solicitud de fecha 31 de

julio del mismo año realizada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso
t

Administrativo No. 01 de Quito dentro del proceso interno signado con el

número 9582-ML.

En vista de que dicha solicitud realizada por el tribunal nacional

competente cumple con los requisitos establecidos en el Tratado de

Creación del Tribunal Comunitario, así como en su Estatuto, la presente

consulta es admitida al trámite legal correspondiente.

La partes del presente proceso se detallan a continuación:

ACTOR:

DEMANDADO:

THE TESALIA SPRINGS HOLDING CORP.

PRESIDENTE EL INSTITUTO ECUATORIANO

DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI) - Y EL

DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD

INDUSTRIAL DEL ECUADOR.

COADYUVANTE: REFRESCOS SIN GAS R. E. S. G. A. S. A

Como hechos relevantes del presente caso el Tribunal de Justicia

Andino establece los siguientes:

Con fecha 08 diciembre de 2000 la compañía REFRESCOS SIN GAS

RESGA S. :A. presenta solicitud de registro de la marca ALL MINERAL Y

DISEÑO, para proteger los productos comprendidos dentro del Clase

Internacional No. 32 (aguas minerales y gaseosas entre otras)

El 06 de abril de 2001 la compañía actora presente oposición al registro

del signo ALL MINERAL Y DISEÑO, fundamentándola en la
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descriptividad del mismo yen el registro prevía del lema comercial AGUA

MINERAL DE LAS FUENTES DE MACHACHI, THE TESALIA SPRINGS

HOLDING CORP.

Mediante acto administrativo contenido dentro de la Resolución No.

979922 de fecha 02 de abril de 2002 la Dirección Nacional de Propiedad

Industrial resuelve negar la oposición presentada y por consiguiente

conceder el registro del signo ALL MINERAL Y DISEÑO.

Por su parte la compañía actora impugna en vía jurisdiccional el

contenido de la Resolución No. 979922 y solicita al Tribunal Distrital de lo

Contencioso Administrativo declare la ilegalidad del acto administrativo

impugnado.

La compañía actora fundamenta su demanda jurisdiccional

considerando que el signo solicitado ALL MINERAL Y DISEÑO resultaría

descriptivo para la clase de producto a la que está destinada a proteger,

además será confundible, en vista de la similitud gráfica, con el lema

comercial registrado a su nombre.

Por su parte el organismo público demandado IEPI contesta la

demanda negando los fundamentos de hecho y de derecho de la misma,

además ratifica la legalidad del acto administrativo impugnado, mismo que

concuerda con la legislación comunitaria y nacional.

Adicionalmente la compañía REFRESCOS SIN GAS R.E.S.G.A S. A,

en calidad de tercero beneficiario del acto impugnado, argumenta la

dístintividad del signo ALL MINERAL Y DISEÑO, su susceptibilidad de

representación gráfica; además expresa que esta solicitud de registro no se

encuentra comprendida en prohibición de registro alguna, y que no causaría
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confusión para el público consumidor en general respecto del lema

comercial actor.

4.1.2. Considerandos:

El Tribunal Andino realiza las siguientes consideraciones con el fin de
I

concluir el presente caso:

El Tribunal posee la competencia para interpretar en vía prejudicial el

ordenamiento jurídico de la C. A. N., además la presente solicitud

proviene de un juez nacional competente para el caso, mismo que será el

encargado de resolver el proceso interno correspondiente.

La presente solicitud de interpretación se encuentra debidamente

fundamentada y guarda conformidad con lo requisitos legales

pertinentes.

El Tribunal Andino procederá a interpretar las normas comunitarias

solicitadas, esta son los artículo 134 y 135 literal f) de la Decisión 486,

además por considerarlo importante para el caso, interpretará de oficio

los artículos 135 literal e) y 136 literal c) del mismo cuerpo legal.

4.1.3. Interpretación Prejudicial:

En base a los antecedentes y considerandos expuestos el Tribunal

procede a interpretar en vía prejudicial las normas comunes citadas, según

se desprende del siguiente detalle:

Requisitos para el registro de una marca: la normativa comunitaria

andina protege los intereses del titular de una determinada marca, y al

público consumidor en general evitando de esta manera el registro de

signos que puedan engañar respectos de la calidad, cualidad y origen

empresarial del signo. Por su parte el articulo 134 de la Decisión materia
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de la interpretación ofrece una definición general acerca de la marca,

estableciendo de manera no taxativa, siete literales de signos aptos para

el registro marcario .

Es importante señalar que la Decisión 486 establece dos requisitos para

el registro de una marca: la distintividad y la susceptibilidad de

representación gráfica; extiendo un requisito implícito adicional

correspondiente a la perceptibilidad, entendida esta como la "la

posibilidad de que sea recibida por los sentidos la imagen, impresión, o

sensación", esto considerando que al hablarse de marcas nos estamos

refiriendo a un bien inmaterial que por tal motivo necesita plasmarse en

un soporte material.

o Distintividad: consiste en la fuerza diferenciadora de la marca, es la

capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir un

determinado producto o servicio de otro, lo cual permite al

consumidor realizar la elección de los bienes, individualizando el

signo respecto de un producto reconocido de entre otros similares.

Por consiguiente la distintividad es un medio de diferenciación de los

productos o servicios para los que se han registrado, lo que motiva a

que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de

los bienes identificados con ella.

o Susceptibilidad de representación gráfica: consiste en la posibilidad

de ser descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras

etc.'.. , de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados

por quien lo observe. Además es importante considerar el elemento o

requisito adicional o implícito de perceptibilidad .
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De esta manera al Tribunal Contencioso consultante le corresponde

analizar si el signo ALL MINERAL Y DISEÑO cumple con los requisitos

establecidos en la Decisión 486 e interpretados en la presente sentencia.

Irregistrabilidad de signos genéricos y descriptivos: Los términos
I

genéricos y descriptivos por su naturaleza carecen del elemento esencial

de distintividad de una marca. El término genérico consiste en el

usualmente utilizado para referirse o designar al producto o servicio y

responde a la pregunta ¿qué es? Por otro lado el término descriptivo

informa de manera directa y exclusiva a los consumidores sobre las

características, cualidades, cantidad, propiedades y funciones de los

productos o servicios que se pretende proteger con la marca.

Resulta importante mencionar que la genericidad o descriptividad de un

determinado signo siempre tiene directa vinculación con los productos o

servicio que se pretenden proteger, por consiguiente podría ser

registrable el signo que se usa para designar productos o servicios

distintos de aquéllos para los cuales constituye una denominación

genérica o descriptiva.

Ámbito de protección del lema comercial: el lema comercial consiste

en la palabra, frase, o leyenda utilizada como complemento de una

marca, es un signo que siempre irá acompañado o añadido a una marca,

mismo que completa su fuerza distintiva y procura la publicidad

comercial. A los lemas comerciales se los conoce también como slogan.

Al igual que las marcas los lemas comerciales deben gozar de

distintividad, y de conformidad con el artículo 136 literal c) de la Decisión

486 no podrán registrarse como signos una marca que sea idéntica o
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parecida a un lema comercial registrado, así como aquellas que puedan

inducirse al público consumidor a error, o a riesgo de confusión.

Comparación entre una marca mixta y un lema comercial: para el

efecto la comparación entre el signo mixto solicitado ALL MINERAL Y
I

DISEÑO, Y el lema comercial de propiedad de la parte actora AGUA

MINERAL DE LAS FUENTES DE MACHACHI, THE TESALIA SPRINGS

HOLDING CORP, se deberá efectuar en base a los criterios doctrinarios

establecidos para el efecto y acogidos por el Tribunal :

o La confusión resulta de la impresión de conjunto despertadas por las

marcas.

o Los signos deben ser examinados en forma sucesiva y no simultánea.

o Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que

existan entre los signos.

o Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del

comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los

productos o servicios identificados por los signos en disputa.

De igual manera el Tribunal establece que al ser la marca solicitada un

signo de carácter mixto ~ compone de un factor denominativo y otro

gráfico, y que para los signos de esta naturaleza se ha establecido que

por lo general es el elemento denominativo el que suele ser el

preponderante ya que las palabras causan gran impacto en la mente del

consumidor, quien solicita el producto o servicio a través de la palabra o

denominación contenida en el conjunto marcario.

Por lo tanto al cotejar un signo mixto con un denominativo como sucede

en el presente caso se deberá establecer cual es el elemento
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predominante dentro del signo mixto, que como está mencionado

usualmente es el denominativo.

De conformidad con lo anterior el Tribunal Contencioso deberá

establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo
(

solicitado y el lema comercial registrado.

Conclusiones:

En virtud de lo antecedentes expuestos y de la interpretación en vía

prejudicial realizada respecto de las normas citadas contenidas dentro de

la Decisión 486, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de

Naciones concluye :

Un signo puede registrarse cuando reúna los requisitos de distintividad y

susceptibilidad de representación gráfica, que presupone perceptibilidad,

y además si no se encuentra dentro de alguna causal de irregistrabilidad

contemplada en la Decisión 486.

Son irregistrables por carecer de distintividad los signos genéricos,

mismos que consisten exclusivamente en la designación usual del

producto que se pretende proteger

Son irréqlstrables. las denominaciones descriptivas, mismas que

comunican · al consumidor de manera directa las características,

cualidades y propiedades del producto o servicio que se pretende

proteger.

No son registrables como marcas lo signos que sean idénticos o se

asemejen a un lema comercial registrado , siempre que se genere riesgo

de confusión para el público consumidor, respecto de los productos

amparados y su forma de comercialización.
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El Tribunal Contencioso deberá establecer, en base a los criterios

doctrinarios aceptados por el Tribunal comunitario, si existe riesgo de

confusión o asociación para el público consumidor entre la marca y el

signo confrontado.

A través del presente análisis jurisprudencial se puede determinar la

importancia de la interpretación prejudicial realizada por nuestro Tribunal

Comunitario, pues a través de la misma el juez nacional, en este caso el

Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, tendrá de manera

obligada que aplicar la Decisión 486 de la Comisión de la C. A. N. dentro de

este caso en concreto, basándose en el criterio interpretativo efectuado

previamente por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de

Naciones; lo cual permitirá la uniformidad en la aplicación del derecho

comunitario andino dentro de los Países Miembros, cumpliendo de esta

manera el objetivo principal de esta facultad tan importante otorgado a

nuestro Tribunal Andino de Justicia .

4.2. ESTUDIO DE CASO PRACTICO:

Una vez analizada la sentencia de interpretación prejudicial

precedente y como último punto de análisis del presente Capítulo, se

procederá a realizar un estudio correspondiente a todo un proceso de

interpretación prejudicial llevado a cabo ante el Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina en materia de marcas; para el efecto se detallarán y

explicarán en términos generales todas y cada una de las piezas y

actuaciones procesales del presente caso materia de estudio , mismas que

constan en el "Anexo 2" del éste trabajo:



100

4.2.1. Solicitud por parte del juez nacional:

El presente proceso de interpretación en vía prejudicial se inicia

mediante solicitud realizada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso

Administrativo No. 01 de la República del Ecuador, a través del Presidente
A

de la Primera Sala de dicho Tribunal, mediante Oficio No. TDCA-1S-9314-

NR de fecha 23 de agosto de 2005.

La mencionada solicitud se estructura de la siguiente manera:

ORGANO JUDICIAL SOLICITANTE: Primera Sala del Tribunal Distrital

de lo Contencioso Administrativo No. 01, como organismo judicial de

única y última instancia .

NORMAS PARA INTERPRETARSE: El Tribunal nacional solicita la

interpretación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión

de la Comunidad Andina.

IDENTIFICACION y HECHOS DEL CASO : La causa está identificada

con el número 9314-NRG y los hechos se resumen de la siguiente

manera :

o Actor: C. H BOEHRINGER SOHN.

o Demandados: Director Nacional de Propiedad Industrial del IEPI,

Presidente del IEPI, y el señor Miguel Eduardo García Costa en

calidad de tercero beneficiario del acto administrativo impugnado.

o Clase de Juicio: Impugnación en vía jurisdiccional a través de recurso

subjetivo o de plena jurisdicción.

o Acto impugnado y pretensión: El actor impugna la Resolución No.

979913 emitida por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial de
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fecha 02 de abril de 2002; solicita al Tribunal contencioso que

mediante sentencia declare la ilegalidad de dicha resolución.

o Argumentos de las partes: La compañía actora manifiesta la

ilegalidad de la Resolución impugnada al haberse negado su
\

oposición y concedido el registro del signo NIFATIN a favor del señor

Miguel Eduardo García Costa, dicho acto administrativo viola

disposiciones expresas de la Decisión 486 de la C. A. N. en vista de

la marca NIFLAMIN registrada con anterioridad a su nombre resulta

evidentemente similar tanto en el campo denominativo como respecto

de los productos protegidos por ambos signos; por consiguiente la

Dirección Nacional de Propiedad Industrial estaba obligada a aceptar

su oposición planteada.

o Contestación a la demanda: El Tribunal nacional califica la demanda

presentada y ordena citar a los demandados a fin de que contesten

en el término legal correspondiente para el efecto.

o Presidente del IEPI: El titular del Instituto Ecuatoriano de Propiedad

Intelectual niega los fundamentos de hecho y de derecho de la

demanda, ratifica el contenido de la Resolución No. 979913 en vista

de su Ieqalidad y concordancia con las normas comunitarias y

legislación nacional vigente .

o Dirección Nacional de Propiedad Industrial: Por su parte el Director

Nacional de Propiedad Industrial del IEPI no comparece a contestar la

demanda a pesar de esta legalmente citado .

o Procurador General del Estado: Al ser el IEPI una institución de

naturaleza pública y poseer personalidad jurídica autónoma,
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comparece el Procurador General del Estado y señala casillero

judicial para supervisar las actuaciones judiciales del proceso .

o Tercero Beneficiario: Por último, comparece el señor Miguel Eduardo

García Costa y niega los fundamentos de hecho y de derecho de la

acción, alega la legalidad y debida motivación de la Resolución No.

97993, y la diferencia entre las marcas confrontadas en el presente

caso, además establece que el término "NIFA" es de su propiedad,

por consiguiente determina la inexistencia de riesgo de confusión

para el público consumidor.

INTERPRETACiÓN REQUERIDA: Conforme a lo señalado el Tribunal

Distrital de lo Contencioso Admin istrativo requiere, para resolver el

presente caso, de la interpretación en vía prejudicial del literal a) del

artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

de Naciones por parte del Tribunal comunitario Andino.

NOTIFICACIONES: El Tribunal nacional señala domicilio para recibir las

notificaciones correspondientes dentro del presente proceso de

interpretación prejudicial .

DOCUMENTOS ADJUNTOS: El Tribunal Contencioso adjunta a la

solicitud los siguientes documentos: Copia de la Resolución

administrativa impugnada, copia de la demanda, copia del auto de

calificación, copia de las contestaciones a la demanda, copia del auto en

que se dispuso la interpretación prejudicial.

4.2.2. Admisión de la solicitud de interpretación:

En base a la solicitud realizada por el Tribunal Distrital de lo

Contencioso Administrativo detallada en el numeral precedente el Tribunal
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de Justicia de la Comunidad Andina mediante providencia de fecha 30 de

septiembre de 2005 admite a trámite la presente solicitud , de conformidad

con lo expuesto a continuación:

VISTOS: El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina hace expresa
4

referencia al Oficio No. TDCA-IS-9314-NR de fecha 23 de agosto de

2005 realizada por la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo

Contencioso Administrativo No. 01 de la República del Ecuador,

documento por el cual se solicita la interpretación prejudicial del artículo

136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

de Naciones, referente al proceso interno No. 9314-NRG.

CONSIDERANDO: En vista de que el Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina es el órgano competente para interpretar en vía

prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la

Comunidad Andina , esto con el fin de asegurar su aplicación uniforme en

el territorio de los Países Miembros, y que la solicitud realizada por el

Tribunal de lo Contencioso Administrativo cumple con las exigencias y

requisitos correspondientes el Tribunal Comunitario:

DECIDE: admitir a trámite la presente consulta de interpretación en vía

prejudicial. .

4.2.3 Sentencia proceso 156-IP-2005:

Finalmente y una vez admitida a trámite la presente solicitud de

interpretación, con fecha 29 de octubre de 2005 el Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina procede a resolver esta consulta realizada por la Primera

Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo.
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A continuación se detallan en términos generales la estructura de la

sentencia emitida dentro del presente caso, signada bajo el número 156-IP­

2005.

Antecedentes: dentro de este acápite el Tribunal comunitario determina

y especifica los siguientes aspectos, mismos que ha considerado

importantes dentro del presente caso :

o Las Partes del proceso.

o Datos relevantes del proceso interno: se procede a relatar los hechos,

el fundamento y contenido de la demanda, así como de la

contestación a la demanda de cada uno de los demandados.

Competencia del Tribunal: en esta parte de la sentencia el Tribunal

comunitario declara su competencia para resolver la presente solicitud de

consulta en vía prejudicial, con el fin de garantizar una aplicación

uniforme dentro del territorio de los Países Miembros.

Normas de l ordenamiento jurídico comunitari o a ser interpretad as:

con el fin de proceder a la resolución de la presente interpretación

prejudicial el Tribunal menciona las normas comunitarias que serán

objeto del presente proceso: a solicitud del Tribunal nacional el literal a)

del artículo 136 de la Decisión 486 de la C.A.N, y de oficio por considerar

el Tribunal Andino importante para el efecto, del artículo 134 y 136 literal

b) de la Decisión 486 como Régimen común de Propiedad Industrial de

los Países Miembros de la C.A.N.

Consideraciones: el Tribunal Comunitario inicia la interpretación de las

normas comunes antes indicadas, de conformidad con los siguientes

aspectos:
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o Requisitos para el registro de las marcas según el régimen de la

Decisión 486: función, distintividad, perceptibilidad, susceptibilidad de

representación gráfica de los signos distintivos en general para ser

considerados como marcas registrables .

o Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud en el Régimen

Andino.

o Reglas para realizar el cotejo marcaría entre las marcas en conflicto

dentro del presente proceso

o Comparación entre marcas denominativas

o Las marcas farmacéuticas

o Uso anterior del signo como nombre comercial

Conclusiones: en base a las consideraciones establecidos dentro de la

sentencia de interpretación prejudicial el Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina establece cinco conclusiones, mismas que se

explican a continuación:

o Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de

distintividad, mismo que implica perceptibilidad por cualquier sentido ,

y susceptibilidad de representación gráfica, además el mismo no

puede estar inmerso en causales de irregistrabilidad contenidas en

los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.

o Del contenido correspondiente al literal a) del artículo 136 de la

Decisión 486 se desprende que no será necesario que el signo

solicitado para registro efectivamente induzca a error o confusión a

los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de

confusión para que se configura esta prohibición de irregistrabilidad.
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o El Tribunal nacional deberá, al momento de evaluar la solicitud de

registro del signo NIFATIN, observar las reglas para establecidas

para el cotejo de los signos confrontados, teniendo en cuenta la

naturaleza de los mismos.

o El examen entre marcas destinadas a proteger productos

farmacéuticos debe ser riguroso, teniendo en cuenta el criterio del

consumidor medio, a fin de evitar que los consumidores incurran en

confusión entre esta clase de productos, ya que de generar error se

podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las

personas.

o El hecho de haber utilizado como nombre comercial el signo

solicitado como marca de producto, no impide el análisis de

confundibilidad frente a marcas registradas o previamente solicitadas.

Finalmente, el Tribunal culmina su sentencia determinando la

obligatoriedad que tiene el juez nacional, en este caso la Primera Sala

del TOCA No. 01, para adoptar la presente interpretación al momento de

resolver el proceso interno, así como la obligación de enviar al Tribunal

Andino la sentencia que dicte dentro en el caso interno determinado

materia dela presente interpretación prejudicial.

4.2.4. Remisión de la sentencia al juez nacional:

Una vez que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la

sentencia correspondiente dentro del presente proceso de interpretación en

vía prejudicial , la Secretaría de este órgano judicial comunitario mediante

Oficio No. 778-S-TJCA-2005 de fecha 08 de noviembre de 2005 , envía al

Presidente de la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso
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Administrativo, copia certificada de la menciona sentencia emitida dentro

este caso signado con el número 156-IP-2005.

4.2.5. Gaceta Oficial de la Comunidad Andina de Naciones:

Mediante Oficio No. 779-S-TJCA-2005 de fecha 08 de noviembre de
I

2005, la Secretaría del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, remite

copia certificada de la Sentencia emitida por el Tribunal comun itario dentro

del presente proceso, a la Secretaría General de la Comunidad Andina de

Naciones con domicilio en Lima - Perú, con el fin de dar cumplimiento a la

publicación de dicha sentencia en la Gaceta Oficial de la C. A. N., de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 del Tratado de Creación del

Tribunal Andino.

4.2.6. Publicación de la Sentencia:

Por último, y como última actuación judicial dentro del caso materia de

estudio, la Secretaria General de la C.A.N. publicó en la Gaceta Oficial del

Acuerdo de Cartagena correspondiente al día 02 de diciembre de 2005, en

contenido de la sentencia emitida por el Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina dentro de este proceso de interpretación prejudicial

signado con el número 156-IP-2005.

De esta manera se ha podido tener una visión general de cómo se

lleva a cabo todo un proceso de interpretación prejudicial en materia de

marcas, esto es desde la solicitud realizada por el juez nacional hasta la

publicación de la sentencia de interpretación en la Gaceta Oficial del

Acuerdo de Cartagena, como última actuación judicial dentro de un proceso

de ésta naturaleza.
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Adicionalmente resulta interesante como a través del estudio de un

caso práctico se puede denotar las principales características de un proceso

de interpretación prejudicial, así como la técnica jurídica empleada por el

juez nacional, para llevar a cabo la misma, todo esto complementado con las

•
actuaciones procesales de la partes en conflicto dentro del juicio principal ,

es decir del recurso subjetivo o de plena jurisdicción llevado a cabo ante el

Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 del Ecuador.

A través del estudio del presente Capítulo, resulta importante denotar

el posible riesgo que puede sufrir el juez nacional en verse inducido por el

criterio otorgado en la interpretación prejudicial realizada por el Tribunal de

Justicia Comunitario al momento de dictar la sentencia en el proceso interno

correspondiente; ésta situación debe ser tratada con mucha precaución y

criterio jurídico por los jueces nacionales al momento de aplicar el derecho

comunitario cuando cuenten para el efecto con una sentencia de

interpretación prejudicial, pues como se pudo analizar la facultad de

interpretar en vía prejudicial por parte del Tribunal Comunitario se limita a

dar un sentido interpretativo uniforme a la norma común, pues ésta

competencia no se trata bajo ningún concepto , de inducir al juez nacional de

algún modo en el fallo del proceso interno.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

5.1. CONCLUSIONES:

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones

constituye lo que se podría denominar "la función judicial" de nuestro
i

sistema de integración regional, órgano de gran importancia que sirve como

herramienta para lograr los objetivos y metas planteadas por los países

miembros de la C.A.N en la búsqueda de una unión política, económica y

social, esto a su vez con el fin de lograr el desarrollo de nuestras

sociedades.

Este Tribunal se encuentra organizado y estructurado de una manera

especial, y regulado a través de su Tratado de Creación con su propio

Estatuto correspondiente; está normativa comunitaria constituye la fuente de

diversas facultades y competencias otorgadas a este órgano jurisdiccional

de carácter supranacional, por parte de los países miembros de la C. A. N.

Dentro de las mencionadas competencias asignadas a este Tribunal

se encuentra la denominada "interpretación prejudiciel", misma que

constituye una pieza clave dentro del proceso de integración andino, pues a

través de ésta los países miembros aplicarán el ordenamiento jurídico de la

Comunidad Andina de Naciones de manera uniforme, esto es bajo el mismo

criterio de interpretación legal, realizado de manera oficial y exclusiva por

parte del Tribunal Andino de Justicia.

De lo expuesto se puede decir que la Comunidad Andina de Naciones

constituye entre otras cosas, un ordenamiento jurídico supranacional

aplicable simultáneamente dentro de los países miembros , con el objeto de

cumplir objetivos comunes, pero dichos objetivos comunes no podrán ser
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alcanzados sólo con dicho ordenamiento jurídico comunitario , sino que para

el efecto es necesario que estas normas comunes sean aplicadas bajo un

mismo sentido, es decir, bajo un misma interpretación, pues solamente de

esta forma un proceso de integración tiene razón de ser.
4

En este punto cabría preguntarse: ¿De que sirve un ordenamiento

jurídico comunitario, si el mismo se aplicaría de diferente manera dentro de

cada uno de los países que lo conforman?

Así, se puede a manera de conclusión, establecer que la

interpretación prejudicial es un instrumento de carácter esencial dentro de

todo proceso de integración, en este caso de la Comunidad Andina de

Naciones, a tal punto que sin una interpretación uniforme de la normativa

comunitaria no se podría hablar de un proceso de integración regional.

Por otro lado es importante señalar que dentro este proceso de

integración los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones han

establecido asuntos y materias trascendentales, mismas que por su gran

importancia han considerado conveniente regularizarlas de manera común,

dentro de las cuales se encuentra la Propiedad Intelectual, en especial el

derecho marcario; pues a través de esta rama jurídica no sólo se protege al

titular o propietario de un determino signo distintivo con toda la inversión que

esto conlleva, sino también al público consumidor en general como un

aspecto de interés común.

Por consiguiente al haber establecido los países miembros, por medio

de la Decisión 486 de la Comisión de la C. A. N, un Régimen Común de

Propiedad Industrial, dentro del cual se encuentra el derecho de marcas, se

demuestra la importancia de ésta institución jurídica en la actualidad dentro
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de nuestras sociedades, paralelamente esto nos ha llevado a contar, dentro

de nuestro ordenamiento jurídico, con una protección extraterritorial de

nuestros derechos industriales, como una vía para precautelar a la

propiedad e inversión, así como al derecho que tiene el público consumidor

en general en poder elegir sus productos y/o servicios dentro de un mercado

compuesto por un número ilimitado de marca o signos distintivos.

De esta manera se llega al estudio principal del presente trabajo, es

decir la interpretación prejudicial que realiza el Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina de Naciones en materia de derecho de marcas, esto

como un aspecto básico dentro del proceso de integración de la C. A. N.,

estableciendo para el efecto en que casos opera esta situación legal en el

Ecuador, los requisitos y proceso para que la misma se lleve a cabo y por

último individualizando sus características y vinculación para el juzgamiento

del proceso interno correspondiente.

El análisis de los aspectos antes mencionados se logró a través del

estudio de principios teóricos y prácticos los cuales han coadyuvado al

entendimiento al menos en términos generales de tan valiosa e importante

labor realizada por nuestro Tribunal de Justicia Comunitario.

Por último, cabe señalar que las sentencias interpretación prejudicial,

a más de constituir en la actualidad una fuente de jurisprudencia tanto para

abogados como para funcionarios públicos , sirve para ilustrar a los jueces

nacionales al momento de aplicar la Decisión 486 de la Comisión de la

C.A.N. y nuestra Ley de Propiedad Intelectual.
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5.2. RECOMENDACIONES:

En la elaboración del presente trabajo resultó trascendental la

determinación de los casos en que opera la interpretación prejudicial en el

derecho de marcas para el Ecuador, esto se logró estableciendo y,
diferenciando la "consulta facultativa " de la consulta obligatoria" contemplada

en el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

de Naciones, así como en su Estatuto correspondiente.

Esta situación fue regulada en un inicio por el artículo 29 el Tratado

que creó el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, de fecha 28 de

mayo de 1979, el cual establecía de manera expresa:

"Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en que

deba aplicarse alguna de las normas que conforman el

ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, podrán

solicitar la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas,

siempre que la sentencia sea susceptible de recurso en derecho

interno . Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que se

hubiere recibido la interpretación del Tribunal el juez deberá

decidir el proceso.

Si la sentencia no fuere susceptible de recurso en derecho

interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará la

interpretación del Tribunal, de oficio, en todo caso, a petición de

parte si la considera procedente."

De la norma legal citada se desprende su carácter general y poco

específico, pues sólo diferencia la consulta .facultativa y de obligatoria

estableciendo "recurso en derecho interno" , por consiguiente para el
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presente estudio resultaría difícil establecer si el recurso de casación,

eventualmente susceptible de ser interpuesto en contra de una sentencia

dictaminada por un Tribunal Oistrital de lo Contencioso Administrativo del

Ecuador, en donde se haya aplicado una norma de la Decisión 486 de la

~

C.A.N. , es o no considerado y/o tomado en cuenta como un "recurso de

derecho interno" para determinar la obligatoriedad o no del TOCA en

solicitar la consulta de interpretación prejudicial.

El precedente artículo citado es mantenido en la actualidad bajo los

mismos parámetros en el artículo 33 de la actual Codificación del Tratado

de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de fecha 28

de mayo de 1996.

Por otra parte el actual Estatuto del Tribunal de Justicia de la C.A.N

reforma e introduce dos artículos mediante los cuales se diferencia la

"consulta facultativa " de la "consulta obligatoria" por parte del juez o

tribunal nacional correspondiente.

Así .elartlculo 122 establece textualmente:

"Artículo 122.- Consulta facultativa: Los jueces nacionales

que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se

comrovierte alguna de las normas que conforman el

ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar,

directamente y mediante simple oficio, la interpretación del

Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia

sea susceptible de recursos en derecho interno . Si llegare la

oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la

interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.
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Por su parte el artículo 123 expresa:

"Artículo 123.- Consulta obligatoria De oficio o a petición de

parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la

sentencia fuera de única o última instancia , que no fuere
~

susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba

aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman

el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá

suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante

simple oficio, la interpretación del Tribunal."

Esta reforma del Estatuto en especial lo dispuesto en el artículo 123

antes citado, subsana al menos en un inicio ésta situación de considerar o

no al Recurso de Casación como un "recurso de derecho interno" para

efectos de la obligatoriedad de la consulta en vía prejudicial, pues

determina de manera expresa a las sentencias de única o última

instancia, como lo son las dictadas por nuestros Tribunales de lo

Contencioso Administrativo, razón por la cual se entendería que los mismos

estaría obligados a realizar la consulta de interpretación prejudicial cuando

vayan a dictar una sentencia en la que se necesita aplicar la Decisión 486

de la C. A. N.

Sin perjuicio de lo mencionado no existe norma comunitaria alguna

que determine de manera expresa si el Recurso de Casación por su

naturaleza y extraordinaria aplicación, es o no considerado como un

"recurso de derecho interno " como tal para efectos de determinar la
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obligatoriedad de consultar en vía prejudicial al Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina de Naciones.

En virtud de lo expuesto como recomendación establezco la

realización de una consulta por el Ecuador, a través del IEPI, o en su

defecto por un Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, dirigida al

TJCA relacionada a determinar de manera expresa que el Recurso de

Casación, por su naturaleza y extraordinaria aplicación, no es considerado

como un recurso para efectos de determinar la obligatoriedad de consultar

en vía prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de

Naciones, esto sin perjuicio de la obligación que tendría la Corte Suprema

de Justicia en solicitar la interpretación prejudicial dentro de un Recurso

extraordinario de Casación, en caso de que el Tribunal Distrital de lo

Contencioso Administrativo no lo haya efectuado oportunamente.
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TRIBU;\'AL DE JUSTICIA DE LA CO .\It:NIDAD A\'D[:'iA

PROCESO N° 134-IP-2DD6

Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 135 literal f) de la
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y; de oficio,
los artículos 135, literal e) y 136 literal e) del mismo cuerpo legal,
en base a lo solicitado por la Primera Sala del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo N° 1 del Distrito de Quito, República
del Ecuador. Proceso Interno N° 9582-ML. Actor: THE TESALIA
SPRINGS HOLDING CORP. Marca: "ALL MINERAL Y diseño".

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los
cuatro días del mes de octubre del año dos mil seis .

VISTOS:

El Oficio N° 567 -TDCA-1 S.95 82-ML, de 31 de jul io de 2006, el Tribunal de. lo
Contencioso Administrativo N° 1 del Distrito de Qui o, República del Ecuador, remite la
solicitud de interpretación prejudicial de los artícu los 134, 135 literal f) y 136 literal a) de
la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina , con motivo del proceso interno
N° 9582-ML.

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requ isitos de admisibilidad
establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación de ! Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina y los contemplados en el art ículo 125 de su Estatuto, razón por la
cual , fue admitida a trámite mediante auto dictado el 13 de septiembre de 2005 .

1. Las partes.

La actora es THE TESALIA SPRINGS HOLDING CORP.

Se demanda al Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI ), y
al Director Nacional de Propiedad Industrial del Ecuador.

Asimismo, como parte coadyuvante , se cita a REFRESCOS SIN GAS_R F S.G.A. S.A.

1. Determinación de los hechos relevantes

2.1. Hechos.

El 8 de diciembre de 2000. REFRESCOS SIN GAS R.E .S .G.A.S.,f.l, ., solicita el registro
de l signo hA LL MINERAL Y diseño" (AGUA MINERAL CON G/\S ALL MINERAL
NATURAL DE MACHACHI), para distinguir cervezas; aguas minerales y gaseosas y
otras bebidas no alcohól icas: bebidas y zumos de frutas ; siropes y otras preparaciones
para hacer bebidas. de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza .

El 6 de abril de 2001, TESALIA S.A. , presenta oposición a dicha solicitud ,
fundamentándola en la descriptividad del signo solicitado, y en el registro anterior del
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lema comercial "DE LAS FUENTES NATURALES DE MACHACHI DIRECTAMENTE AL
CONSUMIDOR", que acompaña al nombre comercial TESALIA S.A., Y "AGUA
MINERAL DE LAS FUENTES DE MACHACHI, THE TESALIA SPRINGS HOLDING
CORP. y diseño", todos ellos registrados para proteger productos de las clases 32, 5,
33 Y 39.

Mediante escritu ra del 17 de agosto de 2001, TESALIA S.A. transfiere los derechos de
su lema comercial arriba citado. Consecuentemente, solicita la transferencia de su
nombre comercial TESALIA S.A.

Mediante providencia notificada el 15 de abril de 2002, la Dirección Nacional de
Propiedad Industrial, resue lve rechazar la oposic ión de TESALIA S.A. concediendo el
registro de la marca solicitada, todo ello mediante Resolución NC 97 9922 de 2 de abril
de 2002.

Así, THE TESALIA SPRINGS HOLDING CORP. impugna la resolución administrativa
arriba citada y solicita al T ribunal Distrital de lo Contencioso Administ rativo , declare la
ilegalidad del acto administrativo impugnado .

2.2 Fundamentos de la Demanda.

Señala la actora TESALIA S.A. que, el signo "ALL MINERAL Y diseño" es un término
descriptivo para el tipo de productos que pretende proteger el solicitante . ya que informa
al consumidor de las cualidades y características de un agua para el consumo humano.

De otro lado , argumenta la confundib ilidad del signo solicitado con el lema comercial
"DE LAS FUENTES NATURALES DE MACHACHI DIRECTAMENTE AL
CONSUMIDOR" , del que es titular, alegando la existencia de similitud gráfica y auditiva .

2.3 Contestación a la Demanda.

El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual da contestación a la
demanda , negando los fundamentos de hecho y derecho, ratificando la resolución
administrativa impugnada, por guardar armonía y concordancia con las normas
comunitarias y la legislación nacional vigente .

De otro lado , la directora da Patrocinio, delegada del Procurador General del Estado,
Ruth Seni , se apersona al proceso para señalar que según la normativa ecuatoriana
vigente , corresponde comparecer directamente a juicio al representante lega l d.el
Instituto Ecuatoriano de Prop iedad Intelectual (i;::PI).

Finalmente , REFRESCOS SIN GAS R.E.S.C .A.S .A., se apersona al proceso para negar
los fundamentos de la demanda, afirmar ia improcedencia de la misma por la falta de
derecho del actor, ya que la empresa opositora en la etapa administrativa es distinta a
la empresa que actúa en la instancia judicial. Asimismo, que el signo solicitado es
perceptible. suficientemente distintivo , susceptible de representación gráfica , y que no
incurre en las prohibiciones de irreqistrabilidad que establece la norma, ya que entre los
signos en controversia existen suficientes diferencias, y que su coexistencia no
ocasionaría confusión en el público consumidor , ni en los medios comerciales.

CONSIDERANDO:
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Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que
conforman el Ordenamiento Juridico de la Comunidad Andina , siempre que la solic itud
provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez
Comunitario, en tanto resulten pert inentes para la resolución del proceso interno:

Que , la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las
prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina :

1 Que , procede la interpretación de los artículos 134 y 135 literal f) de la Decisión 486 de
la Com isión de la Comunidad And ina ; y de conf ormidad a lo establecido por e! artíc ulo
34 del Tratado de Creación del Tribunal , se interpretará de ofic io, los artículos 135 litera l
e) y 136 literal c) de l mismo cuerpo legal, por corresponder al caso sub materia.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudícial se transcribe a
continuación:

"DECISIÓN 486

(. ..)

Artículo 134

A efec tos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para
distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas
los signos susceptibles ele representación gráfica. La naturaleza del producto o
servicio al cual se ha de aplicar una marc a en ningún caso será obstáculo para su
regis tro.

Podrán constituir marcas. entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras:

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos.
etiquetas. emblemas y escudos:

c) los sonidos y los olores,'

d) las letras y los números;

e) un color delimitado por una forma , o una combinación de colores;

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados
anteriores.

Artículo 135

No podrán registrarse como marcas los signos que:

(. ..)
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e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el
comercio para describir la calidad. la cantidad, e/ destino , el valor, /a
procedencia geográfica, la época de producción u otros elatos, características
o informaciones de los productos o de /os servicios para los cuales ha de
usarse dicho signo o indicación, incluie/as las expresiones laudatorias
referidas a esos productos o servicios:

f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre
genérico o técn ico eJe l producto o servicio ele que se trate ;

(. . .)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio
afectara indeb ielamente un derecho de tercero, en particular cua ndo :

(. ..)

c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o reg istrado,
siempre que dadas las circunstancias. su uso pudiera originar un riesgo de.
confusión o de asociación ".

(. . .)

En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas
que van a ser interpretadas este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo
referente a los siguientes temas :

1. DEFINICiÓN DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO PUEDA
SER REGISTRADO COMO MARCA

La Normativa Comunitaria And ina protege el interés del titular marcario, otorgándole un
derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de
los consumidores evitando qL;e sean engañados o que incu rran en confusión sobre el
origen empresarial , la calidad . condiciones, etc . de los productos o servicios .

La marca se define como el signo o medio sensible que permite identificar o distingu ir
los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Marco Matías Alemán
expresa que las marcas son :

"(. ..) signos utilizados por /os empresarios el ! /a identificación de sus productos o
servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individua/ización de los
restan tes empresarios que se dediquen a ectividedes afines . "1

Al estud iar el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina
es importante notar que de inicio se ofrece una definición general acerca de la marca y
en tal sentido expresa que es "(...) cualquier signo que sea apto para distinguir
productos o servicios en el mercado". Más adelante en siete literales , hace una
enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcaría;

1 ALEMAN Marco Matías. " NORr.~';T I VI DAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y
SERVIC IOS' Editado por Top Manacernent lnternat ional. Colombia. Pág 73
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la norma manifiesta que pueden constituir marcas, entre otros : palabras o combinación
de palabras; imágenes , figuras . símbolos, gráficos, logotipos , monogramas, retratos,
etiquetas , emblemas y escudos : sonidos y olores ; letras y números: un color que se
encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores ; la forma de
productos. envases o envolturas : o cualquier combinación de los signos o medios
indicados anteriormente .

SegLm el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión los
requisitos para el registro de marcas son: la distintividad y la susceptibilidad de
representación gráfica.

A pesar de que no se menciona de manera expresa el requisito de la perceptibilidad , es
importante destacar, que es un elemento que forma parte de la esencia de la marca .
Jos é Manuel Otero Lastres ilustra este punto de la manera siguiente :

"(...) la 'percep tibilidad' , ente :/icla como la posibilidad de que sea recibida por los
sentidos la imagen, impresión. o sensación externa en que consiste el signo o
medio. es un requisito que ha de concurrir en todo signo o medio registrable corno
marca. Lo que pasa es que se trata de un requisito implícito en el propio concepto
de marca como bien inmate rial y en el requisito ele la aptitud clistintiva. En efecto,
el bien inmaterial en que consiste la marca presupone la e istencia de un soporte.
material en el que ha de plasmarse la entidad inmaterial en que consiste el signo .
Pues bien, tal soporte material , por su propia naturaleza, es perceptible por los
sentidos. Y lo mismo cabe decir si nos situamos en la óptica del requisito de la
aptitud distintiva, ya que es intelectualmente imposible concebir un signo o medio
que tenga aptitud diferenciadora que no sea perceptible. ,,2

Por lo tanto , de conformidad con lo anterior, tres son los requisitos de las marcas :
distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica .

La distintividad.

La distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca que debe tener el
signo para distinguir unos productos o servicios de otros . Es el requisito principal que
debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos
productos o serv icios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo
de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea
adquirir , pues el signo marcaría le da a la mercadería su individualidad y posibilita que
un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por
sus competidores .

En este sentido se precisa que el carácter distintivo'

"(. . .) viene impuesto por la propia naturaleza y tuncior. esencial de la marca. Así, si
la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y
servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta
misión, nunca podría constituirse en marca, ya que no es apto para cumplir la
función esencial que el ordenamiento jurícJico prevé para las marcas. ,J

~..,OTERO LASTRES, José Manuel. "REGIL~=N DE MARCAS EN LA DECISION 486 DEL ACUERDO DE
, CARTAGENA" . Revista Jurídica del Perú. Añc LI N° 2. Junio de 2001 Pág 132.

BARRERO CHECA, José Luis y otros . 'COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS"
Thomson Civitas . Pág. 136. Madrid , España 2003.
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La marca sirve como medio de dife renciación de los productos o serv icios para los que
se ha registrado , haciendo viable que el consumidor los diferencie e individualice esto
le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servi cios que
desea adquirir, y tal elecci ón depende de cier as características que se encuen ran en
productos o servicios identificados con de erminadas marcas: lo que motiva a que el
consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados
con ella.

La susceptibilidad de representación gráfica.

Este requisito exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser
descrito mediante palabras, gráficos. siqnos.. colores figuras etc., de tal manera que sus
componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característi ca es
importante a efectos de la publicación de las solicitud es de registro en los medios oficiales
e Gace as de Propiedad Industrial.
En conc h sión, para acced er al registro rnarcario . el signo solicitado debe cump lir con
los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, exigidos por el
artículo 134 de la Decisión 486 , así como con el requisito de perceptibilidad implíci to en
la noción de marca .

Es importante recalcar que la parte fina l del artículo 134 de la Decisión 486 , expresa
que en ningún caso será obs ácula para la obte nción del registro, la natura leza del
producto o servicio , para el cua l se utilizará la marca. José Manuel Otero Lastres
expresa que "La registrabilidad o no habrá que refe rirla exclusivamente al signo o rnedio
de que se trate nunca al producto o servicio para el que se solicite el registro del

. ,, 4siqno.

Corresponde al Juez Consultante analizar. si el signo cuyo registro se pretende , cumple
con los requisitos del referido artículo 134, y determinar luego, si el signo encaja o no
dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa
comunitaria aplicable al caso .

11. IRREGISTRABILlDAD DE SIGNOS GENÉRICOS Y DESCRIPTIVOS.

La distintividad, es un requis ito fundamental para el registro marcario y la falta de tal
calidad puede darse por razones inherentes a su estructura , es decir, cuando se trata
de circunstancias referentes al signo en si mismo o que se desprenden de la relación
existente entre éste y los productos o serv icios que aspira designar, tal como sucede en
el caso de los signos genéricos y descriptivos .

Desde el punto de vista marcario, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo
en alguna forma para designar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por
sí solo pueda servir para identificarlo.

Por otro lado , los términos descriptivos son los que informan de' manera directa y
exclusiva a los consumidores sobre las carac erísticas, calidad, cantidad , funciones ,
ingred ientes . tamaño , valor , destino, etc. y otras propiedades de los productos o
servicios , que se quiere distinguir con la marca.

La doctrina ha definido a la denominación genérica de la manera siguiente:

, OTERO LASTRES, José Manuel. ce. Cil. Pág. 134



"Se trata , como su nombre Jo r : ca, de designaciones que definen no
directamente el objeto en causa . sin : :1 categoria. la especie o el género. a los
que pertenece ese objeto '. (OT Ai ':: '1 0 1 Jorge. Derecho de Marcas. Cuarta
Edición Actualizada. Abeledo Per rot . :: _snos A ires 2002 . Pág . 71) .

"(...) la que originariamente desip '7a e ::n posterioridad /lega a designar el género
ele los productos o servicios al q UE ::: ertenec e. como una ele sus especies. el
producto o servicio que se pre ende :: 'erencier a través de la denominación (...)
una denominecion es gen érica oree-s=/l ente porque es usual: La denominecion
que se utuize usualmente para :::- 5ignar un producto o servicio, es la
denominación que designa ese pro d i: . ' : o se /v icio (...) si se permitiese el registro
ele signos genéricos se otorgaría a ':olar un monopolio sobre ese género de
productos ". (Comentarios a los Reg lé- entes sob re la marca comun itaria. Art ículo
de Carlos LEMA Ledesma. Unlve -si oa: :e A licante 1996. Pág . 69 Y 70).

La genericidad así como la descnptividad C~ .Jn signo de ... en ser apreciadas en relación
directa con los produc os o serv icios de que ~~ tra te . por cuanto una palabra no tiene el
carácter de genérica o descriptiva por el se : hecho de serlo en sentido gramat ical; en
lo que a marcas se refiere, la expresión ge-='ica puede identificarse cuando al formula r
la pregunta ¿qué es ? en relación con el : ' : ducto o servicio designado. se respo nde
empleando la denorn inación genérica. De ; .a l modo, se identifica a la denominación
descriptiva cuando se pregunta ¿cómo es? . en re lac ión con el producto o servicio de
que se trate , se cantes a hac iendo uso j sarnente de la denominación considerada
descript iva.

Los signos descriptivos son aquellos q e s -.en o pue den serv ir en el mercado, para
designar exclusivamente las propiedades e : aracter lsticas de los productos o serv icios
y. en particular las referidas a la calidad la :.:: ,tidad. el destino, el valor, la procedencia
geográfica , época de producción del produc: o de la prestación del servicio u otras de
sus características .

Es indudable que una expresió r que es ;~nérica o descriptiva respec o de unos
productos o serv icios. puede utilizarse en ur sentido distinto al de su sign ificado inicial o
prop io, de modo que el resu ltado será - .vedoso cuando se usa para distingu ir
determinados productos o serv icios, que ro: :angan relación directa con la expresión
que se util iza.

La marca denominat iva , f ormada por uno o ¡ :: :: vocablos genéricos y descriptivos . tiene
la pos ibil idad de ser reg istrada siempre que ' : 'Ile un conjunto marcaría su icientemen e
distintivo; de igual forma podría ser re g ~~ : ' = ::I e el signo que se usa para des igna r
productos o serv icios distintos de aqué llos : ara los cuales constituye denom inación
genérica o descriptiva. En la marca mixta . s= ao lica r é el mismo criterio , siempre que el
elemento denominat ivo del signo sea e que = otorgue la aptitud distintiva a éste, y el
elemen to figurativo carezca de relevanc ia .

111. AMBITO DE PROTECCION DEL LEMA COMERCIAL.

El articulo 175 de la Decisión 486 de la Con- són de la Comunidad Andina dispone que
los Países Miembros podrán registrar lerr as comerciales de conformidad con las
legislaciones nacionales; define, además. el ena comercial como "(...) la palabra, frase
o leyenda utilizada como complemento de une 77arca",
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En relación con el concepto y las funciones del lema comercial, en anterior
jurisprudencia el Tribunal ha manifestado lo siguiente :

'i(. . .) el lema comercial es "la palabra. frase o leyenda utilizada como complemento
ele una marca ". Se trata por tanto de un sígno que se eñede a la marca oara
completar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del produc o
o servicio que constituya su objeto. Este Tribunal se ha referido al lema comercial
como "un signo distin tivo que procura la protección del consumidor. de modo de
evitar que éste pueda ser inducido a error o contusicñ. Se trata ele un
complemento de la marca que se halla destinado a reforza r la distintivicfad de ésta ,
por lo que. cuando se pre tenda el regis tro de un lema comercial. deberá
especificarse siempre la rnarca con la cual se usará". (Sentenc ia dicrada en el
expediente N° 33-IP-2003. de 13 ele mayo de 2003 . publicada en la G o.A. C. N°
949, del 18 de julio del mismo a170. caso "ONE STEPP UP mixta ") .

Por su parte , la doctrina enseña que "los lemas (slogans) son extensiones.
prolongaciones de marcas destinadas a reforzar y realzar su publicidad Son
esencialmente utili zados para la venta de los bienes de consumo masivo. La función del
lema es la de coadyuvar a la creación de un 'clima ' o 'atmósfera ' de valorización (...)".
(BENTATA. Víctor: "Reconstrucción del Derecho Marcaría ", Ed itorial juricice
Venezolana, 1994, p. 230)".

La función complementaria del lema encuentra confirmación en las exigencias según las
cuales la solicitud de su registro deberá especificar el signo solicitado o registrado como
marca y con el cual se usa rá (artículo 176), y su transferencia deberá llevarse a cabo
conjuntamente con el signo al cual se encuentra asociado y de cuya vigencia depende
(artículo 178) , así como en la prohibición de su registro , caso que aluda a marcas o
productos idénticos o similares , o que los pueda perjudicar (artículo 177). Esta
prohibición revela además que , para ser registrable , el lem a debe ser distintivo.

La función complementaria en referencia se observa por último en su disciplina
normativa (Sección VIII) , toda vez que la misma forma parte de la correspondiente
a las marcas (Capítulo V). La citada disciplina prescribe que los Países Miembros
se encuentran facultados para registrar como marca los ternes comerciales
(artículo 118) y que, a los efectos de su registro, les serán aplicables las
disposiciones pertinentes e/el Capítulo sobre Marcas (artículo 122)". (Proceso 109­
IP-2004. Interpretación Prejudicial del 22 de septiembre de 2004).

El artículo 136 , literal e) de la Decisión 486 dispone que la existencia de un lema
comercial puede presentarse como una causal de irregistrabilidad marcaria . siempre y
cuando se presenten dos circunstancias:

• Que el signo que se pretende registrar como marca sea idéntico o se asemeje
a un lema comercial registrado.

• y que dadas las circunstancias pudiera inducirse al público consumidor a
error, o a riesgo de confusión .

De conformidad con lo anterior, para que un lema comercial registrado impida el registro
de un signo como marca , además de que exista identidad o similitud entre los signos ,
se hace necesario que de acuerdo con los productos amparados, su forma de
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comercialización , la clase a la que pertenecen , etc ., se genere riesgo de confusión en el
púbiico consumidor.

111. COMPARACION ENTRE UNA MARCA MIXTA Y UN LEMA COMERCIAL.

Las reglas propuestas en la comparación de signos rnarcarios son aplicables al comparar
un lema comercial con una marca. En consecuencia , al realizar la comparación entre
éstos se tendrán en cuenta los criterios que. elaborados por la doctrina", han sido
acogidos por la jurisprudencia de es e Organismo. y que son del siguiente tenor:

"1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despenada por las marcas.
2. Las marcas cleben ser e aminaclas en forma sucesiva y no simultánea.
3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan

entre las marcas.
4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador

presunto, tomanclo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios
iden iticedos por los signos en disputa. ,.

La marca rnix a se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico ; el prime ro se
compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable dotado o no de un
significado conceptual y el segundo contiene .razas definidos o dibujos que son
percibidos a través de la vista . Los 'dibujos pueden adoptar gran cantidad de varian es y
llamarse de diferentes formas . emblemas", loqotlpos", íconos , etc .

Al tratar el tema de la marca mixta la doctrina y la jurisprudencia han manifestado que
por lo general el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el preponderante ,
ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien por lo
general solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación con enida
en el conjunto marcario. Sin embargo, cada caso tiene sus particularidades debido a las
características propias del conjunto marcario , por ello puede ocurrir que el elemento
predominan te sea el elemento gráfico, que por su tamaño , color , diseño y otras
características puede causar mayor impacto en el consumidor.

La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha hecho las
siguientes consideraciones en el tema:

"La marca mixta es una unidad. en la cual se ha solicitado el registro del elemento
nominativo como el gráfico . como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca
mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado". (Proceso
55-IP-2.')(]2. publicado en Gaceta Oficial del Acuerclo de Cartagena N° 821 elel 1 de
agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000) . Igualmente el Tribunal ha
reiteredo: "U,. doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento
denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante,
teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por
definición son pronunciables. lo que no obsta para que en algunos casos se le

s. . BREUER MORENO, Pedro . "TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO". Buenos Aires. Editorial
Robis. pp 351 Y ss

Q "El emblema es (lnél vanante . una espec ie de dibujo . El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto.
y desde luego puede ser registrado como marca " OTAMENDI. Jorge. "DERECHO DE MARCAS ", Editorial Lexis

" Nexls, Abeledo - Perrot, pélg 33. Buenos Aires Argentina. 2002.
¡ . Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se en íende lo siguiente: "El logo tipo es un gráfico que

le sirve a una entidad o un gnJpo de personas para representarse. Los logotipos suelen encerrar inaioos y
simo otos acerca de quienes representen". Wikipedía, la enciclop edia libre. htt:J.l/es ,·..iki.'lF,"fia .orgA·"ikiJ'...oooll .'i'")
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reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamañ o, color y
colocación, que en un momento dado pueden ser definit ivos. El etemerto gráfico
suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos,
que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto." (Proceso 26-IP-98,
publicado en Gaceta Oficial elel Acuerdo c'e Cartagena N° 410, de 24 de 'ebrero de
1999, marca: C.A.S.A. mixta)". 8

Al comparar una marca mixta y un lema comercial se debe distinguir e: elemento
característico o determinante de la primera, que por lo general es la parte der-:rninativa ,
aunque en muchas ocasiones el eiemento gráfico es el predom inante .

Pero si resultare que el elemento característico de la marca mixta es el gráficc el riesgo
de confusión se podría dar en el ámbito conceptual. .

Al ser el lema comercial también un signo denominativo , los criterios adopto: : 'JS por el
Tribunal en relación con la comparación de marcas mixtas son perfectamente aolicables
al caso particular.

Fernández Novoa ofrece al respecto los siguientes criterios, elaborados en .orno a la
comparación de marcas denominativas:

a(...) ha ele ser realizada una visión de conjunto o sintética, operenc: con la
totalidad de los elementos integrantes. sin descomponer su unidad 'cn étice y
gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio
comparativo la totalidad de las sílabas y letras que form an los vocablcs de las
marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de
especial eficacia caracterizan te, atribuyendo menos valor a los que otrezcen
atenuada función diferenciadora.

(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando :8 sílaba
tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy cittcit de
distinguir.

(...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la sen ejenze
de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales esume une im: »nencie
decisiva para tiier la sonoridad de una denominación.

(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la
dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la cnension
que con mayor fuerza y protunaiaea penetra en la mente del cons: --r¡idor y
determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va 8 suscitar
en los consumidores " 9

De conformidad con lo anterior, la Oficina de Registro Marcarlo o el Juez Nacional
competente, en su caso, deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir
entre el signo solicitado y el lema comercial registrado, aplicando los criterios
desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal.

6 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 17.de noviembre del 2004. P~oceso W
129·IP-2004 . Marca: "GALLO". Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N" 1158 de 17 :¿ enero de
2005.

.. FERNANDEZ Novoa Carlos "FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS". Editorial Montecorvc :; '" 1984
Págs. 199 y SS.
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Consecuentemente , EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

CONCLUYE :

1. Un signo puede registrarse como marca s: reúne los requisitos de distin ividad y
susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en
ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136
de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunid ad Andina. La distin i idad del
signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sent idos .

2. Son irregistrables por carecer de distintividad los signo s genéricos, entendiéndose
por tales a los términos que exclusivamente designen a los productos o servicios
que se pretende distingu ir.

3. No son registrables las denom inaciones descriptivas. es decir, aque llas que
comunican al consu midor de manera directa y exclusiva las características
esenciales de los prod uctos y/o servicios que se pretenden distinguir con el signo
solic itado , como se mencionó, desde el punto de vista marcario, un término es
genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para designar el producto
o servicio que desea proteger, o cuando por sí solo pueda servir para ident ificarlo .

4. No son registrables como marcas los signos que sean idénticos o se asemejen a
un lema comerc ial registrado , siempre y cuando, de acuerdo con los productos
amparados, su forma de comercialización , la clase a la que pertenecen , etc., se
genere riesgo de confusión en el público consumidor.

5. La autoridad nacional habrá de determinar si existe o no. riesgo de confusión o
asociación , teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta interpretación
para el cotejo de los signos en conflicto, y de acuerdo a la naturaleza de los
mismos.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional
Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación
dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenam iento jurídico comunitario .
Deberá así mismo, dar cumpl imiento a las prescripciones contenidas en el párrafo
tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente
interpretación , la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad
Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oíici8i del Acuerdo de Cartagena .

alga Inés Navarrete Barrero
PRESIDENTA

Walter Kaune A:teaga
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Oswaldo Salgado Espinoza
MAGISTRADO
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Isabel Palacios Leguizamón
SECRETARIA

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- Le sentencie que antecede es
fiel copia elel original que reposa en el expediente ele esta Secres rie. CERTlFICo.-

Isabel Pa lacios L.
SE CRETARIA
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RE?UaLlCA DEL ECUADOR

TílIBUN¡;L DE LO CotHEl'iCIOSO· ADI'r11NISTRATr/O

orsrairo DE Q\JlTO

BI>!:C:"Ü!"''''''''¡:'

Oficio No.

Quito, a

- TDCA-1S-9314-NR

2 3 ASO. d

o0'0 OOOO1

Señor
PRESIDENTE DEL TRIBlINAL DE JUSTICLA.
DE LA COMUNIQAD ANDINA
En su despacho

Señor Presidente: :

La Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, en
aplicación de lo dispuesto en los artículos 123 J 124 de la Decisión No.Sao dei Consejo
Andino de Ministros de Relaciones Exteriores acude ame usted con la siguiente solicitud de
interpretación prejudicial, de conformidad con lo que dispone el artículo 33 de la
Codificación del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en
concordancia con el art ículo 61 de la Decisión 184, en los siguientes términos:

1.- ORGANO JUDICIAL SOLICITANTE.-

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, Primerá Sala, órgano
judicial de única instancia, conforme lo dispone el artíiculo 10 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa.

2.- NüRMt\S PARA I';TERPRETARSE

Este Tribunal solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión
486 de la Comunidad Andina. .

3.- IDENTIFICACIÓN DE LA CAUSA E INFORME SUCINTO DE LOS HECHOS Y
D0C"LTlViENTOS RELEVA..~"'ITES .-

CATJSA . La causa está identificada con el número 9314-NRG y consiste en lo siguiente:

EL ACTOR: Dr. Sebastián Pérez Artera, en su calidad de Gerente y Representante Legal
ae P érez, Bustamante & Pérez Abogados Cía. Ltda., la cual a su vez es mandataria de c.H.
BOEHRINGER soax.

DEMA1\ffiADOS : Director Nacional de Propiedad Industrial, Presidente del Instituto
Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Procurador General del Estado y tercero beneficiario
Miguel Eduardo Garcia Costa.



RE?UaLlc .... DEL tóCUADOR

T~IBUNAL DE LO CQNTEíiCIOSO - ADMIHISTRATiYO

DISTRrrO DE QUITO

8'1tC:'fI!!"rAR1J<

CLASE DE JUlClO: Recurso subjetivo o de plena~urisd icción.

ACTO I1vfPUGl ADa y PRETENSIÓN: Del Actor : El acto r unpugna el acto
administr ativo contenido en la "Resolu ción 979913 dietada p r el Director acional de
Prop iedad Industrial el _ de abril de 2002 y notificada el 12 de los mismos mes y año y
solicita al Tribunal que mediante sentencia declare la ilegalidad del acto administrativo
contenido en dicha Resolución.

PRINCIPALES ARGU1VfEt..70SDE LAS PARTES :

Del Demandanie.- El actor fundamenta su acción subjetiva en los siguientes argumentos:
Que la Resolución emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial el 2 de abril de
2002 y notificada el 12 de los mismos mes y año es ilegal por cuanto rechaza las
oposiciones presentadas por C.H. Boehringer Sohn y concede el registro de la marca
<. ifatin" de propiedad del señor Miguel Eduardo García Costa Que lo expresado por el
señor Director Nacional de Propiedad Industrial en la Resolución que se impugna
contraviene a expresas normas legales y toda lógica jurídica ya que la marca registrada

1 iflamin" Y la marca ' ifatin" son evidentemente similares y protegen productos de la
misma naturaleza y clase y por lo tanto dicha solicitud de marca debió haber sido
rechazada, aún en ausencia de observaciones de una tercera parte interesada. Que la marca
, . ifatin" es similar y confundíble con "Niflamin" tanto en el plano de la percepción visual
y gráfica cuanto en el ámbito de lo fonético-auditivo

CONfESTACIÓN A LA DEMANDA: -Calificada la demanda, fueron citados los
accionados para que contesten la misma dentro del término concedido.

PRESIDENTE DEL INSTITIJTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL:
Contesta la demanda oponiendo las siguientes excepciones. a) Negando los fundamentos
de hecho y de derecho contenidos en la demanda; b) Ratifica la Resolución 9799 13 por
guardar armonia y concordancia con las normas comunitarias y la legislaci ón nacional
vigente.

DIRECTORNACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL: ~o contesta la demanda pese
a estar legalmente citado.

PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO: Comparece señalando casillero judicial a
efectos de supervisar las actuaciones judiciales.

TERCERO BENEFICIARIO: Contesta la demanda oponiendo las siguientes excepciones :
a) _ egando los fundamentos de hecho y de derecho del actor, b) Negando que la
Resolución 979913 emitida por el Director acional de Propiedad Industrial viole lo
establecido en el Art . 136 litera! a) de la Deci sión 486 de la Comunidad Andina y el
correspondiente Art . 196 literal a) de la Ley de Propiedad Intelectual; . c) Negando que la
denominación Iifarin" ses similar a la marca de la actora en el campovisual, fonético e
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ideológico; d) Negando que la denominación "Nifatin" origine riesgo de confusión con la
~ marca de la actora; e) Afirmando que el vocablo '"'NIFA" es de su propiedad.

3.- INTERPRETACIÓN REQUERIDA.- Conforme queda señalado se requiere la
interpretación prejudicial del articulo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad
Andina. -

4.- NOTIfICACIONES.- El órgano judicial solicitante recibirá notificaciones en sus
oficinas situadas-en la' Calle 9 de 'Octubre No.12Ü3 y Santa Maria de esta ciudad de Quit ó.

5.- Se remiten adjuntas copias de los siguientes documentos :

a) Copia de la Resolución administrativa impugnada
b) Copia de la demanda
e) Copia del auto de calificación
d) Copias de las contestaciones a la demanda.
e) Copia del auto en que se dispuso la interpretación prejudiciaI

Del señor Presidente atentamente,

TRIBUNAL DE ruSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA .- Quito, el 29 de agosto de 2005
a las diez horas con cuarenta y cinco minutos recibí la presente solicitud de interpretación
prejudicial en tres fojas útiles.
No recibo los anexos que.seindican en el escrito principal.
CER1IFICO

I
I
1

I I

'1ft ~W LD
MO~~AROSEL

SECfET
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INSTITUTO ECUA TORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL -1E?~~;"~i-~
Dirección Nacional de Propiedad Industrial //.:.;1},-' "'0 \ ,. . f¡~ (J ":" \

( "< , ~ \
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, V" , .<,"-',h

. Trám ite No. .111664/2001 - JF- de opos ición del reg istro de la mar~D~r .
producto denominada "NIFATIN"

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- Dirección
Nac ional de Propiedad Indus trial. - Qu ito, a 2 de abril del 2002: las once
horas.-

ANTECEDENTES .: ';

El 28 de febrero de 2001, M!3UEL EDUARDO GARCíA COSTA solicita el
reg istro de la denominación " NIFATIN" de naciona lidad Ecuatoriana, destinada
a proteger productos farrnacéu t.cos comprendidos en la clase internacional No.
05. ' .

. .
Con fecha 27 de abril de 200 1, C.H. BOEHRINGER SOHN, presenta primera
opos ición al registro de la marca indicada anteriormente, .fundamenta su
demanda en que tiene solicitada en Ecuado-r la marca "NIFLAMIN", bajo el No.
104.428 , para distinguir "pr epa raciones sani tar ias , veterinarias y fa rmacéuticas"
clase Internacional No . 5.

Que en la opos ición C.H. BOcHRINGER SOHN, manifiesta que la marca
solicitada es similar y confundible con la marca de su propiedad y que
defin itlvarnente puede causar confusión en los medios comerciales y en el
público consumidor.

Con f.:;cha 3 de mayo de 2J01, ACROMAX LABORATORIO QUíM ICO
FARMACÉUTICO SOCIEDAC ANONIM,I\ presenta segunda oposición al
registro de .la .marca indicada anteriormente . fundamenta su demanda en que
tiene reqistrada ven :Ecuador 12 marca "NIFEDIN", bajo el No. 400-89, para
distingu ir productos de la clase .nternacional No. 5.

Que enla opos ición ACROMf.)< LABORATORIO QUíMICO FARMACÉUTICO
SOCIEDAD ANONIMA, man ifiesta la denominación solici tada para registro , es
irreqistrable pues no reúne les requisitos previstos en la Ley para ser
calificada como marca ya cue no es una denominación suficientemente
di~tintiva ni susceptible de representación gráfic~.

Para resolver se considera

PRIME !-{O.- Que de conforrnicac con lo dispuesto por el Art. 150 de la Decisión
486 de la Cor ..>ión de la Comcnidad Andina, en concordancia con el Art. 210 Y
359, de la Ley de propiedad intelectual la Dirección Nacional de Propiedad
Industrial debe resolver sobre la concesión o denegación de un reg¡Sff
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SEÑOR PRESIDENTE DEL H. tRIBUNAL DISTRITAL DE LO C TÉ~t1c5~(j'~¡¡: 9 · 'J
ADMINISTRATIVO N° 1: ¿ . ~~ . ' s J

. . ~~v '<"/
Sebastián Pérez Arteta, A ogado, Casado, domiciliado en Quito, en mi "~é1ad ilrle :\,,'/':>.(/'

Gerente y Representante Legal de Pérez Bustamante y Pérez, Abogados~Cía.

l.tda., mandataria C.H. BOEHRINGER SOHN, sociedad. organizada y existente . /
bajo las leyes de Alemania , dom ici liada y con oficinas en 0-55216 Ingelheim am 1/
Rhein, Alemania, interpongo REC URSO DE PLE A JURISDICCIO O .
SUBJETIVO, en contra del acto admin istrativo contenido en la Resolución N°
979913 dictada por el Director Naciona l de Propiedad Industrial el 2 de abril de
2002 y notificada el 12 de los mismos mes y año, por la cual se deniega la /
oposición presentada por mi representada en contra de la solicitud de registro de ;/
la marca "NIFATIN" y, consecuentemente . se concede el registro de dicha marca a
favor del señorMiguel García Costa.

Este recursolo presento sobre la base de lo establecido en el Art. 357 de la Ley
de Propiedad Intelectual publicada en el Registro Oficial N° 320 de 19 de Mayo de
1998.

1. FUNDAMENTOS DE HECHO

1. El señor Miguel Eduardo García Costa solicitó el 28 de febrero de 2001 el
registro de la marca "NIFATIN" para distinguir "preparaciones farmacéuticas"
comprendidas en la Clase Internacional W 5, en contra de cuya solicitud mi
representada presentó oposición .por ser similar a la marca de su propiedad
denominada "NIFLAMIN", inscrita el 14 de noviembre de 2000 bajo el W 11402-01
para proteger "preparaciones sanitarias, veterinarias y farmacéuticas" incluidas en
la Clase Internacional N o 5.

2. Mediante Resolución W 979913, el Director Nacional de Propiedad Industrial
rechazó la oposición presentada por C.H. BOEHRINGER SOHN, argumentando lo
siguiente:

Que -realizado el correspondiente cotejo marcarlo ...del modo
' re(6mehdado por la doctrina atendiendo a Iasrsernejarizas y no a las
diferencias, y desde la óptica del consumidor medio se concluye que la
marca solicitada "NIFATIN" desde el punto de vista gráfico-visual,
fonético-auditivo, es suficientemente distintivo de [la marca
denominada] "NIFLAMIN"...ya que el examen comparativo ha de
realizarse atendiendo a una- simple y rápida visión de conjunto de los
signos.enfrentados, desde la totalidad de los elementos de cada marca
en conflicto.

Que en el análisis marcarte, no debe utilizarse un criterio rhatemático a
fin de contar el número de letras o sílabas que sean iguales o
diferentes si no la impresión general que la marca suscita en la mente
de lo? consumidores, de tal suerte que la mayoría de los compradores
podrán distinguir si se trata de la misma denominación o de dos
distintas, por lo que la marca solicitada no causaría confusión para el
público consumidor ni para los medios comerciales.

PB:~P
DEPARTAMENTO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Av. Rep úbl icade El Sal vador .# 1082 YNacio nes '_"rudas , P .O. Dox : 7.0 1-3 18R, Quito, Ec uad or
Telf: (593 2) 254323 - Fax (5Sl 3 2) 25 \ 6 \6 - E-m:Jil property@perezbustamanreypom;ecom
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Entre los criterios auxiliares o complementarios se mencio k.... el "" )
comparar las marcas en el plano fonético, recurriendo a la 'identida :-~ ~,¡
la sílaba tónica entre las marcas comparadas, a la coincidencia de 2f.~ :e..-<...;.;'/
raíz o primera sílaba o sílabas o diferencia en las tenninaciones a la f..._ct:y~
ordenación de las vocales, todo esto partiendo deleOncepto de que las _ .
marcas denominativas están configuradas por un' conjunto de letras
que al ser pronunciadas emiten sonidos que son percibidos por el
consumidor de diferente modo, de acuerdo a su estructura gráfica y
fonética .

En primer lugar se menciona el criterio de que si las denominaciones
de comparación tienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden
puede presumirse que los signos son semejantes, pues ese orden de
distribución de. las vocales en una denominación, produce desde el
punto de vista fonético, la impresión general de que dicha
denominación impacta en el consumidor.

La transcripción del criterio que antecede, corrobora nuestra apreciación inicial y
evidencia qUE la opinión del. Director de Propiedad Industrial carece de
fundamento legal y va en contra de la jurisprudencia del Tribunal Andino de
Justicia.

3. El tratadista Jorge Otamendi manifiesta lo siguiente:

El objetivo primero de la Ley de Marcas es evitar la coexistencia
de marcas confundibles. Por ello en el cotejo debe estarse más
a las semejanzas que a las diferencias. (Jorge Otamendi,
Derecho de Marcas, p. 196).

De igual manera el Tribunal Andino Justicia entre las reglas que menciona para
comprobar la existencia de riesgo de confusión entre dos denominaciones
menciona la siguiente:

Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que
existen entre las marcas. (Proceso 09-IP-94 )

Criterios que, en efecto, son evoca dos en la Resolución que se impugna, empero
que no son acogidos, algo así como el aforismo colonial que decía que "la ley se
acata pero no se cu mple". En efecto, el Director Nacional de Propiedad Industrial
no ha encontrado similitudes en tre "NIFATIN" y "NIFLAMIN" cuando estos vocablos
tienen mucho más semejanzas que diferencias. La composición gramatical, la
estructura grafológica, la entonación de los vocablos, la impresión de conjunto,
todos los elementos en suma, evocan similitudes -enonnes similitudes--antes que
diferencias entre los signos confrontados. ~

Uf. PETICION

En atencíón a los fundamentos de hecho y de derecho expuestos y visto que la
marca "NIFAT1N" es similar y confundible con la marca "NIFLAMIN", registrada j
por e .H. BOEHRINGER SOHN , IMPUGNO la Resolución N° 979913 dictada por el .1

P&\p
DEPARTAMENTO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Av. Rep úbl ica ::0: E l Salv ador # I082 YNaciones Unidas , P,O, Dox 17.0] -3] 8S, Quito, Ecuador
Tel f: (593 2 ' 254n 3 - Fax (593 2) 25\ 616 . E-m:.J il property@perezbustamunte~1)(mce , com
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PEREZ BU5TAMANTE&rONCE
ABOGADOS

VIII. AUTORlZACION

Se autoriza a los señores doctores Federico Chiriboga y/o
Gangotena para que, conjunta o ' separadamente, presenten
consideren necesarios en este juicio.

Muy atentamente,

FrancisCo Pérez
, r:

los eSGri~s que
-}

4 ;.. ,...." 1

I
i

~ .e ¡

Sebastián Pérez Arteta
Geren e General

FPG:NYO
N275

~Q
~(e-.. ,:_~~<"'~ -4 I 'C=~- C.
Francisco Pérez Gango~na ..
Matrícula N° 3888

Presentado en QUito, el dia de hoy jueves dos de maydo del dos mil dos,

a las dieciseis horas con veinte y seis minutos, con nueve anexos y _

once copias de la demarAa iguales a su original.- Lo certifico.

~'''-" ."", ...,.. --,. "-IVO
ln\~U :~:.L n~ l:i ~ : ·¡TF. :·: ~", : ~ ~v l.:...' . · ~.:¡ ~.; I ~.-'\ 1 ...

t;.~.,.~,,~. t:' •• : .. ,: ', :-. •-';0"- " : .1 ·:~1 ~'.1 t"~ 'n ::~ (. :;r;'"~3:..

~.~;::;·o-;:; '; : ' :: ;:..~ :. ./L~ .. C ·::E;~I.. ::: :~J , 6 MAr 2002
~'

. n cra f6Jl~ Gen~ra1

PB&P
DEPARTAMENTO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Av, República de El Salvador #1082 YNaciones Unidas, P.O. Box 17.01-3188, Quito, Ecuador
Telf (5932) 254323 .. Fax (593 2) 251616 - E-mail: property@perezbusUlmanteyponce.coffi



SEÑORES MINISTROS DEL TRIBUNAL DE LO CONTE:\CIOSO
ADMINISTRA. TIVO.- DISTRITO DE QUITO.- PRIMER.;. SALA.-

INSTITUTO ECUATORIAI"O DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL .-'
1

lo~) ! o

Ab. NELSON VELASCO IZQUIERDO, Presidente del Instituto Ecuatoriano de la
Propiedad Intelectual (IEPI),confonne 10 j ustifico con el documento que ' acompaño,
comparezco en el juicio No 9314 i\R, propuesto por C.H. BOERRr:":GER SORN., en mi
contra , del Director Nac ional de Propiedad Industrial y otros , dentro ':el término en cur so,
contesto la demanda de la siguiente forma:

1.- AI\TECEDENTES LEGALES.

a.- La Ley cePropiedad Intelectual, promulgada el Registro Oficial 1'<0 320,del 19 de mayo
de 1998,crea el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI),':crno persona jurídica
de derecho público.

b.- El Art . 349 de la Ley de Propiedad Intelectua l dispone que el Pres.cente del IEPI , es su
representante legal.

c.- Con fundamento en las disposiciones legales previamente citadas, comparezco dentro del
presente juicio.

2.- CONTESTACIÓN.

a.- Niego los fundamentos de hecho y derecho contenidos en la demanda objeto de la presente
causa.

b.- Ratifico la resolución No 979913, dictada por el Director 0" acional de Propiedad
Industrial, que es materia de la impugnación, por guardar armonía y concordancia con las
normas comunitarias y la legislación nacional vigente.

c.- Impugno desde ahora, la prueba que llegare a presentar el actor en ledo cuanto tuv iere de
ilegal e improcedente.

d.- Se reproduzca todo lo que de autos me fuere favorable y los demás c.ue me franquea la
Ley.

3.- NOTIFICACIONES Y AUTORIZACIÓ;-,-.

Notificaciones recibiré en la casilla judicial No 1228 .

Autorizo al Dr. Ángel O Chávez A. actué como defen~or en esta causa.

NELSON VELASCO
PRESIDENTE

>
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SEÑORES lHIEMBROS DEL B. TRIBUNAL DE LO
ADMINISTRATIVO.- DISTRITO DE QUITO.- PRIMERA SALA:

'Miguel García Costa, en mi calidad de Gerente y Representante Legal de NUEVA
INDUSTRIA FAfu\1ACEÚTICA ASOCIADA s:A. "NIFA" S.A., una sociedad organizada

. y existente bajo las Leyes Ecuatorianas, con domicilio en la ciudad de Quito, comparezco
ante Usted dentro del término legal concedido y contesto el Recurso de plena jurisdicción o
subjetivo interpuesto por Sebastián Pérez Arteta, Gerente y Representante Legal de Pérez
Bustamante y Pérez, Abogados Cía. Ltda., mandataria de c.H. BOEHRINGER SOlIN, en
contra del acto administrativo contenido en la Resolución No. 979913 dictada por el
Director Nacional de Propiedad Industrial el 2 de abril del 2002 y notificada el 12 de los
mismos mes y año, en la que se concede el registro de la marca <NIFATIN> de propiedad
de mi representada, en las siguientes términos:

I
NEGATIVA

Niego los fundamentos de hecho y de derecho del actor.

Niego que la Resolución No. 979913 emitida por el Director Nacional de Propiedad
Industrial viole lo establecido en el Art . 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad
Andina (en adelante Dec. 486) y el correspondiente Art. 196 literal a) de la Ley de
Propiedad Intelectual (en adelante LPI)

Niego que la denominación <NIFATIN> sea similar a la marca de la actora en el campo
visual, fonético e ideológico. .

Niego que la denominación <NIFATIN> origine riesgo de confusión con la marca de la
actora.

Afirmo que el vocablo "NIFA" es de mi propiedad.

II
EXCEPCIONES

2.1. <i'I.lFATIN> es suficientemente distintivo de la marca de la actora.

La distintividad y la perceptibilidad son elementos de la esencia de la marca, circunstancia
que se advierte dela simple lectura del inciso segundo del artículo 81 de la Decisión 344 .

La distintividad es considerada característica y función primigenia que debe reunir todo
signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de
distinguir unos productos o servicios de otros , haciendo viable de esa manera la

Ed. Acuarius Of. 18 Clemente Ponce 329 - Telf: 552-228 - Telefax: 552-149
E-mail : gramatos@yahoo.com QUITO - ECUADOR
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En el campo fonético-auditivo, al momento de ser pronunciadas las mar ca t~~ manera .
conjunta no existe similitud, al tratarse de una fonética distinta, pues no ant~ Eei.., R ro ."

!mismo orden vocálico, específicamente por el pronunciamiento que tienen la letras "L y
M" ~ ", .í. <SI" . ~ .-

, J/ 0..... • .
• . "'l.. ':) E ) \.' . /

Desde el análisis conceptual, la idea de procedencia que evoca el signo cuest~o, ~./

conllevaría mas bien a sugerir que la marca del actor, se asocie o vincule con NUEVA
INDUSTRlA FAR.t\1A.CEÚTICA ASOCIADA S.A. "NIFA"· S.A. . .Entonces, podríamos
decir que quién podría aprovecharse del prestigio ganado de mi representada, es el actor.

De lo apuntado, se puede concluir que entre las marcas enfrentadas no existe posibilidad de
confusión, pues el signo de mi representada esta conformado por elementos suficientemente
distint ivos. Así, el vocablo N1fA destaca la procedencia del producto .

2.2. <NIFATIN> es una marca constituida por la razón social de mi representada,
NUEVA lNDUSTRlA FARMACEUTICA ASOCLL\DA S.A. NIFA S.A.

<NIFATIN> es una marca construida por una razón social. Es corriente que una empresa
utilice su denominación o razón social para distinguir los productos comercializados por
ella. Si se parte de la configuración de que el derecho al nombre es un derecho de la
personalidad y que todos tienen derecho a identificarse por su nombre y hacer uso de él,
parece claro, que si un empresario quiere registrar su apellido o razón social como marca
deberá aplicarse un criterio amplío.

La Doctrina avala que los nombres de personas jurídicas suelan emplearse para identificar
toda la gama de productos que fabrica una compañía, caso que ocurre con frecuencia con
los productos farmacéuticos .

En el caso particular, según la Resolución No. 4771 de la Superintendencia de Compañías,
se creó la razón social NUEVA INDUSTRIA FARMACEÚTICA ASOCIADA S.A. NIFA
S.A., una sociedad ampliamente difundida y conocida en el mercado farmacéutico
ecuatoriano, y como tal, protege sus productos con su razón social, lo cual facilita la
identificación e individualización del origen empresarial de nuestros productos, por ende,
cumple con los derechos del consumidor medio y final a la hora de elegir los productos.

A través de la prohibición contenida en el literal e) del arto 136 de la Dec. 486 se evita que
se atente contra derechos de terceros derivados, entre otros, del derecho a la personalidad,
reconocido por el derecho civil, inclusive los que atañen a los nombres de las personas
naturales o jurídicas . En 'tal virtud , la actora está contraviniendo a lo dispuesto por este
artículo, al no reconocer un derecho que la norma comunitaria faculta a proteger una marca
derivada de la razón social.

~

Para mayor abundamiento, la denominación de la marca <NIFATIN> se justifica no solo en
la razón social de NUEVA INDUSTRIA FARMACÉUTICA ASOCIADA S.A. NIFA S.A.,
sino que la denominación <NIFA> es creación inte lectual protegida por esta razón social. En

Ed. Acuarius Of. 18 Clemente Pones 329 - Telf: 552-228 - TeIefax: 552-149
E-mail : gramatos@yahoo.com QUITO - ECUADOR
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A:;-~o o~ e . -c ,

. . . " , " ~9 '" ~ .,preponderante en la denominación NIFATIN , sin que haya irrespetado el derec «lOe la /...,;
. ~ ~

contraparte. ~

. 1; ssc RET ,", 1'1 ~

Al contrario la actora, al haber adoptado el subfijo de la empresa NIFA S. ~ como
elemento del signo de s\l propiedad "NIFLAivllN", pretende adueñarse de un ele ~ o que '
conforma una denominación de mi propiedad, lo cual Sl contraviene la LPI y la~<&rma

• • ... • r-> »

cornurutana.

Sin mayor análisis, se puede concebir que este recurso es totalmente ilegal, pues es ajeno al
derecho común y la ley de la materia

Resulta evidente entonces, que el registro como marca de fábrica <NIFATIN> no
contraviene lo dispuesto en el literal a) del Art . 196 de la LPI en concordancia con el Art .
136 literal a) de la Dec. 486 .

2.6. Criterio Discrecional de la Oficina Nacional Competente

El procedimiento de registro concluye con la expedición de una RESOLUCIÓN
DEBID.AJ.\tIENTE MOTIVADA. La motivación como lo ha explicado la Jurisprudencia
Comunitaria, refleja la razón por la cual la Administración tomó la decisión en ese sentido :

"La motivación de los actos administrativos refleja las razones que inclinaron al órgano
emitente a pronunciarse en uno u otro sentido, tomando como antecedente las normas
legales y los hechos materiales o situacionesfácticas que precedieron a la expedición de
un acto y que lo justificarían. constituyen su causa y su razón de ser. La motivación se
contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decision, erigiéndose por
ello en un elemento sustancial del mismo -y hasta en una formalidad esencial de
impretermitibleexpresion en el propio acto si una norma expresa asi lo impone- y cuya
insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto. La plena
correlación entre los argumentos esgrimidos por el administrador respecto del derecho
y los hechos, por ~ma parte, y de otra, la declaracion final por él adoptada frente a los
efectos que dicho acto va a producir, constituye la ecuación jurídica necesaria para que
pueda hablarse de una verdadera, necesaria, sustancial; inequivoca y concordante
motivación." Son é tos, principios generales que se desprenden de la jurisprudencia del
Tribunal, ra tificada en la interpretación prejudicial emitida con motivo del caso No. 05­
Al'l"-97 del 8 dejunio de 1998 . (G .D. 361 del 7 de agosto de 1998, interpretación
prejudicial 04-Al'\/:..97 , del 17 de agosto de 1998)

Consecuentemente, ante la exigencia de la norma comunitaria que en todo acto
administrativo debe exponerse las razones de hecho y de derecho que originan la toma de
decisión, lo cual constituye la causa del acto, con el objeto de producir efectos juridicos, el
Director Nacional de PropiedadIndustrial; a efecto del examen de fondo, aplicó su criterio
objetivo enmarcado dentro de la Ley, Jurisprudencia y doctrina autorizada.

Ed. Acuarius Of. 18 Clemente Ponce 329 - Telf: 552-228 - Telefax: 552-149
E-mail: gramatos@yahoo.com QUITO - ECUADOR
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De los señores Miembros del

Ing . Iig 1E. rcía Costa
Ger t Repres ntante Legal de
1 íUEVA INTIUSTRIA FAIDv1.A.CEUTICA
ASOCIADA S.A NIFA S.A

D~:"
Matrícula No . 6585 C.AP.

nf-nf

OOG00015

Pr e s e n t a do el -lí.:" ;12 :ioy
dos. a 1asj i e e i s ~ i s \06'1 s
veinte J ~os anexos y cinco

1 'J J1 e s u n o .J ~ j 1J 1 ~. '" rj e 1 rl o s .:! :i. 1
c í n c u e n ta "j c ; ~ c o n í n u t o s , co n

co?i~s i;ual~ s . - Lo certiEi~o.
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SEÑORES MINISTROS DE LA 'PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL
No. 1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE QUITO:

-~~"

!
f~'í;,o ;::¡t:. C'...:: .., .•.. -,

I ,, " ..

'1C;V -r.:; \
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Doctora Ruth Sen; Pina roote . Directora de Pa trocinio , de legada del procu~8G}~~ .
General del Estado, en vírtud de los articulos 2 y 6 inCI SO sexto de la Ley Orgánica
de la Procuraduría General del Estado . publ icada en el Rec .stro Ofic ia l No . 372 del
19 de julio del 2001 : ' ~ 5 del Reglamento Orgén ico Funcional de la Procuraduría
General del Estado , promulgada med iante Res olución í 9': del 1 de acostó del
2002 , en el juicio No. 9314-NR, propuesto po r el doctor SEBASTIAN PEREZ
ARTETA como mandatario de C.H. BOEHRINGER SOHN, contra el Instituto
Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, a ustedes manifiesto:

REPUBLlCA DEL ECUADOR

Procuradur ía General del Estado

De conformidad con los artículos 346 y 349 de la Ley de Propiedad Intelectual ,
publicada en el Registro O ficial No . 320 del 19 de ma yo de 1998, el Inst ituto
Ecuatoriano de Propiedad Inte lectual es una persona juríd ica de derecho público ,
con patrimonio propio . autonomía administrat iva , económica . financiera' y
operativa, cuyo representante legal es su Presidente .

El artículo 7 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, establece
que el ejercicio del patrocinio de las entidades con personalidad jurídica, incumbe
a sus representantes legales, directores , sínd icos. asesores jurídicos o
procuradores judiciales , quienes serán civil. . administrativa y pena lmente
responsables del c umplimiento de esta obligación , sin perjuicio de las 'atribuciones
y deberes del Procurador

Por lo tanto , corresponde al representante lega ! del ¡EPI, comparecer directamente
a juicio.

Con el fin de superv isar las actuaciones judiciales en este proceso, de
conformidad con los literales c) de los artículos 3 y 5 de la Le y Orgán ica de la
Procuraduría General del Estado , señalo el casillero judicial No. 1.200 .

Acompaño cop ia cert if icada de la Acción de Personal No . 059-DA Y RH del 14 de
marzo del 2001, con la que justifico mi comparecencia.

~t[~~
Dra. Ruth Seni Pinargote *
DIRECTORA DE :PATROCINIO
DELEGADA DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO
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SEÑORES MINISTROS DE LA PRIMERA SA LA DEL H. TRIBUNAL D . U1Rfr~t E""f t. .~ :.O ; r
N,o.1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO: \"B. T ! I

,~v . ~...v"/)
Sebastíán Pérez Arteta, en mi calidad de Gerente General y Representante Le" tje D E j~iP'
Pérez, Bustamante & Pérez, Abogados Cía. Ltda., mandataria de la compañia C."Ff" .-
80EHRINGER SOHN, en el juicio No.9314~NRG, ante ustedes, atentamente
comparezco y manifiesto:

1. OBLlGACION DEL JUEZ NACIONAL DE SUSPENDER EL PROCESO Y
SOLICITAR INTERPRETACION PREJUDlCIAL AL TRIBUNAL DE JUSTICIA
DE LA COMUNIDAD ANDINA ANTES DE DICTAR SENTENCIA

En todos los procesos en los que deba aplicarse alguna de las normas que
conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina y que la
sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el Juez tiene la
obliqación de suspender el proced imiento y solicitar de oficio o a petición de
parte la interpretación del Tribuna l en aplicación a lo dispuesto en los artículos
123 y 124 de la Decisión Nc 500 del Consejo Andino de Ministros de
Relaciones Exteriores .

2. Por lo expuesto sírvanse, señores Ministros, dictar el auto correspond iente por
el que suspendan el proceso y soliciten la interpretación prejudicial al Tribunal
de Justícia de la Comunidad Andina del articulo 136, literal a) de la Decisión
486 del Acuerdo de Cartagena.

Notificaciones que me correspondan las recibiré en el casillero judicial No. 5.

Debidamente autorizado, firma su abogado patrocinador.

~"c--CsC;~
Francisco Pérez Gangotena

Matrícula NO.3888

IV

P:esentado el día ~e hoy martes catorce de~'tubre del dos
mll tres, a las qUlnce horas, ~~n cuatro u pi a s igual~s.-

Lo certifico.-

TARro RELATOR

PB&P
ABOGADOS EN PR O? IEDAD INTELECTUAL
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T~! : (593 2.1 2254 323 ,. n..;.: -i66 · :'"J ;\ (593 2 ~=5 1 616 I nS8 11 38 · E·m J I L;,~opt:ny@: ;,c;:,bw. (om

hl p l l\\~.\ '.' pbplaw.corn



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COl\IUNIDAD ~'¡DINA

PROCESO 156-IP-2005

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los
treinta días del mes de septiembre de dos mil cinco.

VISTOS:

El Oficio NaTDCA- IS-9314- R, de fecha 23 de aqosto de 2005, del Tribunal
de lo Contencioso Administrativ . Distrito de Quito, Primera Sala, República
del Ecuador, por el que remite solici ud de interpretación prejudicial del
artículo 136 litera l a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Com nidad
Andina, con motivo del proceso lnterno Na9314-NRG .

CONSIDERANDO:

Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las
normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina,
con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países
Miembros, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de
Creación del Tribunal : y,

Que la consulta de interpretación prejudicial formulada se ajusta a las
exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del
Estatuto.

DECIDE:

J (2 /
( - 1 /MJ1 vJ SU(

Mónica Rose edrr.a-
I . ETARIA

(1-]""v-=on----?c. ~J
MO\.~ · · Troconis Villarreal

PRESIDENTE

Admitirla a trámite.
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PARA LA FIRMA DE LOS SEÑORES MAGISTRADOS
PROCESO 156-IP-200S

Marca: denominativa NIF ATIN

Actor: C.H. BOEHRINGER SOHN .
Dra. alga Inés Navarrete Barrero

Recibid o I Entregado

_~:1::_ t __:_~;~ __ _______ _Pd=_JQ~=_Q~______
Dr. Moisés Troconis Villareal )

PRESIDENTE VI
/X-
I

~-~-~--L-~-:-~~~~- - --- - - ¿d-=L?Z_-=::.!3/.______
Dr. Walter Kaune Arteaga

MAGISTRADO

7~_

Dr. Oswaldo Salgado
~b JI'. - .">~- '/.. _ 'O l'
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Espinoza J::-=:-~
~ ~

MAGISTRADO -
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-v __

Dr. Ricardo Vigil Toledo -----------------------------

MAGISTRADO

Dra . alga Inés Navarrete
Barrero ----------. ... ---------------------- -------------------------------

MAGISTRADA <) I . (

I

ENTREGADO A SECRETARIA PARA CIRCULAR FIRMAS RECIBIDO EN SECRETAR[A

Octubre 21 del 2005 01 J I 0 5"
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 156-IP·2005

Interpretación prejud icial de los artículos 134 y 136,
literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comis ión de la
Comunidad Andina, con fundame nto en la consulta
formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo, Distrito de Quito,
República del Ecuador. Expediente Interno N° 9314­
NRG. Actor: C.H. BOEHRINGER SOHN. Marca
denominativa: "NIFATIN".

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los
diecinueve días del mes de octubre del año dos mil cinco, procede a resolver la
solici ud de Interpretac ión Prejudicial formulada por la Primera Sala del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Qui o, República del
Ecuador.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende
que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del
Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a
trámite fue considerada proceden e en el auto emitido el 30 de septiembre de
2005.

1. ANTECEDENTES.
"-- ~

El Tribunal, con fundamento er. la documentación allegada estima procedente
destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente
solicitud, lo siguiente:

\
/1

I



A. LAS PARTES:

Demandante:

Demandados:

Tercero interesado:

e .H. BOEHRINGER SOHN.

DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL, PRESIDENTE DEL INSTITUTO
ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL
(IEPI), PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

NUEVA INDUSTRIA FARMACEUTICA ASOCIADA
S.A. NIFA S.A.

CCJGC02~

B. DATOS RELEVANTES.

La sociedad C.H. BOEHRINGER SOHN, a través de apoderado y en ejercicio
del Recurso de Plena Jurisdicción o Subjetivo, solicita que se declare la
ilegalidad de la Resolución N° 979913 de 2 de abril de 2002, expedida por la
Dirección Nacional de Propiedad Industrial, mediante la cual rechazó las
oposiciones presentadas por C.H. BOEHRINGER SOHN y ACROMAX
LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO SOCIEDAD ANONIMA y
concedió el registro del signo denominativo "NIFATIN".

1. Los hechos.

Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda
y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes
administrativos de los actos acusados allegados con la misma, se encuentran
los siguientes:

a. MIGUEL EDUARDO GARCíA ACOSTA solicitó el 28 de febrero de 2001
ante el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual - IEPI, el registro
del signo denominativo "NIFATIN" para amparar productos
comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

b. El 27 de abril de 2001 la sociedad C.H. BOEHRINGER SOHN presentó
oposición al registro del signo denominativo "NIFATIN", con base en la
marca denominativa "NIFLAM!N", para amparar productos
comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

c. El 3 de mayo de 2001, ACROMAX LABORATORIO QUíMICO
FARMACEUTICO SOCIEDAD ANONIMA presentó oposición al registro

~ del signo denominativo "NIFATIN", .con base en la marca "NIFEDIN",
para amparar productos comprendidos-en la clase 5 de la Clasificación
Internacional de Niza.

d. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial expidió la Resolución W
979913 de 2 de abril de 2002, mediante la cual resolvió rechazar las
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oposiciones presentadas por C.H. BOEHRINGER SOHN y ACROMAX
LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO SOCIEDAD ANONIMA y
concedió el registro de la marca denominativa "NIFATIN".

2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

La actora sostiene como fundamento de su demanda los siguientes
planteamientos:

a. Los signos "NIFLAMIN" y " NIFATIN" son evidentemente similares y
protegen productos de la misma naturaleza y clase ; por lo tanto, con la
Resolución W 979913 se violó el articulo 136, literal a), de la Decisión
486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

b. Los dos signos se confunden en los aspectos , visual, gráfico y fonético ­
auditivo. El signo solicitado reproduce en el mismo orden y secuencia
seis de las ocho letras que componen la expresión "NIFALMIN", lo que
hace que la percepción gráfica del conjunto sea altamente similar.

c. El Director de Propiedad Industrial no ha utilizado los criterios adoptados
por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en
relación con la comparación entre marcas denominativas.

d. Entre los dos signos la composición gramatical, la estructura grafológica,
la entonación de los vocablos y la impresión de conjunto, evocan
muchas más similitudes que diferencias.

3. La contestación a la demanda.

a. Contestación por parte del Instituto Ecuatoriano de Propiedad
Intelectual.

El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual se opuso a las pretensiones
de la demanda, de la siguiente manera:

"a. Niego los fundamentos de hecho y de derecho contenidos en
la demanda objeto de la presente causa.

b. Ratifico la resolución (sic) N° 979913, dictada por el Director
Nacional de Propiedad Industrial, que es materia de la
impugnación, por guardar armonía y concordancia con las
normas comunitarias y la legislación nacional vigente.
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c. Impugno desde ahora, la prueba que llegare a presentar el
actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente.

d. Se reproduzca todo lo que en autos me fuere favorable y los
demás que me franquea la Ley. JI
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b. Contestación por parte del tercero interesado.
n"n .... "U""':UJtn ",3

r

La sociedad NUEVA INDUSTRIAL FARMACEUTICA ASOCIADA S.A. "NIFA
S.A.", que según el informe del juez consultante es el único tercero interesado
en las resultas del proceso, se opuso a las pretensiones de la demanda, con

,los siguientes argumentos:

• El signo "NIFATIN" es suficientemente distintivo en relación con el
signo "NIFLAMIN" . No presentan confusión visual, fonética e
ideológica.

• Desde el punto de. vista gráfico-visual, el signo " NIFATIN" tiene
como fuente de procedencia "NIFA" , razón social de la propietaria
de la marca: la partícula "TIN" resulta de los elementos que
caracterizan el producto. Por otro lado, "NIFLAMIN" contiene, al
igual que "NIFATIN", las tres primeras letras: N, 1, F; las restantes no
tienen la misma ubicación, son letras distintas y su longitud no es la
misma.

• Desde el punto de vista fonético-auditivo, al momento de pronunciar
las marcas de manera conjunta no se evidencia similitud, ya que se
trata de una fonética distinta producto de que no mantienen el mismo
orden vocálico , especialmente en el pronunciamiento de las letras L y
M.

• Desde el punto de vista conceptual, es claro que el signo "NIFATIN"
hace alusión al origen empresarial, ya que se relaciona con la
sociedad NUEVA INDUSTRiA FARMACEUTICA ASOCIADA S.A.
"NIFA S.A." En este sentido el demandante es quien se podría
aprovechar del prestigio de NIFA S.A.

• La sociedad NIFA S.A. es reconocida en el mercado y, además, es
muy normal que se registre la razón social como marca. Eso es lo
que ha hecho NIFA S.A. al registrar como marca el signo "NIFATIN".

• Los productos que ampara el signo "NIFATIN" no son de consumo
masivo sino se venden bajo prescripción médica, lo que disminuye
casi totalmente el riesgo de confusión.

11. COMPETENCIA DEL TR-J8H-NAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar
por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la
Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio
de los Países Miembros. I
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111. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER
INTERPRETADAS.

La norma cuya interpretación se solicita es el artículo 136, literal a), de la
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. También se
interpretarán de oficio el literal b) del artículo 36 de .dicha norma y el artículo
134 de la Decis ión 486 de la Comisión de la Comun idad And ina, normativa
comuni aria vigente al momento en que se presentó la solicitud de registro del
signo denominativo "NIFATIN" para amparar productos comprendidos en la
clase 5 de la Clas ifica ción Internaciona l de Niza.

A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

DECISiÓN 486

Artículo 134

"A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo
que sea apto para distinguir productos o servicios en el
mercado. Podrán registrarse como marcas los signos
susceptib les de representación gráñca. La na uraleza del
producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en
ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos,
monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los números;

e) un color delimitado por una forma, o una combinación de
colores;

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;..

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en
los apartados anteriores. 11

,l!lrtículo 136

"No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso
en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero,
en particular cuando:
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a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente
solicitada para registro o registrada por un tercero, para los
mismos productos o servicios, o para productos o servicios
respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un
riesgo de confusión o de asociación;

b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial
protegido, o, de ser el caso , a un rótulo o enseña, siempre que
dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de
confusión o de asociación;"

IV. CONSIDERACIONES.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual
se analizarán los sigu ien es aspectos: requ isitos para el registro de marcas ,
irregistrabilidad de signos por identidad o similitud , reglas para el cotejo
marcario, comparación entre marcas denominativas, las marcas farmacéuticas
y uso anterior del signo como nombre comercial.

A. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS EN EL RÉGIMEN
DE LA DECISIÓN 486.

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

La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario,
otorgándole un derecho de uso exc lusivo sobre el signo distintivo y a la vez
precautela el derecho de los consumidores evitando que sean engañados o
que incurran en confusión sobre el origen empresarial , la calidad, condiciones,
etc. de los productos o servicios .

La marca se define como el medio sensible que permite identificar o distinguir
los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Marco Matías
Alemán expresa que las marcas son :

tt... signos utilizados por los empresarios en la identificación
de sus productos o servicios, a través de los cuales busca
su diferenciación e individualización de los restantes
empresarios que se dediquen e.ectivioedes afines. ,,1

El tema de las funciones que cumple la marca ha sido propuesto por la doctrina
así:

"La primera función de las marcas y la más importante es la
función indicadora de la procedencia empresarial de los
productos que la incorporan ...

ALEMAN Marco Matías. "NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS". Editado por Top Management International. Colombia. Pág. 73.
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La segunda función que cumplen las marcas es la función
indicadora de la calidad...

(... )

La tercera función de las marcas es la función
condensadora del goodwiIJ...

(. . .)

La cuarta y más controvertida función de las marcas es la
función p ubl i ci taria, la cual p resenta dos vertientes:
información de los consumidores y persuasión. En re/ación
con la primera de ellas, los empresarios utilizan las marcas
con el fin de que los consumidores las asocien con una
información lo más completa y precisa posible sobre los
precios, el origen, la calidad y las características de sus
respectivos productos. Por esta vía los empresarios
consiguen atraer a los consumidores a través de una
publicidad informativa y sugestiva ... JI. 2 .

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha tratado el tema de las
funciones de la marca en varias de sus providencias, así:

Las marcas como medio de protección al consumidor,
cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de
origen de los bienes y servicios, de garantfa de calidad,
función publicitaria, competitiva, etc.) . De ellas y, para el
tema a que se refiere este punto, /a destacable es la función
distintiva, que permite al consumidor identificar los
productos o servicios de una empresa de los de otras. Las
restantes funciones, se ha dicho, se encuentran
subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin
ésta no existiría el signo marcario. (Proceso 04-IP-95 .
Interpretación Prejudicial del 7 de marzo de 1997) .

Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente:

"Estas precisiones permiten determinar que ts rnurce cumple
un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a
la procedencia del producto o del servicio al que representa,
función publicitaria que es percibida por el público y los
medios com erciales, pudiéndose no obstante causar engaño
o confusión ppr falsas apreciaciones respecto de Jos
productos o servicios protegidos. JI (Proceso 63-1 P-2004.
Interpretación Prejudicial del 28 de julio de 2004)

LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, "TEMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL", Ediciones La Ley.
Págs. 48, 49 Y 50. Madrid , España, 2002.
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Todo lo anterior, el Tribunal lo ha integrado de la siguiente forma:

(l • • .función de identificación: .. ./a verdadera y única función
esencial de la marca es distinguir un producto o servicio, de
otros. Si bien el saber quién es el fabricante del producto
será para muchos un factor esencial para efectuar su
elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que
distingue el producto. La marca permite la distinción entre
productos o servicios de una misma especie. Si el signo en
cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio
de otros, entonces no podrá ser marca en los términos
señalados". (OTAMENDI, Jorge. "DERECHO DE
MARCAS". Cuarta Edición. Ed LexisNexis . Abelardo- Perrot.
Buenos Aires 2002).

"A la marca se le atribuye también la función de indicar el
origen de las mercancías, y una función de garantía; a
través de la primera, la marca permite al consumidor
atribuirle un mismo origen empresarial al producto, y por
medio de la segunda, la marca le "garantiza" al consumidor
que todos los productos que él adquiere con la marca tienen
calidad uniforme, esto significa que quien vuelve a adquirir
un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace
porque desea encontrar la misma o mejor calidad, que el
producto o el servicio tenían cuando los adquirió con
anterioridad".

"Por último la marca cumple una función de publicidad, a
través de la cual el titular de la marca promociona el producto
que la identifica". (Proceso 15-IP-2003. Sentencia de 12 de
marzo de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 916 de 2 de abril de 2003) .

Al estudiar el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andina es importante notar que de inicio se ofrece una definición general
acerca de la marca yen tal sentido expresa que es "...cualquier signo que sea
apto para distinguir productos o servicios en el mercado". Más adelante en
siete literales, hace una enumeración no taxativa de los signos que son aptos
para obtener el registro marcario; la norma manifiesta que pueden constituir
marcas, entre otros: palabras o combi nación de palabras; imágenes, figuras,
símbolos , gráficos, logotipos, monogramas, retratos , etiquetas, emblemas y
escudos; sonidos y olores; letras y números; un color que se encuentre
delimitado por una forma , o una combinación de varios colores; la forma de
productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o
medios ind icados anteriormente.

Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada
Decisión los requisitos para el registro de las marcas son: la distintividad y la
susceptibilidad de representación gráfica.

A pesar de que no se menciona de manera expresa el requisito de la
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perceptibilidad, es importante destacar, que es un elemento que forma parte de
la esencia de la marca . José Manuel Otero Lastres ilustra este punto de la
manera siguiente:

"...Ia 'perceptib ilidad', entendida com o la posibilidad de que sea
recibida por los sentidos la imagen, impresión, o sensación
externa en que consiste el signo o medio, es un requisito que ha
de concurrir en todo signo o medio registrable como marca. Lo
que pasa es que se trata de un req uisito implícito en el propio
concepto de marca como bien inmaterial y en el requis ito de la
aptitud distintiva . En efecto, el bien inmaterial en que consiste la
marca presupone la existencia de un soporte material en el que
ha .de plasmarse la entidad inmaterial en que consiste el signo .
Pues bien, tal soporte material, por su orooie naturaleza, es
perceptible por los sentidos. Y lo mismo cabe decir si nos
situamos en la óptica del requisito de la aptitud distintiva, ya que
es intelectualmente imposible con cebir un signo o medio que
tenga aptitud diferenciadora que no sea perceptible." 3

Por lo tanto, de conformidad con lo anterior, tres son los requisitos de las
marcas: distintividad, preceptibilidad y susceptibilidad de representación
gráfica .

1. La distintividad.

La distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca que debe
tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. Es el requis ito
principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace
posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el
mercado ; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la
elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la
mercadería su individu alidad y posibilita que un producto sea reconocido de
entre otros similares que se ofert an en el mercado por sus competidores.

En este sentido se precisa que el carácter distintivo:

"...viene impuesto por la propia naturaleza y función
esencial de la marca. Así, si la marca es un signo que tiene
como función distinguir los propios productos y servicios de
los de la competencia, un signo que no fuere capaz de
cumplir esta misión, nunca podría constituirse en .77arca, ya
que no es apto para cumplir la función esencial que el
ordenamiento jurídico prevé para las marcas. ,4

La marca sirve como medio qe diferenciación de los productos o servicios para
los que se ha registrado. haciendo viable que el consumidor los diferencie e

OTERO LASTRES, Jos é Manuel. "REGIME DE MARCAS EN LA DECISION 486 DEL ACUERDO
DE CARTAGENA". Revista Juíi dica del Perú. Año LI N° 2. Junio de 2001. Pág. 132.
BARRERO CHECA, José Luis y otros , "COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE
MARCAS". Thomson Civitas. Pág. 136. Madrid, España. 2003.
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individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de
los bienes y servi cios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas
características que se encuentran en productos o serv icios identificados con
determ inadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada
marca y reitere !a elección de los bienes identificados con ella.

2. La perceptibilidad.

En el régimen de la Decisión 486, la distintividad presupone la perceptibilidad del
signo por cualquiera de los sentidos

La marca es un bien de naturaleza inmaterial y para poder ser captado o
percibido por alguno de los sentidos debe necesariamente exteriorizarse o
adquirir forma material por medio del empleo de toda clase de elementos que
transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por los
sentidos.

Únicamente un signo que es perceptible es apto para constituir marca, ya que
deja en quien lo observa una imagen o impresión que permite distinguir o
identificar un determinado producto.

La Jurisprudencia del Tribunal al respecto ha expresado que:

"La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo
elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los
sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en
la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por
cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos
se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han
venido caracterizándose preferentemente aquellos
elementos que hagan referencia a una denominación, a un
conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un
conjunto de dibujos, 115

Carlos Fernández Novoa respecto de la perceptibilidad expone la siguiente
idea:

"El signo marcario es una realidad intangible; para que los
demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma
sensible: que se materialice en un envase o en el propio
producto, o bien en las correspondientes expresiones
publicitarias. ,,6

r-:.:» La susceptibilidad de representación gráfica.

Este requisito exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de
ser. descrito mediante palabras, gráficos , signos, colores, figuras etc., de tal
manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta

_0'--
6

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 26 de octubre del 2004.
Proceso N" 132-lp -2004. Marca: "DIACOM", Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
I\!" 1146, de 1 de diciemb re de 2004.
FERNAN DEZ Novoa Carlos. "FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS". Editorial
Mon ecorvo SA 1984. Págs. 21 y SS.
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característica es importante a efectos de la publicación o de las solicitudes de
registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial.

En conclus ión , para acceder al registro marcaría, el signo solicitado debe
cumplir con los requ isitos de distintividad, y sucept ibilidad de representación
gráfica exig idos por el artículo 134 de la Decisión 486, así como con el
requisito de perceptibil idad implfcito en la noción de marca .

Es importante reca lca r que la parte final del artículo 134 de la Decisión 486,
expresa que en ningún caso será obstácu lo para la obtención del registro, la
na uraleza del producto o servicio, para el cual se utilizará la marca. José
Manuel Otero Lastres expresa que "t.e registrabilidad o no habrá que referirla
exclusivame nte al signo o medio de que se trate nunca al producto o servicio
para el que se sottci:e el registro del signo".7

El Juez Consultante debe proceder a analizar , en primer lugar, si la marca cuyo
registro se pretende, cumple con los requisitos del referido artícu lo 134, y
de erminar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de
irregistrabilidad señaladas en la normativa comuni aria aplicable al caso .

B. IRREGISTRABILlDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD EN
EL RÉGIMEN DE LA DECISiÓN 486.

El artículo 136, literal a) , de la Decis ión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andina expresa que no son susceptibles de ser registrados como marcas los
signos que afecten indebidamente un derecho de un tercero cuando sean
idénticos o se asemejen , a una marca anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero , para los mismos productos o serv icios , o para
productos o servicios respec o de los cuales el uso de la marca pueda causar
un riesgo de confusión o de asociación.

Los signos que asp iren ser registrados como marcas deben ser
suficientemente distint ivos y, en consecuencia , no deben generar confusión con
otras marcas deb idamente registradas que gozan de la protección legal
concedida a través del acto de registro y del derecho que de él se desprende,
consistente en hacer uso de ellas con exclusividad.

Según la Normativa Comunitaria Andina no es regis rabie un signo confundible
ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra
el interés del titu lar de la marca an eriormente registrada y el de los
consumidores. La proh ibición de registro de signos confundibles contr ibuye a
que el mercado de productos y serv icios se desarrolle con transparencia , para

~que el consumidor no sea obje o de engaños que le lleven a incurrir en error al
realizar la elección de los produc os que desea adquirir.

I
Como ya se anotó, la ausencia de distintividad de un signo, en relación con una
marca ya existente con anterioridad en el mercado, o con un signo prev iamente
solicitado , puede provocar erro r entre los consumidores; por tal circunstancia la

7 OTERO LASTRES, José Manuel. Ob. Cit. Pág. 134.
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norma comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión basta
para negar el registro.

Cabe destacar que tanto la identidad como la semejanza de los signos y de los
productos constituyen el fundamento de la prohibición de registro, en la medida
en que sean de tal naturaleza que determinen la posibilidad del riesgo de
confusión.

Es importante advertir que es de competencia del examinador observar y
establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudericiales, si entre los
signos y los productos que se confrontan existe identidad o semejanza, para
determinar si las ident idades o semejanzas encontradas por sus
características son capaces de generar confusión entre los consumidores. De
la conclusión a que se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no
distintivo que merezca el signo examinado y, además del análisis de
prohibiciones del registro , por consiguiente , su aptitud o ineptitud para el
registro.

Marcas idénticas o similares no deben subsistir en el mercado en cabeza de
dos o más personas para identificar productos o servicios idénticos o de igual
naturaleza, ya que ello generaría un verdadero riesgo de confusión entre los
consumidores, y el público quedaría en incapacidad de distinguir el origen
empresarial de los productos o servicios, y de escoger entre e/los con entera
libertad.

La Jurisprudencia del Tribunal ha manifestado lo siguiente :

"...es necesario estab lecer que en términos generales la
confusión se origina en la semejanza entre los signos
distintivos y la mayor o menor similiw de los productos
que estas marcas protejan, factores que llevan a los
consumidores a error o confusión en cuanto al orioet: de
los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en
cuenta que estos productos pueden provenir de
empresas diferentes".

u• • •se le otorga a la administración la facultad de
determinar cuándo un signo tiene por fin provocar un
riesg o de confusión, aprovechando del conocimiento o
prestigio de otra marca, para beneficiarse de la venta de
productos similares, pero que obedecen a une ! :'-:;~a

nueva que quizás no cumpla con las mismas exiqenct:s
de calidad y cualidad de un producto reconocido en e.'
mercado, disfrazándose una actitud defraudatoria que al
ser detectada debe causar la denega ción del registro en
aras de la protección general de les consumidores ."

La similitud entre dos marcas puede darse desde diferentes ámbitos:

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 26 de enero del 2005.
Proceso N° 161·lp·2004. Marca: ·CINCO ESTRELLAS' . Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 1175 de 15 de marzo de 2005.
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La similitud ortográfica, existe por la semejanza de las letras entre los signos a
comparars e, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o
palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden
incrementar la confusión. La semejanza entre los signos puede existir si las
vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden.

La similitud fonética , se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y
cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy
difícil de distinguir. Cabe añadir que a fin de determinar la existencia de una
posible confusión. deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso.

La similitud ideológica , se configura entre signos que evocan una idea idéntica
o semejante.

Ya que la función principal de una marca es la de distinguir o identificar un
producto o servicio en el mercado, se procura que las marcas que aspiran
registrarse no sean similares o idénticas a otras registradas o prev iamente
solicitadas, con el fin de evitar la confusión entre los consumidores y de
precautelar el derecho de uso exclusivo de los titulares marcarios.

C. REGLAS PARA EL COTEJO MARCARlO.

En caso de presentarse conflicto entre una marca ya registrada y un signo que
se pretende registrar, corresponde a la Autoridad Nacional Competente
proceder al cotejo entre los signos, para luego determinar si existe o no riesgo
de confusión , considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese
propósito .

En reiteradas sentencias este Tribunal ha manifestado que al momento de
realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta
los criterios que , elaborados por la doctrtna", han sido acogidos por la
jurisprudencia de esta Corporación, y que son del siguiente tenor:

"1. La confusión resulta de la impresión de conjunto
despertada por las marcas.

2. Las marcas deben ser examina das en forma
sucesiva y no simultánea.

3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las
diferencias que existan entre las marcas.

4. Quien aprecie la semeja nza deberá colocarse en el
lugar del comprador presunto, tomando en cuente la
na turaleza de los productos o servicios identificados
por los signos en disputa. JI

Las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de todo tipo de marcas
sugierem que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos
que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de

BREUER MORENO, Pedro. "TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO" ; Buenos
Aires , Edito rial Robis, pp. 351 Yss.
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conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad
ortográfica, auditiva e ideológica.

En la comparación marcaria debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya
que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor
no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma
individualizada. A efectos de determinar la similitud general entre dos marcas
no se observan los elementos diferentes existentes en ellas, sino que se debe
enfatizar en señalar cuáles son sus semejanzas pues es allí donde
mayormente se percibe el riesgo de que se ge ere confusión.

D. ' COMPARACION ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS.

Como quiera que los signos en conflicto son denominativos, el Tribunal debe
precisar que las marcas denom inativas se conforman por una o más palabras
que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las
palabras pueden proven ir del idioma español o de uno extranjero , como de la
inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la
denominación permite al consum idor solicitar el producto o servicio a través de
la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

Fernández Novoa ofrece al respecto los siguientes criterios, elaborados en
torno a la comparación de marcas denominativas :

"...ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética,
operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin
descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces
parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio
comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los
vocablos de las marcas en pugna, sin perj uicio de destacar
aquellos elementos dotados de especial eficacia
caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan
atenuada función diferenciadora ."

"...han de considerarse semejantes las marcas comparadas
cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma
posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 11

u• • • Ia sucesión de las vocetes en el mismo orden habla a favor
de la semejanza de las marcas comparadas porque la
sucesión de vocales esut.tie una importancia decisiva para fijar
la sonoridad de una denominación. 11

u•.• en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar
de encontrar la dimensión más característica de las
denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor
fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y
determina, por lo mismo, la impresión general que /a
denominación va a suscitar en los consumidores. J,1D

r, :'r: r- ·"1"3')
u -... .Ju L,U v

10 FERNANDEZ Novoa, Carlos. Ob. Cit. Págs. 199 'i S.S.
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medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta
médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno".

Dentro del proceso 48-IP-2000, siguiendo esta línea de
rigurosida d del examen o comparación de dos signos que
amparen productos farmacéuticos, en la conclusión tercera, el
Tribunal expresó :

"Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran
importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que
algunos de ellos corresponden a productos de delicada
aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del
consumidor. Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es
aplicar, al momento del análisis de' las marcas confrontadas, un
criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en
el público consumidor dada la naturaleza de los productos con
ellas identificadas". (Proceso N° 68-IP-2001. Interpretación
Prejudicial del 30 de enero de 2002).

Un criterio riguroso como el comentado se soporta en el criterio del consumidor
medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que el consumidor de
productos farmacéuticos suele no ser especializado en temas químicos y
farmacéuticos y, por lo tanto, es más susceptible de confus ión al adquirir
dichos productos . El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el
lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población
consumidora de productos farmacéuticos.

El Tribunal ha reiterado esta posición en variada jurisprudencia, de la siguiente
manera:

al confrontar las marcas que distinguen productos
farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita
el correspondiente producto. De poco sirve que el expendedor de
los productos sea personal especializado, si el consumidor
incurre en error al solicitar el producto" (Proceso 78-IP-2003,
G.O.A.e 997 del 13 de octubre de 2003, marca: HEMA VET). El
examinador deberá actuar con la debida diligencia al examinar
estos signos, antes de otorgar los registros, teniendo en cuenta
que se trata de productos sens ibles a la salud del consumidor.
(Proceso W 65-IP-200S. Interpretación Prejudicial del 22 de junio
de 2005)

F: USO ANTERIOR DEL SIGNO COMO NOMBRE COMERCIAL.

En relación con el nombre comercial el Tribunal ha expresado lo siguiente:

"El nombre comercial es el medio a través del cual se identifica o
distingue una actividad mercantil o un negocio, de otros similares
desarrollados por otros empresarios; en ocasiones el nombre
comercial pue de coincidir con la denominación o razón social de
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la empresa ." (Proceso 43-IP-200S, Interpretación prejudicial del 4
de mayo de 2005)

El artículo 136, litera l b). de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andina establece que , en relación con derechos de terceros , un signo no
podrá registrarse como marca cuando sea idéntico o se asemeje a un nombre
comercial proteg ido .

Por otro lado el artículo 192 de la misma Decisión establece que:

"El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier
tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar,
cuando ello pudiere causar confusión o un tiesco de asociación
con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el
caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando
asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial
injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del
nombre o de la empresa del titular",

Si bien estas normas otorgan una protección al nombre comercial en relación
con el registro de marcas idénticas o similares al mismo , esto no le da el
derecho inexorable a quien solicita el registro como marca de un signo que ha
sido utilizado como nombre comercial , para obtener el registro marcario en
relación con una marca anter ior de un tercero que le es confundible. Lo anterior
es así ya que si bien el nombre comercial es protegido de conformidad con las
normas transcritas, el análisis de confundibilidad es complejo como lo
evidencian las propias normas mencionadas y otras dispos iciones de la misma
Decisión. Es decir , la Oficina de Registro Marcaría o el Juez Competente, en su
caso, debe analizar factores como la confusión o riesgo de asociación del
signo que se pretende registrar como marca con otras anteriormente
concedidas o solicitadas, sin que el hecho de haber sido utilizado tal signo
como nombre comercial proteg ido impida dicho análisis.

En la misma línea el tratadista Jorge Otamendi comenta :

"La solicitud de la marca de un signo que ha sido antes utilizado
como nombre comercial, no le da al solicitante derecho al reg istro
marcario , frente a una marca anterior con la que es confundible.
Desde luego , un intenso uso anterior del nombre comercial, su
notoriedad, la falta de casos concretos de confusión, son todos
factores que deberán tenerse en cuenta para determinar si la
eonfundibilidad existe. 11

El ~uez nacional debe establecer si en el caso en estudio se ofrece una
~ariación a la hipótes is del registro como marca de un nombre comercial, ya

que no se solicitó el registro del mismo, síno de la razón social "NIFA"
acompañado de la part ícula "TIN"

L ..
{

y si, en consecuencia se puede o no, estar frente al registro de un signo
utilizado como un nombre comercial, o simplemente se trata de un signo de
fantasía que presenta relación con el nombre comercial.
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El Tribunal de Justicia se ha referido en múltiples ocasiones a este tipo de
signos de la siguiente manera:

"Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario
que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea
o concepto; también lo son las pa labras con significado propio que
distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus
propiedades. Característica importante de esta clase de marcas es
la de ser altamente distintivas ... se pueden crear combinaciones
originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de
palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las
marcas". (Proceso N° 72-IP-2003, publicado en la G.O .A.C. N° 989
del 29 de septiembre de 2003).

En virtud de ]0 anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

C O N C L U Y E:

PRIMERO:

SEGUNDO:

TERCERO:

Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de
distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y,
además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de
irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina . La
distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera
de los sentidos.

No son susceptibles de ser registrados como marcas los signos
que afecten indebidamente un derecho de un tercero cuando
sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente
solicitada para registro o registrada por un tercero, para los
mismos productos o servicios, o para productos o servicios
respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo
de confusión o de asociación, de donde resulta que no es
necesario que el signo solicitado para registro efectivamente
induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es
suficiente la existencia del' riesgo de confusión para que se
configure la prohibición de irregistrabilidad.

El exam inador debe rá al momento de evaluar la solicitud del
registro de una marca, seguir las reglas estab lecidas para el
cotejo de los signos que la doctrina y la jurisprudencia han
establec ido y, de esta manera, evitar cualquier riesgo de
confusión, teniendo en cuenta la naturaleza de los que en el caso
se confron tan.

CUARTO: El examen de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, teniendo
en cuenta el criterio del consumidor medio, a fin de evitar que los

?' consumidores incurran en confusión entre diferentes productos,
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por la similitud existente entre las marcas que los designan, ya
que de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y
hasta fatales en la salud de las personas.

QUINTO: El hecho de haber utilizado el signo que se pretende registrar
como nombre comercial protegido no impide el análisis de
confund ibilidad frente a marcas registradas o previamente
solicitas .

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante , al emitir el fallo
en el proceso interno N° 9314-NRG, deberá adoptar la presente interpretacfón.
Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el
párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la
Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

(!J)r4~;~J
Oiga Ines Navarre e Barrero

MAGISTRADA

..'.
Mó lea Rosell MedinV:/---

ECRETA ~
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

"

Quito, OS de noviembre de 2005
Oficio N° 77S-S-TJCA-2005

Señor Magistrado
Eloy Torres Guzmán
PRESIDENTE
Primera Sala de lo Contencioso Administrativo
Distrito de Quito
Quito, Ecuador.

Referencia : Proceso 156-IP-200S (Interpretación
prejudicia l de los artículos 1.34 y ~1 36 , literales a) y b)
de la Decisión 486 de la Comis ión de la Comisión de
la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta
formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo, Distrito de Quito,
República del Ecuador, Expediente Interno No.
9314-NRG . Actor: CH. BOEHRINGER SOHN.
Marca denominativa: "NIFATIN".

Señor Magistrado:

Adjunto al presente sírvase encontrar en diecinueve fojas útiles. copia certificada
de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, emitida en el
proceso de la referencia. . .

Atent men te,

~uJ'2d(
ón ica Rose~

~RITARTA



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Señor Embajador
Allan Wagner Tizón
SECRETARIO GENERAL
SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA
Paseo de la República 3895, San Isidro
Lima, Perú.

Referencia: Pro ceso 156-IP-2005 (Interpretación
prejudicial de los artículos 134 y 136 , literales a) y b)
de la Decisión 486 de la Comisión de la Comisión de
la Comunidad And ina, con fundamento en la consulta
formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo
Conten cioso Administrativo, Distrito de Quito ,
Repúb lica del Ecuador. Expediente Interno No.
9314-NRG . Actor: CH. BOEHRINGER SOHN .
Marca denomi nativa: "NIFATIN".

Señor secretario:

Adjunto al presente sírvase encontrar en diecinueve fojas útiles, copia
cert ificada de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
emitida en el proceso de la referencia.

De acuerdo al artículo 43 del Tratado de Creación de este Tribunal , mucho
agradeceré disponer su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena .

Atentamente,

~iu\/¿d
M ' nica R;s';;lI~
SER~
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PROCESO 148-IP-200S

Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136, literal a) de la Decisión
486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta
formulada por o?! Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno N° 2002-0348
(8350). Actor: REFINADORA DE SAL S.A. REFISAL S.A. Marca: "FIORI (mixta)".

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI­
DAD ANDINA, ero Quite, a los diecinueve días
del mes de octubre del año dos mil cinco, pro­
cede a resolver la solicitud de Interpretación
Prejudicial formulada por el Consejo de Estado
de la República de Colombia, Sala de lo Conten­
cioso Administrativo, Sección Primera .

VISTOS:

1
Que de la solicitud de interpretación prejudicial
y de sus anexos se desprende que los elemen­
tos exigidos por el artículo 33 del Tratado de
Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fue­
ran cumplidos, por lo que su admisión a trámite

Para nosotros la Patria es América
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. l:-:terpreta ci ón prej ud icial de los artícu los 134 y 136, literales a) y b) de la
Dec is ión 486 de la Co m is ión de la Comun idad Andina, con fundamento en la

consulta formulad a por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso
Admin istrativo , Distrito de Qu ito , Rep úbl ica del Ecuador. Expediente Interno

N° 9314-NRG. A ctor: C.H. BOEHRINGER SOHN. Marca denominativa: "NIFATIN".

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI­
DAD ANDINA, en Quit o, a los diecinueve días
del mes de octubre del año dos mil cinco, pro­
cede a resolver la solicitud de Interpretación
Prejud icial formulada por la Primera Sa la del
Tribunal de lo Contencioso Adm inistrativo , Dis­
trito de Quito , República del Ecuador.

VISTOS :

Que de la solicitud de interpretación prejudicial
y de sus anexos se desprende que los elemen­
tos exig idos por el artículo 33 del Tratado de
Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fue­
ron cumpl idos , por lo que su adm isión a trámite
fue considerada procedente en el auto emitido
el 30 de septiembre de 2005 .

1. ANTECEDENTES.

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

A. LAS PARTES:

Plena Jurisdicc ión o Subjetivo , solicita que se
declare la Ilegalidad de la Resolución N° 979913
de 2 de abril de 2002 , expedida por la Dirección
Nacional de Propiedad Industrial , med iante la
cual rechazó las oposiciones presentadas por
C.H. BOEHRINGER SOHN y ACROMAX LABO­
RATORIO QUIMICO FARMACEUTICO SOCIE­
DAD ANONIMA y concedió el reg istro del signo
denominativo "NIFATIN".

1. Los hechos.

Entre los principales hechos, algunos recogid os
de los narrados en la de man da y otros de la
solicitud de Interpretación prejudicial y de los
anteceden tes administrativos de los actos acu­
sados allegados con la misma, se encuentran
los siguientes :

a. MIGUEL EDUARDO GARCíA ACOSTA solici­
tó el 28 de febrero de 2001 ante el Instituto
Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual-IEPI,
el registro del signo denominativo "NIFATIN"
para amparar productos comprendidos en la
e/ase 5 de la Clasificación Internacional de
Niza.

La sociedad C.H. BOEHRINGER SOHN, a tra­
vés de apoderado y en ejercicio del Recurso de

Tercero interesado: NUEVA INDUSTRIA FAR­
MACEUTICA ASOCIADA
SA NIFA SA

~. !)ATOS RELEVANTES.

Demandante:

Demandados:

C.H.BOEHRINGERSOHN.

DIRECTORNACIONAL DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL,
PRES IDENTE DEL INS­
TITUTO ECUATORIANO
DE PROPIEDAD INTE­
LECTUAL (IEPI), PROCU­
RADOR GENERAL DEL
ESTADO.

b. EI27 de abril de 2001 la sociedad C.H. BOEHR­
INGER SOHN presentó oposición al registro
del signo denominativo "NIFATIN" , con base
en la marca denominativa "NIFLAMIN", para
amparar productos comprend idos en la clase
5 de la Clasificación Internacional de Niza .

c. EI3 de mayo de 2001, ACROMAX LABORATO­
RIO QUíMICO FARMACEUTICO SOCIEDAD
ANONIMA presentó oposición al reg istro del
signo denominativo "NIFATIN", con base en
la marca "NIFEDIN", para amparar produc­
tos comprendidos en la clase 5 de la Clas ifi­
cación Internacional de Niza.

d. La Dirección Nacional de Prop iedad Indus­
trial expidió la Resolución W 979913 de 2 de
abril de 2002, med iante la cual resolv ió re­
chazar las oposiciones presentadas por C.H.




