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RESUMEN.

El presente trabajo de titulacion denominado ANALISIS SOBRE LA
INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES EN RELACION CON EL DERECHO DE
MARCAS, esta dividido en seis secciones detalladas en términos g'eneraies a
continuacién: 1) Introduccién al tema de estudio; 2) El Tratado de Creacion del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, asi como su Estatuto
correspondiente; los objetivos e importancia de la interpretacion prejudicial
realizada por este érgano jurisdiccional de caracter supranacional y la supremacia
de las Decisiones de la Comision de la Comunidad Andina de Naciones sobre el
ordenamiento juridico interno del Ecuador; 3) Concepto, caracteristicas,
clasificacion y naturaleza de las marcas o signos distintivos, analisis general del
Capitulo | del Titulo VI de la Decision 486 de C.AN., tramite de oposicion,
cancelacion y nulidad de registro de marcas;, 4) Casos en que opera la
interpretacién 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, asi como su naturaleza juridica, caracteristicas y su vinculacion para el
juzgamiento del proceso interno; 5) Analisis jurisprudencial del Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina en derecho de marcas, conjuntamente con un estudio de

un caso practico; 6) Conclusion y Recomendaciones.
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“ANALISIS SOBRE LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE
JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES EN RELACION CON EL
DERECHO DE MARCAS”

INTRODUCCION:

El presente trabajo tiene cc;mo objetivo general analizar de forma critica la
funcién y objetivo de la interpretacion prejudicial del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina de Naciones y su relacion e importancia dentro del derecho de
marcas. Por otra parte se buscara realizar un estudio global de la repercusion y
efectos juridicos que conlleva ésta interpretacion prejudicial del Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina dentro del ordenamiento marcario interno de los Paises
Miembros.

Este fin u objetivo general nos llevara a entender la estructura vy
funcionamiento del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones
respecto de la facultad de interpretar el ordenamiento juridico comunitario en
materia de marcas, asi como comprender en que casos especificos se aplica, el
procedimiento legal y tramite respectivo para que opera y tenga lugar la
mencionada interpretacion prejudicial a través del estudio y analisis de casos
practicos y jurisprudencia, como herramientas para establecer el papel que cumple
la denominada interpretacion prejudicial asi como su relevancia en la aplicacion de
normas comunitarias en materia de derecho marcario en el Ecuador como pais
miembro de la Comunidad Andina de Naciones (C.A.N.)

La motivacién basica de éste trabajo se relaciona al planteamiento y estudio
de principios teorico — practicos sobre la interpretacion prejudicial en materia de
derecho marcario, como una facultad otorgada por los Paises Miembros de la

C.A.N., al Tribunal de Justicia creado por este acuerdo de integracion.
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En virtud de lo expuesto se llegard a establecer el alcance y naturaleza
juridica de la interpretacion prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina de Naciones en materia de derecho marcario, esto como una institucién
juridica destinada a desarroliar y armonizar el proceso de integracion de sus paises
miembros.

Para el efecto y desarrollo del presente estudio es importante tomar en
consideracion el proceso de globalizacién por el que nos encontramos atravesando
en la actualidad, fenébmeno que nos lleva a los denominados procesos de
integracion regionales como es el de la Comunidad Andina de Naciones, del cual el
Ecuador forma parte; mismos que buscan, entre otras cosas, la unificacion de
politicas econémicas 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 razén que dichos procesos de integracién, en la bisqueda de sus
objetivos han creado instituciones como los denominados tribunales comunitarios,
dotados de jurisdiccion y competencia para armonizar y garantizar una aplicaciéon e
interpretacion uniforme de normas juridicas comunes: “El Acuerdo de Cartagena,
sucnito en mayo de 1969, condujo a los paises que integran el Grupo Andino, a la
formaciéon de una serie de instituciones, érganos y mecanismos que han ido
fortaleciéndose y desarrollandose en el tiempo. Uno de esos 6rganos, considerado
érgano principal, es el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena”

El cumplimiento de lo planes y proyectos establecidos dentro de un proceso
de integracidén regional a través de las instituciones y 6rganos creados para el
efecto, se lograran por medio de altemativas y vias como la interpretacion

prejudicial realiza por algunos de los mencionados tribunales comunitarios.

! SEMINARIO INTERNACIONAL.: Integracién, Derecho y Tribunales Comunitarios. Sucre Bolivia. Pag. 15



1.1.

1.1.1

CAPITULO|

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA DE
NACIONES:
Antecedentes y creacion :

En la Ciudad de Cartagena e‘l 28 de mayo de 1979 los Paises
Miembros de la Comunidad Andina de Naciones suscribieron el Tratado de
Creaciéon del o6rgano jurisdiccional comunitario denominado: “Tribunal de
Justicia del Acuerdo de Cartagena”, el mencionado Tratado que crea este
Tribunal entré en vigencia el 19 de mayo de 1983 una vez que los cinco
Paises Miembros: Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru 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 Truijillo el 10
de marzo de 1996, al ser como se ha mencionado, el 6rgano jurisdiccional
de los Paises Miembros busca el control de la legalidad de los procesos
comunitarios con el fin de otorgar seguridad a los mismos, dotando de una
estructura basica a este proceso de integracion regional.

Con la creacion del Tribunal los Paises Miembros han buscado hasta
cierto punto, una “division de poderes” dentro de la organizacién y estructura
del proceso de integracién andino, entregando una jurisdiccion vy
competencia “sui géneris “a éste organismo comunitario.

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

expresa:



“La indole del Tribunal esta reflejada en las fundamentaciones
del Tratado. Se le atribuye la elevada mision de salvaguardar
los derechos y obligaciones que se derivan del Acuerdo, al
tiempo de calificarle como el “6rgano jurisdiccional de mas alto
nivel” y darle el caracter de “independencia” tanto frente a los
paises suscriptores como ante los demas organos del
Acuerdo......
1.1.2. Caracteristica y Naturaleza:

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina posee algunas caracteristica

particulares dentro de las cuales podemos destacar las siguientes:

- Ejerce  COMPETENCIA TERRITORIAL dentro de los cinco Paises
Miembros.

- Ejerce COMPETENCIA MATERIAL respecto de las funciones otorgadas
a su jurisdiccion: accion de nulidad, accion de incumplimiento e
interpretacion prejudicial del ordenamiento juridico comunitario.

- Posee jurisdiccion EXCLUSIVA y OBLIGATORIA por lo cual es el Unico
organismo que puede resolver y conocer sobre la materia sometida a su
competencia, por consiguiente ningun pais miembro podra escoger otro
organo 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 Paises Miembros de

la Comunidad Andina.

2 DERECHO ANDINO, Galo Pico Mantilla. Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena 1989. Pag. 3L



- Funciona INDEPENDIENTEMENTE de los organismos e instituciones
internas de los Paises Miembros, asi como del resto de 6rganos de la
misma Comunidad Andina (Parlamento, Secretaria General, Comision,

etc....)
.
- Es un Tribunal SUPRANACIONAL ya que se encuentra jerarquicamente

por encima de los tribunales internos de los Paises Miembros.

Por otra parte es importante senalar que el Tribunal ha otorgado al proceso
de integracion andino de una instancia jurisdiccional e interpretativa propia e
independiente, lo cual conlleva a una plenitud institucional reafirmando de este
modo su personalidad juridica internacional autébnoma y permanente.

1.1.3. Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia del Acuerdo de
Cartagena:

El tratado de creacién del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena del
28 de mayo de 1979 consagra, en su preambulo, el propdsito comin de
desarrollo economico y social de los Paises Miembros, la necesidad de
garantizar el cumplimiento de la normativa comunitaria tomando en
consideracion su complejidad, a través de un 6rgano jurisdiccional comunitario
que tenga la facultada de declarar el derecho andino, dirimir las controversias
que surtan en la aplicacion 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 Decision 472 de la Comisién de la

C.AN.



La mencionada codificacion del Tratado de Creacién del Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina esta dividida en 4 capitulos detallados y comentados
de manera general a continuacion:

- Del ordenamiento juridico de la Comunidad Andina: En esta seccion el

Tra:tado delimita el campo de accion del Tribunal a los siguientes cuerpos
y normativas legales comunitarias, mismas que constituyen el
ordenamiento juridico de la Comunidad Andina: El Acuerdo de Cartagena
(con sus Protocolos e Instrumentos adicionales), el presente Tratado de
creacion del Tribunal con sus modificaciones, las Decisiones del Consejo
Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y la Comision de la C.A.N,
las Resoluciones de Secretaria General de la Comunidad Andina y los
Convenios de Complementacion Industrial asi como los demas que
adopten los Paises Miembros dentro del proceso de integracién andino.

- De la creacion y organizacion del tribunal: En este capitulo se crea el

Tribunal como 6rgano principal del mismo y se dispone su organizacion
con la integracion de 5 miembros representando a cada Pais Miembro,
mismos que deberan cumplir con los requisitos necesarios para ejercer la
mas alta funcion judicial interna de cada pais, elegidos unanimemente
por los plenipotenciarios acreditados para el efecto de conformidad con
las ternas enviadas por los Paises Miembros. Los magistrados del
Tribunal tendran una duracién de 6 anos en sus funciones, y se
renovaran parcialmente cada tres anos.

De la misma manera se dispone la remocién de los magistrados de
conformidad con el Estatuto del Tribunal que para el efecto La Comision

del Acuerdo de Cartagena aprobara. 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 capitulo es fundamental ya que

determina las funciones y competencias del Tribunal de Justicia del

i

Acuerdo de Cartagena detalladas a continuacion:

a)

b)

Accion de Nulidad: el Tribunal tiene la competencia para declarar la
nulidad de las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de
Relaciones Exteriores asi como las de la Comision, de las
Resoluciones de la Secretaria General, asi como de lo Convenios de
Complementacion Industrial dictados con violacion de las normas que
conforman el ordenamiento juridico de la Comunidad Andina. Esta
accion podra ser planteada por las personas naturales o juridicas que
se crean afectadas en sus derechos asi como por los Paises
Miembros siempre que no hayan votado a favor de la norma que se
pretende se declare nula. El plazo para plantear esta accion es de 2
anos a partir de la fecha en que la Decisidén, Resolucion o Convenio
haya entrado en vigencia. Por otro lado el articulo 22 del Tratado de
creacion del Tribunal dispone que la sentencia que se expida
declarando la nulidad total o parcial de una determinada Decision,
Resolucién o Convenio debera establecer sus efectos en el tiempo.

Accion de Incumplimiento: cuando un Pais Miembro ha incurrido en
incumplimiento de las obligaciones emanadas de las normas que
conforman el ordenamiento juridico de la Comunidad Andina, la
Secretaria General de oficio 0 a peticidon de un pais miembro puede

iniciar esta accion, con el fin de emitir un dictamen motivado sobre el
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eventual incumplimiento del pais acusado. Si dicho dictamen fuere de
incumplimiento y el Pais Miembro persistiere en la conducta que ha
sido objeto de observaciones la Secretaria General podra solicitar el
pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. La
Secrete:ria General de la Comunidad Andina tiene el plazo de quince
dias, una vez que haya vencido el término otorgado al Pais Miembro
para contestar la acusacion, para emitir su dictamen, caso contrario el
pais reclamante podra acudir directamente al Tribunal, esto siempre
que hayan transcurrido sesenta dias desde que se haya emitido el
dictamen de incumplimiento sin que la Secretaria intenta la accién
ante el Tribunal. La presente accién termina con la sentencia emitida
por el Tribunal para lo cual en caso de declarar el incumplimiento, el
pais miembro que acusado por tal hecho quedara obligado a adoptar
las medidas necesarias para la ejecucion de la sentencia; en caso de
no cumplir lo dispuesto en la sentencia dentro del plazo otorgado por
el efecto el Tribunal, previo opinién de la Secretaria General se podra
suspender o restringir derechos y beneficios contendidos dentro del
Acuerdo de Cartagena para el pais remiso.

La interpretacion prejudicial: es asi como hemos llegado al tema de
analisis principal del presente trabajo, la interpretacién 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 aplicaciéon uniforme y bajo el mismo criterio dentro de los paises
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miembros; es asi que el articulo 32 de la Codificacion Tratado de

creacion del Tribunal Andino dispone textualmente:

“Articulo 32.- Correspondera al Tribunal interpretar por via
prejudicial las normas que conforman el ordenamiento juridfco
de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicacién

uniforme en el territorio de los Paises Miembros.”

Cabe senalar que seran los jueces y tribunales nacionales de los
paises miembros los encargados de solicitar, de oficio o a peticion de
la parte interesada, la interpretacién prejudicial al Tribunal sobre el
alcance y sentido de una norma comunitaria que vaya ser aplicada
dentro de un procedimiento judicial interno de un pais miembro. Es de
igual forma trascendental senalar que sera facultativo del juez
nacional solicitar al Tribunal de Justicia de la C. A. N. la interpretacion
prejudicial de una norma que forme parte del ordenamiento juridico
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 sera obligacion del juez nacional solicitar la interpretacion
prejudicial al Tribunal cuando la sentencia que se vaya a dictar no
tenga recurso alguno, es decir, que sea de Ultima o Unica instancia.
En todo caso el Tribunal se limitara a interpretar el contenido de la
norma comunitaria y ha establecer la forma de aplicarla de manera
general, sin entrar al analisis del derecho interno de los paises
miembros ni ha calificar los hechos materia del proceso. Una vez

interpretada en via prejudicial la norma comunitaria el juez nacional
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que la conozca la adoptara en forma obligatoria dentro del proceso
interno.

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

principales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:
“En efecto, re;iriéndonos a la actividad propiamente
jurisdiccional, el Tribunal — a ftravés de los. tres recursos
actualmente contemplados en su Tratado de creacioén, 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 ACCION DE NULIDAD; o a través de los jueces nacionales
de Colombia y Ecuador, por via de Interpretacion Prejudicial; o,
recientemente por la Junta del Acuerdo de Cartagena y por los
propios Estados miembros (Venezuela), utilizando la Accién de
Incumplimiento™

d) Recurso de Omisién o Inactividad: Adicionalmente en caso de que el
Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comision y
la Secretaria General de la C. AN no estén cumpliendo sus
obligaciones emanadas el ordenamiento juridico andino, los Paises
Miembros, asi como las personas juridicas y naturales podran
requerir el cumplimiento de tales obligaciones ante el Tribunal
Andino de Justicia.

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

dirimir mediante arbitraje las controversias suscitadas por la

3 SEMINARIO INTERNACIONAL: Integracién, Derecho y Tribunales Comunitarios. Sucre Bolivia.
Expositor: Dr. Gualberto Davalos Garcia. Pag. 62.
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aplicacion e interpretacion de contratos y convenios celebrados entre
organos del sistema Andino de Integracion, asi como aquellas
surgidas con terceras personas siempre que exista consentimiento

expreso de parte del interesado

f)  Jurisdiccién Laboral: Por dltimo el Tribunal es competente para
conocer las controversias laborales que se susciten en los érganos

e instituciones del Sistema Andino de Integracion.

Disposiciones Generales, Vigencia y Disposiciones Transitorias: Dentro

de este capitulo el Tratado establece que para el cumplimiento de las
sentencias y/o laudos emanados por el Tribunal no sera necesario
homologacién en ningin pais miembro, asi como el caracter de
jurisdiccion privativa que ejercera el Tribunal, pues este dérgano
jurisdiccional sera el unico facultado para conocer y resolver las acciones
establecidas en el Tratado.
Ademas se contempla que en la Gaceta Judicial la cual sera editada por
la Secretaria General de la Comunidad Andina, se publicaran las
Decisiones de las Comision y del Consejo Andino, las Resoluciones de la
Secretaria General, los Convenios vy las sentencias del Tribunal.
ANALISIS DEL ESTATUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD ANDINA RESPECTO DE LA INTERPRETACION
PREJUDICIAL.:
El primer inciso del articulo 13 de la Codificacion del Tratado de
Creacion 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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Comision aprobaran la modificacion del Estatuto aprobado mediante la
Decision 184 (19 de agosto de 1983), que regira tanto el funcionamiento del
Tribunal, como los procedimientos judiciales a que debera sujetarse el
ejercicio de las acciones previstas en la mencionada Codificacion.

Asi, en la Ciudad de Valeizncia - Venezuela el 22 de junio de 2001 el
Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores mediante la Decision

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

Comunidad Andina.

Por su parte el articulo 4 del mencionado Estatuto dispone
textualmente: “El Tribunal es el 6rgano jurisdiccional de la Comunidad
Andina, de caracter supranacional y comunitario, instituido para declarar el
derecho andino y asegurar su aplicacion e interpretacion uniforme en todos
los Paises Miembros. El Tribunal, en ejercicio de sus atribuciones, actuara
salvaguardando los intereses comunitarios y los derechos que los Paises

Miembros poseen dentro del ordenamiento juridico andino.

En importante mencionar algunos aspectos referentes a la facultad de
Interpretacion Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
establecida en el Estatuto vigente:

Requisitos: Como se ha mencionado seran los jueces y tribunales
nacionales de los paises miembros quienes soliciten la interpretacion
prejudicial al Tribunal, misma que de conformidad con el articulo 125 del
Estatuto deberé contener:

a) El nombre e instancia del juez o tribunal nacional consultante.
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b) La relacion de las normas del ordenamiento juridico de la Comunidad
Andina cuya interpretacién se requiere.

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

d) Un informe sucinto de los hechos que el solicitante considere
relevantes para la interpretacion.

e) Ellugar y direccion en que el juez o tribunal recibira la respuesta a su
consulta.

Tramite: una vez recibida la solicitud el secretario del Tribunal la sellara

dejando constancia en la misma de la fecha de presentacion y la remitira

al Presidente del Tribunal para su consideracion.

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

dispone que el Tribunal tendra el término de 30 dias para dictar la

sentencia interpretando la norma comunitaria, contados desde la fecha

de admision de la solicitud.

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

debera estar firmada por el Presidente, los demas magistrados y el

Secretario, debera llevar un sello y sera depositada en la Secretaria. El

juez nacional o tribunal nacional que haya solicitado la interpretacion

prejudicial al Tribunal Andino de Justicia sera notificado con una copia

certificada de la sentencia.

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

conozca el proceso del cual se solicitd la consulta prejudicial estara

obligado a adoptar la interpretacion dentro de su sentencia.

Obligaciones especiales y derechos en relacion con la interpretacion

prejudicial: Sera obligacion de cada Pais Miembro y de la Secretaria
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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 interpretacion
prejudicial; por consiguiente en caso de incumplimiento interno respecto
de la consulta en via prejudicial los Paises Miembros y los particulares
'

podran iniciar la respectiva accion de incumplimiento; ya sea por la
abstencion de realizar la consulta en caso de ser obligatoria o en caso de
que se aplique, dentro del proceso interno, una interpretacion distinta de
la realizada por el Tribunal Andino dentro de un respectivo caso.

De la igual forma el juez o tribunal nacional deberan enviar al Tribunal
Andino las sentencias dictadas en los casos objeto de interpretacién
prejudicial.

De esta manera es como el Estatuto regulariza el proceso de
interpretacion prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y
al mismo tiempo establece la via para que éste organo jurisdiccional
comunitario pueda ejercer tan importante labor dentro de un proceso de
integracion regional como el de los Paises del Grupo Andino.

Es importante mencionar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina de Naciones no es el unico organo jurisdiccional supranacional que
esta facultado para interpretar normas de caracter comunitario, como
también es el caso del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea dentro
de sus competencias, mismo que de igual manera esta facultado para
realizar la mencionada interpretacion prejudicial.

El Dr. José Manuel Sobrino Heredia al hablar sobre los objetivos vy
finalidades del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea opina sobre la

interpretacion prejudicial:
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“Ademas 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 llegan las cuestiones
prejudiciales procedentes de los jueces nacionales. Se trata
de wuna manifestacion del caracter descentralizado del
Ordenamiento juridico  comunitario y de la cooperacion
directa entre el Tribunal y los o&rganos jurisdiccionales
nacionales”*

De la misma manera haciendo referencia al Tribunal de la Comunidad

Europea considera:
“El art. 177 del TCE establece una colaboracion judicial por
la que el organo jurisdiccional nacional y el Tribunal
comunitario estan llamados a contribuir reciprocamente a la
elaboracion de una decision con objeto de garantizar la
aplicacion uniforme del Derecho comunitario en el conjunto de
los Estado miembros.™

Por ultimo termina senalando:
“Conviene subrayar que el TJCE no es un organismo de la
Comunidad al que estén sometidos [los oOrganos
jurisdiccionales nacionales, sino el Tribunal al que esta
reservado, en dltima instancia, interpretar el Derecho

Comunitario y pronunciarse sobre la validez de los actos

* MEMORIAS, Seminario Internacional: ““La Integracion, Derecho y los Tribunales Comunitarios™ Tribunal de
Justicia del Acuerdo de Cartagena 1996. pag.37 -38.
* IBIDEM
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comunitarios, en los supuestos en que los jueces nacionales
deban aplicar ese Derecho o esos actos”
De esta manera se puede destacar la importancia de la interpretacion
prejudicial dentro de un proceso de integracion, entendida como la funcidn

I
dirigida a la declaracién uniforme del derecho comunitario, esta facuitad

contemplada dentro de los proceso de integracién tanto en las paises

andinos como en Europa garantiza una aplicacion igualitaria de un

ordenamiento juridico comun.
Cabe senalar que la interpretacion prejudicial se desarrolla en tres
etapas:

a) Analisis o estudio que hace el juez nacional para determinar que es
necesario solicitar ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la
interpretacion prejudicial de alguna norma que forme parte del
ordenamiento juridico de la C.A.N.

b) Examen que hace el Tribunal sobre la solicitud de interpretacion
prejudicial realizada por el juez nacional, pronunciamiento jurisdiccional
de obligatoria aplicacién para el juzgamiento del proceso interno.

c) Por ultimo, y una vez realizada la interpretacion prejudicial el juez interno
resolvera el litigio que conoce recogiendo la orientaciéon proporcionada
por el Tribunal.

El Dr. Patricio Bueno Martinez resume las tres etapas de la
interpretacion prejudicial de la siguiente manera:
“La interpretacion, sostiene Pescatore, contiene una

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

¢ IBIDEM
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lleva al juez nacional a discernir el problema de derecho
comunitario y a formular la cuestion; la fase comunitaria, en la
que el Tribunal de Justicia examina la cuestion 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”

Asi, el reenvio o la consulta que hacen los jueces nacionales
descansa en un sistema de cooperacion y colaboracién entre la justicia
comunitaria y las justicias nacionales, sin que ello implique una jerarquizacion
entre la una y la otra, sino mas bien la distribucién coordinada y sistematica
de las dos jurisdicciones, pues por una parte la comunitaria para interpretar
de manera general y obligatoria las normas que forman parte del
ordenamiento juridico andino, y la nacional o interna que se encarga de
aplica la mencionada interpretacion prejudicial dentro del caso o litigio
correspondiente.

El mismo Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dispuesto
sobre la interpretacion prejudicial:

“Es funcién basica de este Tribunal, indispensable para tutelar
la vigencia de principio de legalidad en el Proceso de
Integracion Andina y para adaptar funcionalmente su complejo
ordenamiento juridico, la de interpretar sus normas a fin de
asegurar su aplicacion uniforme en el territorio de los paises

miembros””

7 SEMINARIO INTERNACIONAL: Integracion, Derecho y Tribunales Comunitarios. Sucre Bolivia.
Expositor: Dr. Gualberto Davalos Garcia. Pag. 104.
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Por otra parte es trascendental senalar que el Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina tiene limitaciones al momento de realizar la
interpretacion prejudicial, pues ésta solamente podra efectuarse sobre el
ordenamiento juridico de la Comunidad Andina, por consigui:ente no podra
interpretar bajo ningun concepto el ordenamiento juridico nacional o interno
de los paises miembros, por otra parte en la interpretacién prejudicial el
Tribunal no podra 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 solicité la interpretacion, de la misma manera
no tiene facultad para pronunciarse o valorar los hechos del proceso
interno, solo podra referirse a ellos con el fin de llevar a cabo la
interpretacion prejudicial solicitada, por consiguiente tampoco podra, bajo
ningun concepto, emitir criterio o valoraciones respeto de las pruebas de
deban o hayan sido presentadas por las partes en conflicto.

La limitacion de la facultad de interpretacion del Tribunal esta
contenida dentro del articulo 34 del Tratado de Creacion:

“Art. 30 LIMITACIONES. En su interpretacion, el Tribunal
debera limitarse a precisar el contenido y alcances de las
normas que conforman el ordenamiento juridico de Ia
Comunidad Andina.. El Tribunal no podra interpretar el
contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los
hechos materia del proceso, no obstante lo cual podra
referirse a éstos cuando ello sea indispensable a los efectos

de la interpretacion solicitada.”
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De lo expuesto se desprende las caracteristicas y limitaciones de la
interpretacion prejudicial del Tribunal Andino de Justicia, regulada por su
Estatuto, facultad que garantizando una interpretacion uniforme de las
normas que forman parte del ordenamiento juridico del la Comunidad
Andina, logra él desarrollo de este proceso de integracion regional. Como
bien lo afirma Leontin Contantinesco: “el derecho comunitario debe tener la
misma significacion en todos los Estados Miembros, lo que exige que su
interpretacion y su aplicacion 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 interpretacion”

Asi se puede llegar a determinar que para el correcto funcionamiento
de un proceso de integracion, como lo es la Comunidad Andina de
Naciones, no solo es esencial sino fundamental que la normas comunes a
los paises miembros tengan un misma interpretacion, y con esto lograr que
una misma ley sea aplicada en el mismo sentido dentro de todos los paises
miembro de un acuerdo regional de integracion.

“En cuanto al Pacto Andino, teniendo en cuenta la forma
como han funcionado hasta ahora los mecanismo juridicos
dentro del Acuerdo de Cartagena, puede afirmarse que el
recurso prejudicial esta llamado a ser el instrumento que
habra de permitir los mayores y mejores avances en el
derecho de la integracion, al igual de lo que ha ocurrido en

Europa™

¥ LA INTERPRETACION PREJUDICIAL EN EL DERECHO ANDINO. Fernando Uribe Restrepo. Pag. 28
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OBJETIVOS E IMPORTANCIA DE LA INTERPRETACION PREJUDICIAL
DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA:

La interpretacion prejudicial es un recurso fundamental para el
correcto funcionamiento y desarrollo de un proceso de integracién,’como fo
es la Comunidad Andina de Naciones, el cual implica en lo principal un
orden normativo comun para los paises miembros que lo conforman.

Los Estados miembros de un determinado acuerdo de integracioén,
en este caso los de la Comunidad Andina, poseen ordenamientos juridicos
internos que provienen muchas veces de diferentes idiosincrasias, culturas
y tradiciones juridicas con estructuras jurisdiccionales y diversos
procedimientos judiciales, resultaria practicamente imposible la aplicacion
armanica y uniforme del mencionado ordenamiento juridico comunitario por
parte de los diferentes jueces y tribunales nacionales de dichos paises
miembros; como resultado de lo expuesto se daria el caso de que cada
pais miembro de la Comunidad Andina interprete las normas comunitarias
de manera diferente y sin seguir un criterio uniforme para su aplicacion,
aplicando e interpretando las normas comunes de conformidad con cada
ordenamiento juridico interno, lo cual no soélo seria perjudicial para el
proceso de integracion, si no que en definitiva no habria lugar al mismo;
pues como principio basico y l6gico dentro de un proceso integracién esta
la aplicacion de las normas comunitarias en igual sentido y bajo el mismo
criterio interpretativo por parte de los paises miembros.

Es por esta situacion de donde nace la naturaleza esencial del
recurso de interpretacion prejudicial, pues a través del mismo los paises

miembros, otorgando para el efecto competencia al Tribunal de Justicia de
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la Comunidad Andina de Naciones, buscan que el ordenamiento juridico
comunitario sea aplicado, por parte de los jueces nacionales, en igual
sentido y bajo el mismo criterio interpretativo en todos las paises miembros
de la Comunidad Andina de Naciones; pues en esta forma no solo se
garantiza una aplicac;én uniforme del ordenamiento juridico 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 interpretacion prejudicial (No. 1-IP-87, Gaceta
Oficial del Acuerdo de 15 de febrero de 1988, ano V, No. 28); en el mismo
se expresa:

“Es funcién basica de este Tribunal, indispensable para tutelar

el principio de legalidad en el proceso de integracion andina y

para adaptar funcionalmente su complejo ordenamiento

juridico, la de interpretar sus normas a fin de asequrar su

aplicacion uniforme en el territorio de los Estados

Miembros (articulo 28 del Tratado de Creacion), objetivo
fundamental que esta légicamente fuera de las competencias
de los jueces nacionales. Estos, de otra parte, tampoco estan
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 6rgano judicial comunitario”
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Agrego el Tribunal en la citada sentencia:
“Se ha establecido asi un sistema de division del trabajo y de
colaboracién armdnica entre los jueces nacionales, encargados
de fallar, o sea de aplicar las normas de la integracion,
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 dérgano

judicial andino al que le compete, privativamente, la

interpretacion de las normas comunitarias, sin pronunciarse

sobre los hechos y absteniéndose de interpretar el derecho

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

con la tarea que es de la exclusiva competencia del juez

nacional. En otro términos, la jurisdiccién comunitaria andina

esta constituida por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de

Cartagena y por los tribunales nacionales a los que el

ordenamiento juridico 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 6rgano jurisdiccional andino para interpretar el
alcance y espiritu de la normas que forman parte del ordenamiento
juridico de la Comunidad Andina de Naciones, y por otra parte el caracter
de “colaboracién” entre los jueces nacionales de los paises miembros y el
Tribunal de Justicia de la C..A. N. dentro de la ejecucion del presente

recurso.
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Respecto del trabajo de colaboracién procesal llevado a cabo dentro
de la interpretacion prejudicial entre los jueces y tribunales nacionales de
los paises miembros con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
es importante sefalar que bajo ningdn concepto se trata de una

t
interferencia o influencia jerarquica entre los mismos para el juzgamiento
del proceso interno dentro de los paises de la C.A.N, por lo contrario se
trata de una “colaboracion procesal” que busca dividir competencias con el
fin de llevar a cabo de manera funcional y eficiente la interpretacién
prejudicial:

“Debe observarse que, como se ha visto, la interpretacion

prejudicial‘ hecha por el Tribunal comunitario constituye una

colaboracion que no invade la competencia normal de los
jueces nacionales y que, por lo tanto, en nada afecta su
autonomia e independencia. Esta interpretacion, de otra parte,

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

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

corporacion, ya que no es un fallo en si misma; y si la Corte
esta obligada a solicitarla en determinados casos, y a sequirla

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

lo absoluto, en la jurisdiccion nacional, y menos atn porque sea

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

de uniformidad juridica en la Subregion, como elemento sine

que non de una verdadera integracion. =

? LA INTERPRETACION PREJUDICIAL EN EL DERECHO ANDINO. Fernando Uribe Restrepo. Pag. 34
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De lo expuesto y citado se desprende claramente dos funciones
respecto de la interpretacion prejudicial sobre el ordenamiento juridico de la
Comunidad Andina de Naciones: los jueces y tribunales nacionales se
encargaran de aplicar total y definitivamente las normas comunitarias dentro
de un proceso interno determinado, pero esto lo haran y se llevara a cabo en
base a la interpretacion declarativa prejudicial, es decir, en base a la
interpretacion prejudicial realizada por el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina de Naciones, con el fin de obtener de esta forma la
uniformidad y armonia en el criterio a ser aplicado por el juez nacional para el
juzgamiento de los procesos dentro del territorio de los paises miembros.

Como referencia histérica cabe citar lo que la Junta del Acuerdo de
Cartagena expres6 cuando se presento el proyecto de Tratado constitutivo
del Tribunal, al referirse a la utilizacion de la interpretacion prejudicial:

“Respetando la soberania y competencia de las jurisdicciones

nacionales, permita una estrecha colaboracion entre éstas y el

Tribunal de Justicia Subregional, con el fin de asegurar la

interpretacion y aplicacion 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
interpretacion prejudicial como un “recurso incidental”, sin negar su
caracteristica 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 caracteristica 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
juridica de la C.A.N., esto con el fin de aplicar dicha norma bajo la
interpretacion otorgada por el Tribunal, y de esta manera juzgar el
i

procedimiento interno principal, es por esta razén que se dice que la
interpretacion prejudicial es accesorio al juzgamiento del proceso interno
dentro de cualquier pais miembro, dando como resultado la funcién practica
de la interpretacion prejudicial:

“El mecanismo prejudicial es netamente funcional y tiene por

lo tanto una finalidad practica, concreta y especifica: se trata

de que el juez nacional pueda resolver un proceso mediante

la aplicaciéon de una norma comun, contando previamente con

la unica interpretacion autorizada de dicha norma; ésta, como

se ha visto, debe provenir necesariamente del Tribunal

comunitario. La solicitud de interpretacion ha de estar

siempre, directamente, al servicio de tal finalidad.”"®

Por otro lado y de forma comparativa cabe senalar la diferencia que
existe entre la interpretacion prejudicial dentro del derecho comunitario
andino con el europeo, pues en este ultimo el Tribunal comunitario no solo
interpreta la norma comun con el fin de establecer un criterio interpretativo
para la aplicaciéon 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 accién en un verdadero control de las

infracciones del Tratado de integracidon, por consiguiente el Tribunal Europeo

' LA INTERPRETACION PREJUDICIAL EN EL DERECHO ANDINO. Fernando Uribe Restrepo.  Pag.

119
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tiene competencia para interpretar una norma como para pronunciarse sobre
su validez, competencia que en nuestro ordenamiento juridico andino se
consagra en la denominada accion de nulidad.

Haciendo referencia al derecho comunitario europeo vy la interpretacion
prejudicial efectuada por el Tribunal de la Comunidad Europea, 6rgano
jurisdiccional comunitario competente para el efecto, se ha expuesto:

“El o6rgano jurisdiccional nacional es, hay que tenerlo bien

presente el juez principal para la aplicacion del Derecho

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

del Derecho comunitario. Con el crecimiento constante de la

actuacion comunitaria en contenido, intensidad y extension, los

problemas de Derecho comunitario aparecen cada vez con mas
frecuencia en los procesos planteados ante ©Organos
jurisdiccionales nacionales. La naturaleza de estos problemas
explica las dos funciones del mecanismo prejudicial previsto en

el art. 177 TCE: la interpretacion de las normas comunitarias y

el examen de la validez de los actos adoptados por las

instituciones.”’

Con lo expuesto se puede claramente determinar y resulta de gran
importancia sefalar que en términos generales la interpretacion prejudicial ha
constituido, dentro del proceso de integracion Andina, la herramienta
procesal mediante la cual se ha logrado estructurar, fortalecer, extender y
completar el sistema juridico integracionista, ademas posee una ventaja

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

" MEMORIAS, Seminario Internacional: “La Integracién, Derecho y los Tribunales Comunitarios” Tribunal
de Justicia del Acuerdo de Cartagena 1996. pag. 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
juridicas, resultando notoriamente practica su ejecucion y aplicacion, pues
por una parte los litigantes podran solicitar al juez nacional competente que
acuda al Tribunal de Justicia de la C.A.N con el fin de obtener de este ultimo
su pronunciamiento sobre la interpretacion de una norma comunitaria
determinada, esto sin perjuicio de que el juez nacional lo haga de oficio, lo
cual otorga seguridad juridica respecto de la sentencia a ser dictada dentro
del proceso interno en el pais miembro correspondiente, y por otro lado la
interpretacion prejudicial podra ser utilizada por los particulares como fuente
de estudio y analisis, adicionalmente constituira jurisprudencia para ser
aplicada e invocada de manera auxiliar dentro de un proceso analogo 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 significacion en todos los Estados Miembros, lo cual
exige que la aplicacion sea también unitaria”.

SUPREMACIA 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 jerarquico que constituyen las Decisiones de la Comisiéon de la
Comunidad Andina dentro de nuestro ordenamiento juridico interno, pues
seran estas normas, entre otras, la materia de interpretacion prejudicial por

parte del Tribunal Comunitario.
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El articulo 163 de la Constitucion Politica de la Republica del Ecuador
dispone textualmente:

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

internacionales, una vez promulgados en el Registro Oficial,

formaran parte del ordenamiento juridico de la Republica_y

prevaleceran sobre leyes y otras normas de menor jerarquia”

Lo expuesto en concordancia con lo dispuesto en el numeral 3) del
articulo 161 de nuestra Carta Magna:

“Art. 161.- E/ Congreso Nacional aprobard o improbara los

siguientes tratados y convenios internacionales:

3. Los que comprometan al pais en acuerdos de integracion.”

Como esta expuesto el Acuerdo de Cartagena, actualmente
denominado Comunidad Andina de Naciones, es un tratado internacional
que compromete al pais en un acuerdo de integracion regional, por
consiguiente por expresa disposicion de nuestra Constitucién, las normas de
caracter juridico que emanen de dicho acuerdo internacional prevaleceran y
tendran una posicion jerarquicamente superior al ordenamiento juridico
interno del Estado, salvo cabe aclarar, sobre nuestra propia Constitucion
Politica como .norma suprema de nuestra sociedad, esto al amparo de lo
dispuesto en el tercer inciso del articulo 162 de nuestra Carta Politica:

“Art. 162.- La aprobacion de los tratados y convenios, se hara en

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

miembros del Congreso.



Previamente, se solicitara el dictamen del Tribunal Constitucional
respecto a la conformidad del tratado o convenio con la
Constitucion.

La aprobacion de un tratado o _convenio que_exija una

f
reforma constitucional, no podra hacerse sin que antes se

haya expedido dicha reforma.”

De la disposicion constitucional antes citada se desprende claramente
que un tratado internacional no podra ser aprobado y por consiguiente no
entrara a formar parte de nuestro ordenamiento juridico interno si el mismo
no guarda conformidad y armonia con nuestra constitucion, e inclusive no
podra 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 jerarquia superior de las
normas contenidas dentro de un tratado o convenio internacional sobre el
ordenamiento juridico interno de nuestro pais, es importante analizar el
Acuerdo de Cartagena con el fin de establecer normas que guarden este
caracter de supremacia o prevalencia dentro del sistema de integracion
andino, lo expuesto en virtud de que seran las mismas, entre otras, aquellas
susceptibles de interpretacion prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de
laC. A N.

El Sistema de Integracion Andino se compone de diversos organismos
e instituciones que cumplen cada una diferentes funciones especificas y
concretas, una de las mas importantes y trascendentales constituye la
denominada Comision, conformada por plenipotenciarios de cada pais

miembro, o6rgano que cumple una funcion “egisiativa” dentro de la
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Comunidad Andina de Naciones, esto se explica en virtud de que todo
proceso de integracion 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 paises
miembros han :)torgado competencia, a través del Acuerdo constitutivo, a la
Comision 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 integracién regional andina.

Sobre las Decisiones de la Comision se ha manifestado:

“La Comision, integrada por un representante plenipotenciario de

cada Pais miembro, es uno e los érganos principales y el maximo

del Acuerdo de Cartagena que, con las ultimas modificaciones

introducidas por el Protocolo de Quito, recibié en forma definitiva

y categorica la facultad de legislacion exclusiva sobre las

materias asignadas por el Acuerdo. B

Las Decisiones de la Comision de la Comunidad Andina de Naciones
al ser las normas de caracter comun para los paises miembros del Acuerdo,
forman parte del ordenamiento juridico andino tal como se lo expuso al
analizar el Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de la C. A. N., por
consiguiente seran de directa aplicacion dentro de los paises miembros.

Ahora bien, éstas Decisiones de la Comision al formar parte del
ordenamiento juridico de la Comunidad Andina de Naciones, prevaleceran y

tendra mayor jerarquia que las normas internas de los paises miembros, esto

en vista de que como se ha expuesto las mencionadas Decisiones

2 DERECHO ANDINO. Galo Pico Mantilla. Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena 1989. Pag. 34
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nacen y se originan a través de un 6rgano, denominado Comision, que a su
vez ha sido creado por un tratado internacional de integracion llamado en la
actualidad Comunidad Andina de Naciones:

“La norma legislativa de la Comision expedida por sus

integrantes en ejercicio conjunto de la competencia asignada por

estos paises a través del Acuerdo, significaria la ley subregional

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

forma independiente de la ley nacional o derecho interno de cada

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

excluyente segtin otras interpretaciones.”

El concepto de primacia o prevalencia del Ordenamiento Juridico
Andino, dentro del cual se encuentran las Decisiones de la Comision, sobre
las normas nacionales aparece formalmente enunciado en la declaracién de
los integrantes de dicha Comision (plenipotenciarios de cada Pais Miembro),
aprobada en los siguientes términos durante el XXIX Periodo de sus
Sesiones Ordinarias: “El ordenamiento Juridico del Acuerdo de Cartagena
prevalece, en el marco de sus competencias, sobre las normas nacionales
sin que puedan oponerse a €l medidas o actos unilaterales de los Paises
Miembros..... Los preceptos enunciados, si bien son inherentes al Acuerdo
de Cartagena y sustenta su eficiencia, han sido consagrados explicitamente
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 propoésito

comunitario.

" DERECHO ANDINO. Galo Pico Mantilla. Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena 1989. Pag. 34
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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 juridico de la Integracion Andina prevalece en

i

su aplicacién sobre las normas internas o nacionales, por ser

caracteristica esencial del Derecho Comunitario, como requisito

basico para la construccion integracionista.”

A modo de comparacion resulta interesante citar lo que ha dispuesto
el Consejo de Estado de Colombia, pais miembro de la Comunidad Andina
de Naciones, al respecto:

“Siendo que Colombia es pais miembro del Pacto Andino y que

la Decision 85 del Acuerdo de Cartagena fue incorporada a la

legislacion nacional colombiana mediante el Decreto 1190 de

1978, no cabe duda que esas normas del derecho Comunitario

Andino o Derecho de la Integracién, como supranacionales que

son, tienen primacia sobre las disposiciones del Derecho

Interno  Colombiano en cuanto hace a Ila materia

correspondiente”

En otra providencia sobre este mismo tema y precisamente para
marcar el poder derogatorio de la legislacion comunitaria sobre la nacional,
el Consejo de Estado (Colombia) afirmo:

“Ya es un aspecto reconocido por la jurisprudencia la aplicacion

preferente del derecho comunitario, que se infiere de esta

ultima disposicién, siempre que con él entre en conflicto el

derecho interno nacional. Asi que, la norma interna que sea
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contraria a la norma comunitaria, 0 que resulte irreconciliable

con ella, queda tacitamente derogada, o, mejor dejara de

aplicarse automaticamente, bien sea anterior o posterior a la

norma integracionista, conforme a la interpretacion judicial
realizada por el competente Tribunal de Justicia del Acuerdo de

Cartagena”,

Diversos tratadistas han expuesto que es importante tomar en
consideracion dos aspectos fundamentales cuando exista un conflicto entre
el derecho comunitario y el derecho nacional, esto es cuando estos dos
ordenamientos juridicos se enfrentan, sucede por ejemplo cuando una
disposicién de derecho comunitario otorga a los ciudadanos derechos y
obligaciones en contraccién 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 aplicacion

directa del Derecho Comunitario y la_primacia 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 aplicacion uniforme y

prioritaria del Derecho Comunitario en todos los paises

miembros™*
De la cita textual expuesta se desprende los dos principios
doctrinarios en el que se apoya la supremacia del derecho comunitario

sobre el ordenamiento juridico interno de los paises miembros:

' SEMINARIO INTERNACIONAL. INTEGRACION, DERECHO Y TRIBUNALES COMUNITARIOS.
“Naturaleza del Derecho Comunitario” Mtr. Erick Hayes Michel. Pag. 160.
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a) La aplicabilidad directa del Derecho Comunitaric: respecto de este

aspecto se ha dispuesto que el ordenamiento juridico andino se compone

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

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

habitantes de la region, y que estos derechos y obligaciones, una vez

publicados en la Gaceta Oficial del Acuerdo, se ejecutaran y aplicaran en

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

directa implica que no necesita aprobacion parlamentaria por parte de los

paises miembros.
“Nunca sera suficientemente destacada la importancia
practica 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 posicién del ciudadano
comunitario transformando las libertades prevista por el
Acuerdo, en derechos que pueden ser invocados ante los
tribunales y constituye, por tanto, uno de los pilares del

15

ordenamiento juridico comunitario

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

contrario: como se ha expuesto las normas que componen el ordenamiento
juridico comunitario, dentro de las cuales se encuentra las Decisiones de la
Comision, son de aplicacion preferentes, en relacion con los derechos
nacionales de los paises miembros, de suerte que frente a él no tienen

ninguna fuerza vinculante las definiciones que pueda contener la legislacion

interna.

15 IBRIDEM. 156.
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De todo lo expuesto en referencia de la “supremacia de las
Decisiones de la Comisioén de la Comunidad Andina de Naciones sobre el
ordenamiento juridico interno del Ecuador” se puede a manera de
conclusién exponer lo siguiente:

La Comisién de la C. A. N. constituye el “Organo legislativo” dentro del
sistema andino de integracion, encargada de dictaminar leyes y normas
de caracter comunitario a través de las denominadas “decisiones”

Por expresa disposicion del articulo 1 del Tratado de Creacion del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, las
Decisiones de la Comisién forman parte del ordenamiento juridico de la
C.A.N.

Al ser estas Decisiones de la Comision parte del ordenamiento juridico
de la Comunidad Andina de Naciones, tienen prevalencia y supremacia
sobre las normas internas o nacionales de los paises miembros del
Acuerdo.

El analisis general del la supremacia o prevalencia de las Decisiones
de la Comunidad Andina de Naciones, como parte del ordenamiento
juridico andino, sobre el derecho interno de los paises miembros es de
trascendental importancia para el presente estudio, pues seran dichas
decisiones de la Comision, entre otras normas comunitarias, aquellas
susceptibles de ser interpretadas en via prejudicial por el Tribunal de
Justicia Andino. Esto quiere decir que la interpretacion prejudicial ejercida
por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones se
constituye sobre normas juridicas supranacionales que son jerarquicamente

superiores al ordenamiento interno de los paises miembros.
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CAPITULO I

Una vez estudiadas de manera general las funciones, facultades y
competencias asignadas por parte de los Paises Miembros de la C. A .N. a favor
del 6érgano denominado en la actualidad Tribunal de Justicia de la Comunidad

Y

Andina de Naciones, en especial sobre el objetivo e importancia de la
interpretacion prejudicial ejecutada por dicha institucion jurisdiccional de caracter
supranacional, conjuntamente con el analisis de la supremacia de las Decisiones
de la Comision de la C. A. N. sobre el ordenamiento juridico interno del Ecuador,
resulta importante para efectos del presente trabajo determinar la importancia que
tiene ésta interpretacion prejudicial realizada por el TJCA respecto de
ordenamiento juridico comunitario en materia de marcas o signos distintivos.

El derecho de la propiedad intelectual se divide principalmente en tres
areas 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 caracter inmaterial de
gran importancia y valor tanto para personas naturales como para sociedades o
corporaciones; es por tal razon que los paises miembros de la C. A. N, en busca
de un desarrollo armaénico e igualitario de éste proceso de integracion 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 continuacién se tratara sobre algunos temas
importantes del derecho marcario, tanto a nivel nacional como comunitario, para

asi lograr cumplir con los objetivos planteados al inicio del presente trabajo.
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SIGNOS DISTINTIVOS: DEFINICION, FUNCIONES, REQUISITOS,
CLASIFICACION Y DERECHOS QUE CONFIERE.-
Concepto.-
1 A

Tal como se menciono anteriormente dentro del campo de ia
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 similares de una persona de los

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

cual, ademas de identificar su origen empresarial de esos

productos o servicios, puede llegar a constituir un simbolo de

calidad y en medio de promocion comercial idéneo, todo a fin

de garantizar la libre competencia de una ‘economia de

mercado.”’®

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 publico consumidor, lo cual tiene como resultado que dicho

publico consumidor tenga la facultad de escoger y elegir un determinado

' MANUAL PARA EL EXAMEN DE SIGNOS DISTINTIVOS. Preparado por la Dra. Thaimy Mérquez,
Consultara de la OMPI, revisado por la Oficina Intemacional de la OMPI. Parte A. pag. |
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producto, servicio o actividad frente a otro, esto dentro de mercado
compuesto de un numero ilimitado de signos distintivos.

Funciones:

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

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

las siguientes funciones:

“Indicacion el origen”: tradicionalmente se consideré 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 funcion constituye un factor secundario dentro de la funcion
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.

“Distincion _de productos y servicios” esta funcidn se considera que

constituye la funcién esencial de una marca, pues a través de la misma el
publico consumidor puede distinguir un producto o un servicio de otro de la
misma o.diferente especie.

“Garantia”. se considera que la marca asegura una calidad y duraciéon
uniforme, pues cuando el consumidor adquiere por segunda ocasidén un
producto o servicio identificado con la misma marca, busca evidentemente
obtener los mismos resultados que consiguid en la primera adquisicién.

Esta funcion de la marca tiene relacion e influye en la fijacion del precio del

producto o servicio.
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- “Publicidad”: de igual manera se ha estipulado que la marca cumple una
funcion publicitaria, esto en virtud de que la misma constituye una union
entre el consumidor del producto y su titular, por consiguiente sera a través
de la publicidad de la marca que una determinada persona consuma un

: producto identificado con ese signé distintivo.
Adicionalmente otros autores han considerado que las marcas

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

orden econoémico 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
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina de Naciones, como
"Régimeﬁ Comun sobre Propiedad Industrial”, establecen de la siguiente
manera los requisitos de fondo para solicitar el registro de un signo
distintivo: “Podran registrarse como marcas los signos que sean
suficientemente distintivos y susceptibles de representacion grafica”

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 intrinseca de un signo de identificar
un producto o servicio sin que produzca confusion respecto a lo que
esta destinada su proteccion. Es por esta razén que se ha considerado
a la marca de “fantasia”, es decir aquella marca que no guarda relacién
ni genera vinculacion con los productos o servicios que va ha distinguir,

como aquella que tiene mayor poder distintivo y novedoso.



- Especialidad: la marca no puede causar confusion o riesgo de
asociacion con marcas registradas o solicitadas con anterioridad, dentro
del ambito jurisdiccional competente, por parte de terceros, es decir que
la marca tiene que ser especial respecto de otras anteriores. Como

{
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 facilmente.”. Este requisito
es también conocido como disponibilidad pues el signo sera registrable

si esta dispanible, 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 esta 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, 0 que inventar un signo para que éste pueda ser registrado, sino
que hay que ser el primero en adoptarlo, entonces la originalidad queda
completamente de lado.””’

- 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 publico o a la buenas costumbres, asi
como aquellas marca engafosas o aquella que, para ciertos casos, no
cuenten con la autorizacion respectiva, tales como el registro de los

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

7 Jorge Otamendi. DERECHO DE MARCAS. Segunda edicién ampliada y actualizada. Abeledo- Perrot. Pag.
121
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de los Estados, banderas y otros emblemas siglas o denominaciones de
cualquier organizacion internacional, etc....

2.1.4. Clasificacion de los signos distintivos:

En el Manual para el Examen de Signos Distintivos la ?ficina
)
Internacional de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual se
realiza la siguiente clasificacion 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 fantasia o caprichosas: palabras sin
significacion concreta o especifica.

* Denominaciones arbitrarias: palabras de uso comun en el
lenguaje y con una significacidbn concreta que no guarda
relacion 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 algun 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 grafica.
Marcas tridimensionales: constituidas por formas particulares de

envases, recipientes, embalajes u otros acondicionamientos de los
4
productos.

o Marcas compuestas por colores: aquellas formadas por un color o
una combinacion de colores a través de una forma definida o
especifica.

Perceptibles por otros sentidos: esta marcas se subclasifican en:

o Marca sonora o auditiva: formada por un sonido o combinacion de
sonidos suficientemente distintivos y susceptibles de representacion
grafica, como por ejemplo en un pentagrama.

o Marca olfativa: formada por un olor o una combinacién de olores
suficientemente distintivos y susceptibles de representacion grafica,

como por ejemplo en una férmula quimica.

b) Por la funcion del signo:

Marcas de producto: aquella destinadas a proteger un determinado
producto o bien material puesto en circulacion.

Marca de -servicio: aquella destinada a proteger un determinado
servicio o bien inmaterial ofertado al publico

Marcas colectivas: adoptada por un grupo o asociacion de
productores, fabricantes, prestadores de servicio legalmente
establecidos, con el fin de proteger conjuntamente un producto o

servicio prestado por los miembros de dicha asociacion.
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- Marcas de certificacion o garantia: aquellas destinadas a garantizar o
certificar la calidad, caracteristicas u origen de los productos o servicios
protegidos por la marca.

c) Por el uso y difusion del signo
4
- Marcas notorias: por su uso intensivo y global, asi como su publicidad

en el mercado es muy conocida por todos los consumidores del
producto o servicio correspondiente.

- Marcas renombradas: aquellas que son mas conocidas y difundidas
inclusive que las marcas notorias, pues pueden ser identificadas por el
publico 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 ftitular o
propietario es necesario establecer cuando nace este derecho a favor de
una determinada persona. Nuestro ordenamiento juridico 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), asi el
articulo 154 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina de
Naciones establece textualmente:

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

adquirira por el registro de la misma ante la respectiva oficina

nacional competente”

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

articulo 216 de la Ley de Propiedad Intelectual:



47

“Art. 216.- El derecho al uso exclusivo de una marca se

adquirira por su registro ante la Direccion Nacional de

Propiedad Industrial.”

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

3
exclusivo de un signo distintivo, esto es con el registro en la Direccion

Nacional de Propiedad Industrial, es pertinente determinar cuales son los

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

detallan a continuacion:

O

(e}

Usar exclusivamente la marca registrada.

Usar, gozar y disponer libremente de la marca: esto es renovarla,
transferirla, cederla, licenciarla, dar en garantia efc....

Excluir o prohibir a terceros el uso de esa marca o de cualquier otra
que pueda producir confusion para el publico consumidor, sobre los
mismos productos o servicios o0 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.

Impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, coloque la
marca registrada en cualquier producto, asi mismo podra impedir la
modificacion o alteracion de la marca registrada para fines
comerciales.

Prohibir la comercializacion, fabricacion, produccion o distribucién de

productos que reproduzcan o contengan la marca registrada.
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El titular de una marca registrada podra, con el fin de defender sus
derechos legitimamente adquiridos, plantear las acciones administrativas,

civiles y penales correspondientes.

Sobre el derecho que confiere el registro de una marca registrada a su
i t
titular se ha considerado:

“Esta norma nos dice que la marca registrada constituye una
propiedad para su ftitular y que esa propiedad tiene su
manifestacion primera y principalmente en la exclusividad. El
propietario de una marca tiene pues la facultad, el derecho, de

defender esa exclusividad contra todo équel que pretenda

violarla.”"®

2.2. ANALISIS GENERAL DEL REGIMEN DE MARCAS COMUNITARIO:

Una vez establecido los parametros y caracteristicas de las marcas o
signos distintivos, resulta importante determinar en forma genera] cual es el
régimen comunitario andino en materia de marcas, mismo que es otorgado
en la actualidad a través de la Decision 486 de la Comision de la C.A.N.

Como preambulo de lo expuesto resulta trascendental citar el tercer
inciso del articulo 30 de la Constitucion Politica de la Republica del
Ecuador:

“Se reconocera y garantizara la propiedad intelectual en los

términos previstos en la ley y de conformidad con los

convenios y tratados vigentes”

"% Jorge Otamendi. DERECHO DE MARCAS. Segunda edicion ampliada y actualizada. Abeledo- Perrot. Pag.
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 ?I articulo 1 dg la
Ley de Pr:)piedad 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 Comision de la Comunidad Andina y los

convenios internacionales vigentes en el Ecuador

La propiedad intelectual comprende:

2. La Propiedad Industrial, que abarca, entre otros elementos,

los siguientes:

e) Las marcas de fabrica, de comercio, de servicios y los

lemas comerciales”

Asi, en la ciudad de Lima - Peru el dia catorce (14) del mes de
septiembre del afo dos mil (2000) la comision de la Comunidad Andina de
Naciones en ejercicio de su competencia otorgada a través del Acuerdo de
Cartagena, resuelve sustituir su Decision 344 por la Decision 486 la cual
constituye en la actualidad “El Régimen Comun sobre Propiedad Industrial
para los paises que conforma la C. A. N.

El Capitulo | del Titulo VI de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina de Naciones trata sobre los requisitos para el registro

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

siguiente manera:
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2.2.1 Constitucion de Signos Distintivos:

La Decisidon 486 de la Comision de la C. A. N. dispone como se ha
mencionado previamente que constituira marca “cualquier signo que sea
apto para distinguir productos o servicios en el mercado” adicionalmente se

¥ |
contempla que “Podran registrase como marcas lo signos susceptibles de
representacion gréafica”, sobre este Ultimo punto se ha establecido:

“La Decision Andina recoge el principio de que la marca debe

tener fuerza o capacidad distintiva al momento de presentacion

como solicitud para registro, en este sentido reconoce como
marca los signos que sean perceptibles, suficientemente
distintivos y  susceptibles de  representacion  grafica
entendiéndose por marca ftodo signo perceptible capaz de

distinguir en el mercado, los productos o servicios idénticos o

similares de otra persona”’®

La representacion grafica de la marca constituye la capacidad de la
misma para ser perceptible por cualquier sentido, por consiguiente
entendemos la representacion grafica como una descripcion que permite
constatar la idea del signo objeto de la marca, ya sea mediante palabras,
figuras o cualquier signo y/o terminologia.

Es importante mencionar que adicionalmente la Decision establece
que: “La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una
marca en ningun caso sera obstaculo para su registro”, esto se entiende
por si solo, y significa que bajo ningun concepto ni circunstancia se

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

' MANUAL PARA EL EXAMEN DE SIGNOS DISTINTIVOS. Preparado por la Dra. Thaimy Marquez,
Consultara de la OMPI, revisado por la Oficina Internacional de la OMPL. Parte A. pag. 14



51

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 publico o las buenas

costumbres.

Por ultimo, se establece que podran constituir marcas, entre otros los
. y
siguientes signos:

“La palabras o combinaciones de palabras™ aquella que como se
analizo constituyen las marca denominativas o verbales.
“Imagenes, figuras, simbolos, graficos, logotipos, monogramas, retratos,
etiquetas, emblema y escudos™: tal como se detallo este grupo de signos
distintivos constituyen las marcas gréaficas o figurativas.
“Los sonidos y lo olores”: de la misma manera y como se mencionado
existén este tipo de marca perceptibles por otros sentidos, es importante
recordar que este tipo de marca seran registrable siempre que sean
susceptibles de representacidon grafica, como por ejemplo un
pentagrama o una formula quimica.
“Las letras y los nimeros”: este tipo de marca puede incluirse dentro de
las marcas denominativas o verbales.
“En color determinado por una forma, o una combinaciéon 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 clasificacion detallada, estos signos constituyen las
denominadas marcas tridimensionales.
“Cualquier combinacion de los signos o0 medios indicados en los

apartados anteriores”: la Decision 486 contempla la posibilidad de unir

dos o mas tipos o clases de signos para constituir uno nuevo, asi
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sucede por ejemplo, en las marcas mixtas en donde se combina marcas
denominativas y marcas graficas, lo cual da como resultado un nuevo
signo distintivo independiente y auténomo.
2.2.2. Prohibiciones absolutas de registro: )
De:1tro de este Capitulo de la Decisién 486 de la Comision de la
Comunidad Andina de Naciones se encuentra lo que la doctrina vy
jurisprudencia ha denominado las prohibiciones absolutas de registro de
marca, mismas que consisten en aquellas limitaciones intrinsecas al signo
distintivo como tal, pues a través de ellas la legislacion andina ha buscado
proteger al mercado y al orden publico en general, es decir a los
consumidores.
Sobre las prohibiciones absolutas de registro, contenidas en el
articulo 135 de la Decision 486 de la C .A. N se ha dispuesto:
“Se entiende por prohibiciones absolutas o intrinsecas
aquellas que estan basadas en el signo mismo, cuyas
caracteristicas lo hacen incapaz de funcionar como marca, en
lo absoluto o con relacion a los productos o servicios a los
cuales esta destinado. Estas prohibiciones impediran siempre
la inscripcion del signo como marca. “*°
De esta manera podemos llegar a la conclusién de que estas
prohibiciones tienen como fin determinar y al mismo tiempo limitar el

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

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

. 2 MANUAL PARA EL EXAMEN DE SIGNOS DISTINTIVOS. Preparado por la Dra. Thaimy Marquez,
Consultara de la OMP], revisado por la Oficina Internacional de la OMPI. Parte B. pag. 1
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fondo para ser considerada como una marca al amparo de nuestro

ordenamiento juridico.

A continuacion se detallan de manera explicativa y taxativamente las
prohibiciones absolutas de registro de una marca, al amparo de lo
A

dispuesto en el articulc: 135 de la Decisidon 486 de la Comision Comunidad

Andina de Naciones, mismas que concuerdan con el articulo 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 representacion grafica.

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
caracter novedoso a un determinad signo distintivo.

c) Consistan exclusivamente en una forma usual de un determinado
envase o de un producto, por consiguiente no podran ser registradas
como marca aquellos envases o formas que sean de uso comun
dentro del mercado.

d) Consistan exclusivamente en formas que den una ventaja funcional o
técnica . al producto o servicio determinado, esto en vista que
estariamos 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 descripcién o
caracteristicas del producto o servicio que protegen, conocidos como

marcas descriptivas. Ademas se encuentran incluidas las
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denominaciones laudatorias, es decir équellas que elogian, alaban o
califican el producto o servicio correspondiente.

Signos que consistan exclusivamente en el término genérico o
técnico del producto o servicio, conocidas como marcas genérica?.
Consistan en indicaciones que se hayan convertido en términos
comunes y usuales respecto del producto o servicio, dentro del
lenguaje cotidiano del pais.

Consistan en un color o colores aislados, esto es sin que se
encuentren delimitados por una forma determinaﬂa.

Aquellos signo que puedan enganar a los medios comerciales o al
publico respecto de su origen, naturaleza, modo de fabricacion,
cualidades, naturaleza, efc...

Aquellas que reproduzcan o imiten una “denominacion de origen”
protegida, entendiéndose a esta como aquel sigho que protege un
producto a través de la indicacién geogréfica constituida por la
denominacién de un pais, regiéon o lugar determinado del cual se
originen o provengan dichos producto.

Aquellas que contengan una denominacién de origen protegida para
vinos y bebidas espirituosas.

Consistan en una indicacién geografica (nacional o extranjera) que
pueda producir confusion respecto de los productos o servicios a los
cuales se aplique.

Aquellos que reproduzcan, sin la autorizacion correspondiente: los
escudos de armas, bandera, emblemas oficiales del Estado asi como

de cualquier organizacion internacional.
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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 pais.

0) Signos que incluyan denominaciones de una variedad vegetal
protegida, enter:diéndose“ 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 publico o las
buenas costumbres.

2.2.3. Prohibiciones relativas de registro:

De igual manera en este Capitulo de la Decision 486 de la Comisién
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

podrian verse afectados por la inscripcion de una marca

posterior.”!

Por consiguiente existen signos que sin necesariamente estar

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

2l MANUAL PARA EL EXAMEN DE SIGNOS DISTINTIVOS. Preparado por la Dra. Thaimy Marquez,
Consultara de 1a OMPI, revisado por la Oficina Internacional de la OMPI. Parte C. pag. 1
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funcion esencial de marca como tal, pueden verse impedidas de registro

por afectar o violentar derechos de terceras personas.

De igual forma a continuacion se detallan de manera explicativa y

taxativamente las prohibiciones relativas de registro de una marca, al

i

amparo de lo dispuesto en el articulo 136 de la Decision 486 de la Comision

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

de la Ley de Propiedad Intelectual:

a)

b)

d)

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 confusion para
el publico consumidor.

Signos que sean iguales o parecidos a un nombre comercial
protegido y que uso pueda causar riesgo de confusién o asociacion
para el publico consumidor; se entiende como nombre comercial
aquel utilizado para designar una actividad, empresa o
establecimiento mercantil.

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 confusién o asociacion para el publico consumidor; se
entiende como lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada
como complemento de una marca (“slogan”).

Signos que sean solicitados por un representante o distribuidor de

del titular de una marca protegida dentro de un Pais Miembro o en
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extranjero, cuando su uso pueda causar confusion para el publico
consumidor.

Signos que afecten la identidad o prestigio de una persona natural o
juridica, en especial respecto de su nombre, apellido, firma, imagen,

t
retrato o caricatura, excepto que se cuente con expresa autorizacion

de tal persona.

Signos que afecten los derechos industriales y/o de autor de una
tercera persona.

Signo que consistan en el nombre de comunidades indigenas,
afroamericanas o locales, respecto de sus productos o servicios y la
forma o procedimiento para su elaboracion, excepto si dicha marca
es solicitada por la misma comunidad de que se trate.

Signo que constituyan una reproduccion, trascripcién o imitacién de
una marca notoria de propiedad de un tercero, cuando su uso pueda
causar confusidon para el publico, asi como el aprovechamiento
injusto del prestigio y fama de dicha marca.

Esta seccion de la Decision 486 termina con el articulo 137, mismo

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

el IEPI, podra denegar el registro de una marca cuando existe una evidente

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

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

vinculado a la propiedad industrial realizado en el ambito empresarial que

sea contrario a lo usos y practicas honestos.
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2.3. TRAMITE DE OPOSICION, CANCELACION Y NULIDAD DE MARCAS:

E! registro de una marca origina dentro de nuestro ordenamiento
juridico, acciones de caracter administrativo de diferente indole y dirigidas a
obtener diversos resultados segun cada caso, mismas que consisten en la

]

oposicion al registro de una marca, la accion de cancelacién y la de nulidad

respectivamente.
2.3.1. Oposicion al registro de una marca:
Al solicitarse en registro de una marca la Oficina Nacional
competente, en nuestro caso el IEPI, revisaréa que dicha solicitud cumpla
con los requisitos de forma exigidos por la Decisién 486 de la Comision de

la Comunidad Andina de Naciones, detallados a continuacion:

La denominaciéon o nombre de la marca.

- La naturaleza del signo: denominétiva, grafica, mixta, tridimensional,
ele. ...

- Identificacion del solicitante sea persona natural o juridica: nombre
completo, direccion y nacionalidad.

- Representante o apoderado del solicitante: nombre y direccion.

- En caso de ser una marca mixta o grafica la reproduccion del signo.

- Descripcion clara y completa del signo distintivo solicitado.

- Los productos o servicios que pretende proteger la marca segun la
Clasificacion Internacional de Niza del 15 de junio de 1957 cén sus
actualizaciones y modificaciones perinentes.

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

debera 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 presentacion
de la marca en el Ecuador (paises con trato reciproco).

Abogado patrocinador: nombre completo y casillero para notificaciones
Pago de la tasa oficial correspondiente.

Adicionalmente y de ser necesario se debera 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 ordenara la publicacion de un extracto de la solicitud
en la Gaceta de Propiedad Intelectual correspondiente, caso contrario
mandara a completar los requisitos faltantes dentro del término de sesenta
(60) dias antes de declarar abandonada la solicitud de registro.

Con la publicacion del extracto de la solicitud de registro de una
marca, dentro de la Gaceta de Propiedad Intelectual, dicha solicitud
adquiere el carecer de publica, y por consiguiente cualquier tercero
interesado y que se sienta afecto en sus legitimos derechos intelectuales,
podra oponerse, dentro del término de treinta (30) dias 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 articulo 146 de la Decision 486 en concordancia
con el articulo 208 de la Ley de Propiedad Intelectual: “Art. 146.- Dentro
del plazo de treinta dias siguientes a la fecha de la publicacion, quien tenga
legitimo interés, podra presentar, por una sola vez, oposicion fundamentada
que pueda desvirtuar el registro de la marca.”

Cabe aclarar que el plazo contemplado en la norma legal citada

consiste en dias habiles, en virtud del articulo 5 de la Decisién 486 de la
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Comisiéon de la C. A. N, mismo en el cual se estipula que cuando los plazos
se senalen en dias se entendera que estos son habiles.

Ademas a solicitud de parte se podra ampliar por treinta (30) dias
adicionales el plazo para presentar la oposicion correspondiente.

En virtud de lo expuesto la oposicion consiste en una accion de
caracter administrativo a través de la cual una determinada persona natural
o juridica, pretende se niegue el registro de una marca a nombre de quien
la ha solicitado; por consiguiente el escrito de oposicibn se debera
fundamentar en una o algunas prohibiciones de registro de marca ya sean
estas absolutas y/o relativas; y acreditando el legitimo interés para
oponerse a través una marca registrada o solicitada con anterioridad que
pueda causar confusidon para el publico 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 legitimos derechos del oponente.

Adicionalmente, al tratarse la Decision 486 del “Régimen Comun
sobre Propiedad Industrial” de lo paises que conforman la C. A. N, al
amparo de lo dispuesto en el articulo 147, el titular de una marca registrada
o solicitada con anterioridad dentro de un pais miembro podra presentar
oposicion en contra de una marca idéntica o similar solicitada en otro pais
miembro; para el efecto tendra que acreditar el legitimo interés en presentar
ésta oposicion solicitando el registro de su marca en el pais miembro donde
presente la oposicion.

Una vez presentada la oposicion dentro el término legal
correspondiente el IEPI correré traslado al solicitante de la marca para que

dentro del término de treinta (30) dias, de creerlo necesario, conteste a la
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oposicion presentada, y ademas en caso de existir solicitud expresa del
opositor otorgara el plazo de treinta (30) dias adicionales para presentar las
pruebas que sustenten dicha oposicion.

Todo esto en virtud del segundo inciso del articulo 146 del Decision

b

486: "A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgara, por una
sola vez un plazo adicional de treinta dias para presentar las pruebas que
sustenten la oposicién”, en concordancia con el articulo 148 del mismo
cuerpo legal: “Si se hubiere presentado oposicion, la oficina nacional
competente notificara 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 otorgara,
por una sola vez, un plazo adicional de treinta dias para presentar las
pruebas que sustenten su contestacion”

Una vez actuado todo el procedimiento detallado, la Direccion
Nacional de Propiedad Industrial del |IEPI resolvera motivadamente sobre
la procedencia o no de la o las oposiciones presentadas, concediendo o
negando el registro de la marca solicitada; esta decision estara contenida
dentro en una resolucibn motivada, misma que constituye un acto
administrétivo- susceptible de ser impugnado en via administrativa o
jurisdiccional respectivamente.

Cancelacion del registro de una marca:

La accion de cancelacion de una marca consiste en otra accion de
caracter administrativo que tiene por objeto declarar cancelado un signo
distintivo por determinadas razones contempladas en nuestro ordenamiento

juridico marcario, estas causas se encuentran reguladas en los articulos
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165 y siguientes de la Decision 486 de la Comision de la C.A.N, explicadas
de manera general a continuacion:

Accion de cancelacién por falta de uso: Como se ha podido analizar
previamente el registro de una marca a favor de una determina persona
conlle:/a 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 Decisién 486 de la Comision de la C. A. N contempla que la
oficina nacional competente, para nuestro caso el |IEPI, a peticion de parte
cancelara el registro de una marca cuando sin motivo justificado, la misma
no haya sido utilizada al menos en un Pais Miembro, ya sea por el titular o
tercero autorizado (licenciatario) durante tres afnos consecutivos contados
desde que se plantea la accion de cancelacion. De la misma manera ésta
accion también podra ser utilizada como defensa dentro de una oposicion
presentada en base a una marca que no haya sido utilizada durante el
término legal mencionado.

La accion de cancelacion inclusive podra recaer sobre algi’Jn
producto o servicio protegido por una marca que no esté siendo utilizados,
en este caso de trata de una cancelacion 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 ultimo, cabe senalar que la carga de la prueba dentro de esta
accion corresponde al titular o a quien ejerza los derechos de la marca, y no
al actor como normalmente corresponderia, por consiguiente el propietario

de la marca esta obligado de demostrar el uso de su marca dentro del
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mercado Andino con el fin de evitar su cancelacion, 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
algun pais miembro. La Decision 486 establece a manera de ejemplo el
L)
material probatorio necesario para demostrar el uso de una marca tales
como: facturas comerciales, documentos contables, -certificados de
auditoria entre otros.

Quien obtenga la cancelacion de una determinada marca tendra
derecho preferente para solicitar el registro de la misma durante los
siguientes tres meses desde que la resolucion de cancelacién ha quedado
firme en via administrativa.

Sobre la accidén de cancelacion por falta de uso se ha expuesto:

“Una marca no usada no posee reputacion comercial, y debe

por lo tanto ser cancelada. Una marca débilmente usada

estara siempre al borde de su cancelacion. En efecto, las

leyes exigen que el uso sea hecho en escala comercial. -

Accién de Cancelacion por signo comun o genérico: De la misma
manera y concordando con el mismo procedimiento, la Decision 486
contempla la accién de cancelacion en contra del signo cuando su titular
hubiese provocado o tolerado que el mismo se convierta en un signo comun
0 genérico para referirse a algun producto o servicio protegido por la marca
registrada. Se entiende que el nombre de la marca se ha convertido en un
denominaciéon comun o genérica cuando la misma ha perdido su caracter

distintivo respecto de su procedencia empresarial, esto sucede en los

2 RECONSTRUCCION DEL DERECHO MARCARIO. Victor Bentata. Editorial Juridica Venezolana. Pag.
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siguientes casos: en caso de que sea la uUnica manera en que los
competidores puedan referirse al producto o servicio, asi como cuando el
uso generalizado por el publico y los medios para designar la marca
registrada sea de forma genérica respecto del producto o servicio que
protege; vy c&ando el consumidor no conozca que dicha denominacién
corresponde a una marca registrada y no a una clase de producto o servicio
como tal.

Accién de Cancelacion por notoriedad: Por ultimo, y bajo las mismas
prerrogativas legales nuestra Ley de Propiedad Intelectual, en su articulo
222, contempla la accién de cancelacién 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 conclusion de lo expuesto se puede determinar que las
acciones de cancelacion de una marca tienen por objeto declarar la
extincion de los derechos que confiere el registro de una marca a favor de
su titular.

Al igual que dentro de un proceso de oposicién la accion de
cancelacion iniciada por cualquiera de los motivos mencionados, termina
con una resolucion que constituye un acto administrativo susceptible de ser
impugnado en via administrativa o jurisdiccional respectivamente.

Nulidad del registro de una marca: Otra accién contemplada dentro de
nuestro “Régimen comun 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 declaracion de nulidad de una determinada marca
conlleva, al igual que el de la cancelaciéon, a la extincion total d:a los
derechos conferidos al titular de esta marca anulada.

El registro de una marca al igual que cualquier otro acto juridico
puede contener diferente clase de vicios que conllevan a su nulidad, sobre
la accion de nulidad de marcas se ha expuesto:

“La nulidad es el efecto automatico del incumplimiento de las

obligaciones impuestas al titular por el registro. Implica la

pérdida del privilegio dé exclusividad de uso y, ademas, la
imposibilidad de impedir el registro, por parte de terceros, de

una marca que con ella preste a confusion o error’?

El Dr. Jorge Otamendi en su tratado de Derecho de Marcas, al
referirse dentro del capitulo de extincién del derecho marcario a la accién
de nulidad, al amparo de Ia legislacion argentina establece:

“El articulo 24 reconoce ftres supuestos de nulidad, uno

genérico, para todas las marcas registradas en contravencion a

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

marcas especulativas y el que cubre los actos de pirateria”

El articulo 172 de la Decision 486 de la comisidén de la Comunidad
Andina de Naciones establece los causas por las que la oficina nacional

competente puede declarar la nulidad de una marca:

2 RECONSTRUCCION DEL DERECHO MARCARIO. Victor Bentata. Editorial Juridica Venezolana. Pag.
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 mas prohibiciones absolutas de
.

registro; esta nulidad podra se declarada por el IEPI en cualquier momento
de oficio o por solicitud de parte interesada.

Nulidad relativa: de la misma manera el IEP| podra declarar la nulidad
relativa del registro de una marca cuando se haya contravenido alguna
prohibicién 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 afos desde que el signo fue concedido.

Es importante mencionar que la accion de nulidad de registro de una
marca no impide la reclamacién de danos y perjuicios en caso de ser
requerido por el accionante por otra via; de la misma forma se contempla la
posibilidad de declarar nulo el registro de una marca solo respecto de la
proteccion de ciertos productos o servicios amparados por la marca
impugnada.

Por ultimo, cabe senalar que iniciado la accién de nulidad de registro,
el IEPI notificara 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 notificacion;
finalizado dicho plazo el IEPI resolvera el asunto en resolucion motivada,
que al igual dentro del proceso de oposicion y cancelacion respectivamente,
constituira un acto administrativo susceptibles se ser impugnado en via

administrativa y jurisdiccional.
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CAPITULO Il
CASOS EN QUE OPERA LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA C. A. N. EN MATERIA DE DERECHO
MARCARIO EN EL ECUADOR.-

Dentro del Ecuador pais miembro de la Comunidad Andina de
Naciones, como se ha mencionado, tanto el trdmite de concesion,
oposicion, como de cancelacion y nulidad de marcas respectivamente
concluyen en una resolucién de caracter administrativo emitida por la
Direccion Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de
Propiedad Intelectual, 6rgano del sector publico legalmente competente
para el efecto.

Tal es asi que el articulo 346 de la Ley de Propiedad Intelectual
dispone:

“Art. 346.- Créase el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad

Intelectual (IEPI), como _persona juridica de derecho publico,

con patrimonio propio, autonomia administrativa, econémica,
financiera y operativa, con sede en la ciudad de Quito, que
tendra a su cargo, a nombre del Estado, los siguientes fines.....
Lo expuesto en concordancia con el articulo 3 del mismo cuerpo
legal:
“Art. 3.- El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual
(IEPI), 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 deberan conocerse por la
Funcién Judicial”
De lo expuesto y al amparo de las normas legales citadas se
¢
desprende que las resoluciones que la Direccién Nacional de Propiedad
Industrial del IEPI emita dentro del tramite de concesidon, oposicién,

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

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

“la decision general o especial que, en ejercicio de sus funciones, toma la
autoridad administrativa, y que afecta a derechos, deberes e intereses de
particulares..."**

Las resoluciones emitidas por el Direccién Nacional de Propiedad
Industrial del IEPI cumplen los dos requisitos esenciales exigidos por la ley
para que las mismas constituyan un acto administrativo:

o Declaracion unilateral efectuada por una institucion administrativa del
sector publico 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 Direccion Nacional de Propiedad Industrial del IEPI con
relacién al tramite de concesidn, oposicion, cancelacion y nulidad de

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

* DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL. Dr. Guillermo Cabanellas de Torres. Pag. 23
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susceptible, como se ha mencionado, de recursos en via administrativa y
jurisdiccional respectivamente.

En via administrativa el titular o apoderado de una determinada
marca podra impugnar una resolucion que decida sobre la concesion,
oposicion, cancelacion y nulidad de un determinado signo distintivo de la
siguiente manera:

o Recurso de Reposicion ante la misma Direccién Nacional de

Propiedad Industrial.

o Recurso de Apelacion ante el Comité de Propiedad Intelectual; vy,
o Recurso de Revision, 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
podra, en los mismos casos, impugnar éstas resoluciones en via
jurisdiccional ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo
competente, es decir el del lugar de domicilio del administrado segun el
distrito correspondiente: Quito, Guayaquil, Cuenca o Portoviejo.

Lo expuesto en virtud de lo contemplado en segundo inciso del
articulo 357 de la Ley de Propiedad Intelectual:

‘Art. 357.- ......... La interposicion de estos recursos no es

indispensable para agotar la via administrativa y, por

consiguiente, podran plantearse directamente las acciones
previstas en la Ley de la Jurisdiccion Contencioso

Administrativa con los actos administrativos definitivos o que

impidan la continuacion del tramite, dictados por los directores

nacionales”



70

En concordancia con el segundo inciso del articulo 3 de la Ley de la
Jurisdiccion Contencioso Administrativa:

“‘Art. 3.- ...... El recurso de plena jurisdiccion o subjetivo

ampara un derecho subjetivo del recurrente, presuntamente

L

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 Funcion Judicial de la Republica del Ecuador, y por consiguiente
resolveran el recurso subjetivo o de plena jurisdiccién planteado en contra
de una resolucién de concesidn, oposicién, cancelacion o nulidad de
marcas, a través de un proceso judicial de conocimiento, que terminara en
una sentencia de unica y ultima instancia, que solamente podra ser
susceptible, en los casos especificos, de recurso extraordinario de casacion
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 articulo
2 de la Ley de Casacion:

“Art. 2.- El recurso de casacion 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 tendra que aplicar las normas contenidas dentro

de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina de Naciones,
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mismas que como se analizdé forman parte del ordenamiento juridico de la
C. A. N., por consiguiente este Tribunal al ser el juez nacional para el caso
del Ecuador, tendra la obligacidon de solicitar la interpretacion prejudicial al
Tribunal de Justicia Andino, esto en vista de que la sentencia que dentro de
es‘e proceso contencioso administrativo se dicte es de Unica y ultima

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

de Justicia de la C.A.N.

“Articulo 123.- Consulta obligatoria

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

un proceso en el cual la sentencia fuera de unica o ultima

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 Ila
Comunidad Andina, debera suspender el procedimiento y
solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretacion

del Tribunal.”

Por consiguiente el Tribunal Contencioso Administrativo esta
obligado a suspender el proceso y dictar sentencia contando previamente
con la interpretacién prejudicial realizada por el Tribunal comunitario,
encontrandonos 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 casacion ante la Corte
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Suprema de Justicia, por consiguiente la Sala especializada de ésta Corte
podra eventualmente y de igual manera solicitar, en forma obligada, la
interpretacion del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de
Naciones, en caso de que el Tribunal Contencioso no la haya hecho en su
'

momento oportuno, suspendiendo la tramitacion del recurso de casacion
hasta que el Tribunal Comunitario se pronuncie en via prejudicial al
respecto, por consiguiente en estos casos la Corte de Casacion al igual que
el Tribunal Contencioso Administrativo no puede dictar sentencia sin que
antes existe la interpretacion prejudicial correspondiente, encontrandonos
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 comun.

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 interpretacion prejudicial al
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones se ha
manifestado:

“El derecho andino de la integracion, siguiendo el modelo

europeo, consagra la solicitud con caracter preceptivo u

obligatorio cuando la sentencia que ha de dictar el juez

nacional, aplicando una norma comun, “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?®

Es importante de igual manera mencionar que el Tribunal
Contencioso esta obligado a solicitar la interpretacion prejudicial a pesar
que la séntencia que el mismo dicte es todavia susceptible, en los casos

especificos, de recurso extraordinario de casaciéon, ya que es un Tribunal

de UNICA Y ULTIMA INSTANCIA; y el recurso de casacion constituye por

su naturaleza misma justamente una via para revisar las sentencias que
posean estas caracteristicas, exigidas tanto por el Tratado de Creacion del
Tribunal de la C. A. N como por su Estatuto, para que se lleva a cabo la
consulta obligatoria.

Por otra parte cabe sefalar que la interpretacion prejudicial ya sea
ésta facultativa u obligatoria segun el caso, puede ser solicitada por el juez
nacional de oficio o ha peticion de parte interesada, sin embargo en el caso
de la consulta obligatoria como se ha mencionado el juez tendra
necesariamente se realizar dicha consulta para estar facultado a dictar
sentencia sobre el caso.

“En los casos de la remision de interpretacion obligatoria, lo

jueces nacionales cuentan con la potestad de enviar o remitir

la consulta para interpretacion por motu proprio, o cuando una

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

decision es necesaria la interpretacion.” *®

» LA INTERPRETACION PREJUDICIAL EN EL DERCHO ANDINO. Dr. Fernando Uribe Restrepo. Pag.
123.

% SEMINARIO INTERNACIONAL: INTEGRACION, DERECHO Y TRIBUNALES COMUNITARIOS.
Dr. Patricio Bueno Martinez. Pag. 111
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En términos generales se puede determinar que existen tres
elementos fundamentales para que, dentro del derecho marcario, el juez
nacional pueda solicitar la interpretacion prejudicial al Tribunal de Justicia
de la C. A. N en el Ecuador: ’

o Que exista un recurso subjetivo o de plena jurisdicciéon ante un
Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo.

o Que para resolver el recurso mencionado se tenga que aplicar la
normas contenidas en la Decision 486 de la Comision de la C.A.N.
respecto del registro, oposicién, cancelacidon o nulidad de una
determinada marca.

o Que el Tribunal Contencioso Administrativo correspondiente
considera que para la resolucion del caso sea necesario la aplicacion
de la Decisién 486.

Como conclusion de lo expuesto en este subtitulo se puede
determinar en que casos opera la interpretacion 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 jurisdiccion en contra de una resolucién emitida
por parte de Ié Direccion Nacional de Propiedad Industrial dentro de
un tramite de concesion, oposicion, cancelacién o nulidad de una
marca determinada, en donde se tenga que aplicar las normas

contenidas dentro de la Decision 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
casacion planteado en contra del una sentencia dictada por un
Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo dentro de un
recurso subjeti:/o o de plena jurisdiccion presentado bajo los mismos
paréfnetros determinados en el parrafo precedente, esto siempre y
cuando el Tribunal Contencioso no haya realizado la consulta de
interpretacion prejudicial previamente.

REQUISITOS Y PROCESO LEGAL PARA LLEVAR A CABO LA

INTEPRETACION PREJUDICIAL EN DERECHO MARCARIO POR

PARTE DEL TRIBUNAL ANDINO EN EL ECUADOR.-

Contenido de la solicitud de interpretacion prejudicial: Como se

menciond oportunamente el Estatuto del Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina de Naciones regula los requisitos necesarios para llevar

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

continuacion se detallan haciendo especial referencia a los casos concretos

que aplicaria 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
solicitara la interpretacién al Tribunal Andino sera siempre de manera
obligada:

- La sala competente del Tribunal Distrital de lo Contencioso
Administrativo correspondiente segun el domicilio del administrado:

Quito, Guayaquil, Cuenca y Portovigjo.
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La sala especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte
Suprema de Justicia.

La relacién de las normas del ordenamiento juridico de la
Comunidad Andina cuya interpretacion se requiere: para los
casos estudiados de concesion, oposicion, cancelacion y nulidad de
marcas o signos distintivos sera especificamente las normas
contenidas de la Decision 486 de la Comision de la C.A.N., como
‘Régimen Comun sobre Propiedad Industrial” aquellas normas que
el tribunal competente solicitara sean interpretadas en via prejudicial
por parte del Tribunal Andino.

La idgntificacién de la causa que origine la solicitud: respecto de
este requisito el juez o tribunal que solicite la interpretacion
prejudicial, ya sea el Tribunal Contencioso Administrativo (TDCA) o
la Corte Suprema de Justicia (CSJ) segun el caso, tendra que
identificar la causa a través de el nimero asignado al caso.

El informe sucinto de los hechos que el solicitante considere
relevantes para la interpretacion: respecto de este requisito el juez
o tribunal que solicite la interpretacién prejudicial, ya sea el Tribunal
Contencioso Administrativo (TDCA) o la Corte Suprema de Justicia
(CSJ) segun el caso, tendra que mencionar de manera explicativa
que se trata, segun el caso, de un proceso administrativo llevado a
cabo ante la Direccion Nacional de Propiedad Industrial del IEPI del
cual que ha presentado un recurso subjetivo o plena jurisdiccion ante
el TDCA, o es su defecto si se trata de un recurso de casacion

presentado en contra de una sentencia dictaminada por el TDCA.
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De la misma manera el tribunal debera especificar el tipo de recurso,
el nombre y datos generales de la parte actora, la parte demandada,
asi como terceros que formen parte del proceso.

Por ultimo el juez nacional tiene que especificar los hechos que
considere relevantes dél proceso tales como: fechas, materia de
litigio, nombre de las marcas y la que Clase Internacional pertenecen
efc....

d) El lugar y la direccién en que el juez o tribunal recibira la
respuesta a su consulta: el TDCA competente o en su defecto la
sala de la CSJ debera especificar en su solicitud la direccién en que
recibira las notificaciones correspondientes; también se podra
especificar numero de Casillero Judicial.

Sobre los requisitos establecidos en el Estatuto del Tribunal de

Justicia de la Comunidad Andina de Naciones se ha expuesto:

“La legislacién 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 sernejanzas — no igualdad- con las
correspondientes al Tribunal de Justicia del Acuerdo de
Cartagena. Por su parte, la legislacion de la Corte de Justicia
Centroamericana se inspira en la Europea y principalmente en

la Andina”?’

> ABG. ADOLFO LEON GOMEZ. MEMORIAS, Seminario Internacional “La Integracion, Derecho y las
Tribunales Comunitarios” 1996. pag. 176
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Realizando un analisis comparativo con el sistema integracionista
centroamericano respecto del proceso de interpretacion en via prejudicial
se ha concluido que es practicamente igual al Andino; con la excepcion que
para el sistema centroamericano no existe la obligatoriedad del juez
nacional en solicitar la interpretacion en los casos en que no existe recurso
dentro de la legislacion interna del pais miembro correspondiente. De esta
manera se ha expuesto:

“La interpretacion préjudicial del sistema Andino, tiene sus

antecedentes en el derecho comunitario europeo y segun

Pescatore, el articulo 117(CEE) se inspiro en el articulo 471 del

Tratado CECA. A su vez el derecho Centroamericano siguio 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 consultar®®
3.2.2. Oportunidad de la solicitud: Una vez que se ha podido establecer en

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

tribunal nacional al Tribunal de Justicia de la C.A.N con el fin de llevar a cabo
la interpretacion prejudicial en materia de derecho marcario, es necesario
establecer cuando o en que momento procesal lo puede realizar; al respecto
si bien no existe norma legal expresa dentro del ordenamiento juridico del la
Comunidad Andina tanto la doctrina como la jurisprudencia han determinado
que corresponderia al tribunal nacional, para el presente analisis, el TDCA o

la CSJ, decidir en base a su sana critica el momento en que se debe realizar

2 IBIDEM
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la consultar de interpretaciéon al Tribunal Andino, pues es el quien conoce la
causa principal del proceso y quien decidira en sentencia sobre el mismo.

El Tribunal de Justicia de la C.A.N como drgano jurisdiccional
competente para realizar la interpretacién 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 deberia hacerse de preferencia cuando el proceso esté

listo para que se dicte sentencia de fondo™®

Este criterio jurisprudencial efectuado por el Tribunal Andino debe ser
considerado por el tribunal nacional al realizar la consulta de interpretacién
prejudicial.

Tomando en consideracidén lo expuesto sobre los requisitos formales
exigidos para que el juez nacional solicite al Tribunal Andino la interpretacion
prejudicial, asi como la oportunidad para hacerlo es importante tomar en
cuenta que no se puede considerar la interpretacion prejudicial como una
prueba dentro del proceso interno, por consiguiente no se rige su
procedimiento por las normas procesales nacionales del Ecuador. Asi el
Tribunal de Justicia de la C.A.N en el proceso 3-IP-90 determind que seria
ilégico y careceria de toda base juridica la aplicacién a la solicitud del juez
nacional de las normas procesales que regulan el régimen probatorio,
seflalando términos perentorios y oportunidades precisas para decretar o
practicar pruebas, por consiguiente “la solicitud de interpretacion prejudicial

no puede someterse a requlaciones internas que no estén de acuerdo con su

¥ TJCA. Proceso 3-IP-91
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naturaleza y con su finalidad, en cuanto a las normas comunes se refiere. Es
una motivacion del fallo, en derecho aportada al proceso por el Tribunal
comunitario y en ningun caso un elemento factico que haya de recaudarse
por medio de pruebas”

De igual manera es importante mencionar que la interpretacion
prejudicial que se realizara en materia de marcas, tendra que ser para cada
uno de los procesos que lleguen al tribunal nacional competente.

Recepcion de la solicitud: Una vez recibida la solicitud de interpretacion
prejudicial por parte del Tribunal Contencioso Administrativo o por la Corte
Suprema de Justicia, el Secretario del Tribunal Andino procedera a sellarla
dejando constancia en ella de la fecha de presentacion e inmediatamente la
remitira al presidente del Tribunal comunitario para su consideracion .
Sentencia: recibida la solicitud de interpretacidn prejudicial por el Secretario,
el Tribunal Andino en virtud de lo dispuesto en el articulo 126 de su Estatuto
tendra el término de treinta (30) dias para dictar sentencia motivada,
contados desde el dia siguiente al de la admision de la solicitud
correspondiente.

La sentencia que dictara el Tribunal respecto de la interpretacion
prejudicial debera estar suscrita sin reserva alguna por todos los
Magistrados, el Estatuto de dicho Tribunal prohiben el “voto salvado” de
conformidad con lo dispuesto en el inciso de su articulo 30: “Las Sentencias
del Tribunal deberan se suscritas por el Presidente, los demas magistrados y

el Secretario y en ellas no podran expresarse votos salvados ni opiniones en

disidencia”



81

La sentencia dictada por el Tribunal Andino dentro de una interpretacion
prejudicial tiene en términos generales la siguiente estructura:

o En el primer capitulo denominado “VISTOS” se establece la
informacién proporcionada por el tribunal nacional correspondiente, se
identifica la causa respecto del proceso interno en base a la
legislacién nacional.

o Luego el Tribunal determina las normas que forman parte del
ordenamiento juridico del la Comunidad Andina que seran
interpretadas en la sentencia, para este caso serd la Decision 486.

o Posteriormente el  Tribunal procede a  desarrollar los
“CONSIDERANDOS” en los cuales se expresa el concepto acerca de
las cuestiones interpretadas, generalmente este capitulo se encuentra
dividido en subtemas segun la materia. Esta seccion o parte constituye
la base o nucleo de la sentencia de la interpretacion en via prejudicial.

o Finalmente la sentencia “CONCLUYE, DECIDE O RESUELVE” la
consulta realizada, misma que por su naturaleza en muy especial pues
constituye una resolucion interpretativa y bajo ningun caso aplicativa,
pues sera 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 sintesis 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



obstante su caracter obligatorio, y constituye un pronunciamiento

de naturaleza “especulativa” en cuanto no llega hasta la

aplicacion de la norma al caso concreto, tarea reservada al a-

quo;, es sin embargo, un pronunciamiento “eminentemente

practico” y que esta destinado a servir de base a la decisién del

proceso de que se trate.”"

Finalmente la sentencia que dicte el Tribunal Andino una vez dentro de
una consulta de interpretacion prejudicial se publicara en la Gaceta Oficial de
la Comunidad Andina y se notificara 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 juridico.

Ademas, cabe senalar que para el cumplimiento, las sentencias del
Tribunal no requeriran homologacion en ninguno de los Paises Miembros; por
consiguiente una vez notificado el tribunal nacional con el contenido de la
sentencia procedera 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 interpretacién prejudicial dentro de un proceso judicial de concesién,
oposicion, cancelacion o nulidad del registro de una determinada marca en el
Ecuador es sumamente sencillo y rapido, el cual no se encuentra regulado
por una gran cantidad de disposiciones legales, sino al contrario tanto el
Tratado de Creacion del Tribunal Andino como el Estatuto, el cual determina
un parametro para sus actuaciones, norman bajo escasas disposiciones

juridicas de caracter general los requisitos y el proceso legal de la consulta

¥ LA INTERPRETACION PREJUDICIAL EN EL DERECHO ANDINO. Dr. Fernando Uribe Restrepo. Pag.

143
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prejudicial; tal es asi 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

especificos de esta accion contemplada en el Acuerdo de Cartagena tan util y

transcendental dentro del desarrollo de un proceso de integracion regional.

NATURALEZA JURIDICA Y CARACTERISTICAS DE LA

INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL ANDINO EN MATERIA

DE MARCAS, Y SU VINCULACION PARA EL JUZGAMIENTO DEL

PROCESO INTERNO EN EL ECUADOR:

Una vez que se ha podido establecer en que casos opera la
interpretacién prejudicial del Tribunal Andino en materia de derecho marcario
en el Ecuador, asi 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 interpretacién en via prejudicial, cuyas
principales caracteristicas se detallan a continuacion:

- Incidente: La interpretacion prejudicial constituye un incidente dentro
del desarrollo del juicio principal llevado a cabo en algun Tribunal de lo
Contencioso Administrativo, o en su defecto ante la Corte Suprema de
Justicia segun el caso. Cabe sefalar que, como se ha axpuesto, en
caso de la interpretacion obligatoria el proceso principal quedara
suspendido hasta que el juez nacional o la Corte Suprema de Justicia,
reciba la sentencia de interpretacién por parte del Tribunal de Justicia de
laC. A.N.

- Accesorio: el proceso de interpretacion prejudicial llevado a cabo ante

el Tribunal Comunitario es accesorio al juicio principal llevado a cabo en



84

base a nuestro ordenamiento juridico interno, segun cada caso como se
analizo respectivamente. Por consiguiente el mismo correra la suerte del
juicio Iprincipal, tal es asi que si por ejemplo existe un desistimiento o un
abandono de causa del proceso principal declarado judicialmente, el
mismo, provocara que la interpretacion prejudicial se extinga
conjuntamente con el juicio principal.

No hay partes: Dentro del proceso de interpretacion prejudicial no hay
partes como tal, pues no se trata de un proceso judicial; se trata mas
bien como se ha podido analizar de una facultad otorgada al Tribunal de
Justicia Andino para que interprete, en este caso, la Decisién 486 de la
Comision de la C. A. N, y a través de esta accion 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
interpretacién prejudicial, y al ser el mismo una facultad otorgada de
manera exclusiva al Tribunal Comunitario Andino, este procedimiento
integracionista no posee un caracter 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 obligacién determinada, situaciones de caracter
juridico que se llevaran a cabo en el plano interno del Ecuador como
pais miembro.

Cuestiones de Derecho: dentro de un procedimiento de interpretacion
en via prejudicial, en este caso sobre derecho marcario, el Tribunal de

Justicia de la C. A. N. limitard su analisis a las cuestiones de derecho
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comunitario correspondiente, para nuestro estudio especificamente la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina de Naciones
como Régimen Comin de Propiedad Industrial, por consiguiente no
entrara al analisis 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 interpretacién al Tribunal Comunitario
corresponde la juez o tribunal nacional competente, por consiguiente la
solicitud de procedimiento de interpretacién prejudicial se llevara 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 interpretacion y eventualmente
gestionar, sin ser parte procesal, dicho procedimiento ante el Tribunal
Andino de Justicia.
- Remision de Oficio: independientemente de que las partes soliciten al
juez nacional la interpretacion prejudicial, y que la misma sea facultativa
u obligatoria por parte del mismo, la solicitud de interpretacién sera
siempre y en todo caso una remisiéon de oficio que se origina por la sola
decision del tribunal nacional, inclusive sin peticion previa de las partes.
Todas estas caracteristicas revelan en término generales la naturaleza
juridica de la interpretacion prejudicial en materia de marcas, misma que nos
lleva a establecer consecuentemente los limites del Tribunal Andino en la
consulta de interpretacion dentro del derecho marcario, pues ésta se deriva
de la cooperacion que existe entre el 6rgano jurisdiccional comunitario y las

jurisdicciones nacionales en orden a definir una decision final, al amparo de
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la disposicion contenida dentro del articulo 34 del Tratado del Tribunal, la

interpretacion realizada por el Tribunal debera limitarse a precisar el

contenido y alcances de las normas del ordenamiento juridico de la

Comunidad Andina, conjunto de normas que para el presente estudio se

centran en la Decision 486 de la Comisidn de la C. A. N.; por consiguiente el

Tribunal no podra interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni

mucho menos calificar los hechos materia del proceso, mas que a manera de

referencia segun su importancia para llevar a cabo la consulta.

El Dr. Patricio Bueno Martinez en el articulo denominado “La
Cooperacion judicial a través de la Interpretacion Prejudicial” establece la
limitacion del Tribunal Andino segun se desprende de los siguientes puntos:

- El Tribunal s6lo le compete interpretar el Derecho Comunitario

- El Tribunal no aplica las normas que son consultadas para su
interpretacion, es decir no puede tomar la solucion 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 podra
mencionarlos a manera de referencia con el fin de realizar la
interpretacion 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 limitacion del

Tribunal Andino de Justicia:
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“Esta limitacién tiene razén de ser: la demanda en el aspecto

procesal debe adaptarse a las normas adjetivas nacionales y

con esas directrices el juez practicara y apreciara las pruebas

que sean necesarias. Mal podria el Tribunal referirse a asuntos

en los cuales no ha intervenido y ademas porque en la etapa de

interpretacion no existen hecho que deban probarse y

justificarse.”

Por ultimo, y debido a su trascendencia analizaremos en forma
separada una caracteristica adicional respecto del proceso de interpretacién
prejudicial en materia de marcas, misma que se relaciona con la
obligatoriedad de la sentencia emitida por el Tribunal Andino de Justicia y su
vinculacién 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 via prejudicial por parte del Tribunal Comunitario sera
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:

“La decision del Tribunal (“juez de lo prejudicial”) es vinculante

para el juez nacional (‘juez del principal”) quien debe aplicar la

norma, y es por lo tanto verdadera sentencia en el sentido de

que se trata de una resolucion o dictamen definitivo de un juez

en ejercicio de una competencia que el es propia, y que decide
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una cuestion de fondo dentro del proceso original, con la

autoridad propia de la cosa juzgada™'

Tan es asi que el articulo 35 del Tratado de Creacion, como se lo
analizé en su debido momento, establece de manera expresa: “el juez que
conozca el proceso debera adoptar en su sentencia la interpretacion del
Tribunal”

Esta disposicion que otorga el caracter de obligatoriedad de la
sentencia emitida dentro de un proceso de consulta en via prejudicial, tiene
su razén de ser pues sin la existencia de esta condicion habria quedado a
resolucion del juzgador interno para que recoja o no el criterio comunitario,
quedando el caso a su propio arbitrio interpretativo, dando como resultado la
inexistencia asi del principio fundamental de uniformidad jurisprudencial,
extremadamente necesario dentro un proceso de integracion de esta

naturaleza.

Sobre lo expuesto la doctrina ha sido uniforme en determinar
reiteradamente:

“La sentencia vincula al juez nacional que solicité la

interpretacion y a los demas jueces que conozcan del proceso

por cualquiera de los recursos que lleque a su conocimiento y

decision, en el sentido de que deberan dar a la normativa

comunitaria , dentro del litigio nacional, el significado recogido y

decidido por el Tribunal Andino.”?

3 LA INTERPRETACION PREJUDICIAL EN EL DERECHO ANDINO. Dr. Fernando Uribe Restrepo. Pag.

110.

2 SEMINARIO INTERNACIONAL: INTEGRACION, DERECHO Y TRIBUNALES COMUNITARIOS.
Dr. Patricio Bueno Martinez. Pag. 118



89

Envirtud de lo expuesto el Dr. Fernando Uribe Restrepo, en calidad de
ex-magistrado del Tribunal Andino de Justicia ha llegado a la conclusion:

“El pronunciamiento prejudicial no puede confundirse con una

simple opinién, con un simple concepto doctrinal o académico o

con un dictamen del cual se pueda apartar la jurisdiccion

nacional, dentro del proceso de que se lrate. Es una verdadera

sentencia, aunque sui generis, que tiene la fuerza propia de la

cosa juzgada, aunque con un efecto relativo, Inter. Parte,

circunscrito al proceso de que se trate y que habra de ser tenida

en cuenta por el a-quo para la sentencia definitiva, junto con los

elementos facticos y de derecho nacional que vengan al caso.

Es por ello puede afirmarse que, dentro de este mecanismo de

colaboracion 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 decision final

depende tan solo de un punto de derecho comun”

Ademas para nuestro estudio resulta trascendental tomar en
consideracion-que si por ejemplo el Tribunal de lo Contencioso Administrativo
dicta una sentencia tomando en consideracion la interpretacién prejudicial
realizada por el Tribunal Andino dentro del proceso, posteriormente dentro de
un recurso de casacion, en caso de que sea procedente, la Corte Suprema al
revisar el fallo queda también obligada a seguir la interpretacion del Tribunal

comunitario; e inclusive puede darse la situacién que encuentre que el
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Tribunal Contencioso Administrativo no entendio o aplic6 de manera
incorrecta la interpretacion, y proceda en consecuencia a corregirio.

Por otro lado resulta interesante mencionar que la mayor cantidad de
solicitudes de interpretacion prejudicial sometidas al Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina han sido relacionadas con la propiedad industrial, y
especificémente sobre los aspectos tratados en el presente estudio, tales
como concesidn, oposicidn, cancelacion y nulidad de signos distintivos.

Al respecio 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 confusidn, marca notoria,
prueba de la marca notoria, renovacion, 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...”>

Esta situacion refleja la importancia que han alcanzado, respecto de un
tratamiento y -aplicacion uniforme, las normas comunitarias referentes a Ié
propiedad industrial, especificamente al derecho marcario dentro de un
proceso de integracion, pues a través de las mismas no solo se protege al
titular de una determinada marca sino a la inversion en si que el mismo ha

realizado tanto a nivel econdmico como humano.

3 SEMINARIO INTERNACIONAL: INTEGRACION, DERECHO Y TRIBUNALES COMUNITARIOS.
Dr. Patricio Bueno Martinez. Pag. [31
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CAPITULO IV
ANALISIS JURISPRUDENCIAL DE INTERPRETACION PREJUDICIAL
DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EN
MATERIA DE DERECHO MARCARIO: ‘

Una vez que se ha logrado establecer y estudiar las funciones vy
caracteristicas‘del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de
su facultad de interpretar en via prejudicial las normas que conforman el
ordenamiento juridico de la Comunidad Andina, asi como el significado vy
clasificacion de los signos distintivos, con sus prohibiciones absolutas y
relativas de registro, conjuntamente con los diferentes tipos de tramites que
puede surgir al amparo de la Decision 486 de la Comisién de la C.A.N como
parte del ordenamiento juridico comunitario, todo esto finalmente para
establecer en que casos opera, los requisitos y procedimiento asi como la
naturaleza y las caracteristicas de este proceso de interpretacion prejudicial
en materia de derecho marcario para el Ecuador; resulta de gran
trascendencia analizar a manera de jurisprudencia al menos una sentencia
de interpretacion prejudicial llevado a cabo por nuestro Tribunal Comunitario
bajo los enunciados y caracteristicas mencionados.

El presente caso, constante en el “Anexo 1”, proceso signado bajo el
numero 134-1P-2006, consiste en la interpretacion prejudicial de los articulos
134, 135 literal f) de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina
y; de oficio, los articulos 135, literal €) y 136 literal ¢) del mismo cuerpo legal,
en base a lo solicitado por la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo

Contencioso Administrativo No. 1 de Quito, Republica del Ecuador.
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4.1.1. Vistos y antecedentes del caso:

La presente sentencia fue emitida por el Tribunal Comunitario el dia
cuatro de octubre de 2006, de conformidad con la solicitud de fecha 31 de
julio del mismo afio realizada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso
Administrativo No. 01 de Quito den'tro del proceso interno signado con el
numero 9582-ML.

En vista de que dicha solicitud realizada por el tribunal nacional
competente cumple con los requisitos establecidos en el Tratado de
Creacion del Tribunal Comunitario, asi como en su Estatuto , la presente
consulta es admitida al tramite legal correspondiente.

La partes del presente proceso se detallan a continuacion:

ACTOR: THE TESALIA SPRINGS HOLDING CORP.

DEMANDADO: PRESIDENTE EL INSTITUTO ECUATORIANO

DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI) — Y EL
DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL DEL ECUADOR.

COADYUVANTE: REFRESCOS SINGAS 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 compania REFRESCOS SIN GAS
RESGA S.A. presenta solicitud de registro de la marca ALL MINERAL Y
DISENO, para proteger los productos comprendidos dentro del Clase
Internacional No. 32 (aguas minerales y gaseosas entre otras)

- El 06 de abril de 2001 la compafia actora presente oposicion al registro

del signo ALL MINERAL Y DISENO, fundamentandola en la
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descriptividad del mismo y en el registro previo del lema comercial AGUA
MINERAL DE LAS FUENTES DE MACHACHI, THE TESALIA SPRINGS
HOLDING CORP.

Mediante acto administrativo contenido dentro de la Resolucion No.
979922 de fecha 02 de abril de 2002 la Direccion Nacional de Propiedad
Industrial resuelve negar la oposicidon presentada y por consiguiente
conceder el registro del signo ALL MINERAL Y DISENO.

Por su parte la compania actora impugna en via jurisdiccional el
contenido de la Resolucion No. 979922 vy solicita al Tribunal Distrital de lo
Contencioso Administrativo declare la ilegalidad del acto administrativo
impugnado.

La compania actora fundamenta su demanda jurisdiccional
considerando que el signo solicitado ALL MINERAL Y DISENO resultaria
descriptivo para la clase de producto a la que esta destinada a proteger,
ademas sera confundible, en vista de la similitud gréafica, con el lema
comercial registrado a su nombre.

Por su parte el organismo publico demandado |EPI contesta la
demanda negando los fundamentos de hecho y de derecho de la misma,
ademas ratifica la legalidad del acto administrativo impugnado, mismo que
concuerda con la legislacion comunitaria y nacional.

Adicionalmente la compania REFRESCOS SIN GAS R.E.S.G.AS. A,
en calidad de tercero beneficiario del acto impugnado, argumenta la
distintividad del signo ALL MINERAL Y DISENO, su susceptibilidad de
representacion grafica; ademas expresa que esta solicitud de registro no se

encuentra comprendida en prohibicion de registro alguna, y que no causaria
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confusion para el publico consumidor en general respecto del lema
comercial actor.

4.1.2. Considerandos:

El Tribunal Andino realiza las siguientes consideraciones con el fin de
}
concluir el presente caso:

- El Tribunal posee la competencia para interpretar en via prejudicial el
ordenamiento juridico de la C. A. N., ademas la presente solicitud
proviene de un juez nacional competente para el caso, mismo que sera el
encargado de resolver el proceso interno correspondiente.

- La presente solicitud de interpretacion se encuentra debidamente
fundamentada y guarda conformidad con lo requisitos legales
pertinentes.

- El Tribunal Andino procedera a interpretar las normas comunitarias
solicitadas, esta son los articulo 134 y 135 literal f) de la Decision 486,
ademas por considerarlo importante para el caso, interpretara de oficio
los articulos 135 literal e) y 136 literal c) del mismo cuerpo legal.

4.1.3. Interpretacién Prejudicial:

En base a los antecedentes y considerandos expuestos el Tribunal
procede a interpretar en via prejudicial las normas comunes citadas, segun
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
publico consumidor en general evitando de esta manera el registro de
signos que puedan engafar respectos de la calidad, cualidad y origen

empresarial del signo. Por su parte el articulo 134 de la Decisién materia
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de la interpretacion ofrece una definicion general acerca de la marca,
estableciendo de manera no taxativa, siete literales de signos aptos para
el registro marcario.

Es importante senalar que la Decision 486 establece dos requisitos para
el registro de una marca: la distintividad y la susceptibilidad de
representacion grafica; extiendo un requisito implicito adicional
correspondiente a la perceptibilidad, entendida esta como la “a
posibilidad de que sea recibida por los sentidos la imagen, impresion, o
sensacion”, esto considerando que al hablarse de marcas nos estamos
refiiendo 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 intrinseca que debe tener el signo para distinguir un
determinado producto o servicio de otro, lo cual permite al
consumidor realizar la eleccion de los bienes, individualizando el
signo respecto de un producto reconocido de entre otros similares.
Por consiguiente la distintividad es un medio de diferenciacién de los
productos o servicios para los que se han registrado, lo que motiva a
que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la eleccion de
los bienes identificados con ella.

o Susceptibilidad de representacion grafica: consiste en la posibilidad

de ser descrito mediante palabras, graficos, signos, colores, figuras
etc..., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados
por quien lo observe. Ademas es importante considerar el elemento o

requisito adicional o implicito de perceptibilidad.
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De esta manera al Tribunal Contencioso consultante le corresponde

analizar si el signo ALL MINERAL Y DISENO cumple con los requisitos

establecidos en la Decision 486 e interpretados en la presente sentencia.

Irregistrabilidad de signos genéricos y descriptivos: Los términos
|
genericos 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
caracteristicas, 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 vinculacion con los productos o
servicio que se pretenden proteger, por consiguiente podria ser
registrable el signo que se usa para designar productos o servicios
distintos de aquéllos para los cuales constituye una denominacion
generica o descriptiva.
Ambito de proteccién del lema comercial: el lema comercial consiste
en la palabra, frase, o leyenda utilizada como complemento de una
marca, e€s un signo que siempre irda acompanado o ahadido 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 articulo 136 literal ¢) de la Decision

486 no podran registrarse como signos una marca que sea idéntica o
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parecida a un lema comercial registrado, asi como aquellas que puedan

inducirse al publico consumidor a error, o a riesgo de confusién.

Comparaciéon entre una marca mixta y un lema comercial: para el

efecto la comparacion entre el signo mixto solicitado ALL MINERAL Y

D;SENO, y el lema comercial de propiedad de la parte actora AGUA

MINERAL DE LAS FUENTES DE MACHACHI, THE TESALIA SPRINGS

HOLDING CORP, se debera efectuar en base a los criterios doctrinarios

establecidos para el efecto y acogidos por el Tribunal:

o La confusion resulta de la impresion de conjunto despertadas por las
marcas.

o Los signos deben ser examinados en forma sucesiva y no simultanea.

o Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que
existan entre los signos.

o Quien aprecie la semejanza debera 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 caracter mixto se compone de un factor denominativo y otro

grafico, 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

denominacién contenida en el conjunto marcario.

Por lo tanto al cotejar un signo mixto con un denominativo como sucede

en el presente caso se debera establecer cual es el elemento
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predominante dentro del signo mixto, que como estd mencionado
usualmente es el denominativo.

De conformidad con lo anterior el Tribunal Contencioso debera
establecer el riesgo de confusibn que pudiera existir erltre el signo
solicitado y el lema comercial registrado.

Conclusiones:

En virtud de lo antecedentes expuestos y de la interpretacion en via
prejudicial realizada respecto de las normas citadas contenidas dentro de
la Decision 486, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de
Naciones concluye:

Un signo puede registrarse cuando reuna los requisitos de distintividad y
susceptibilidad de representacion grafica, que presupone perceptibilidad,
y ademas si no se encuentra dentro de alguna causal de irregistrabilidad
contemplada en la Decisidon 486.

Son irregistrables por carecer de distintividad los signos genéricos,
mismos que consisten exclusivamente en la designaciéon usual del
producto que se pretende proteger

Son irregistrables, las denominaciones descriptivas, mismas que
comunican- al consumidor de manera directa las caracteristicas,
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 confusién para el publico consumidor, respecto de los productos

amparados y su forma de comercializacion.
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El Tribunal Contencioso debera establecer, en base a los criterios
doctrinarios aceptados por el Tribunal comunitario, si existe riesgo de
confusion o asociacion para el publico consumidor entre la marca y el
signo confrontado.

A trav:és del presente analisis jurisprudencial se puede determinar la
importancia de la interpretacion 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, tendra de manera
obligada que aplicar la Decision 486 de la Comision de la C. A. N. dentro de
este caso en concreto, basandose en el criterio interpretativo efectuado
previamente por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de
Naciones; lo cual permitira la uniformidad en la aplicacion del derecho
comunitario andino dentro de los Paises Miembros, cumpliendo de esta
manera el objetivo principal de esta facultad tan importante otorgado a
nuestro Tribunal Andino de Justicia.

ESTUDIO DE CASO PRACTICO:

Una vez analizada la sentencia de interpretaciéon prejudicial
precedente y como Ultimo punto de analisis del presente Capitulo, se
procedera a realizar un estudio correspondiente a todo un proceso de
interpretacion prejudicial llevado a cabo ante el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina en materia de marcas; para el efecto se detallaran vy
explicaran en términos generales todas y cada una de las piezas vy
actuaciones procesales del presente caso materia de estudio, mismas que

constan en el “Anexo 2” del éste trabajo:
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4.2.1. Solicitud por parte del juez nacional:

El presente proceso de interpretacion en via prejudicial se inicia
mediante solicitud realizada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso
Administrativo No. 01 de la Republica del Ecuador, a través‘ del Presidente
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
Unica y ultima instancia.

- NORMAS PARA INTERPRETARSE: El Tribunal nacional solicita la
interpretaciéon del articulo 136 literal a) de la Decisién 486 de la Comisién
de la Comunidad Andina.

- IDENTIFICACION Y HECHOS DEL CASO: La causa esta identificada
con el numero 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 [EPI,

Presidente del IEPI, y el sehor Miguel Eduardo Garcia Costa en
calidad de tercero beneficiario del acto administrativo impugnado.

Clase de Juicio: Impugnacion en via jurisdiccional a través de recurso

subjetivo o de plena jurisdiccion.

o Acto impugnado y pretension: El actor impugna la Resolucion No.

979913 emitida por la Direccion 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 resolucion.

Argumentos de las partes: La compania actora manifiesta la

ilegalidad de la Resolucidon impugnada al haberse negado su
oposicion y conce<;ido el registro del signo NIFATIN a favor del sefior
Miguel Eduardo Garcia Costa, dicho acto administrativo viola
disposiciones expresas de la Decision 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
Direccion Nacional de Propiedad Industrial estaba obligada a aceptar

su oposicidon planteada.

Contestacion 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.

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 Resolucién No. 979913 en vista
de su legalidad y concordancia con las normas comunitarias vy
legislacion nacional vigente.

Direccion 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.

Procurador General del Estado: Al ser el IEPI una institucion de

naturaleza publica y poseer personalidad juridica autdnoma,
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comparece el Procurador General del Estado y senala casillero
judicial para supervisar las actuaciones judiciales del proceso.

o Tercero Beneficiario: Por ultimo, comparece el sehor Miguel Eduardo

Garcia Costa y niega los fundamentos de hecho y de derecho de la
accion, alega la legalidad y debida motivacion de la Resolucion No.
97993, vy la diferencia entre las marcas confrontadas en el presente
caso, ademas establece que el término “NIFA” es de su propiedad,
por consiguiente determina la inexistencia de riesgo de confusion
para el publico consumidor.

- INTERPRETACION REQUERIDA: Conforme a lo sefalado el Tribunal
Distrital de lo Contencioso Administrativo requiere, para resolver el
presente caso, de la interpretacion en via prejudicial del literal a) del
articulo 136 de la Decision 486 de la Comisidon de la Comunidad Andina
de Naciones por parte del Tribunal comunitario Andino.

- NOTIFICACIONES: EIl Tribunal nacional senala domicilio para recibir las
notificaciones correspondientes dentro del presente proceso de
interpretacion prejudicial.

- DOCUMENTOS ADJUNTOS: EI Tribunal Contencioso adjunta a la
solicitud los siguientes documentos: Copia de la Resolucion
administrativa impugnada, copia de la demanda, copia del auto de
calificaciéon, copia de las contestaciones a la demanda, copia del auto en
gue se dispuso la interpretacion prejudicial.

4.2.2. Admision de la solicitud de interpretacién:
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 tramite la presente solicitud, de conformidad
con lo expuesto a continuacion:

- VISTOS: El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina hace expresa
referencia al Oficio No. TDCA-IS—93‘14-NR de fecha 23 de agosto de
2005 realizada por la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo
Contencioso Administrativo No. 01 de la Republica del Ecuador,
documento por el cual se solicita la interpretacion prejudicial del articulo
136 literal a) de la Decision 486 de la Comision 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 6rgano competente para interpretar en via
prejudicial las normas que conforman el ordenamiento juridico de la
Comunidad Andina, esto con el fin de asegurar su aplicacién uniforme en
el territorio de los Paises 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 tramite la presente consulta de interpretacion en via
prejudicial. -

4.2.3 Sentencia proceso 156-1P-2005:
Finalmente y una vez admitida a tramite la presente solicitud de
interpretacion, 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 continuacion se detallan en términos generales la estructura de la
sentencia emitida dentro del presente caso, signada bajo el niumero 156-1P-

2005.

Antecedentes: dentro de este acapite 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, asi como de Ila
contestacion 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 via prejudicial, con el fin de garantizar una aplicacién
uniforme dentro del territorio de los Paises Miembros.

Normas del ordenamiento juridico comunitario a ser interpretadas:

con el fin de proceder a la resolucion de la presente interpretacién
prejudicial el Tribunal menciona las normas comunitarias que seran
objeto del presente proceso: a solicitud del Tribunal nacional el literal a)
del articulo 136 de la Decision 486 de la C.A.N, y de oficio por considerar
el Tribunal Andino importante para el efecto, del articulo 134 y 136 literal
b) de la Decisién 486 como Régimen comun de Propiedad Industrial de
los Paises Miembros de la C.A.N.

Consideraciones: el Tribunal Comunitario inicia la interpretacion de las

normas comunes antes indicadas, de conformidad con los siguientes

aspectos:
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Requisitos para el registro de las marcas segun el régimen de la
Decision 486: funcion, distintividad, perceptibilidad, susceptibilidad de
representacion grafica de los signos distintivos en general para ser
considerados como marcas registrables. ‘

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud en el Régimen
Andino.

Reglas para realizar el cotejo marcario entre las marcas en conflicto
dentro del presente proceso

Comparacion entre marcas denominativas

Las marcas farmacéuticas

o Uso anterior del signo como nombre comercial

Conclusiones: en base a las consideraciones establecidos dentro de la

sentencia de interpretacidn prejudicial el Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina establece cinco conclusiones, mismas que se

explican a continuacién:

o Un signo puede registrarse como marca si reune los requisitos de

distintividad, mismo que implica perceptibilidad por cualquier sentido,
y susceptibilidad de representacion grafica, ademas el mismo no
puede estar inmerso en causales de irregistrabilidad contenidas en
los articulos 135y 136 de la Decision 486.

Del contenido correspondiente al literal a) del articulo 136 de la
Decision 486 se desprende que no serd necesario que el signo
solicitado para registro efectivamente induzca a error o confusion a
los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de

confusién para que se configura esta prohibicion de irregistrabilidad.
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o El Tribunal nacional debera, 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
confusidn entre esta clase de productos, ya que de generar error se
podria tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las
personas.

o El hecho de haber utiizado como nombre comercial el signo
solicitado como marca de producto, no impide el analisis 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 TDCA No. 01, para adoptar la presente interpretacion al momento de
resolver el proceso interno, asi como la obligacion de enviar al Tribunal

Andino la sentencia que dicte dentro en el caso interno determinado

materia de la presente interpretacion prejudicial.

4.2.4. Remision de la sentencia al juez nacional:

Una vez que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitié la
sentencia correspondiente dentro del presente proceso de interpretacion en
via prejudicial, la Secretaria de este 6rgano judicial comunitario mediante
Oficio No. 778-S-TJCA-2005 de fecha 08 de noviembre de 2005, envia 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 numero 156-1P-2005.
Gaceta Oficial de la Comunidad Andina de Naciones:

Mediante Oficio No. 779-S-TJCA-2005 de fecha 08‘ de noviembre de
2005, la Secretaria del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, remite
copia certificada de la Sentencia emitida por el Tribunal comunitario dentro
del presente proceso, a la Secretaria General de la Comunidad Andina de
Naciones con domicilio en Lima — Perq, con el fin de dar cumplimiento a la
publicacion de dicha sentencia en la Gaceta Oficial de la C. A. N., de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 43 del Tratado de Creacion del
Tribunal Andino.

Publicacién de la Sentencia:

Por ultimo, y como ultima actuacion judicial dentro del caso materia de
estudio, la Secretaria General de la C.A.N. publico en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena correspondiente al dia 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 interpretacion prejudicial
signado con el numero 156-1P-2005.

De esta manera se ha podido tener una visién general de como se
lleva a cabo todo un proceso de interpretacion prejudicial en materia de
marcas, esto es desde la solicitud realizada por el juez nacional hasta la
publicacion de la sentencia de interpretacion en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena, como ultima actuacién judicial dentro de un proceso

de ésta naturaleza.
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Adicionalmente resulta interesante como a través del estudio de un
caso practico se puede denotar las principales caracteristicas de un proceso
de interpretacion prejudicial, asi como la técnica juridica 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 jurisdiccion llevado a cabo ante el
Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 del Ecuador.

A través del estudio del presente Capitulo, resulta importante denotar
el posible riesgo que puede sufrir el juez nacional en verse inducido por el
criterio otorgado en la interpretacion prejudicial realizada por el Tribunal de
Justicia Comunitario al momento de dictar la sentencia en el proceso interno
correspondiente; ésta situacion debe ser tratada con mucha precaucion y
criterio juridico por los jueces nacionales al momento de aplicar el derecho
comunitario cuando cuenten para el efecto con una sentencia de
interpretacion prejudicial, pues como se pudo analizar la facultad de
interpretar en via prejudicial por parte del Tribunal Comunitario se limita a
dar un sentido interpretativo uniforme a la norma comun, pues ésta
competencia no se trata bajo ningun concepto, de inducir al juez nacional de

algun modo en el fallo del proceso interno.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
CONCLUSIONES:

El Tribunal de Justicia de [a Comunidad Andina de Naciones
constituye lo que se podria denominar “/a funcion judicial” de ?uestro
sistema de integracion regional, 6rgano de gran importancia que sirve como
herramienta para lograr los objetivos y metas planteadas por los paises
miembros de la C.A.N en la busqueda de una unién politica, econémica 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 Creacion con su propio
Estatuto correspondiente; esta normativa comunitaria constituye la fuente de
diversas facultades y competencias otorgadas a este érgano jurisdiccional
de caracter supranacional, por parte de los paises miembros de la C. A. N.

Dentro de las mencionadas competencias asignadas a este Tribunal
se encuentra la denominada “interpretacion prejudicial”, misma que
constituye una pieza clave dentro del proceso de integracién andino, pues a
través de ésta los paises miembros aplicaran el ordenamiento juridico de la
Comunidad Andina de Naciones de manera uniforme, esto es bajo el mismo
criterio de interpretacion 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 ord‘enamiento juridico supranacional

aplicable simultdneamente dentro de los paises miembros, con el objeto de

cumplir objetivos comunes, pero dichos objetivos comunes no podran ser
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alcanzados solo con dicho ordenamiento juridico comunitario, sino que para
el efecto es necesario que estas normas comunes sean aplicadas bajo un
mismo sentido, es decir, bajo un misma interpretacion, pues solamente de
esta forma un proceso de integracién tiene razén de ser.

+

En este punto cabria preguntarse: ;De que sirve un ordenamiento
juridico comunitario, si el mismo se aplicaria de diferente manera dentro de
cada uno de los paises que lo conforman?

Asi, se puede a manera de conclusion, establecer que la
interpretacion prejudicial es un instrumento de caracter esencial dentro de
todo proceso de integracion, en este caso de la Comunidad Andina de
Naciones, a tal punto que sin una interpretacion uniforme de la normativa
comunitaria no se podria hablar de un proceso de integracion regional.

Por otro lado es importante senalar que dentro este proceso de
integracion los paises 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 comun,
dentro de las cuales se encuentra la Propiedad Intelectual, en especial el
derecho marcario; pues a través de esta rama juridica no solo se protege al
titular o propietario de un determino signo distintivo con toda la inversion que
esto conlleva, sino también al publico consumidor en general como un
aspecto de interés comun.

Por consiguiente al haber establecido los paises miembros, por medio
de la Decisién 486 de la Comision de la C. A. N, un Régimen Comun de
Propiedad Industrial, dentro del cual se encuentra el derecho de marcas, se

demuestra la importancia de ésta institucion juridica en la actualidad dentro
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de nuestras sociedades, paralelémente esto nos ha llevado a contar, dentro
de nuestro ordenamiento juridico, con una proteccion extraterritorial de
nuestros derechos industriales, como una via para precautelar a la
propiedad e inversion, asi como al derecho que tiene el publico consumidor
en general en poder elegir sus productos y/o servicios dentro de un mercado
compuesto por un nimero ilimitado de marca o signos distintivos.

De esta manera se llega al estudio principal del presente trabajo, es
decir la interpretacion prejudicial que realiza el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina de Naciones en materia de derecho de marcas, esto
como un aspecto basico dentro del proceso de integracion de la C. A. N.,
estableciendo para el efecto en que casos opera esta situacion legal en el
Ecuador, los requisitos y proceso para que la misma se lleve a cabo y por
ultimo individualizando sus caracteristicas y vinculacion para el juzgamiento
del proceso interno correspondiente.

El analisis de los aspectos antes mencionados se logré a través del
estudio de principios teodricos y practicos 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 ultimo, cabe sehalar que las sentencias interpretacion prejudicial,
a mas de constituir en la actualidad una fuente de jurisprudencia tanto para
abogados como para funcionarios publicos, sirve para ilustrar a los jueces
nacionales al momento de aplicar la Decision 486 de la Comision de la

C.A.N. y nuestra Ley de Propiedad Intelectual .
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RECOMENDACIONES:

En la elaboracién del presente trabajo resulté trascendental la
determinacion de los casos en que opera la interpretacién prejudicial en el
derecho de marcas para el Ecuador, esto se logréo estableciendo vy

]
diferenciando la “consulta facultativa” de |la consulta obligatoria” contemplada
en el Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
de Naciones, asi como en su Estatuto correspondiente.

Esta situacion fue regulada en un inicio por el articulo 29 el Tratado
que cred el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, de fecha 28 de
mayo de 1979, el cual establecia de manera expresa:

“Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en que

deba aplicarse alguna de las normas que conforman el

ordenamiento juridico del Acuerdo de Cartagena, podran
solicitar la interpretacion 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 interpretacion del Tribunal el juez debera
decidir el proceso.

Si la sentencia no fuere susceptible de recurso en derecho

interno, el juez suspendera el procedimiento y solicitara la

interpretacion del Tribunal, de oficio, en todo caso, a peticién de

parte si la considera procedente.”

De la norma legal citada se desprende su caracter general y poco
especifico, pues solo diferencia la consulta facultativa y de obligatoria

estableciendo “recurso en derecho interno” , por consiguiente para el
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presente estudio resultaria dificil establecer si el recurso de casacion,
eventualmente susceptible de ser interpuesto en contra de una sentencia
dictaminada por un Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo del
Ecuador, en donde se haya aplicado una norma de la Decision 486 de la
C.A.N‘., es 0 no considerado y/o tomado en cuenta como un “recurso de
derecho interno” para determinar la obligatoriedad o no del TDCA en
solicitar la consulta de interpretacion prejudicial.

El precedente articulo citado es mantenido en la actualidad bajo los
mismos parametros en el articulo 33 de la actual Codificacién del Tratado
de Creacion 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 articulos mediante los cuales se diferencia la
“consulta facultativa” de la “consulta obligatoria” por parte del juez o
tribunal nacional correspondiente.

Asi el articulo 122 establece textualmente:

“Articulo 122.- Consulta facultativa: Los jueces nacionales

que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se

controvierta alguna de las normas que conforman el

ordenamiento juridico de la Comunidad Andina, podran solicitar,
directamente y mediante simple oficio, la interpretacion 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

interpretacion del Tribunal, el juez debera decidir el proceso.
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Por su parte el articulo 123 expresa:

“Articulo 123.- Consulta obligatoria De oficio o a peticion de
parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la
sente.ncia fuera de unica o ultima 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, debera

suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante

simple oficio, la interpretacion del Tribunal.”

Esta reforma del Estatuto en especial lo dispuesto en el articulo 123
antes citado, subsana al menos en un inicio ésta situacién de considerar o
no al Recurso de Casacidon como un “recurso de derecho interno” para
efectos de la obligatoriedad de la consuita en via prejudicial, pues

determina de manera expresa a las sentencias de unica o ultima

instancia, como lo son las dictadas por nuestros Tribunales de lo
Contencioso Administrativo, razén por la cual se entenderia que los mismos
estaria obligados a realizar la consulta de interpretacion prejudicial cuando
vayan a dictar una sentencia en la que se necesita aplicar la Decision 486

dela C. A. N.

Sin perjuicio de lo mencionado no existe norma comunitaria alguna
que determine de manera expresa si el Recurso de Casacién por su
naturaleza y extraordinaria aplicacion, 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 via prejudicial al Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina de Naciones.

En virtud de lo expuesto como recomendacion establezco la
realizacion de una consulta por el Ecuador, a través del IEPI, 0 en su
defecto por un Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, dirigida al
TJCA relacionada a determinar de manera expresa que el Recurso de
Casacién, por su naturaleza y extraordinaria aplicacién, no es considerado
como un recurso para efectos de determinar la obligatoriedad de consultar
en via prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de
Naciones, esto sin perjuicio de la obligacién que tendria la Corte Suprema
de Justicia en solicitar la interpretacion prejudicial dentro de un Recurso
extraordinario de Casacién, en caso de que el Tribunal Distrital de lo

Contencioso Administrativo no lo haya efectuado oportunamente.
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ANEXO 1



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO N° 134-|P-2006

Interpretacién Prejudicial de los articulos 134, 135 literal f) de la

Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina y; de oficio, .
los articulos 135, literal e) y 136 literal c) 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, Republica

del Ecuador. Proceso Interno N°® 9582-ML. Actor: THE TESALIA
SPRINGS HOLDING CORP. Marca: “ALL MINERAL y disefio”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los
cuatro dias del mes de octubre del afio dos mil seis.

VISTOS:

El Oficio N° 567-TDCA-15.9582-ML, de 31 de julio de 2006, el Tribunal de- lo
Contencioso Administrativo N° 1 del Distrito de Quito, Republica del Ecuador, remite la
solicitud de interpretacion prejudicial de los articulos 134, 135 literal f) y 136 literal a) de

la Decisidén 486 de la Comision de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno
N° 9582-ML.

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad
establecidos en los articulos 32 y 33 del Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina y los contemplados en el articulo 125 de su Estatuto, razén por la
cual, fue admitida a tramite 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 cdadyuvante, se citaa REFRESCOS SINGAS R F S.GA SA.
1. Determinacion de los hechos relevantes
2.1. Hechos.

El 8 de diciembre de 2000, REFRESCOS SIN GAS R.E.S.G.A.S.A,, solicita el registro
del signo "ALL MINERAL vy disefio” (AGUA MINERAL CON GAS ALL MINERAL
NATURAL DE MACHACH]I), para distinguir cervezas; aguas minerales y gaseosas y
otras bebidas no alcohdlicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones
para hacer bebidas, de |la clase 32 de la Clasificacion Internacional de Niza.

El 6 de abrii de 2001, TESALIA S.A. presenta oposicibn a dicha solicitud,
fundamentandola en la descriptividad del signo solicitado, y en el registro anterior del
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lema comercial “DE LAS FUENTES NATURALES DE MACHACH! DIRECTAMENTE AL
CONSUMIDOR®, que acompafa al nombre comercial TESALIA SA., y "AGUA
MINERAL DE LAS FUENTES DE MACHACHI, THE TESALIA SPRINGS HOLDING
CORP. y disefo”, todos elios registrados para proteger productos de las clases 32, 5,
33y 39.

Mediante escritura 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 Direccion Nacional de
Propiedad Industrial, resuelve rechazar la oposicion de TESALIA S.A  concediendo el
registro de la marca solicitada, todo ello mediante Resolucion N° 979522 de 2 de abril
de 2002.

Asi, THE TESALIA SPRINGS HOLDING CORP. impugna la resolucién administrativa
arriba citada y solicita al Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, declare la
ilegalidad del acto administrativo impugnado.

2.2 Fundamentos de la Demanda.

Sefiala la actora TESALIA S A. que, el signo “ALL MINERAL vy disefio” es un término
descriptivo para el tipo de productos que pretende proteger el solicitante. ya que informa
al consumidor de las cualidades y caracteristicas de un agua para el consumo humano.

De otro lado, argumenta la confundibilidad del signo solicitado con el lema comercial
"DE LAS FUENTES NATURALES DE MACHACH! DIRECTAMENTE AL
CONSUMIDOR”, del que es titular, alegando la existencia de similitud grafica y auditiva.

2.3 Contestacion a la Demanda.

El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual da contestacién a la
demanda, negando los fundamentos de hecho y derecho, ratificando la resolucion
administrativa impugnada, por guardar armonia y concordancia con las normas
comunitarias y la legislacion nacional vigente.

De otro lado, la directora da Patrocinio, delegada del Procurador General del Estado,
Ruth Seni, se apersona al proceso para sefalar que segun la normativa ecuatoriana
vigente, corresponde comparecer directamente a juicio al representante legal del
Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectuai (i=PI).

Finalmente, REFRESCOS SIN GAS R.E.S.C.A.S A, se apersona al proceso para negar
fos fundamentos de la demanda, afirmar ia improcedencia de la misma por la falta de
derecho del actor, ya que la empresa opasitore en la etapa administrativa es distinta a
la empresa que actua en la instancia judicial. Asimismo, que el signo solicitado es
perceptible, suficientemente distintivo, susceptible de representacion grafica, y que no
incurre en las prohibiciones de irregistrabilidad gue establece la norma, ya que entre los
signos en controversia existen suficientes diferencias, y que su coexistencia no
ocasionaria confusion en el publico consumidor, ni en los medios comerciales.

CONSIDERANDO:
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Que, este Tribunal es competente para interpretar por la via prejudicial las normas que
conforman el Ordenamiento Juridico de la Comunidad Andina, siempre que la soiicitud
provenga de un Juez Nacional tambien con competencia para actuar como Juez
Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolucidon del proceso interno:

Que, la solicitud de interpretacion prejudicial se encuentra conforme con las
prescripciones contenidas en los articulos 32 y 33 del Tratado de Creacion del Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina:

Que, procede la interpretacion de los articulos 134 y 135 literal f) de la Decisién 486 de
la Comision de la Comunidad Andina; y de confermidad a lo establecido por e! articulo
34 del Tratado de Creacion del Tribunal, se interoretara de oficio, los articulos 135 literal
e) y 136 literal ¢c) del mismo cuerpo legal, por corresponder al caso sub materia.

El texto de las normas objeto de la intercretacion prejudicial se transcribe a
continuacion:

“DECISION 486

Articulo 134

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

Podran constituir marcas. entre otros, 10s siguientes signos:

a) las palabras o combinacion de palabras:

b) las iméagenes, figuras, simbolos, gréficos, logotipos, monogramas, retratos.
etiquetas, emblemas y escudos:

c) los sonidos y los olores,

d) las letras y los numeros,

e)  un color delimitado por una forma, o una combinacién de colores;
f) la forma de los productos, sus envases o envolturas,

g) cualquier combinacién de los signos o medios indicados en los apartados
anteriores.

Articulo 135
No podréan registrarse como marcas los signos que:

(..)
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e) consistan exclusivamente en un signo o indicacidon que pueda servir en el
comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, |a
procedencia geogréfica, la época de produccion u otros datos, caracteristicas
o informaciones ce los productos o de los servicios para los cuales ha de
usarse dicho signo o indicacion, incluiclas las expresiones laudatorias
referidas a esos productos o servicios;

f) consistan exclusivamente en un signo o indicacién que sea el nombre
genérico o técnico del producto o sericio ce que se trate;

(::3)
Articulo 136

No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio
afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

()

c) sean identicos o se asemejen a un lema comercial solicitaclo o registrado,
siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de.
confusién o de asociacion”.

(...)

En atencién a los puntos controvertidos en el proceso interno asi como de las normas
que van a ser interpretadas este Tribunal censidera que corresponde desarrollar fo
referente a l0s siguientes temas:

I.  DEFINICION DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO PUEDA
SER REGISTRADO COMO MARCA

La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgandole un
derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de
los consumidores evitando gque sean engafiados o que incurran en confusion 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 distinguir
los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Marco Matias Aleman
expresa que las marcas son:

“(...) signos utilizados pcr los empresarics &1 la identificacion de sus productos o
servicios, a través de los cuales busca su diferenciacion e individualizacion de los
restantes empresarios que se dediquen a actividades afines."

Al estudiar el articulo 134 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina
es importante notar que de inicio se ofrece una definicion 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”. Mas adelante en siete literales, hace una
enumeracién no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario;

' ALEMAN Marco Matias. “NORNATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS ™ Editado por Top Managzment International. Colombia. Pag 73
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la norma manifiesta que pueden constituir marcas, entre otros: palabras o combinacién
de palabras; imagenes, figuras. simbolos, graficos, logotipos, monogramas, retratos,
etiquetas, emblemas y escudos: sonidos y olores; letras y numeros; un color que se
encuentre delimitado por una forma, o una combinacion de varios colores; |a forma de
productos, envases o envolturas: o cualquier combinacion de los signos o medios
indicados anteriormente.

Segun el Régimen Comun de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisién los
requisitos para el registro de marcas son: la distintividad y la susceptibilidad de
représentacion grafica.

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.
José Manuel Otero Lastres ilustra este punto de la manera siguiente:

"(...) la ‘perceptibilicdlad’, enteZida como la posibilidad de que sea recibida por los
sentidos la imagen, impresion. o sensacion externa en que consiste el signo o
medio. es un requisito que ha de concurrir en todo signo 0 medio registrable como
marca. Lo que pasa es que se trata de un requisito implicito en el propio concepto
de marca como bien inmaterial y en el requisito 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 propia naturaleza, es perceptible por los
sentidos. Y lo mismo cabe decir si nos situamos en la optica del requisito de la
aptitud distintiva, ya que es intelectualmente imposible concebir un signo o medio
que tenga aptitud diferenciadora que no sea perceptible.”

Por lo tanto, de conformidad con o anterior, tres son los requisitos de las marcas:
distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representacion grafica.

La distintividad.

La distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrinseca 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 servicios de otros que se encuentran en el mercado; el caracter distintivo
de la marca le permite al consumidor realizar la eleccién de los bienes que desea
adquirir, pues el signo marcario le da a la mercaderia su individualidad y posibilita que
un producto sea reconocido de enire otros similares que se ofertan en el mercado por
sus competidores.

En este sentido se precisa que el caracter distintivo

“(...) viene impuesto por la propia naturaleza y funsion esencial de la marca. Asi, si
la marca es un signo que tiene como funcion distinguir los propios productos y
servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta
misién, nunca podria constituirse en marca, ya que no es apto para cumplir la
funcion esencial que el ordenamiento juridico prevée para las marcas. .

“:OTERO LASTRES, José Manuel. “REGIL'EN DE MARCAS EN LA DECISION 486 DEL ACUERDO DE
CARTAGENA". Revista Juridica del Perd. Afc LI N° 2. Junio de 2001 P&g 132.

* BARRERO CHECA, José Luis y otros. "COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS"
Thomson Civitas. Pag. 136. Madrid, Espafa 2003.
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La marca sirve como medio de diferenciacion de los productos o servicios para los que
se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los diferencie e individualice esto
le ayuda a realizar una adecuada e informada eleccion de los bienes y servicios que
desea adquirir, y tal eleccidn depende de ciertas caracteristicas que se encuentran en
productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el
consumidor prefiera determinada marca vy reitere |z eleccion de los bienes identificados
con ella.

La susceptibilidad de representacion grafica. ¢

Este requisito exige que un signo para ser registranle debe tener la posibilidad de ser
descrito mediante palabras, graficos, signos,.colores figuras etc., de tal manera que sus
componentes puedan ser apreciados por quien o observe. Esta caracteristica es
importante a efectos de la publicacion de las solicitudes de registro en los medios oficiales
o Gacetas de Propiedad Industrial.

£n conclusion, para acceder al registro marcario, el signo solicitado debe cumplir con
los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representacidn grafica, exigidos por el
articulo 134 de la Decisidon 486, asi como con el requisito de perceptibilidad implicito en
la nocidén de marca.

Es importante recalcar que la parte final del articulo 134 de la Decision 486, expresa
que en ningun caso sera obstaculo para la obtencion del registro, la naturaleza del
producto o servicio, para el cual se utilizara la marca. José Manuel Otero Lastres
expresa que “La registrabilidad o no habra que referirla exclusivamente al signo o medio
de que se trate nunca al producto o servicio para el que se solicite el registro del

signo”.*

Corresponde al Juez Consultante analizar, si el signo cuyo registro se pretende, cumple
con los requisitos del referido articulo 134, y determinar luego, si el signo encaja o no
dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad sefialadas en la normativa
comunitaria aplicable al caso.

. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS GENERICOS Y DESCRIPTIVOS.

La distintividad, es un requisito 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 relacidon
existente entre éste y los productos o servicios que aspira designar, tal como sucede en
el caso de los signos genericos 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
si 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 caracteristicas, calidad, cantidad, funciones,
ingredientes, tamafo, valor, destino, etc. y otras propiedades de los productos ¢
servicios, que se quiere distinguir con la marca.

[La doctrina ha definido a la denominacién genérica de la manera siguiente:

é

OTERO LASTRES, José Manuel. Ob. Cit. Pag. 134



“Se trata, como su nombre lo i~zca, de designaciones que definen no
directamente el objeto en cause. sin: a categoria. la especie o el género, a los
que pertenece ese objeto”. (OTAN=NDI| Jorge Derecho de Marcas. Cuarta
Edicién Actualizada. Abeledo Perrot. = .znos Aires 2002. Pag. 71).

"(...) la que originariamente designa ¢ >2n postericridad llega a designar el género
de los productos o servicios al que :z2rtenece, como una de sus especies, el
producto o servicio que se pretende : “srenciar a través de la denominacion (...)
una denominacion es genérica preci:zmente porgue es usual: La denominacion
que se utiliza usualmente para Z=:zsignar un producto o servicio, es Ia
denominacién que designa ese prodL "> 0 servicio (...) si se permitiese el registro
de signos genéricos se otorgaria & - :ular un monopolio sobre ese género de
productos”. (Comentarios a los Ragle—zntos sobre la marca comunitaria. Articulo
de Carlos LEMA Ledesma. Universida: g Alicante 1896. Pag. 62y 70).

La genericidad asi como la descriptividad c= .n signo deben ser apreciadas en relacion
directa con los productos o servicios de qus 3= trate. por cuanto una palabra no tiene el
caracter de genérica o descriptiva por €l sc = hecho de serlo en sentido gramatical; en
lo que a marcas se refiere, la expresidn ger=-ica puede identificarse cuando al formular
la pregunta ;qué es?, en relacion con el £ >ducto o servicio designado, se responde
empleando la denominacién genérica. De :.al modo, se identifica a la denominacion
descriptiva cuando se pregunta ;como es? . en relacion con el producto o servicio de
que se trate, se contesta haciendo uso jLs:amente de la denominacidén considerada
descriptiva.

Los signos descriptivos son aquellos que = ~/en o pueden servir en el mercado, para
designar exclusivamente las propiedades o -zracteristicas de los productos o servicios
y, en particular las referidas a la calidad. la zzntidad. el dsstino, el valor, la procedencia
geografica, época de produccion del produc:: o de |a prestacion del servicio u otras de
sus caracteristicas. -

Es indudable que una expresién que es :zzneérica o descriptiva respecto de unos
productos o servicios, puede utilizarse en un :2ntide distinto al de su significado inicial o
propio, de modo que el resultado ssrd -:vedoso cuando se usa para distinguir
determinados productos o servicios, que n: engan relacion directa con la expresion
que se utiliza.

LLa marca denominativa, formada por uno o ™ z3 vocablos genéricos y descriptivos, tiene
la posibilidad de ser registrada siempre que “zne un conjunto marcario suficientemente
distintivo; de igual forma podria ser regicizzle el signo que se usa para designar
productos o servicios distintos de aquéllos zara los cuales constituye denominacion
genérica o descriptiva. En la marca mixia, sz zolicara el mismo criterio, siempre que el
elemento denominativo del signo sea €' qus = otorgue la aptitud distintiva a éste, y el
elemento figurativo carezca de relevancia.

IIl. AMBITO DE PROTECCION DEL LEMA COMERCIAL.

El articulo 175 de la Decision 486 de la Con = 5n de la Comunidad Andina dispone que
los Paises Miembros podran registrar lenzs comerciales de conformidad con las
legislaciones nacionales; define, ademas. el =ma comercial como *(...) la palabra, frase
o leyenda utilizada como complemento de unz marca’.
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En relacion con el concepto y las funciones del lema comercial, en anterior
jurisprudencia el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“(...) el lema comercial es “la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento
de una marca’. Se trata por tanto de un signo que se afade a la marca para
completar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto
0 servicio que constituya su objeto. Este Tribunal se ha refericdlo al lema comercial
como “un signo distintivo que procura la proteccion del consumidor, de modo de
gvitar que éste pueda ser inducido a error o confusiod. Se trata de un
complemento de la marca que se halla destinado a reforzar la distintividad de ésta,
por lo que, cuando se pretenda el registro de un lema comercial debera
especificarse siempre la marca con la cual se usara”. (Sentencia dictada en el
expediente N° 33-/P-2003, de 13 de mayo de 2003, publicada en la G O.A.C. N°
949, del 18 de julio del mismo ano. caso “ONE STEPP UP mixta”).

Por su parte. la doctrina ensena que ‘los lemas (slogans) son extensiones.
prolongaciones de marcas destinadas a reforzar y realzar su publicidad. Son
esencialmente utilizados para la venta de los bienes de consumo masivo. La funcion del
lema es la de coadyuvar a la creacion de un ‘clima’ o ‘atmdsfera’ de valorizacion {...)"
(BENTATA, Victor: “Reconstruccion del Derecho Marcario”, Editorial juricica
Venezolana, 1994, p. 230)".

La funcién complementaria del lema encuentra confirmacion en las exigencias segun las
cuales la solicitud de su registro debera especificar el signo solicitado o registrado como
marca y con el cual se usara (articulo 176), y su transferencia deberé llevarse a cabo
conjuntamente con el signo al cual se encuentra asociado y de cuya vigencia depende
(articulo 178), asi como en la prohibicion de su registro, caso que aluda a marcas ©
productos idénticos o similares, o que los pueda perjudicar (articulo 177). Esta
prohibicion revela ademas que, para ser registrable, el lema debe ser distintivo.

La funcién complementaria en referencia se observa por lltimo en su disciplina
normativa (Seccion VIl), toda vez que la misma forma parte de la correspondiente
a las marcas (Capitulo V). La citada disciplina prescribe que los Paises Miembros
se encuentran facultados para registrar como marca los lemas comerciales
(articulo 118) y que, a los efectos de su registro, les seran aplicables las
disposiciones pertinentes cel Capitulo sobre Marcas (articulo 122)". (Proceso 109-
IP-2004. Interpretacion Prejudicial del 22 de septiembre de 2004).

El articulo 136, literal ¢) de la Decisién 486 dispone que la existencia de un lema
comercial puede presentarse como una causal de irregistrabilidad marcaria. siempre y
cuando se presenten dos circunstancias:

e Que el signo que se pretende registrar como marca sea idéntico o se asemeje
a un lema comercial registrado.

e Y que dadas las circunstancias pudiera inducirse al publico consumidor a
error, o a riesgo de confusion.

De conformidad con lo anterior, para que un lema comercial registrado impida el registro
de un signo como marca, ademas de que exista identidad o similitud entre los signos,
se hace necesario que de acuerdo con los productos amparados, su forma de



= Q.

comercializacidn, la clase a la que pertenecen, etc., se genere riesgo de confusion en el
publico consumidor.

ifl. COMPARACION ENTRE UNA MARCA MIXTA'Y UN LEMA COMERCIAL.

Las reglas propuestas en la comparacion de signos marcarios son aplicables al comparar
un lema comercial con una marca. En consecuencia, al realizar la comparacién entre
éstos se tendran en cuenta los criterios que. elaborados por la doctrina®, han sido
acogidos por la jurisprudgncia de este Organismo. y que son del siguiente tenor:

“1. La confusion resulta de la impresion de conjunto despertada por las marcas.

2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultanea.

3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan
entre las marcas.

4. Quien aprecie la semejanza deberé colocarse en el lugar del comprador
presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios
identificados por los signos en disputa.”

La marca mixta se conforma por un elemento denominativo y uno grafico; el primero se
compone de una o mas palabras que forman un todo pronunciable dotado o no de un
significado conceptual y el segundo contiene trazos definidos o dibujos que son
percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y
llamarse de diferentes formas: emblemas®, logotipos’, iconos, 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 denominacién contenida
en el conjunto marcario. Sin embargo, cada caso tiene sus particularidades debido a las
caracteristicas propias del conjunto marcario, por ello puede ocurrir que el elemento
predominante sea el elemento grafico, que por su tamano, color, disefio y otras
caracteristicas 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 gréfico. 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
55-1P-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 821 del 1 de
agosto de 2002, disefio industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha
reiterado: "Le doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento
denominativo de la marca mixta suele ser el mas caracteristico o determinante,
teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por
definicion son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le

- BREUER MORENO, Pedro. “TRATADO DE MARCAS DE FAEBRICA Y DE COMERCIO", Buenos Aires, Editonal
Robis, pp 351y ss
“El emblema es una vanante, una especie de dibujo, El emblema representa graficamente cualquier ser u objeto.
v desde luego puede ser registrado como marca” OTAMENDI, Jorge. "DERECHO DE MARCAS?”, Editorial Lexis
* Nexis, Abeledo — Perrot, pag 33, Buenos Aires Argentina, 2002
Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; “El logotipo es un gréfico que
le sirve a una entidad o un grupo de personas para representarse. Los logotipos suelen encerrar indicios y
simbolos acerca de quienes representan”. Wikipedia, la enciclopediz libre. hitp.fes vikinedia orgiviki/Logotino
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reconozca prioridad al elemento grafico, teniendo en cuenta su tamans. color y
colocacion, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemer:o gréafico
suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos,
que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Procesc 26-1P-98,
publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 410, de 24 de “sbrero de
1999, marca: C.A.S.A. mixta)”*

Al comparar una marca mixta y un lema comercial se debe distinguir e slemento
caracteristico o determinante de la primera, que por lo general es la parte de~~minativa,
aunque en muchas ocasicnes el eiemento grafico es el predominante.

Pero siresultare que el elemento caracteristico de la marca mix:a es el graficc =l riesgo
de confusion se podria dar en el ambito conceptual.

Al ser el lema comercial también un signo denominativo, los criterios adoptzzos por el
Tribunal en relacion con la comparacién de marcas mixtas son perfectamente zolicables
al caso particular.

Fernandez Novoa ofrece al respecto los siguientes criterios, elaborados en crno a la
comparacion de marcas denominativas:

“(...) ha de ser realizada una vision de conjunto o sintética, operancz con la
totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y
grafica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta. por lo tanto, en 2/ juicio
comparativo la totalidad de las silabas y letras que forman los vocabics de las
marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos do:zdos de
especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan
atenuada funcion diferenciadora.

(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando 'z silaba
tonica de las mismas ocupa la misma posicion y es idéentica o muy cificil de
distinguir.

(...) la sucesion de las vocales en el mismo orden habla a favor de la ssmejanza
de las marcas comparadas porque la sucesion de vocales asume una imzcortancia
cdecisiva para fijar la sonoridad cle una denominacion.

(...) en el analisis de las marcas denominativas hay que tratar de enccntrar la
dimensiéon mas caracteristica de las denominaciones confrontadas. la ¢ mension
que con mayor fuerza y proiuididad penetra en la mente del cons.midor y
determina, por lo mismo, la impresion general que la denominacion va & suscitar
en los consumidores”.®

De conformidad con lo anterior, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional
competente, en su caso, deben establecer el riesgo de confusion que pudiera existir
entre el signo solicitado y el lema comercial registrado, aplicando los criterios
desarrollados por la doctrina y adoptadocs por este Tribunal.

® TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 17 de noviembre del 2004. Proceso N°
129-IP-2004. Marca: "GALLQ". Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N¥ 1158 de 17 c= =nero de
2005.
FERNANDEZ Novoa Carlos "FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS". Editorial Montecorve S 4 1984
Pags. 199y SS.
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Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

CONCLUYE:

1.

G

Un signo puede registrarse como marca si reune los requisitos de distintividad vy
susceptibilidad de representacion grafica y, ademas, si el signo no esta incurso en
ninguna de las causales de irregistrabilidad sefaladas 2n los articulos 135 y 136
de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina. La distintividad del
signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos

Son irregistrables por carecer de distintividad los signos genéricos, entendiéndose
por tales a los términos gue exclusivamente designen 2 los productos o servicios
que se pretende distinguir.

No son registrables las denominaciones descriptivas. es decir, aquellas que
comunican al consumidor de manera directa y exclusiva las caracteristicas
esenciales de los productos y/o servicios gue se pretenden distinguir con el signo
solicitado, como se menciond, desde el punto de vista marcario, un término es
genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para designar el producto
0 servicio que desea proteger, o cuando por si solo pueda servir para identificarlo.

No son registrables como marcas 10s signos que sean idénticos o se asemejen a
un fema comercial registrado, siempre y cuando, de acuerdo con los productos
amparados, su forma de comercializacion, la clase a la que pertenecen, etc., se
genere riesgo de confusion en el publico consumidor.

La autoridad nacional habra de determinar si existe o no. riesgo de confusién o
asociacion, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta interpretacion
para el cotejo de los signos en conflicto, y de acuerdo a la naturaleza de los
mismos.

De conformidad con el articulo 35 del Tratado de Creacion del Tribunal, el Juez Nacional
Consultante, al emitir el respectivo fallo, debera adoptar la presente interpretacion
dictada con fundamento en las sefialadas normas del ordenamiento juridico comunitario.
Debera asi mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el parrafo
tercero del articulo 128 del vigente Estatuto.

Notifiguese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente
interpretacion, la que también debera remitirse a la Secretaria General de la Comunidad
Andina a efectos de su publicacion en la Gaceta Giiciai del Acusrdo de Cartagena.

Olga Inés Navarrete Barrero
PRESIDENTA

Walter Kaune Arieaga
MAGISTRADG

Ricardo Vigii Toiedo
MAGISTRADO

Oswaldo Salgado Espinoza
MAGISTRADO
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Isabel Palacios Leguizamon
SECRETARIA

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- Lz :=ntencia que antecede es
fiel copia clel original que reposa en el expediente de esta Secr=:zria. CERTIFICO.-

Isabel Palacios L.
SECRETARIA
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Oficio No. - TDCA-1S-8314-NR

Quiio, a 2 3 AS3. m

Sefior

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
DE LA COMUNIDAD ANDINA

En su despacho

Sefior Presidente: :

La Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, en
aplicacion de lo dispuesto en los articulos 123 y 124 de la Decision No.500 del Consejo
Andino de Ministros de Relaciones Exteriores acude ante usted con la siguiente solicitud de
interpretacion prejudicial, de conformidad con lo que dispone el articulo 33 de la
Codificacion del Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en
concordancia con el articulo 61 de la Decision 184, en los siguientes términos:

1.- ORGANO JUDICIAL SOLICITANTE.-

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, Primera Sala, organo
judicial de Gnica instancia, conforme lo dispone el artiiculo 10 de la Ley de la Jurisdiccion
Contencioso Administrativa.

2.- NORMAS PARA INTERPRETARSE

Este Tribunal solicita la interpretacion prejudicial del articulo 136 literal a) de la Decision
486 de la Comunidad Andina. '

3.- IDENTIFICACION DE LA CAUSA E INFORME SUCINTO DE LOS HECHOS Y
DCCUMENTOS RELEVANTES .-

CATJSA. La causa esta identificada con el nimero 93 14-NRG y consiste en lo siguiente:

EL ACTOR: Dr. Sebasuan Pérez Arteta, en su calidad de Gerente y Representante Legal
de Pérez, Bustamante & Pérez Abogados Cia. Ltda., la cual a su vez es mandataria de C.H.
BOEHRINGER SOHN

DEMANDADOS: Director Nacional de Propiedad Industrial, Presidente del Instituto
Ecuatoriano de Propiedad Imtelectual, Procurador General del Estado y tercero beneficiario
Miguel Eduardo Garcia Costa.
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CLASE DE JUICIO: Recurso subjetivo o de plena‘jurisdicciéa \\3’\{4 L DR )\3"

ACTO IMPUGNADO Y PRETENSION: Del Actor: El actor impugna el acto
administrativo contenido en la'Resolucion 979913 dictada por el Director Nacional de
Propiedad Industrial el 2 de abril de 2002 y notificada el 12 de los mismos mes y afic y
solicita al Tribunal que mediante sentencia declare la ilegalidzad del acto administrativo
contenido en dicha Resolucion.

PRINCIPALES ARGUMENTOS DE LAS PARTES:

Del Demandante.- El actor fundamenta su accion subjetiva en los siguientes argumentos:
Que la Resolucion emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial el 2 de abrl de
2002 y notificada el 12 de los mismos mes y afio es ilegal por cuanto rechaza las
oposiciones presentadas por C.H. Boehringer Sohn y concede el registro de la marca
“Nifatin” de propiedad del sefior Miguel Eduardo Garcia Costa. Que lo expresado por el
sefior Director Nacional de Propiedad Industrial en la Resolucién que se impugna
contraviene a expresas normas legales y toda logica juridica va que la marca registrada
“Niflamin” y la marca “Nifatin” son evidentemente similares v protegen productos de la
misma naturaleza y clase y por lo tamto dicha solicitud de marca debid haber sido
rechazada, ain en ausencia de observaciones de una tercera parte interesada. Que la marca
“Nifatin” es similar y confundible con “Niflamin” tanto en el plano de la percepcion visual
y grafica cuanto en el ambito de lo fonético-auditivo

CONTESTACION A LA DEMANDA: -Calificada la demanda, fueron citados los
accionados para que contesten la misma dentro del término concedido.

PRESIDENTE DEL INSTITUTO 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 1z Resoluciéon 979913 por
guardar armonia y concordancia con las normas comunitarias v la legisiacion nacional
vigente.

DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL: No contesta la demanda pese
a estar legalmente crtado.

PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO: Comparece sefalando casillero judicial a
efectos de supervisar las actuaciones judiciales.

TERCERO BENEFICIARIO: Contesta la demanda oponiendo las siguientes excepciones:
a) Negando los fundamentcs de hecho y de derecho del actor; b) Negando que la
Resolucion 979913 emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial viole lo
establecido en el Art. 136 literal a) de la Decision 486 de la Comunidad Andina y el
correspondiente Art. 196 literal a) de la Ley de Propiedad Intelectual; c¢) Negando que la
denominacion “Nifatin” sea similar a la marca de la actora en el campo visual, fonético e
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ideoldgico; d) Negando que la denominacién “Nifatin” origine riesgo de confusién con la
4 marca de la actora; e) Afirmando que el vocablo “NIFA” es de su propiedad.

3.- INTERPRETACION REQUERIDA - Conforme queda sefialado se requiere la
interpretacion prejudicial del articulo 136 literal a) de la Decision 486 de la Comunidad
Andina.

4.- NOTIFICACIONES - El 6rgano judicial solicitante recibird notificaciones en sus
oficinas situadas-en la calle 9 de'Octubre No.1203 y Santa Maria de esta ciudad de Quito.

5.- Se remiten adjuntas copias de los siguientes documentos:

a) Copia de la Resolucién administrativa impugnada

b) Copia de la demanda

c) Copia del auto de calificacion

d) Copias de las contestaciones a la demanda

e) Copia del auto en que se dispuso la interpretacion prejudicial

Del sefior Presidente atentamente,

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA..- Quito, el 29 de agosto de 2005
a las diez horas con cuarenta y cinco minutos recibi la presente solicitud de interpretacion
prejudicial en tres fojas utiles.

No recibo los ariexes que se indican en el escrito principal.

CERTIFICO

-~

i ) 4y
i J*/M&D%M

MO%JICA ROSEL ‘
SECRET
( /
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Direccion Nacional de Propiedad Industrial V4

579913

Resolucion No.

producto denominada "NIFATIN"

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL .- Direccién
Nacional de Propiedad Industrial.- Quito, a 2 de abril del 2002: las oncsa

horas.-

ANTECEDENTES:"

El 28 de febrero de 2001, MIGUEL EDUARDO GARCIA COSTA solicita el
registro de la denominacion “NIFATIN" de nacionalidad Ecuatoriana, destinada
a proteger productos farmacéut.cos comprendidos en la clase internacional No.

as. j

" Con fecha 27 de abril de 2001, C.H. BOEHRINGER SOHN, presenta Brimera
oposicion al registro de la marca indicada anteriormente, .fundamenta su
demanﬁa en que tiene solicitadz en Ecuador la marca "NIFLAMIN”, bajo el No.
104.4C8, para distinguir "preparzciones sanitarias, vetermar.aoyfarmacedtccs
clase Internacional No. 5.

Que en la oposicion C.H. BOzZHRINGER SOHN, manifiesta que la marca
sclicitada es similar y confuncible con la marca de su propiedad y que
definitivamente puede causar confusidén en los medios comerciales y en el
publico consumidor.

Con fzcha 3 de mayo de 23001, ACROMAX LABORATORIO QUIMICO
FARMACEUTICO SOCIEDAD ANONIMA, presenta segunda oposicion &l
registro de la marea indicada znieriormente, fundamenta su demanda en que
tiene registrada en:Ecuador 1z marca “NIFEDIN”, bajo el No. 400-89, para
distinguir productos de la clase internacional No. S.

Que en la oposicion ACROMAX LABORATORIO QU{MICO FARMACEUTICO
SOCIEDAD ANONIMA, manifiesia la denominacion solicitada para registro, es

iregistrable pues no retne 'cs requisitos previstos en la Ley para ser
calmcaoa como marcz ya cus no es una denaminacién suficientemente

distintiva ni susceptible de representacion grafica.

Para resolver se considera

PRIMERO.- Que de conformided con lo dispuesto por el Art. 150 de la Decisidn
486 de la Cor.. tion de la Comunidad Andina, en concordancia con el Art. 210y
359, de la Ley de propiedad intelectual la Direccién Nacional de Propiedad

Industrial debe resolver sobre iz concesion o denegacion de un registr(o?
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Sebastian Pérez Arteta, Abogado, Casado, domiciliado en Quito, en mi {Ld_adm}e 3O

Gerente y Representante Legal de Pérez Bustamante y Pérez, Abogados Cia.
Ltda., mandataria C.H. BOEHRINGER SOHN, sociedad organizada y existente

bajo las leyes de Alemania, domiciliadz y con oficinas en D-55216 Ingelheim am
Rhein, Alemania, interpongo RECURSO DE PLENA JURISDICCION O /
SUBJETIVO, en contra del acto administirative contenido en la Resolucidn N°
979913 dictada por el Director Nacional de Propiedad Industrial el 2 de zoril de
2002 y notificada el 12 de los mismos mes y ano, por la cual se deniega Ila
oposicion presentada por mi representada en contra de la solicitud de registro de v
la marca “NIFATIN" y, consecuentemente, se concede el registro de dicha marca a
favor del sefiorMiguel Garcia Costa.

Este recurso lo presento sobre la base de lo establecido en el Art. 357 de ia Ley
de Propiedad Intelectual publicada en el Registro Oficial N° 320 de 19 de Mayo de

1998.
. FUNDAMENTOS DE HECHO

1. El sefior Miguel Eduardo Garcia Costa solicitd el 28 de febrero de 2001 el
registro de la marca “NIFATIN” para distinguir “preparaciones farmaceuticas”
comprendidas en la Clase Intemacional N° 5, en contra de cuya solicitud mi
representada presentd oposicion .por ser similar a la marca de su propiedad
denominada “NIFLAMIN”", inscrita el 14 de noviembre de 2000 bajo el N° 11402-01

para proteger “preparaciones sanitarias, veterinarias y farmacéuticas” incluidas en

la Clase Intemacional N° 5.

2. Mediante Resolucion N° 979913, el Director Nacional de Propiedad industrial /
rechazd la oposicion presentada por C.H. BOEHRINGER SOHN, argumentando lo  *

siguiente:

Que ‘realizado el comrespondiente cotejo marcario ..del modo
‘re€omendado por la doctrina atendiendo a las"semejanzas y no a las
diferencias, y desde la 6ptica del consumidor medio se concluye que la
marca solicitada “NIFATIN” desde el punto de vista grafico-visual,
fonético-auditivo, es suficientemente distintivo de [la marca
denominada] “NIFLAMIN”...ya que el examen comparativo ha de
realizarse atendiendo a una simple y rapida vision de conjunto de los
signos. enfrentados, desde la totalidad de los elementos de cada marca

en conflicto.

Que en el analisis marcario, no debe utilizarse un criterio fhatematico a
fin de contar el numero de letras o silabas que sean iguales o
diferentes si no la impresion general que la marca suscita en la mente
de los consumidores, de tal suerte que la mayoria de los compradores
podran distinguir si se trata de la misma denominacién o de dos
distintas, por lo que la marca solicitada no causaria confusion para el
publico consumidor ni para los medios comerciales.
PBiP
DEPARTAMENTO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Av. Republica'de El Salvador #1082 y Naciones Urudas, P.O. Box 17.01-3 188, Quito, Ecuador
Telf: (593 2) 254323 - Fax (593 2) 251616 - E-muail: property/@perezbustamanteyponce. com
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comparar las marcas en el plano fonético, recurriendo a la identida %S

la silaba toénica entre las marcas comparadas, a la coincidencia de\‘La‘,,

raiz o primera silaba o silabas o diferencia en las temminaciones, a Ig\\:’“ >
ordenacidn de las vocales, todo esto partiendo del ~concepto de que las
marcas denominativas estan configuradas por un’ conjunto de letras

que al ser pronunciadas emiten sonidos que son percibidos por el
consumider de diferente modo, de acuerdo a su estructura grafica y
fonética.

En primer lugar se menciona el criterio de que si las denominaciones
de comparacion tienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden
puede presumirse que los signos son semejantes, pues ese orden de
distribucion-de. las vocales en una denominacion, produce desde el
punto de vista fonético, la impresion general de que dicha
denominacion impacta en el consumidor. '

La transcripcion del criterio que antecede, corrobora nuestra apreciacion inicial y
evidencia que la opinion 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 eilo en el cotejo debe estarse mas
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 |z existencia de riesgo de confusion entre dos denominaciones

menciona {a siguiente:

Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que
- existen entre las marcas. (Proceso 09-1P-94 )

Crterios que, en efecto, son evocados en la Resolucion que se impugna, empero
que no son zcogidos, algo asi como el aforismo colonial que decia que “la ley se
acata pero no se cumple”. En efecto, el Director Nacional de Propiedad Industrial
no ha encontrado similitudes entre “NIFATIN” y “NIFLAMIN” cuando estos vocablos
tienen mucho mas semejanzas que diferencias. La composicion gramatical, la
estructura grafologica, la entonacion de los vocabios, la impresion de conjunto,
todos los elementos en suma, evocan similitudes —enormes similitudes—antes que
diferencias enire los signos confrontados. ]

. PETICION

En atencion a los fundamentos de hecho y de derecho expuestos y visto que la
marca “NIFATIN” es similar y confundible con la marca “NIFLAMIN”, registrada
por C.H. BOEHRINGER SOHN, IMPUGNO la Resoluciéon N° 979913 dictada por el /
PB&P
DEPARTAMENTO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Av. Republicza de El Salvador #1082 y Naciones Unidas, P.O. Box 17.01-3188, Quito, Ecuador
Telf: (593 22234323 - Fax (593 2) 251616 - E-mail: property/perezbustamanteyponce. corn
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Se autoriza a los sefores doctores Federico Chiriboga y/o Francsséo Pérez
Gangotena para que, conjunta o- separadamente presenten los escnﬁgs que

consideren necesarios en este juicio. Lo

Muy atentamente,

"Por C. H. BOEHRINGER/SOHN

Pérez, B%SQa’m/arTg y Pérez Abogados C.Ltda

Apoderada ,

£
\ﬁ(o\‘ S Z\Qr‘;i 7
Francisco Pere\i GangoténaC

Sebasti/éﬂ Perez Arteta
Matricula N° 3888

Gerente General

FPG:NYO
N275

Presentado en Quito, el dia de hoy jueves dos de maydo del dos mil dos,
a2 las dieciseis horas con veinte y seis minutos, con nueve anexos y -

once copias de la demanda jguales a su original.- Lo certifico,.

SECRE(ARIO GENERAL

DY 10 CIUTEES0SO ADMAIITRATIVOL

cratario General

DEPARTAMENTO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Av. Republica de El Salvador #1082 y Naciones Unidas, P.O. Box 17.01-3188, Quito, Ecuador
Telf: (593 2) 254323 - Fax (593 2) 251616 - E-mail: propertv(@perezbustamanteyponce. com
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INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL .

-
SENORES MINISTROS DEL TRIBUNAL DE LO CONTEN CIOSO\
ADMINISTRATIVO.- DISTRITO DE QUITO.- PRIMERA SALA ‘a

Ab. NELSON VELASCO IZQUIERDO, Presidente del Instituto Ecuatoriano de la
Propiedad Intelectual (IEPI),conforme lo justifico con el documszto que’ acompaiio,
comparezco en el juicio No 9314 NR, propuesto por C.H. BOEHRINGER SOHN., en mi
contra, del Director Nacional de Propiedad Industrial y otros, dentro 22! término en curso,
contesto la demanda de la siguiente forma:

1.- ANTECEDENTES LEGALES.

a.- La Ley ¢z Propiedad Intelectual, promulgada el Registro Oficial No 220,del 19 de mayo
de 1998, crea el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI),zomo persona juridica
de derecho publico.

b.- El Art. 349 de la Ley de Propiedad Intelectual dispone que el Pres:Zente del IEPI, es su
representante legal. -

c.- Con fundamento en las disposiciones legales previamente citadas, comparezco dentro del
presente juicio.

2.- CONTESTACION.

a.- Niego los fundamentos de hecho y derecho contenidos en la demanca objeto de la presente
causa.

b.- Ratifico la resolucion No 979913, dictada por el Director Nzcional de Propiedad
Industrial, que es materia de la impugnacidén, por guardar armonia v concordancia con las
normas comunitarias y la legislacién nacional vigente.

c.- Impugno desde ahora, la prueba que llegare a presentar el actor en icdo cuanto tuviere de
ilegal e improcedente.

d.- Se reproduzca todo lo que de autos me fuere favorable y los demés cue me franquea la
Ley.

3.- NOTIFICACIONES Y AUTORIZACION.
Notificaciones recibir¢ en la casilla judicial No 1228.

Autorizo al Dr. Angel O Chévez A. actué como defensor en esta causz.

\ i ~ ’

1 \/1,,,
» * / AL
NELSON VELASCO B ANGET CHAVEZZ
PRESIDENTE Matr 1743 GAQ.

4

/

b
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SENORES MIEMBROS DEL H. TRIBUNAL DE LO CONT%\\"GJQSQ Er

ADMINISTRATIVO.- DISTRITO DE QUITO.- PRIMERA SALA: e
Miguel Garcia Costa, en mi calidad de Gerente y Representante Legal de NUEVA
INDUSTRIA FARMACEUTICA 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 jurisdiccion o
subjetivo interpuesto por Sebastian Pérez Arteta, Gerente y Representante Legal de Pérez
Bustamante y Perez, Abogados Cia. Ltda., mandatania de C.H. BOEHRINGER SOHN, en
contra del acto admunistrativo contenido en la Resolucién No. 979913 dictada por el
Director Nacional de Propiedad Industnal el 2 de abril del 2002 y notificada el 12 de los
mismos mes y afio, en la que se concede el registro de la marca <NIFATIN> de propiedad
de mi representada, en les siguientes términos

I
NEGATIVA

Niego los fundamentos de hecho y de derecho del actor.

Niego que la Resolucién No. 979913 emitida por el Director Nacional de Propiedad
Industnial viole lo establecido en el Art. 136, literal a), de la Decision 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 denominaciéon <NIFATIN> sea similar a la marca de la actora en el campo
visual, fonético e ideologico.

Niego que la denominaciéon <NIFATIN> origine riesgo de confusién con la marca de la
actora.

Afirmo que el vocablo “NIFA” es de mu propiedad.

11
EXCEPCIONES

2.1. <NIFATIN> es suficientemente distintivo de Ia marca de la actora.

La distintividad y la perceptibilidad son elementos de la esencia de la marca, circunstancia
que se advierte de la simple lectura del inciso segundo del articulo 81 de la Decision 344

La distintividad es considerada caracteristica y funcion primigeria que debe reunir todo
signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implicita la necesaria posibilidad de
distinguir unos procductos 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 marca @ie maner
conjunta no exxste smuhtud al tratarse de una fonetlca dlstmta pues no antgmg_naei,mm
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Desde el analisis conceptual, la idea de procedencia que evoca el signo cuestiomzdo, =
conllevaria mas bien a sugerir que la marca del actor, se asocie o vincule con NUEVA
INDUSTRIA FARMACEUTICA ASOCIADA S.A. "NIFA" S.A.. -Entonces, podriarhos

decir que quién podria 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
confusidn, pues el signo de mi representada esta conformado por elementos suficientemente
distintivos. Asi, el vocablo NIFA destaca la procedencia del producto

2.2. <NIFATIN> es una marca constituida por la razén social de mi representada,
NUEVA INDUSTRIA FARMACEUTICA ASOCIADA S.A. NIFA S.A.

<NIFATIN> es una marca construida por una razon social. Es corriente que una empresa
utilice su denominacién o razon social para distinguir los productos comercializados por
ella. Si se parte de la configuraciéon 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 é€l,
parece claro, que si un empresario quiere registrar su apellido o razén social como marca
debera aplicarse un criterio amplio.

La Doctrina avala que los nombres de personas juridicas suelan emplearse para identificar
toda la gama de productos que fabrica una compafiia, caso que ocurre con frecuencia con
los productos farmacéuticos.

En el caso particular, segun la Resolucién No. 4771 de la Superintendencia de Compaiiias,
se cred la razdn social NUEVA INDUSTRIA FARMACEUTICA 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 razon social, lo cual facilita la
identificacion e individualizacion 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 prohibicion contenida en el literal ) del art. 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 atafien a los nombres de las personas
naturales o juridicas. En tal virtud, la actora est4 contraviniendo a lo dispuesto por este
articulo, al no reconocer un derecho que la norma comunitaria faculta a proteger una marca

derivada de la razon social.
1y

Para mayor abundamiento, la denominacion de la marca <NIFATIN> se justifica no solc en
la razén social de NUEVA INDUSTRIA FARMACEUTICA ASOCIADA S.A. NIFA S A,
sino que la denominacion <INIFA> es creacion intelectual protegida por esta razon social. En
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Al contrario la actora, al haber adoptado el subfijo de la empresa NIFA S®, como
-\

elemento del signo de su propiedad “NIFLAMIN”, pretende aduefiarse de un eleniefio que
conforma una denominacién de mi propiedad, lo cual SI contraviene la LPI y 1a‘§f@xmam
comunitaria. ‘

contraparte

Sin mayor anélisis, se puede concebir que este recurso es totalmente ilegal, pues es ajeno al
derecho comun y la ley de la materia

Resulta evidente entonces, que el registro como marca de fabrica <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 expedicion de una RESOLUCION
DEBIDAMENTE MOTIVADA. La motivacion como lo ha explicado la Jurisprudencia
Comunitaria, refleja la razdn por la cual la Administracion tomo la decisién.en ese sentido:

"La motivacion de los actos administrativos refleja las razones que inclinaron al drgano
emitente a pronunciarse en uno u otro sentido, tomando como antecedente las normas
legales y los hechos materiales o situaciones facticas que precedieron a la expedicion de
un acto y que lo justificarian, constituyenr su causa y su razon de ser. La motivacion se
contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolucién o Decision, erigiéndose por
ello en un elemento sustancial del mismo -y hasta en una formalidad esencial de
impretermitible expresion 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
correlacion entre los argumentos esgrimidos por el administrador respecto del derecho
y los hechos, por una parte, y de otra, la declaracion final por él adoptada frente a los
efectos que dicho acto va a producir, constituye la ecuacion juridica necesaria para que
pueda hablarse de una verdadera, necesaria, sustancial, inequivoca y concordante
motivacion." Son éstos, principios generales que se desprenden de la jurisprudencia del
Trbunal, ratificada en la interpretacion prejudicial emitida con motivo del caso No. 05-
AN-97 del 8 de junio de 1998 (G.O. 361 del 7 de agosto de 1998, interpretacion
prejudicial 04-AN-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
decision, lo cual constituye la causa del acto, con el objeto de producir efectos juridicos, el
Director Nacional de Propiedad Industrial, a efecto dei examen de fondo, aplicé su criterio
objetivo enmarcado dentro de la Ley, Jurisprudencia y doctrina autorizada.
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Procuraduria General del Estado

. SECRETAR
SENORES MINISTROS DE LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL \STRITAL -

No.1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE QUITO: \ o
= _\\,\5//

Doctora Ruth Seni Pinargote. Directora de Peirocinio, du'egada del ProcuTsdBr%—_,
General del Estado, en virtud de los articulos 2 vy 8 inciso sexio de la Ley Organica

de la Procuraduria General del Estado, publicadz en el Reg:siro Oficial No. 372 del

19 de julio del 2001; ' y 5 del Reglamento Organico Funcional de la Procuraduria
General del Estado, promulgada mediante Resolucion 15T del 1 de agosio del
2002, en el juicio No. 9314-NR, propuesto por el docter SEBASTIAN PEREZ
ARTETA como mandatario de C.H. BOEHRINGER SOHN, contra el Instituto
Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, a ustedes manifiesto:

De conformidad con los articulos 346 y 349 de la Ley de Propiedad Intelectual,
publicada en el Registro Oficial No. 320 del 19 de mayo de 1898, el Instituto
Ecuatoriano de Propiedad Intelectual es una persona juridica de derecho publico,
con patrimonio propio. autonomia administrativa, econdmica. financiera vy
operativa, cuyo representante legal es su Presidente.

El articulo 7 de la Ley Organica de la Procuraduria General del Estado, establece
que el ejercicio del patrocinio de las entidades con personalidad juridica, incumbe
a sus representantes legales, directores, sindicos, asesores juridicos o
procuradores judiciales, quienes seran civil, administrativa y penalmente
responsables del cumplimiento de esta obligacion, sin perjuicio de las atribuciones
y deberes del Procuradcr

Por lo tanto, corresponde al representante lega! cel IEPI, comparecer directamente
a juicio.

Con el fin de supervisar las actuaciones judiciales en este proceso, de
conformidad con los literales c) de los articulos 3 y 5 de la Ley Organica de la
Procuraduria General del Estado, senalo el casillero judicial No. 1.200.

Acompano copia certificada de la Accion de Personal Nc. 059-DA Y RH cel 14 de
marzo del 2001, con la que justifico mi comparacencia.

%M -;KL_,(.U\

Dra. Ruth Seni Pinargote ’
DIRECTORA DE PATROCINIO
DELEGADA DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO
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No.1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO:

Perez Bustamante & Perez Abogados Cia. Ltda., mandatana de la compania cR
BOEHRINGER SOHN, en el juicio No. 9314~NRG ante ustedes, atentamente
comparezco y manifiesto:

1. OBLIGACION DEL JUEZ NACIONAL DE SUSPENDER EL PROCESO Y
SOLICITAR INTERPRETACION PREJUDICIAL AL TRIBUNAL DE JUSTICIA
DE LA COMUNIDAD ANDINA ANTES DE DICTAR SENTENCIA

En todos los procesos en los gue deba aplicarse alguna de las normas que
conforman el ordenamiento juridico de la Comunidad Andina y que Ia
sentencia no fuere susceptible a2 recursos en derecho interno, el Juez tiene la
obligacion de suspender el procedimienta y salicitar de oficio o a peticion de
parte la interpretacion del Tribunal en aplicacién a lo dispuesto en los articulos
123 y 124 de la Decisién Nc 500 del Consejo Andino de Ministros de
Relaciones Exteriores.

2. Porlo expuesto sirvanse, sefiores Ministros, dictar el auto correspondiente por
el que suspendan el proceso y scliciten la interpretacion prejudicial al Tribunal

de Justicia de la Comunidad Andina del articuio 136, literal a) de la Decisién
486 del Acuerde de Cartagena.

Notificaciones que me correspondan las recibiré en el casillero judicial No. 5.
Debidamente autorizado, firma su abcgado patrocinador.

\%f < -459-&

Francisco Pérez Gangotena
Matricula No.3888

Presentado el dia de hoy martes catorce de /Sctubre del dos
mil tres, a las quince hora:z, con cuatro cobpias iguales.-
Lo certifico.-

SECRETARIO RELATOR

ABOGADOS EN PROPIEDAD INTELECTUAL
Av. Republica de E| Salvador 1082 y Naciones Unidas - Edif Ma2asion Blanca, Torre Paris, PH - PO. Box Z 01.363 - Quito.z =zador
Tel: (593 2) 2254 323 7 2244 466 - Fax (393 21 2231 616 / 2258 038 - E-mail:property@pbrlaw.com
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
PROCESO 156-1P-2005

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los
treinta dias del mes de septiembre de dos mil cinco.

VISTOS:

El Oficio N° TDCA-IS-9314-NR, de fecha 23 de agosto de 2005, del Tribunal
de lo Contencioso Administrativoe. Distrito de Quito, Primera Sala, Republica
del Ecuador, por el que remite solicitud de interpretacion prejudicial del
articulo 136 literal a) de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina, con motivo del proceso interno N° 9314-NRG .

CONSIDERANDO:

Que este Tribunal es competente para interpretar en via prejudicial las
normas que conforman el ordenamiento juridico de la Comunidad Andina,
con el fin de asegurar su aplicaciéon uniforme en el territoric de los Paises
Miembros, conforme a lo establecido por el articulo 32 del Tratado de
Creacion del Tribunal; y,

Que la consulta de interpretacion prejudicial formulada se ajusta a las
exigencias del articulo 33 del Tratado de Creacion del Tribunal y 125 del
Estatuto.

DECIDE:

Admitirla a tramite. fﬁ

{

T
L;}w —omis . A &J ’ﬁ% d

Mois

&4 Troconis Villarreal onica Rose
PRESIDENTE TARIA



9

C336C015

PARA LA FIRMA DE LOS SENORES MAGISTRADOS
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 156-1P-2005

Interpretacion prejudicial de los articulos 134 y 136,
literales a) y b) de la Decisién 486 de la Comision de la
Comunidad Andina, con fundamento en la consulta
formulada por la Primera Sala del Tribunal de Ic
Contencioso Administrativo, Distrito de Quito,
Republica 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 dias del mes de octubre del afio dos mil cinco, procede a resolver la
solicitud de Interpretacion Prejudicial formulada por la Primera Sala del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, Republica del
Ecuador.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretacion prejudicial y de sus anexos se desprende
que los elementos exigidos por el articulo 33 del Tratado de Creacion del
Tribunal y 125 de su Estatuto fusron cumplidos, por lo que su admisién a
tramite fue considerada procedente en el auto emitido el 30 de septiembre de
2005.

L ANTECEDENTES.
¢

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

e}

(G |

o

oy



A. LAS PARTES:

Demandante: C.H. BOEHRINGER SOHN.

Demandados: DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL, PRESIDENTE DEL INSTITUTO
ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL
(IEPI), PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

Tercero interesado: NUEVA INDUSTRIA FARMACEUTICA ASOCIADA
S.A. NIFA S A

B. DATOS RELEVANTES.

La sociedad C.H. BOEHRINGER SOHN, a través de apoderado y en ejercicio
del Recurso de Plena Jurisdiccion o Subjetivo, solicita que se declare la
ilegalidad de la Resolucién N° 979913 de 2 de abril de 2002, expedida por la
Direccion Nacional de Propiedad Industrial, mediante la cual rechazd las
oposiciones presentadas por C.H. BOEHRINGER SOHN y ACROMAX
LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO SOCIEDAD ANONIMA vy
concedié 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 interpretacion prejudicial y de los antecedentes
administrativos de los actos acusados allegados con la misma, se encuentran
los siguientes:

a. MIGUEL EDUARDO GARCIA ACOSTA solicité 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 Clasificacion Internacional de Niza.

b. El 27 de abril de 2001 la sociedad C.H. BOEHRINGER SOHN presenté
oposicion al registro del signo denominativo “NIFATIN”, con base en la
marca denominativa  “NIFLAMIN”, para amparar productos
comprendidos en la clase 5 de la Ciasificacion Internacional de Niza.

c. EIl 3 de mayo de 2001, ACRCMAX LABORATORIO QuiMiCO
FARMACEUTICO SOCIEDAD ANONIMA presentd oposicion al registro

~eoU—___ del signo denominativo “NIFATIN”, con base en la marca “NIFEDIN”,

para amparar productos comprendidos-en la clase 5 de la Clasificacion
Internacional de Niza.

d. La Direccién Nacional de Propiedad Industrial expidié la Resolucion N°
979913 de 2 de abril de 2002, mediante la cual resolvié rechazar las

(g ]
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oposiciones presentadas por C.H. BOEHRINGER SOHN y ACROMAX
LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO SOCIEDAD ANONIMA y
concedio el registro de la marca denominativa “NIFATIN”.

Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

La actora sostiene como fundamento de su demanda los siguientes
planteamientos:

3.

a.

a. Los signos “NIFLAMIN” y “NIFATIN” son evidentemente similares y

protegen productos de la misma naturaleza y clase; por lo tanto, con la
Resolucién N° 979913 se viclo el articulo 136, literal a), de la Decisién
486 de la Comision de la Comunidad Andina.

0. Los dos signos se confunden en los aspectos, visual, grafico y fonético —

auditivo. El signo solicitado reproduce en el mismo orden y secuencia
seis de las ocho letras que componen la expresion “NIFALMIN”, lo que
hace que la percepcion grafica del conjunto sea altamente similar.

El Director de Propiedad Industrial no ha utilizado los criterios adoptados
por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en
relacion con la comparacién entre marcas denominativas.

. Entre los dos signos la composicion gramatical, la estructura grafolégica,

la entonaciéon de los vocablos y la impresion de conjunto, evocan
muchas mas similitudes que diferencias.

La contestacion a la demanda.

Contestacion por parte del Instituto Ecuatoriano de Propiedad
Intelectual.

El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual se opuso a las pretensiones
de la demanda, de |a siguiente manera:

‘a. Niego los fundamentos de hecho y de derecho contenidos en
la demanda objeto de la presente causa.

b. Ratifico la resolucién (sic) N° 979913, dictada por el Director
Nacional de Propiedad Industrial, que es materia de la
impugnacion, por guardar armonia y concordancia con las
normas comunitarias y la legislacién nacional vigente.

¢. 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
demas que me franquea la Ley.”
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b. Contestacion por parte del tercero interesado.

La sociedad NUEVA INDUSTRIAL FARMACEUTICA ASOCIADA S.A. “NIFA
S.A.”, que segun el informe del juez consultante es el Unico tercero interesado
en las resultas del proceso, se opuso a las pretensiones de la demanda, con

_los siguientes argumentos:

o El signo “NIFATIN” es suficientemente distintivo en relaciéon con el
signo “NIFLAMIN”. No presentan confusién visual, fonética e
ideoldgica.

e Desde el punto de. vista grafico-visual, el signo “NIFATIN” tiene
como fuente de procedencia “NIFA”, razdn social de |la propietaria
de la marca: la particula “TIN” resulta de los elementos que
caracterizan el producto. Por otro lado, “NIFLAMIN” contiene, al
igual que “NIFATIN”, las tres primeras letras: N, |, F; las restantes no
tienen la misma ubicacion, son letras distintas y su longitud no es la
misma.

o 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 vocalico, especialmente en el pronunciamiento de las letras L y
M.

e Desde el punto de vista conceptual, es claro que el signo “NIFATIN”
hace alusion 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 podria
aprovechar del prestigio de NIFA S.A.

e La sociedad NIFA S.A. es reconocida en el mercado y, ademas, es
muy normal que se registre la razén social como marca. Eso es lo
que ha hecho NIFA S.A. al registrar como marca el signo “NIFATIN”.

e Los productos que ampara el signo “NIFATIN” no son de consumo
masivo sino se venden bajo prescripcién médica, lo que disminuye
casi totalmente el riesgo de confusion.

1. COMPETENCIA DEL TRIGHNAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar
por la via prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Juridico de la
Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicacién uniforme en el territorio
de los Paises Miembros. f

(i )
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lll.  NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER
INTERPRETADAS.

La norma cuya interpretacion se solicita es el articulo 136, literal a), de la
Decision 486 de la Comisiéon de la Comunidad Andina. También se
interpretaran de oficio el literal b) del articulo 136 de.dicha norma y el articulo
134 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, normativa
comunitaria vigente al momento en que se presento la solicitud de registro del
signo denominativo “NIFATIN” para amparar productos comprendidos en la
clase 5 de la Clasificacion Internacional de Niza.

A continuacién se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

DECISION 486

Articulo 134

‘A efectos de este régimen constituiré marca cuzalquier signo
que sea apto para distinguir productos o servicios en el
mercado. Podrén registrarse como marcas los Signos
susceptibles de representacion grafica. La naturaleza del
producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en
ningun caso sera obstaculo para su registro.

Podran constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinacién de palabras;

b) las iméagenes, figuras, simbolos, graficos, logotipos,
monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

¢) los sonidos y los olores;
d) las letras y los numeros;

e) un color delimitado por una forma, o una combinacion de
colores;

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas:-

g) cualquier combinacién de los signos o medios indicados en
los apartados anteriores.”

Articulo 136
“No podrén 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 uria 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 confusidon o de asociacion,

b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial
protegido, o, de ser el caso, a un rotulo o ensefia, siempre que
dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de
confusion o de asociacion,”

IV. CONSIDERACIONES.

Procede el Tribunal a realizar |la interpretacion prejudicial solicitada, para lo cual
se analizaran los siguientes aspectos: requisitos para el registro de marcas,
irregistrabilidad de signos por identidad o similitud, reglas para el cotejo
marcario, comparacion entre marcas denominativas, las marcas farmacéuticas
y uso anterior del signo como nombre comercial.

A. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS EN EL REGIMEN
DE LA DECISION 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,
otorgandole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez
precautela el derecho de los consumidores evitando que sean engafados o
que incurran en confusién 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 Matias
Aleman expresa que las marcas son:

“...signos utilizados por los empresarios en la identificacion
de sus productos o servicios, a través de los cuales busca
su diferenciacién e individualizacion de los restantes
empresarios que se dediquen a.actividades afines.”

El tema de las funciones que cumple la marca ha sido propuesto por la doctrina
asi:

“La primera funcion de las marcas y la mas importante es la \
funcién indicadora de la procedencia empresarial de los
productos que la incorporan...

ALEMAN Marco Matias. “NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS". Editado por Top Management International. Colombia. Pag. 73.



El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha tratado el tema de las

(...)

La segunda funcién que cumplen las marcas es la funcion
indicadora de la calidad...

(...)

La tercera funcién de las marcas es la funcién
condensadora del goodwill...

(...)

La cuarta y mas controvertida funcién de las marcas es la
funcion publicitaria, la cual presenta dos vertientes:
informacién de los consumidores y persuasion. En relacion
con la primera de ellas, los empresarios utilizan las marcas
con el fin de que los consumidores las asocien con una
informacion lo mas completa y precisa posible sobre los
precios, el origen, la calidad y las caracteristicas de sus
respectivos productos. Por esta via los empresarios
consiguen atraer a los consumidores a través de una

publicidad informativa y sugestiva...”?

funciones de la marca en varias de sus providencias, asi:

Las marcas como medio de proteccion al consumidor,
cumplen varias funciones (distintiva, de identificacién de
origen de los bienes y servicios, de garantia de calidad,
funcién publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el
tema a que se refiere este punto, la destacable es la funcion
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
eésta no existiria el signo marcario. (Proceso 04-IP-95.
Interpretacion Prejudicial del 7 de marzo de 1997).

Respecto de la funcién publicitaria ha dicho lo siguiente:

“Estas precisiones permiten determinar que ls m=zrca cumple
un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a
la procedencia del producto o del servicio al que representa,
funcién publicitaria que es percibida por el publico y los
medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engario
o confusion per falsas apreciaciones respecto de los
productos o servicios protegidos.” (Prcceso 63-1P-2004.
Interpretacién Prejudicial del 28 de julio de 2004)

?  LLOBREGAT HURTADO, Maria Luisa, “TEMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL", Ediciones La Ley.
Pags. 48, 49 y 50. Madrid, Espafia, 2002.
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Todo lo anterior, el Tribunal lo ha integrado de la siguiente forma:

“...funcién de identificacion: ...la verdadera y Unica funcién
esencial de la marca es distinguir un producto o servicio, de
otros. Si bien el saber quién es el fabricante del producto
sera para muchos un factor esencial para efectuar su
eleccion, este dato lo encontrara fuera de la marca que
distingue el producto. La marca permite la distincién entre
productos o servicios de una misma especie. Si el signo en
cuestion no es apto para distinguir un producto o un servicio
de otros, entonces no podréa ser marca en los términos
sefialados”. (OTAMENDI, Jorge. "DERECHO DE
MARCAS". Cuarta Edicion. Ed LexisNexis. Abelardo- Perrot.
Buenos Aires 2002).

“A la marca se le atribuye también la funcién de indicar el
origen de las mercancias, y una funcion de garantia; 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 prestacion de un servicio lo hace
porque desea encontrar la misma o mejor calidad, que el
producto o el servicio tenian cuando los adquirid con
anterioridad”.

‘Por altimo la marca cumple una funcién 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 articulo 134 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina es importante notar que de inicio se ofrece una definicidn 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”. Mas adelante en
siete literales, hace una enumeracioén no taxativa de los signos que son aptos
para obtener el registro marcario; la norma manifiesta que pueden constituir
marcas, entre otros: palabras o combinacién de palabras; imagenes, figuras,
simbolos, graficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas vy
escudos; sonidos y olores; letras y numeros; un color que se encuentre
delimitado por una forma, o una combinacién de varios colores; la forma de
productos, envases o envolturas; o cualquier combinaciéon de los signos o
medios indicados anteriormente.

Segun el Régimen Comun de Propiedad Industrial contenido en la citada
Decision los requisitos para el registro de las marcas son: la distintividad y la
susceptibilidad de representacién grafica.

A pesar de que no se menciona de manera expresa el requisito de la

8
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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:

“...la ‘perceptibilidad’, entendida como la posibilidad de que sea

recibida por los sentidos la imagen, impresién, o sensacién
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 requisito implicito en el propio
concepto de marca como bien inmaterial y en el requisito 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 propia naturaleza, es
perceptible por los sentidos. Y /o mismo cabe decir si nos
situamos en la optica del requisito de la aptitud distintiva, ya que
es intelectualmente imposible concebir un signo o medio que
tenga aptitud diferenciadora que no sea perceptible.”®

Por lo tanto, de conformidad con lo anterior, tres son los requisitos de las
marcas: distintividad, preceptibilidad y susceptibilidad de representacién
grafica.

1 La distintividad.

La distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrinseca 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 servicios de otros que se encuentran en el
mercado; el caracter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la
eleccion de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la
mercaderia su individuzlidad 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 caracter distintivo:

“...viene impuesto por la propia naturaleza y funcion
esencial de la marca. Asi, si la marca es un signo que tiene
como funcién distinguir los propios productos y servicios de
los de la competencia, un signo que no fucra capaz de
cumplir esta misidn, nunca podria constituirse en marca, ya
que no es apto para cumplir la funcion esencial que el
ordenamiento juridico prevé para las marcas.”

La marca sirve como medio de diferenciacién de los productos o servicios para
los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los diferencie e

®  OTERO LASTRES, José Manuel. "REGIMEN DE MARCAS EN LA DECISION 486 DEL ACUERDO
DE CARTAGENA". Revista Juridica del Pert. Afio LI N°® 2. Junio de 2601. Pag. 132.

* BARRERO CHECA, José Luis y otros, “COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE

MARCAS". Thomson Civitas. Pag. 136. Madrid, Espana. 2003.
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individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada eleccién de
los bienes y servicios que desea adquirir, y tal eleccién depende de ciertas
caracteristicas que se encuentran en productos o servicios identificados con
determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada
marca y reitere la eleccion de los bienes identificados con ella.

2 La perceptibilidad.

En el régimen de la Decision 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.

Unicamente un signo que es perceptible es apto para constituir marca, ya que
deja en quien lo observa una imagen o impresion 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 indicacién que pueda ser captado por los
sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en
la mente del publico, el cual la asimila con facilidad. Por
cuanto para ia percepcion sensorial 0 externa de los signos
se utiliza en forma mas general el sentido de la vista, han
venido  caracterizandose  preferentemente  aquellos
elementos que hagan referencia a una denominacion, a un
conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un
conjunto de dibujos.”

Carlos Fernandez Novoa respecto de la perceptibilidad expone la siguiente
idea:

‘El signo marcario es una realidad intangible; para que los
demas 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.”®

P—__ 3. La susceptibilidad de representacién grafica.

e

Este requisito exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de
ser, descrito mediante palabras, gréaficos, signos, colores, figuras etc., de tal
manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta

c

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 26 de octubre del 2004.
Proceso N° 132-1P-2004. Marca: “DIACOM". Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena

N® 1146, de 1 de diciembre de 2004. .
FERNANDEZ Novoa Carlos. ‘FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS". Editorial

Montecorvo S.A. 1984, Pags. 21 y SS.
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caracteristica es importante a efectos de la publicacién o de las solicitudes de
registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial.

En conclusién, para acceder al registro marcario, el signo solicitado debe
cumplir con los requisitos de distintividad, y suceptibilidad de representacién
grafica exigidos por el articulo 134 de la Decision 486, asi como con el
requisito de perceptibilidad implicito en la nocién de marca.

Es importante recalcar que la parte final del articulo 134 de la Decisién 4886,
expresa que en ningun caso sera obstaculo para la obtencién del registro, la
naturaleza del producto o servicio, para el cual se utilizard la marca. José
Manuel Otero Lastres expresa que ‘La registrabilidad o no habré que referirla
exclusivamente al signo o medio de que se trate nunca al producto o servicio
para el que se solicite el registro del signo”’

El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca cuyo
registro se pretende, cumple con los requisitos del referido articulo 134, y
determinar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de
irregistrabilidad sefialadas en la normativa comunitaria aplicable al caso.

B. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD EN
EL REGIMEN DE LA DECISION 486.

El articulo 136, literal a), de la Decisién 486 de la Comision 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 servicios, o0 para
productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar
un riesgo de confusién o de asociacion.

Los signos que aspiren ser registrados como marcas deben ser
suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusién con
ofras marcas debidamente registradas que gozan de la protecciéon legal
concedida a través del acto de registro y del derecho que de él se desprende,
consistente en hacer uso de ellas con exclusividad.

Segun la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible
ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaria contra
el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los
consumidores. La prohibicién de registro de signos confundibles contribuye a
que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para
—¢f\—___que el consumidor no sea objeto de engafos que le lleven a incurrir en error al

realizar la eleccién de los productos que desea adquirir.
f

Como ya se anoto, la ausencia de distintividad de un signo, en relacién con una
marca ya existente con anterioridad en el mercado, o0 con un signo previamente
solicitado, puede provocar error entre los consumidores; por tal circunstancia la

-

" OTERO LASTRES, José Manuel. Ob. Cit. Pag. 134.
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norma comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusion 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 prohibicién de registro, en la medida
en que sean de tal naturaleza que determinen la posibilidad del riesgo de
confusién.

Es importante advertir que es de competencia del examinador observar y
establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los
signos y los productos que se confrontan existe identidad o semejanza, para
determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus
caracteristicas son capaces de generar confusiéon entre los consumidores. De
la conclusién a que se arribe dependerd la calificacion de distintivo o de no
distintivo que merezca el signo examinado y, ademas del analisis 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 0 mas personas para identificar productos o servicios idénticos o de igual
naturaleza, ya que ello generaria un verdadero riesgo de confusién entre los
consumidores, y el publico quedaria en incapacidad de distinguir el origen
empresarial de los productos o servicios, y de escoger entre ellos con entera
libertad.

La Jurisprudencia del Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“...es necesario establecer que en términos generales la
confusion se origina en la semejanza entre 0s signos
distintivos y la mayor o menor similitug de los productos
que estas marcas protejan, factores que llevan a los
consumidores a error o confusién en cuanto al origen de
los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en
cuenta que estos productos pueden provenir de
empresas diferentes”.

“..se le otorga a la administraciéon la facultad de
determinar cuéndo un signo tiene por fin provocar un
riesgo de confusion, aprovechando del conocimiento o
prestigio de otra marca, para beneficiarse de la venta de
productos similares, pero que obedecen a una 'i=a
nueva que quizas no cumpla con las mismas exigencias
de calidad y cualidad de un producto reconocido en e!

~U mercado, disfrazéndose una actitud defraudatoria que al

ser detectada debe causar la denegacién del registro en
aras de la proteccién general de lgs consumidores.™

La similitud entre dos marcas puede darse desde diferentes ambitos:

®  TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 26 de enero del 2005.
Proceso N° 161-1P-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 ortografica, existe por la semejanza de las letras entre los signos a
compararse, en los que la sucesion de vocales, la longitud de la palabra o
palabras, el numero de silabas, las raices o las terminaciones iguales, pueden
incrementar la confusion. 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 raices o terminaciones, y
cuando la silaba tonica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy
dificil de distinguir. Cabe afadir gue a fin de determinar la existencia de una
posible confusién, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso.

La similitud ideoldgica, se configura entre signos que evocan una idea idéntica
0 semejante.

Ya que la funcién 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 previamente
solicitadas, con el fin de evitar la confusién entre los consumidores y de
precautelar el derecho de uso exclusivo de los titulares marcarios.

C. REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO.

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 confusién, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese
propésito.

En reiteradas sentencias este Tribunal ha manifestado que al momento de
realizar la comparacion entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta
los criterios que, elaborados por la doctrina®, han sido acogidos por la
jurisprudencia de esta Corporacion, y que son del siguiente tenor:

“1.  La confusion resulta de la impresién de conjunto
despertada por las marcas.

2. Las marcas deben ser examinadas en forma
sucesiva y no simultanea.

3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no /as
diferencias que existan entre las marcas.

4. Quien aprecie la semejanza debera colocarse en el
lugar del comprador presunto, tomando en cu«iita la
naturaleza de los productos o servicios identificados
por los signos en disputa.”

Las reglas recomendadas por la doctrina para el coteio de todo tipo de marcas
sugieren que la comparacién debe efectuarse sin descomponer los elementos
que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una vision de

"E ° BREUER MORENO, Pedro. “TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO"; Buenos

U

1

Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.
13



C

conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad
ortografica, auditiva e ideoldgica.

En la comparacién marcaria debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya
que no es procedente realizar un analisis simultdneo 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 senalar cuales son sus semejanzas pues es alli donde
mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusion.

D.” COMPARACION ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS.

Como quiera que los signos en conflicto son denominativos, el Tribunal debe
precisar que las marcas denominativas se conferman por una o mas palabras
que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las
palabras pueden provenir del idioma espanol o de uno extranjero, como de la
inventiva de su creador, es decir, de la fantasia, cabe indicar que la
denominacién permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de
la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

Fernandez Novoa ofrece al respecto los siguientes criterios, elaborados en
torno a la comparacion de marcas denominativas:

“..ha de ser realizada una visién de conjunto o sintética,
operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin
descomponer su unidad fonética y grafica en fonemas o voces
parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio
comparativo la totalidad de las silabas y letras que forman los
vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar
aquellos elementos dotados de especial eficacia
caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan
atenuada funcion diferenciadora.”

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

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

“..en el andlisis de las marcas denominativas hay que tratar
de encontrar la dimension mas caracteristica de las
denominaciones conrfrontadas: la dimension que con mayor
fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y
determina, por Ioc mismo, la impresicn general que la
denominacién va a suscitar en los consumidores.” '°

' FERNANDEZ Novoa, Carlos. Ob. Cit. Pags. 199y 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, siguiendc esta linea de
rigurosidad del examen o0 comparacion de dos signos que
amparen productos farmacéuticos, en la conclusiéon tercera, el
Tribunal expreso:

"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
aplicacion, que pueden causar dafos irreparables a la salud del
consumidor. Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es
aplicar, al momento del anélisis de'las marcas confrontadas, un
criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en
el publico consumidor dada la naturaleza de los productos con
ellas identificadas". (Proceso N° 68-IP-2001. Interpretacion
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 quimicos y
farmacéuticos y, por lo tanto, es mas susceptible de confusién al adquirir

dichos productos.

El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el

fugar de un consumidor medio, que en el casoc en cuestion es la poblacion
consumidora de productos farmacéuticos.

El Tribunal ha reiterado esta posicién en variada jurisprudencia, de la siguiente
manera:

F:

“... 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 78-1P-2003,
G.0.A.C 997 del 13 de octubre de 2003, marca: HEMAVET). El
examinador deberé actuar con la debida diligencia al examinar
estos signos, antes de otorgar los registros, teniendo en cuenta
que se trata de productos sensibles a la salud del consumidor.
(Proceso N° 65-|P-2005. Interpretacion Prejudicial del 22 de junio
de 2005) '

USO ANTERIOR DEL SIGNO COMO NOMBRE COMERCIAL.

En relacion 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 ccasiones el nombre
comercial puede coincidir con la denominacién o razén social de
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la empresa.” (Prcceso 43-1P-2005. Interpretacion prejudicial del 4 0208203
de mayo de 2005)

El articulo 138, literal b), de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad
Andina establece que, en relaciéon con derechos de terceros, un signo no
podra registrarse como marca cuando sea idéntico o se asemeje a un nombre
comercial protegido.

Por otro lado €l articulo 192 de la misma Decisién establece que:

‘El titular de un nombre comercial podra impedir a cualquier
tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar,
cuando ello pudiere causar confusiéon o un riesgo de asociacién
con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el
caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando
asimismo pudiera causarle un darfio econdémico o comercial
injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del
nombre o de la empresa del titular”,

Si bien estas normas otorgan una protecciéon al nombre comercial en relacién
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
relacion con una marca anterior de un tercero que le es confundible. Lo anterior
es asi ya que si bien el nombre comercial es protegido de conformidad con las
normas transcritas, el andlisis de confundibilidad es complejoc como lo
evidencian las propias normas mencionadas y otras disposiciones de la misma
Decision. Es decir, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Competente, en su
caso, debe analizar factores como la confusion o riesgo de asociacion 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 protegido impida dicho analisis.

En la misma linea 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 registro
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 confusién, son todos
factores que deberéan tenerse en cuenta para determinar si la
confundibilidad existe.”

El iuez nacional debe establecer si en el caso en estudio se ofrece una

_“‘é\aariacién a la hipotesis del registro como marca de un nombre comercial, ya
que no se solicité el registro del mismo, sino de la razén social “NIFA”

acompanado de |a particula “TIN”

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
fantasia que presenta relacion con el nombre comercial.
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El Tribunal de Justicia se ha referido en multiples ocasiones a este tipo de

signos de la siguiente manera:

“Son palabras de fantasia los vocablos creados por el empresario
que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea
o concepto, también lo son las palabras con significado propio que
distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus
propiedades. Caracteristica 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 lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

CONCLUYE:

PRIMERO:

SEGUNDO:

TERCERO:

rk

|

CUARTO:

——

Un signo puede registrarse como marca si reune los requisitos de
distintividad y susceptibilidad de representaciéon grafica v,
ademas, si el signo no esta incurso en ninguna de las causales de
irregistrabilidad sefaladas en los articulos 135 y 136 de Ia
Decisién 486 de la Comisién 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 confusion o de asociacién, de donde resulta que no es
necesario que el signo solicitado para registro efectivamente
induzca a error o confusién a los consumidores, sino que es
suficiente la existencia del riesgo de confusion para que se
configure la prohibicién de irregistrabilidad.

El examinador debera al momento de evaluar la solicitud del
registro de una marca, seguir las reglas establecidas para el
cotejo de los signos que la docirina y la jurisprudencia han
establecido y, de esta manera, evitar cualquier riesgo de
confusion, teniendo en cuenta la naturaleza de los que en el caso
se confrontan.

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 confusion entre diferentes productos,
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por la similitud existente entre las marcas que los designan, ya
que de generarse error, éste podria 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 analisis de
confundibilidad frente a marcas registradas o previamente

solicitas.

De conformidad con el articulo 35 del Tratade de Creacién del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo
en el proceso interno N° 9314-NRG, debera adoptar la presente interpretacion.
Asi mismo debera dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el
parrafo tercero del articulo 128 del Estatuto vigente.

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

\\%]4/" '

J/ Hoeonx V.

Maisés Troconis Villarreal
PRESIDENTE

Ricardo Vigil Toledo Olga'Inés Navarrete Barrero
MAGISTRADO ; MAGISTRADA
,
Weisdadl)
Mo |céa\CF;oEs%I(|\Meé|ﬂa

PROCESO 156-12-2005" |
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Senor Magistrado

Eloy

Torres Guzman

PRESIDENTE
Primera Sala de lo Contencioso Administrativo
Distrito de Quito .
Quito, Ecuador.

Sefor Magistrado:

Quito, 08 de noviembre de 2005
Oficio N° 778-S-TJCA-2005

Referencia: Proceso 156-IP-2005 (Interpretacion
prejudicial de los articulos 134 y 136, literales a) y b)
de la Decision 486 de la Comisidén de la Comisidn de
la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta
formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo, Distrito de Quito,
Republica del Ecuador. Expediente Interno No.
9314-NRG.  Actor: CH. BOEHRINGER SOHN.
Marca denominativa: “NIFATIN".

Adjunto al presente sirvase encontrar en diecinueve fojas utiles, copia certificada
de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, emitida en el

proceso de la referencia. .

Atentamente,
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Quito. 08 de novimbre de 2005
Oficio N° 779-S-TJCA-2005

Sefor Embajador

Allan Wagner Tizén

SECRETARIO GENERAL

SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA

Paseo de la Republica 3895, San Isidro _

Lima, Peru.
Referencia: Proceso 156-IP-2005 (Interpretacion
prejudicial de los articulos 134 y 136, literales a) y b)
de la Decision 486 de la Comision de la Comision de
la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta
formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo, Distritc de Quito,
Republica del Ecuador. Expediente Interno No.
9314-NRG. Actor: CH. BOEHRINGER SOHN
Marca denominativa: “NIFATIN".

Senor secretario:

Adjunto al presente sirvase encontrar en diecinueve fojas Utiles, copia
certificada de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
emitida en el proceso de la referencia.

De acuerdo al articulo 43 del Tratado de Creacion de este Tribunal, mucho
agradeceré disponer su publicacion en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena.

Atentamente,

@)W%v‘//

Mdnica Rosell
SECR A
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PROCESO 148-1P-2005

Interpretacion prejudicial de los articulos 134 y 136, literal a) de la Decision
486 de la Comision de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta
formulada por = Consejo de Estado de |la Republica de Colombia, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Seccion 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- VISTOS:

DAD ANDINA, er Quitc, a los diecinueve dias !

del mes de octubre del afno dos mil cinco, pro- Que de la solicitud de interpretacién prejudicial
cede a resolver la solicitud de Interpretacién y de sus anexos se desprende que los elemen-
Prejudicial formulada por el Consejo de Estado tos exigidos por el articulo 33 del Tratado de
de la Republica de Colombia, Sala de lo Conten- Creacion del Tribunal y 125 de su Estatuto fue-
cioso Administrativo, Seccién Primera. ron cumplidos, por lo que su admisién a tramite
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PROCESO 156-IP-2005

. interpretacidn prejudicial de los articulos 134 y 136, literales a) y b) de la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, con fundamento en la
consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, Distrito de Quito, Republica del Ecuador. Expediente Interno
N°9314-NRG. Actor: C.H. BOEHRINGER SOHN. Marca denominativa: “NIFATIN”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-
DAD ANDINA, en Quito, a los diecinueve dias
del mes de octubre del afio dos mil cinco, pro-
cede a resolver la solicitud de Interpretacion
Prejudicial formulada por fa Primera Sala del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Dis-
trito de Quito, Republica del Ecuador.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretacion prejudicial
y de sus anexos se desprende que los elemen-
tos exigidos por el articulo 33 del Tratado de
Creacion del Tribunal y 125 de su Estatuto fue-
ron cumplidos, por lo que su admisién a tramite
fue considerada procedente en el auto emitido
el 30 de septiembre de 2005.

. ANTECEDENTES.

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

A.LAS PARTES:

Demandante: C.H. BOEHRINGER SOHN.

DIRECTOR NACIONAL DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL,
PRESIDENTE DEL INS-
TITUTO ECUATORIANO
DE PROPIEDAD INTE-
LECTUAL (IEPI), PROCU-
RADOR GENERAL DEL
ESTADO.

Demandados:

Tercero interesado: NUEVAINDUSTRIA FAR-
MACEUTICA ASOCIADA
S.A. NIFA S.A,

'B.DATOS RELEVANTES.

La socisdad C.H. BOEHRINGER SOHN, a tra-
vés de apoderado y en ejercicio del Recurso de

Plena Jurisdiccién o Subjetivo, solicita que se
declare la ilegalidad de la Resolucién N° 979913
de 2 de abril de 2002, expedida por la Direccion
Nacional de Propiedad Industrial, mediante la
cual rechazé las oposiciones presentadas por
C.H.BOEHRINGER SOHN y ACROMAX LABO-
RATORIO QUIMICO FARMACEUTICO SOCIE-
DAD ANONIMA y concedié el registro del signo
denominativo “NIFATIN”.

1. Los hechos.

Entre los principales hechos, algunos recogidos
de los narrados en la demanda y otros de |a
solicitud de interpretacion prejudicial y de los
antecedentes administrativos de los actos acu-
sados allegados con la misma, se encuentran
los siguientes:

a. MIGUEL EDUARDO GARCIA ACOSTA solici-
to 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 Clasificacién Internacional de
Niza.

b. EI 27 de abril de 2001 la sociedad C.H. BOEHR-
INGER SOHN presentd opasicion al registro
del signo denominativo “NIFATIN”, con base
en la marca denominativa “NIFLAMIN", para
amparar productos comprendidos en la clase
5 de la Clasificacion Internacional de Niza.

c. El3de mayo de 2001, ACROMAX LABORATO-
RIO QUIMICO FARMACEUTICO SOCIEDAD
ANONIMA presenté oposicion al registro del
signo denominativo “NIFATIN”, con base en
la marca “NIFEDIN”, para amparar produc-
tos comprendidos en la clase 5 de la Clasifi-
cacién Internacional de Niza.

d. La Direccion Nacional de Propiedad Indus-
trial expidid la Resolucién N° 979913 de 2 de
abril de 2002, mediante la cual resolvio re-
chazar las oposiciones presentadas por C.H.

0094,






