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PROCESO 70-IP-2002

Solicitud de interpretacion prejudicial de los articulos 81y 83, literal a),
de la Decision 344 de la Comisién del Acuerdo de Cartagena, solicitada por
el Sexagésimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, e interpretacién

de oficio del articulo 128 de la misma Decisién. Actor: JOSEPH E. SEAGRAM
& SONS INC. Marca: ESCORIAL. Expediente Interno N° 3962-95

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI- La documentacion remitida por la Juez Con-
DAD ANDINA, En Quito a los cuatro dias del sultante.

mes de septiembre del afio dos mil dos, en la
solicitud sobre interpretacion prejudicial reque-
rida por el Sexagésimo Juzgado Especializado
en lo Civil, mediante oficio suscrito por la doc-
tora Eddy Luz Vidal Ocanto, Juez Titular del

1. ANTECEDENTES.

mencionado Despacho Judicial, dentro del pro-
ceso interno 03962-1995, fechado el 16 de julio
del 2002 y recibido por el Tribunal el cinco de
agosto del 2002.

VISTOS.

El auto proferido el 21 de agosto del 2002, por
el cual el Tribunal admiti6 a tramite la consulta.

1.1. Las partes:

El demandante en el proceso interno es la fir-
ma JOSEPH E. SEAGRAM & SONS, INC., re-
presentada por el doctor Fernando Barreda
Segarra.

Como demandado se menciona al “INDECOPI
y otros”.

Para nosotros la Patria es América
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1.2. Objeto y fundamentos de la demanda:

El demandante pretende, segin se deduce de
la precaria documentacion enviada, que se de-
clare la nulidad de una resolucion administra-
tiva de INDECOPI cuyo namero y contenido no
se pueden precisar en los autos.

De acuerdo al memorial de la Actora en que se
solicita proceder a la consulta prejudicial, se
buscaria una declaracion judicial en el sentido
de:

“1. Que, no existe confusion entre la marca
ESCORIAL solicitada por Joseph E. Seagram
& Son, Inc., para distinguir licores espirituo-
sos, vinos, aguardientes, whisky y demas de
la clase 33 de la Nomenclatura Oficial; y las
marcas de Agraria El Escorial S.A., las mar-
cas DULKITO Y MILKITO y el nombre co-
mercial AGRARIA EL ESCORIAL.

“2. Que, la marca solicitada ESCORIAL es
suficientemente distintiva para distinguir los
productos de la clase 33 de la Nomenclatura
Oficial.”

De los documentos enviados no se pueden co-
nocer otros fundamentos que hayan sido ex-
puestos por el demandante y se ignora también
guienes y en qué términos dieron contestacion
ala demanda, dado que la Juez Consultante no
remitié la informacién suficiente.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Y CON-
SIDERACIONES PREVIAS RELATIVAS A
LOS REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR
TODA CONSULTA DE INTERPRETACION
PREJUDICIAL.

El Tribunal es competente para interpretar por
via prejudicial las normas que conforman el
ordenamiento juridico del Acuerdo de Carta-
gena, de conformidad con lo que consagra el
articulo 32 del Tratado de su Creacion.

Empero como se han observado en la formula-
cion de la presente consulta algunas insuficien-
cias que dificultan la labor del Tribunal, al no
disponer de informacién mas amplia que le per-
mita el conocimiento de los elementos de jui-
cio de hecho y de derecho referentes al caso,
se estima util exponer algunas consideracio-
nes acerca del cumplimiento de los requisitos
gue para la presentacién de las solicitudes de

interpretacion prejudicial han sido establecidos
por la ley comunitaria y por la jurisprudencia
del Tribunal y que deben ser atendidos por las
Jurisdicciones Nacionales cuando quiera que
deban hacer uso de dicha institucién del Dere-
cho Comunitario. A ello procede el Tribunal
sefialando:

2.1. Nocion:

La interpretacidn prejudicial es el mecanismo
de cooperacion entre el juez nacional y el co-
munitario, en la que este ultimo, representado
por el Tribunal de Justicia, interpreta en forma
objetiva la norma andina y al primero le corres-
ponde aplicar el derecho al caso concreto que
se ventila en el orden interno . Su finalidad no
es otra que resguardar la aplicacién uniforme
del ordenamiento juridico andino por todos los
jueces en el territorio de los Paises Miembros.
En efecto, la funcion del Tribunal comunitario
en estos casos, es la de interpretar la norma
comunitaria desde el punto de vista juridico, es
decir buscar el significado para precisar su al-
cance; funcion que difiere de la de aplicar la
norma a los hechos, tarea que es exclusiva del
juez nacional dentro de las esferas de su com-
petencia 2. No obstante, el Tribunal de Justicia
se encuentra facultado para referirse a los he-
chos cuando ello sea indispensable a los efec-
tos de la interpretacion solicitada.

La interpretacidn prejudicial no es ni puede asi-
milarse a una prueba, tampoco es la simple
absolucién de un cuestionario, ni esta llamada
a constituirse en un informe de expertos o en
una opinién juridica de tipo doctrinal 2. Su natu-
raleza es la de un incidente procesal, de carac-
ter no contencioso.

2.2. Clases de Consultas: Consulta Facul-
tativay Consulta Obligatoria:

Cualquier juez de un Pais Miembro puede, de
oficio o a peticidn de parte, solicitar de este
Tribunal la interpretacion de las normas que

! TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia de 25-11-1994, dictada en el proceso 6-IP-
93, caso “LOUIS VUITTON", publicada en el Tomo Il
de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuer-
do de Cartagena, p. 101.

2 IBIDEM. Sentencia de 3-1X-1999, emitida en el proce-
so 30-1P-99, caso “DENIM".

3 IBIDEM. Sentencia de 29-VIII-1997, dictada en el pro-
ceso 11-1P-96, caso “BELMONT".
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conforman el ordenamiento juridico de la Co-
munidad Andina —contenidas en el Acuerdo de
Cartagena, sus Protocolos e Instrumentos adi-
cionales; en el Tratado de Creacidon del Tribu-
nal y sus Protocolos Modificatorios; en las De-
cisiones del Consejo Andino de Ministros de
Relaciones Exteriores y de la Comision; en las
Resoluciones de la Secretaria General; y, en
los Convenios de Complementacién Industrial
y otros que adopten los Paises Miembros en el
marco del proceso de integracion andina—, en
todos aquellos casos en que éstas deban ser
aplicadas o sean controvertidas por las partes
en un proceso interno.

Los organos judiciales nacionales cuyas deci-
siones no sean susceptibles de ulterior recurso
en derecho interno —o si s6lo fueran proceden-
tes recursos que no permitan revisar la norma
sustantiva comunitaria “—, estan obligados, en
todos los procesos en los que deba aplicarse o
se controvierta una norma comunitaria, a soli-
citar la interpretacion prejudicial, incluso cuan-
do ya exista un pronunciamiento anterior del
Tribunal sobre la misma materia debatida ° o
sobre casos similares o anélogos °.

En los casos en los que la consulta de inter-
pretacion prejudicial es obligatoria -jueces na-

4 IBIDEM. Sentencia de 3-XI11-1987, emitida en el proce-
so 1-1P-87, caso "Aktiebolaget VOLVO"; publicada en
el Tomo | de la Jurisprudencia del Tribunal, p. 103.
"Resulta claro entonces el alcance de esta norma en el
sentido de que si los recursos que existan, segun el
derecho interno, no permiten revisar la aplicacién que
se haga de la norma comunitaria, tales recursos no
deben ser tenidos en cuenta para determinar si la
solicitud de interpretacién es obligatoria o tan sélo
facultativa. En otros términos, GUnicamente la existen-
cia de un recurso en el derecho interno que permita
revisar la interpretacién de la norma aplicable convier-
te en facultativa la solicitud de interpretacion prejudicial
la que, en principio, resulta obligatoria.” (sentencia de
25-1X-1990, dictada en el proceso 3-1P-90, caso "NIKE
INTERNATIONAL", publicada en el Tomo Il de la Juris-
prudencia del Tribunal, p. 112).

5 |IBIDEM. Sentencia de 24-X1-1989, emitida en el pro-
ceso 7-1P-89, caso patente de invencion solicitada por
CIBA-GEIGY AG, publicada en el Tomo Il de la Juris-
prudencia del Tribunal, p. 65.

6 IBIDEM. Caso "Aktiebolaget VOLVO", ya citado, p.
105. "La interpretacion que realiza el Tribunal es para
cada caso concreto por lo que la "teoria del acto claro”
no tiene aplicacién dentro del sistema interpretativo
andino” (sentencia de 7-VIII-1995, proferida en el pro-
ceso 4-1P-94, caso "EDEN FOR MAN-ETIQUETA", pu-
blicada en el Tomo IV de la Jurisprudencia del Tribu-
nal).

cionales de Unica o de Ultima instancia—, el
planteamiento de la solicitud lleva consigo la
suspension del proceso interno hasta que el
Tribunal comunitario se pronuncie, constituyén-
dose en un presupuesto procesal de la senten-
cia ” y en una solemnidad inexcusable e indis-
pensable & que debe tener presente el juez na-
cional antes de emitir su fallo, cuya inobser-
vancia puede derivar en acciones de incumpli-
miento y vicios procesales de consecuencias
impredecibles °.

2.3. Requisitos que debe cumplir el escrito
mediante el cual se formula la consul-
ta:

La solicitud del juez nacional por la cual requie-
re la interpretacion prejudicial debe motivarse
de manera breve, pero suficientemente com-
pleta, de modo que permita al Tribunal lograr
una comprension global del caso consultado.

Debe, en particular, incluir un informe sucinto
de los hechos que el solicitante considere rele-
vantes para que el Tribunal Andino pueda cum-
plir su cometido, la relacion de las normas del
ordenamiento juridico de la Comunidad Andi-
na cuya interpretacién se requiere y las alega-
ciones que se hubieren hecho respecto de la
aplicacion de tales normas; deberd asimismo
ir acompafiada de una copia de los documen-
tos necesarios que sustenten el informe sucin-
to de los hechos y de las disposiciones nacio-
nales aplicables; todo ello con el objeto de per-
mitir al Tribunal de Justicia enfocar u orientar
la interpretacion al caso concreto, de suerte
que ésta resulte efectivamente Util para el juez
que debe fallar. De otro modo, la interpretacion
que adopte el Tribunal podria resultar dema-
siado general y abstracta en el inagotable uni-
verso de la teoria juridica e inatil, en conse-
cuencia, tanto para decidir el caso como para
asegurar la aplicacién uniforme del derecho
comunitario °.

7 IBIDEM. Sentencia de 18-VI-1996, dictada en el pro-
ceso 6-1P-99, caso “HOLLYWOOD LIGHTS".

8 IBIDEM. Sentencia de 17-111-1995, dictada en el proce-
so 10-1P-94, caso ANTONIO BARRERA CARBONELL,
publicada en el Tomo IV de la Jurisprudencia del Tribu-
nal, p. 62.

° IBIDEM. caso “BELMONT” ya citado.

10 |BIDEM. Caso “DENIM”, ya citado.
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2.4. Oportunidad para presentar la solici-
tud:

La consulta prejudicial puede presentarse en
cualquier tiempo antes de dictar sentencia *,
aunque, a los efectos de lograr una compren-
sion global del asunto debatido y que la res-
puesta del Tribunal de Justicia resulte Gtil, es
deseable que la decision de plantear una solici-
tud de interpretacion prejudicial se adopte des-
pués de haber oido a las partes, de modo que
el juez nacional tenga los elementos de juicio
necesarios para resumir, en la correspondien-
te solicitud, el marco factico y juridico del li-
tigio.

2.5. Facultades del Tribunal:

Requerida la interpretacion prejudicial, pasa a
ser de la exclusiva competencia del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina el determinar
cuéles son, en definitiva, las normas pertinen-
tes a interpretar, adicionando o restringiendo,
segun el asunto de que se trate, el acervo de
las normas sugeridas o no por el requirente; le
corresponde también absolver la consulta en el
orden de prelacién que €l mismo estime con-
ducente 2.

2.6. Obligaciones del Juez Nacional Con-
sultante:

Una vez notificada la interpretacion prejudicial
emitida por este Tribunal, el juez consultante
continuara la tramitacion del proceso interno y
en su sentencia debera adoptar el pronuncia-
miento del Tribunal Andino 2. Ademas, el juez
nacional remitird al Tribunal de Justicia la sen-
tencia dictada en los casos objeto de interpre-
tacion prejudicial 4.

3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETA-
CION PREJUDICIAL.

La interpretacion prejudicial que realizara el Tri-
bunal en el caso planteado estara referida a los
articulos 81 y 83 literal a) de la Decision 344 de
la Comisién del Acuerdo de Cartagena reque-

11 |BIDEM. Caso “Aktiebolaget VOLVO”, ya citado.

12 |BIDEM. Sentencia de 11-X-1994 dictada en el proce-
so 1-IP-94, caso “MC POLLOQO", publicada en el Tomo
Il de la Jurisprudencia del Tribunal, p. 143.

13 Articulo 35 del Tratado de Creacion del Tribunal.

14 Articulo 128, tercer parrafo del nuevo Estatuto del Tri-
bunal.

ridos en la consulta y de oficio el articulo 128
de la misma Decision.

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

Articulo 81

“Podran registrarse como marcas los signos
que sean perceptibles, suficientemente dis-
tintivos y susceptibles de representacion gra-
fica.

“Se entendera por marca todo signo percep-
tible capaz de distinguir en el mercado, los
productos o servicios producidos o comer-
cializados por una persona de los productos
o0 servicios idénticos o similares de otra per-
sona.”

Articulo 83

“Asimismo, no podran registrarse como mar-
cas aquellos signos que, en relacién con
derechos de terceros, presenten algunos de
los siguientes impedimentos:

“a) Sean idénticos o se asemejen de forma
que puedan inducir al publico a error, 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 inducir al publico, a error;

Articulo 128

“El nombre comercial sera protegido por los
Paises Miembros sin obligacién de depdsito
o de registro. En caso de que la legislacion
interna contemple un sistema de registro se
aplicaran las normas pertinentes del Capitu-
lo sobre Marcas de la presente Decision, asi
como la reglamentacion que para tal efecto
establezca el respectivo Pais Miembro.”

4. CONSIDERACIONES.

Procede, en consecuencia, el Tribunal, a reali-
zar la interpretacion prejudicial solicitada, para
lo cual analizara los aspectos relacionados con
los requisitos para el registro de marcas; irre-
gistrabilidad de signos confundibles o que in-
duzcan al publico a error; reglas para la com-
paracion de signos y, la proteccion al nombre
comercial.
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4.1. Requisitos para el registro de marcas:

En la copiosa jurisprudencia que existe res-
pecto al tema, este Tribunal se ha pronunciado
diciendo que el articulo 81 de la Decision 344
de la Comision del Acuerdo de Cartagena, indi-
ca las tres caracteristicas basicas que debera
reunir un signo para ser registrado como mar-
ca: la distintividad, la perceptibilidad y la po-
sibilidad de representacién grafica.

A continuacién se haré referencia a estas tres
caracteristicas indispensables para el registro
de una marca, reiterando lo ya enunciado en
otras sentencias de este Tribunal:

“La perceptibilidad, es la capacidad que tie-
ne un signo de poder ser captado por cual-
quiera de los sentidos. Este requisito se cons-
tituye en la tinica manera para que el sujeto
identifique a la marca.

“La distintividad, constituye la funcion princi-
pal que cumple la marca, al identificar los
productos o servicios de un fabricante o co-
merciante con los de igual o semejante natu-
raleza, pertenecientes a otra empresa o per-
sona.

“Representacion grafica, ello implica que debe
ser una descripcion que permite formarse
una idea de la marca, ya sea por medio de
palabras, figuras o signos, o cualquier otro
mecanismo idéneo, siempre que tenga la fa-
cultad expresiva de los anteriormente sefia-
lados, por lo que este requisito hace relacion
a la materializacion o factibilidad externa pa-
ra el registro. 1®

Estos tres requisitos constituyen los elemen-
tos que no pueden faltar en un signo para que
merezca tener la condicion de marca, la que
se otorga mediante el registro concedido por
la Oficina Nacional Competente del Pais Miem-
bro correspondiente. Con ellos se busca lograr
que el consumidor pueda apreciar las caracte-
risticas de un producto o servicio, determinar
su origen empresarial y distinguirlo, ademas,
de otros productos o servicios similares, evi-
tando que se incurra en un vicio que pudiera
afectar tanto al consumidor como al fabricante

15 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Proceso 36-IP-01. Sentencia de 6-VI-01. Marca USTOP
(mixta). En G.O.A.C. No. 691 de 24-VI-2001.

del bien o prestador del servicio amparado por
la marca, dentro de la esfera de la libre compe-
tencia.

De acuerdo con lo anterior, entre las finalida-
des de las marcas estan la de evitar confusio-
nes entre el pdblico de consumidores o usua-
rios, alentar la competencia y proteger los de-
rechos de los propietarios.

4.2. Irregistrabilidad de signos confundibles
0 que induzcan al publico a error:

El Tribunal al interpretar el articulo 83, inciso
a), ha sefalado en reiteradas ocasiones que
marcas idénticas o similares no pueden regis-
trarse cuando su coexistencia en el mercado
puede llevar al publico a confundir los signos y
creer que provienen de un mismo productor o
gue corresponden a un determinado producto
0 servicio con caracteristicas especificas. En
estos casos, el titular de la marca registrada o
el solicitante prioritario del signo, podra impe-
dir que otros productos se confundan con los
suyos, oponiéndose al registro de signos se-
mejantes o idénticos que generen la confusion
o adelantando las acciones legales tendientes
a la cancelacion o la anulacion de las marcas
gue hayan sido registradas en violacion de la
regla sobre irregistrabilidad de signos confun-
dibles.

Al respecto ha puntualizado el Tribunal:

“El efecto de la confusion como impedimen-
to de registro debe llevar al publico a error
sea directo en cuanto a los dos signos o
indirecto en cuanto a creer que los produc-
tos que tienen marcas idénticas o similares
provienen de un mismo productor, en cual-
quiera de estas dos hipotesis el titular de la
marca tendra la facultad de impedir que en
el comercio corran con ese mismo signo pro-
ductos o bienes que puedan llegar a confun-
dirse con los suyos, limitando asi la transpa-
rencia que el mercado exige en cuanto a la
utilizacién de signos marcarios. Por eso mar-
cas idénticas para los mismos productos, no
pueden registrarse y no pueden coexistir por
la clara disposicion de la norma del articulo
83 literal a)”.*®

16 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia del 21-V-1997. Proceso 32-1P-96. Marca:
DC’OS (mixta) vs. DESEQ’S (nominativa). En G.O.A.C.
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La determinacion de si dos marcas son tan
semejantes que pueden ocasionar confusiones
suele implicar un analisis multifactorial en el
cual se comparan los signos en conflicto, los
bienes y servicios que ellos distinguen, su pu-
blicidad y sus canales de distribucién, la inten-
cion del empresario al elegir su marca, y la
presencia o ausencia de una verdadera confu-
sion. De ello se sigue que es necesario esta-
blecer las diferencias y semejanzas existentes
entre una marca registrada con respecto a las
demas, para no violentar el objeto mismo de
ella.

La norma que se interpreta hace referencia a
la induccidn a error al publico consumidor por
el “uso de la marca” lo cual conduce a que, de
una parte, las autoridades competentes deban
evitar que la confusidn se presente abstenién-
dose de registrar signos que incurran en este
vicio y, de otra, a que el titular de la marca
impida, por los medios legales de que dispone
en virtud del registro, el uso arbitrario por parte
de terceros.

Al respecto, segun se lee en la Nueva Enciclo-
pedia Juridica,

“El propietario de una marca tiene derecho a
impedir el uso del propio signo por un terce-
ro, bien sea como marca, como nombre co-
mercial o como rétulo, aplicado a distinguir
productos o servicios también idénticos o
cuando menos concurrentes o relacionados
en el ambito comercial propio.

“Para las marcas registradas resulta clara-
mente operante el derecho a impedir el em-
pleo por terceros de signos que puedan dar
lugar a error o confusion en el mercado.
Esta posibilidad de error o confusion podra
derivarse indistintamente de una similitud gra-
fica o fonética y debera referirse a productos
0 servicios coincidentes o concurrentes”.*’

La proteccion, en principio, no se extiende con
respecto a todos los productos y servicios, sino
sélo con relacion a los de la misma clase o con

N° 279 de 25-VII-1997. También sobre este tépico
puede consultarse la sentencia del 17-VIII-98. Proceso
4-IP-98. Caso OPTIPAN. En G.O.A.C. N° 375 de 7-X-
98.

7 AGUILAR, MARIANO et. al: Nueva Enciclopedia Juri-
dica, Editorial Francisco Seix S.A. Barcelona-Espafia,
1981. Tomo XV, p. 911.

los que puedan tener alguna conexion competi-
tiva. El profesor Otamendi sefiala sobre el par-
ticular que:

“La confusion puede darse cuando el consu-
midor cree que los productos tienen un ori-
gen comun, un mismo fabricante, puede dar-
se también entre marcas que no cubren los
mismos productos, esto puede suceder en-
tre marcas de una misma clase o entre mar-
cas de distinta clase. La confusion no se
limita entonces con los productos o servicios
para los cuales se concedid la marca. Aun-
que el titular de una marca no puede oponer-
se al registro de otra igual destinada a distin-
guir articulos distintos, corresponde, no obs-
tante, hacer lugar a la oposicién cuando con-
curren circunstancias especiales que demues-
tren la posibilidad de confusion entre los pro-
ductos para evitar que el pablico pueda ser
inducido a engafio sobre la procedencia o el
origen de los productos que adquiere, con la
posibilidad consiguiente de que algun co-
merciante o industrial aproveche ilicitamen-
te los frutos de la actividad y prestigio aje-
nos. 8

Queda claro entonces, que para determinar la
similitud o distintividad de marcas que ampa-
ren bienes pertenecientes a clases diferentes,
el juzgador deberd tener en cuenta una serie
de criterios que lleven a considerar si €s 0 no
conveniente el registro de una marca similar
aln cuando ésta se refiera a productos de dis-
tinta clase, siempre teniendo en cuenta que el
objetivo es evitar confusiones en el consumi-
dor y guardar el interés del titular de la marca.

4.3. Reglas paralacomparacion de signos:

El Tribunal en numerosas sentencias ha aco-
gido, sobre la base de diversos razonamientos
doctrinarios, las siguientes reglas generales pa-
ra analizar si la similitud o la identidad de los
signos lleva a confusion:

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

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

8 OTAMENDI, JORGE: Derecho de Marcas, Editorial
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Tercera Edicién, 1999,
p. 193.
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3. Regla.- Quien aprecie el parecido debe colo-
carse en el lugar del comprador presunto y
tener en cuenta la naturaleza del producto.

4. Regla.- Deben tenerse en cuenta mas las
semejanzas que las diferencias que existan
entre las marcas. *°

Por otro lado, la autoridad competente, debe
tener en cuenta ciertos criterios, como la fuer-
za de la marca para medir el grado de protec-
cidn y determinar si existe o no confusion en
el publico. La siguiente clasificacion ayudara
a esclarecer los tipos de marcas y su grado de
exigibilidad para la distincion de productos o
servicios.

La fuerza de una marca suele medirse en gra-
dos, atendiendo su capacidad distintiva que pue-
de ir desde lo méas débil hasta lo més fuerte. Se
habla entonces, de términos genéricos, des-
criptivos, sugestivos, arbitrarios y fantasiosos.

En el punto méas bajo de la escala figuran las
palabras o simbolos que no permiten distinguir
los bienes, porque se usan cominmente para
designar los bienes mismos. Esos términos se
denominan genéricos y no pueden ser regis-
trados como marcas comerciales.

La siguiente categoria incluye los términos des-
criptivos. Una marca es descriptiva si expresa
el propésito, la funcion, las caracteristicas fisi-
cas, las cualidades de excelencia o el uso final
del producto. Puesto que no son distintivos en
si mismos, los términos descriptivos, por lo
general, no pueden ser registrados como mar-
cas a menos que por fuerza de la publicidad y
el uso intensivo hayan adquirido un significado
secundario.

A diferencia de los signos descriptivos, los su-
gestivos no describen en forma inmediata los
bienes en los cuales se usan; mas bien, hay
gue recurrir a la reflexion, la imaginacion o la
percepcion para deducir la indole de los bie-
nes. Se considera que las marcas sugestivas
son distintivas en si mismas y deben proteger-
se sin que tengan que adquirir primero un sig-
nificado secundario.

1 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Proceso 28-1P-97. Sentencia de 27-111-98. Marca “US
TOP”. En G.0O.A.C. N° 343 de 26-V-1998.

Las marcas arbitrarias son palabras, simbo-
los y dispositivos de uso comun, pero que, aso-
ciados a los bienes del duefio de la marca, ni
describen ni sugieren la calidad de dichos bie-
nes. lgual que las sugestivas, las marcas arbi-
trarias son distintivas en si mismas y no es
necesario demostrar que tienen un significado
secundario.

Las marcas con més fuerza distintiva son las
conformadas por expresiones de fantasia. Una
marca fantasiosa es una palabra acufiada o un
simbolo inventado o elegido con el Unico fin de
utilizarse como marca. Las marcas fantasiosas
son las que ofrecen el mayor grado de protec-
cion.

Con estas reglas, el juzgador deber& analizar
cautelosamente, si la marca solicitada merece
proteccidn y si encaja o no en alguno de los
conceptos de irregistrabilidad a que anterior-
mente se hizo mencion.

En el caso que se esta juzgando, el Juez
Consultante debera considerar las reglas antes
mencionadas, teniendo en cuenta que el alega-
to fundamental de la parte demandante estriba
en la afirmada inexistencia del riesgo de con-
fusion entre las marcas en conflicto, determi-
nada por la no semejanza entre ellas y por el
hecho de distinguir productos diferentes.

4.4. Proteccion al nombre comercial:

El Tribunal ha considerado necesario interpre-
tar el articulo 128 de la Decision 344 de la
Comision, relativo a la proteccion al nombre
comercial, en razén de la afirmacién que hace
el demandante en el sentido de que “...no exis-
te confusion entre la marca ESCORIAL solici-
tada por Joseph E. Seagram & Son, Inc., para
distinguir licores espirituosos, vinos, aguardien-
tes, whisky y demas de la clase 33 de la No-
menclatura Oficial; ... y el nombre comercial
AGRARIA EL ESCORIAL.

Al respecto debe indicarse que como se ha
reiterado en otras sentencias de este Tribu-
nal,?° la proteccion que la legislacion comuni-
taria andina otorga a las marcas registradas,

20 Una exposicion mas detallada sobre la proteccion al
nombre comercial puede encontrarse en el Proceso
3-1P-99, sentencia de 14-V-99, Marca: LELLI. En G.O.A.C.
N° 461 de 22-VII-99.
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es aplicable a los nombres comerciales, y el
articulo 128, objeto de interpretacion, estable-
ce que el nombre comercial sera protegido por
los Paises Miembros sin obligacion de depdsi-
to o de registro, aunque ellos pueden regla-
mentar en su legislacién interna un sistema de
registro, caso en el cual se aplicaran las nor-
mas sobre las Marcas de la Decision 344.

Ante esto, debe indicarse que en la jurispru-
dencia del Tribunal se ha sefialado que la pro-
teccion se da por el uso o por la inscripcién o
registro ante la Oficina Nacional Competente,
siendo en este Ultimo caso indispensable que
el registro se acomparie de la utilizacién para
que exista el reconocimiento del derecho. Por
lo tanto, un nombre comercial que reuna los
requisitos, puede oponerse al registro de una
marca que sea idéntica o semejante. Otro as-
pecto que debe considerarse es que el nhom-
bre haya sido utilizado con anterioridad a la
solicitud de registro de marca y si ha sido ins-
crito, el registro servird como prueba.

Ello implica que el examinador debera aplicar
las mismas reglas y criterios de comparacion
descritos anteriormente para las marcas cuan-
do se trate de establecer si existe riesgo de
confusion entre un signo marcario y un nom-
bre comercial, siempre que se determine que
éste goza efectivamente de proteccion.

Con los antecedentes expuestos:

El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-
DAD ANDINA

CONCLUYE:

PRIMERO: De conformidad con la legislacién
comunitaria andina, para que un
signo se considere apto para el
registro, debe reunir los tres re-
quisitos establecidos en la ley:
perceptibilidad, distintividad y sus-
ceptibilidad de representacion gra-
fica; ademés no debe estar incur-
S0 en ninguna de las prohibicio-
nes determinadas en los articulos
82 y 83 de la Decision 344 de la
Comisién del Acuerdo de Carta-
gena.

SEGUNDO: El funcionario examinador debera
analizar el grado de confusion que

produzca el signo con respecto a
una marca registrada o a otro sig-
no cuyo registro haya sido solici-
tado con prioridad, utilizando las
reglas que la doctrina y la juris-
prudencia de este Tribunal han
establecido. Sobre todo debera con-
siderarse que el andlisis de los
signos debe hacerse en forma con-
junta, global, apreciando todas sus
caracteristicas.

TERCERO: Para determinar la distintividad de
signos que amparen productos que
pertenezcan a clases distintas del
nomenclator, el juzgador debera
tener en cuenta una serie de crite-
rios que lo lleven a determinar si
es 0 no conveniente el registro de
marcas idénticas o semejantes,
estimando siempre que el objetivo
es evitar confusiones en el consu-
midor, guardar el interés del titular
de la marca y alentar la libre com-
petencia.

CUARTO: No pueden registrarse signos que
sean idénticos o0 que se asemejen
a un nombre comercial protegido.
Para establecer el riesgo de con-
fusion entre un nombre comercial
y una marca se aplican los mis-
mos criterios que para el cotejo o
comparacion entre marcas.

El Sexagésimo Juzgado Especializado en lo
Civil de Lima, Republica del Peru, debera adop-
tar la presente interpretacién prejudicial, cuan-
do dicte sentencia en el proceso a que se refie-
re el expediente N° 3962-95, de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 35 del Tratado
de Creacion del Tribunal de Justicia de la Co-
munidad Andina y dar cumplimiento a lo pre-
visto en el inciso final del articulo 128 del Esta-
tuto del Tribunal.

Notifiquese al Juez Consultante mediante co-
pia certificada.

Remitase copia de la sentencia a la Secretaria
General de la Comunidad Andina para su publi-
cacion en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena.

Ricardo Vigil Toledo
PRESIDENTE
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Guillermo Chahin Lizcano
MAGISTRADO

Rubén Herdoiza Mera
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

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

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

PROCESO N° 38-1P-2002

Interpretacion prejudicial de las disposiciones previstas en el articulo 58,
literales b y c, de la Decisidon 85,y en los articulos 82, literales a, by c, 113y
Disposicién Final Unica de la Decisidon 344, ambas de la Comisién del Acuerdo
de Cartagena, solicitada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la
Republica del Ecuador, Segunda Sala, Distrito de Quito; e interpretacion de
oficio del articulo 81 y de la Disposicion Transitoria Primera de la Decision 344.
Parte actora: comparfia NEYPLEX CIA. LTDA. Marcas: “PREPAC OIL, SISTEMA
PREPAC y PREPAC”. Expediente Interno N° 3501- L.Y.M.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA. San Francisco de Quito, once de sep-
tiembre del afio dos mil dos.

VISTOS

La solicitud de interpretacion prejudicial de
las disposiciones previstas en el articulo 58,
literales by c, de la Decision 85, y en los articu-
los 82, literales a, by ¢, 113 y Disposicién Final
Unica de la Decision 344, ambas emanadas de
la Comision del Acuerdo de Cartagena, formu-
lada por el Tribunal de lo Contencioso Adminis-
trativo de la Republica del Ecuador, Segunda
Sala, Distrito de Quito, por érgano de su Presi-
dente Dr. Patricio Secaira Durango, y recibida
por este Tribunal el 18 de abril de 2002; vy,

El informe de los hechos que el solicitante
considera relevantes, y que son del tenor si-
guiente:

1. Demanda

1.1. Cuestién de hecho

La causa que origina la solicitud es la que cur-
sa en el expediente N° 3501 — L.Y.M., concer-

niente al recurso objetivo o de anulacion formu-
lado por el apoderado especial de la compafiia
NEYPLEX CIA. LTDA.

El solicitante afirma que los actos administra-
tivos impugnados por el accionante son los “Cer-
tificados de Registro numeros: a) 1235, de la
marca ‘PREPAC OIL’ (LOGOTIPO) emitida por
el Director General de Patentes y marcas del
Ministerio de Industrias Comercio Integracion,
el 26 de septiembre de 1979; b) 1236 de la
marca ‘SITEMA (sic) PREPAC’ (logotipo) emiti-
da el (sic) Director General de Patentes y mar-
cas del Ministerio de Industrias Comercio Inte-
gracion, el 26 de septiembre de 1979. ¢) 1237
de la marca ‘PREPAC’ (logotipo) emitida por el
Director General de Patentes y marcas del Mi-
nisterio de Industrias Comercio Integracion el
26 de septiembre de 1979. En todos los casos
el recurso lo propone también contra las ‘con-
secuentes renovaciones’ de los antes mencio-
nados registros”.

1.2. Cuestion de derecho
Segun el solicitante, la actora sostiene que los

titulos de registro impugnados, y que fueran
expedidos por el Director General de Patentes
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y Marcas “ ... fue (sic) producto de exceso de
poder de dicho funcionario, pues desatendio e
inaplico los literales b) y ¢) del articulo 58 de la
Decisién 85 del Acuerdo de Cartagena, norma
comunitaria que ... fue incorporada a nuestro
sistema juridico mediante el Decreto legisla-
tivo 1257, publicado en el Registro Oficial 304
de 28 de marzo de 1977. Las presuntas viola-
ciones serian: haber concedido el registro de
marca respecto de una forma usual o necesa-
ria del producto y respecto de denominaciones
descriptivas genéricas, en detrimento del inte-
rés general. Afirma ademas, que con dichos
registros se ha confundido al producto con la
marca y se ha protegido simples ‘instrucciones
encaminadas al buen uso de un noble empa-
que’, que dichas instrucciones constituyen una
ventaja frente a otros productos, en los cuales
los usuarios aun teniendo el mismo envase no
pueden hacer uso de dichas instrucciones. Afa-
de que el sistema de proteccion adecuado de-
bié ser el de patentes o disefio industrial, si
correspondia y no el de marcas. De igual forma
alega el actor que, el Director Nacional de Pro-
piedad Industrial, cometio exceso de poder cuan-
do renovd los titulos de registro mencionados
anteriormente, debido a que dichas marcas y
por ende sus renovaciones violarian el articulo
82 literal a), literal b) y literal ¢) de la Decision
344 de la Junta (sic) del Acuerdo de Cartagena”.

2. Contestacion a la demanda

El solicitante informa que “LA COMPANIA
PREPAC ECUATORINA (sic) C.A., no contesto
la demanda”; que el Ministro de Comercio Ex-
terior, Industrializacion y Pesca presentd ex-
cepciones del siguiente tenor: “Que existe ca-
ducidad del derecho del actor y prescripcion de
la accién, porque estima que la demanda debio
presentarse dentro de tres meses y no trece
afios después de emitidos los actos adminis-
trativos impugnados; que el tribunal es incom-
petente para conocer la demanda conforme al
Art. 22 de la Ley de Marcas de Fabrica y que
por consiguiente el competente debia ser un
Juez de lo Civil; que las resoluciones impugna-
das son legales y vélidas; ... finalmente solicito
la interpretacion prejudicial de los articulos 113
y disposicion final Unica de la Decision 344.
Con base en sus argumentaciones solicita que
se rechace la demanda”; que el Procurador
General del Estado presentd excepciones en
los términos siguientes: “que niega puray sim-
plemente los fundamentos de la demanda; que

el recurso objetivo presentado por el actor es
improcedente debido a la naturaleza de la de-
manda, pues sostiene que el actor tiene pre-
tensiones de caracter subjetivo, en tanto que el
recurso objetivo tutela exclusivamente el cum-
plimiento de la norma juridica objetiva; que exis-
te falta de derecho del actor para proponer su
demanda por carecer de fundamento; que exis-
te caducidad del derecho del demandante y
prescripcion de la accion ... . En consecuencia,
solicita que se rechace la demanda”; y que el
Director Nacional de Propiedad Industrial no
contest6 la demanda.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretacion se soli-
cita son las disposiciones previstas en el ar-
ticulo 58, literales b y c, de la Decision 85, y en
los articulos 82, literales a, by ¢, 113 y Disposi-
cion Final Unica de la Decision 344, ambas
emanadas de la Comision del Acuerdo de Car-
tagena;

Que, de conformidad con la disposicion pre-
vista en el articulo 1, literal c, del Tratado de
Creacioén del Tribunal (codificado mediante la
Decisién 472), las normas cuya interpretacién
se solicita forman parte del ordenamiento juri-
dico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposicion pre-
vista en el articulo 32 del Tratado de Creacion
del Tribunal, en correspondencia con lo previs-
to en los articulos 4, 121 y 2 de su Estatuto
(codificado mediante la Decisidn 500), este Tri-
bunal es competente para interpretar por via
prejudicial las normas que conforman el orde-
namiento juridico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposicion pre-
vista en el articulo 125 del Estatuto, y segln
consta en la providencia que obra a los folios
27 y 28 del expediente, la presente solicitud de
interpretacion prejudicial fue admitida a trami-
te;

Que, por tanto, corresponde a este Tribunal
realizar la interpretacion de las disposiciones
previstas en el articulo 58, literales by ¢, de la
Decision 85, y en los articulos 82, literales a, b
y ¢, 113 y Disposicion Final Unica de la Deci-
sion 344, ambas emanadas de la Comisién del
Acuerdo de Cartagena; y, ademas, de oficio,
por estimarlo pertinente, el articulo 81 y la Dis-
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posicion Transitoria Primera de la citada Deci-
sion 344.

Los textos de las disposiciones en referencia
son del tenor siguiente:

Decision 85:

“Articulo 58.- No podran ser objeto de re-
gistro como marcas:

(---)

b) Las formas usuales o necesarias de
los productos, sus dimensiones y colores;

¢) Las denominaciones descriptivas o
genéricas, en cualquier idioma y los signos
que puedan servir para designar la especie,
la calidad, la cantidad, el destino, el valor o
la época de la produccion de los productos o
de la prestacion de servicios”.

Decision 344:

“Articulo 81.- Podran registrarse como marcas
los signos que sean perceptibles, suficiente-
mente distintivos y susceptibles de repre-
sentacion gréfica.

Se entendera por marca todo signo percepti-
ble capaz de distinguir en el mercado, los
productos o servicios producidos o comer-
cializados por una persona de los productos
o0 servicios idénticos o similares de otra per-
sona’.

“Articulo 82.- No podran registrarse como
marcas los signos que:

a) No puedan constituir marca confor-
me al articulo anterior;

b) Consistan en formas usuales de los
productos o de sus envases, o en formas o
caracteristicas impuestas por la naturaleza
de la funcioén de dicho producto o del servi-
cio de que se trate;

¢) Consistan en formas que den una
ventaja funcional o técnica al producto o al
servicio al cual se aplican”.

“Articulo 113.- La autoridad nacional com-
petente podra decretar, de oficio o a peticion
de parte interesada, la nulidad del registro
de una marca, previa audiencia de las partes

b) El registro se hubiere otorgado con
base en datos o documentos previamente
declarados como falsos o inexactos por la
autoridad nacional competente, contenidos
en la solicitud y que sean esenciales;

c) El registro se haya obtenido de mala
fe.

Se consideran casos de mala fe, entre
otros, los siguientes:

1.- Cuando un representante, distribui-
dor o usuario del titular de una marca regis-
trada en el extranjero, solicite y obtenga el
registro a su nombre de esa marca u otra
confundible con aquella, sin el consentimiento
expreso del titular de la marca extranjera.

2.- Cuando la solicitud del registro hubiere
sido presentada o el registro hubiere sido
obtenido por quien desarrolla como activi-
dad habitual el registro de marcas para su
comercializacion.

Las acciones de nulidad que se deriven del
presente articulo, podran solicitarse en cual-
quier momento”.

“DISPOSICION FINAL UNICA.- Para los efec-
tos de la presente Decision, entiéndase co-
mo Oficina Nacional Competente, al érgano
administrativo encargado del registro de la
Propiedad Industrial.

Asimismo, entiéndase como Autoridad Na-
cional Competente, al érgano designado al
efecto por la legislacion nacional sobre la
materia’.

“DISPOSICIONES TRANSITORIAS:

PRIMERA.- Todo derecho de propiedad in-
dustrial validamente concedido de conformi-
dad con la legislacion existente con anterio-
ridad a la fecha de entrada en vigencia de la
presente Decision, subsistira por el tiempo
en que fue concedido. En lo relativo a su
uso, goce, obligaciones, licencias, renova-
ciones y prorrogas, se aplicaran las normas
contenidas en la presente Decision”.

. De la aplicacion del ordenamiento comu-

nitario en el tiempo

interesadas, cuando:

a) El registro se haya concedido en con-
travencion de cualquiera de las disposicio-
nes de la presente Decision;

En principio, y con el fin de garantizar el res-
peto a las exigencias de seguridad juridica y
de confianza legitima, la norma comunitaria de
caracter sustancial no surte efectos retroacti-
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vos; por tanto, las situaciones juridicas discipli-
nadas en ella se encuentran sometidas, en siy
en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de
su constitucion. Y si bien la norma comunitaria
no es aplicable, salvo prevision expresa, a las
situaciones juridicas nacidas con anterioridad
a su entrada en vigencia, procede su aplicacion
inmediata a los efectos futuros de la situacién
nacida bajo el imperio de la norma anterior.

En el &mbito de la Decision 344, su Disposicién
Transitoria Primera se apoya en la irretroacti-
vidad de la norma sustancial, pues dispone que
todo derecho de propiedad industrial, véalida-
mente otorgado de conformidad con la norma-
tiva anterior, subsistird por el tiempo en que fue
concedido. Ademas, la Disposicion en referen-
cia contempla la aplicabilidad inmediata, de la
norma sustancial posterior, a los efectos futu-
ros del derecho nacido bajo la vigencia de la
norma anterior, pues dispone que, en cambio,
se aplicara la Decisién 344 al uso, goce, obli-
gaciones, licencias, renovaciones y prorrogas
de tal derecho.

A la vez, si el ius superveniens se halla consti-
tuido por una norma de caracter procesal, ésta
se aplicara, a partir de su entrada en vigencia,
a los procedimientos por iniciarse o en curso.
De hallarse en curso el procedimiento, la nue-
va norma se aplicara inmediatamente a las ac-
tividades procesales pendientes, y no, salvo
prevision expresa, a las ya cumplidas.

En el caso de autos, de la solicitud de interpre-
tacion judicial, asi como de sus anexos, se
desprende que los certificados de registro nu-
meros 1235, 1236 y 1237, relativos a las mar-
cas “PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y
PREPAC”, fueron concedidos el 26 de sep-
tiembre del afio 1979, fecha en que se encon-
traba en vigencia la Decisién 85 de la Comision
del Acuerdo de Cartagena, la misma que fuera
aprobada en el Xlll Periodo de Sesiones Ex-
traordinarias de la Comisidn, celebrado entre el
27 de mayo y el 5 de junio de 1974; mientras
gue la accién encaminada a obtener la nulidad
de dichos registros fue ejercida bajo la vigencia
de la Decision 344.

En este contexto, ocurrida la derogacion de la
Decision 85, y a los efectos de precisar el orde-
namiento juridico aplicable a las providencias
administrativas que dieron lugar a la expedi-
cion de los certificados de registro, procede

reiterar el criterio ya sentado por el Tribunal en
supuestos de esta indole: “Las normas del or-
denamiento juridico comunitario andino que se
encuentren vigentes al momento de adoptarse
las resoluciones internas que pongan fin a un
procedimiento administrativo, son las aplica-
bles para juzgar la legalidad del acto ... ” (Sen-
tencia dictada en el Proceso 4-1P-95, de 15 de
diciembre de 1996, publicada en la G.O.A.C.
N° 253, del 7 de marzo de 1997, caso “GRANO-
LAJET", confirmatoria del criterio sentado en la
sentencia correspondiente al proceso 1-1P-94,
caso “SOCIEDAD COMIDAS RAPIDAS Mc.
POLLO S.A."). Y a los efectos de la determina-
cion de la norma vigente para la fecha del acto
administrativo, el Tribunal ha declarado que sera
aplicable “... tanto a la concesion del registro
como a sus correspondientes declaratorias de
cancelacién o de anulacién, la normativa co-
munitaria vigente para el momento en que fue-
ron introducidas las respectivas solicitudes de
concesion del registro, o la de cancelacion o de
nulidad del mismo, a través de los recursos y
acciones pertinentes” (Sentencia dictada en el
Proceso 28-1P-95, del 13 de febrero de 1998,
publicada en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de
marzo de 1998, caso “CANALI").

Ahora bien, si la norma sustancial que se ha-
llaba vigente para la fecha de la solicitud de
registro de una marca ha sido derogada y re-
emplazada por otra en el curso del procedi-
miento correspondiente a dicha solicitud, la nor-
ma anterior sera la aplicable para determinar si
se encuentran cumplidos o no los requisitos de
concesion del registro, mientras que la norma
procesal posterior serd la aplicable al procedi-
miento en curso. Y si, concedido el registro de
la marca, sobreviene su impugnacién, la norma
sustancial vigente para la fecha de la conce-
sion de aquél sera la aplicable para juzgar so-
bre su validez.

En cambio, concedido en definitiva el registro
de la marca y otorgado el derecho de exclusivi-
dad a su titular, el uso, goce, renovacion, pro-
rroga y licencia del citado derecho sobre la
marca, asi como las obligaciones de su titular,
estaran sometidos a la norma sustancial vigen-
te al momento del ejercicio in concreto de tal
derecho.

La instancia consultante establecerd, a la luz
de las consideraciones que anteceden y de la
Disposicién Transitoria Primera de la Decisién
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344, la norma aplicable en el caso sub exami-
ne, en el cual se observa, como ya se indic6,
que las solicitudes de registro de las denomi-
naciones “PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y
PREPAC?” fueron introducidas y decididas bajo
la vigencia de la Decision 85, mientras que la
accion encaminada a obtener la nulidad de di-
chos registros fue ejercida bajo la vigencia de
la Decision 344.

[I. Delaprohibicion deregistrar como mar-
ca el signo consistente en la forma nor-
mal o necesaria del producto, sus di-
mensiones o colores (Decisién 85 de la
Comision del Acuerdo de Cartagena)

El Tribunal ha declarado que la marca de fabri-
ca o de servicio tiene por objeto proteger el
interés de su titular, otorgandole un derecho
exclusivo sobre el signo distintivo de su pro-
ducto o servicio, asi como el interés general de
los consumidores o usuarios a que se halla
destinada, garantizando a éstos la certeza en
el origen del producto o servicio que la marca
distingue, permitiéndoles, en consecuencia, va-
lorar, diferenciar, identificar y seleccionar el pro-
ducto o servicio, sin riesgo de error o confusion
acerca de su origen o calidad.

El articulo 58 de la Decision 85 contempla un
conjunto de prohibiciones para el registro de un
signo como marca. La presente interpretacion
tiene por objeto las prohibiciones sefialadas en
los literales b y ¢ de la norma en referencia. La
prohibicion del literal b encuentra explicacion
en el &mbito de las marcas tridimensionales,
es decir, de las que poseen volumen y, por
tanto, ocupan tres dimensiones en el espacio.

En relacion con este tipo de marcas, el Tribu-
nal ha establecido que “Si el signo de que se
trate no ocupa dicho espacio, sino que esta
contenido en un soporte fisico que es el que
tiene volumen, no podra calificarse como
tridimensional. Asi, por ejemplo, un signo con-
sistente en la representacién gréafica de una
naranja es figurativo, bidimensional, pues di-
cha representacién no ocupa por si misma un
lugar en el espacio; lo que ocupa el espacio
determinado es el objeto sobre el que se ha
impreso la gréfica (v. gr. el papel). En cambio,
si el signo no se encuentra constituido por la
representacion grafica de la naranja sino, v.
gr., por una naranja artificial, sera tridimensio-
nal”. (Sentencia dictada en el Proceso 23-IP-

98, del 27 de octubre de 1998, publicada en la
G.O.A.C. N° 379, del 27 de octubre de 1998,
caso “UNA CACHA DE MACHETE Y UNA DE-
NOMINACION Y COLORES").

Asi, la marca tridimensional ha de ser percep-
tible por la vista y por el tacto, como es el caso,
entre otros productos, de los envoltorios, enva-
sesy relieves.

El articulo 58, literal b, prohibe el registro como
marca de “las formas usuales o necesarias de
los productos, sus dimensiones y colores”.

En efecto, si bien la forma tridimensional de un
producto puede constituir un signo distintivo de
su origen, la misma debe presentar caracteris-
ticas que la diferencien suficientemente de la
usual o necesaria, de forma que el consumidor
la perciba como indicadora del origen del pro-
ducto y no como la simple representaciéon de
éste. Por ello, si se produce la creacion de una
forma de fantasia, sugestiva, arbitraria o capri-
chosa del producto, la misma, caso de ser sufi-
cientemente distintiva, podra ser registrada, siem-
pre que no se halle incursa en cualquiera otra
prohibicion. En caso contrario, la falta de
distintividad suficiente de la forma del producto
la hard irregistrable, al igual que un signo cons-
tituido unicamente por el nombre del producto.

La citada prohibicidon sera aplicable si la for-
ma, dimension o color del producto constituye
el objeto exclusivo del registro marcario; pero,
si la forma se halla integrada en una marca
compleja de la cual también forman parte otros
signos suficientemente distintivos, la marca se-
ra susceptible de registro. A juicio del Tribunal,
“Tal es el caso de envases que a mas de la
forma, contienen varias etiquetas distintivas y
ornamentales. ‘Es claro que estas marcas pue-
den acceder al Registro, aunque su titular no
podré impedir que los competidores utilicen un
envase similar con diferente etiqueta’ (Prof. Ma-
nuel Arean Lalin, documento citado, pag. 7)".
(Proceso 23-1P-98, ya citado).

Segun el profesor FERNANDEZ-NOVOA, la pro-
hibicién entrard en juego “cuando la forma
tridimensional solicitada como marca sea pre-
cisamente aquella forma caracteristica que sue-
len revestir los productos pertenecientes al gé-
nero o subgénero de productos para los que
solicita la correspondiente marca”. (“Derecho
de Marcas”, pag. 84).
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[ll. Delas denominaciones genéricas y des-
criptivas

Se entiende por denominacién genérica la que
designa el género de los productos o servicios
al que pertenece, como una de sus especies,
el producto o servicio que se pretende distin-
guir por su intermedio. La falta de distintividad
suficiente de tal denominacion, asi como la
circunstancia de que se otorgaria indebidamen-
te a su titular un monopolio sobre un género de
productos o servicios, impide su registro.

El juicio sobre el alcance genérico del signo
dependeréa de la relacion de éste con el produc-
to que pretende distinguir, vistas sus caracte-
risticas y el nomenclator de que forme parte,
asi como del criterio de los consumidores. Y es
que un vocablo puede constituir una denomina-
cidn genérica en relacion con un tipo de pro-
ductos, pero no en relacion con otro. Ademas,
el alcance genérico del vocablo puede desapa-
recer si, al hacerse parte de un conjunto, ad-
quiere significado propio y fuerza distintiva su-
ficiente para ser registrado como marca.

El Tribunal ha manifestado al respecto que “...
para fijar la genericidad de los signos es nece-
sario preguntarse ¢qué es?, frente al producto
y servicio de que se trata”, ya que en caso de
que la respuesta venga dada con la denomina-
cidn genérica, el signo por ser tal, estara incur-
so en la causal de irregistrabilidad contempla-
da en el literal c, del articulo 58 de la Decisién
85. (Sentencias dictadas en los procesos 2-1P-
89, de 19 de octubre de 1989, publicada en la
G.O.A.C. N° 49, del 10 de noviembre del mis-
mo afio, caso “OFERTA"; y 12-IP-95, de 18 de
septiembre de 1995, publicada en la G.O.A.C.
N° 199, del 26 de enero de 1996, caso “VER-
DADERO ARRANCA GRASA").

En cambio, la denominacion descriptiva guar-
da relacion directa con el producto o servicio
para el cual ha de usarse: en efecto, informa al
consumidor o al usuario, de modo exclusivo,
acerca de la especie, calidad, cantidad, desti-
no, valor, lugar de origen, época de produccion
u otros datos, caracteristicas o informaciones
de dicho producto o servicio. En este caso, si
las caracteristicas del producto o servicio que
describe son comunes a otros productos o ser-
vicios del mismo género, el signo no sera dis-
tintivo y, en consecuencia, no podra ser regis-
trado. Ademas, el registro del signo en cues-

tion conferiria a su titular un monopolio contra-
rio a las reglas de la libre competencia.

El Tribunal ha precisado sobre el particular que
“... el no registro se justifica, también, en la
medida en que estos signos, al servir de califi-
cativos para distintos productos pertenecientes
a diversas clases, veran disminuida su capaci-
dad distintiva y se convertirdn en signos débi-
les que, por ser pasibles de utilizacion en diver-
sos productos, afectan la capacidad de sus
titulares para oponerse a otros signos que se
asimilen a aquéllos” (Sentencia dictada en el
proceso 23-1P-2000, del 15 de marzo de 2000,
publicada en la G.O.A.C. N° 551, del 3 de abril
del mismo afio, caso “ARISCO TOMATOQO").

En definitiva, para juzgar sobre si un signo es
descriptivo procede interrogarse en torno a co-
mo es el producto que se pretende registrar: si
la respuesta consiste en la designacion del pro-
ducto “ ... habra lugar a establecer la naturale-
za descriptiva de la denominacion” (Sentencias
dictadas en los procesos 3-1P-95, publicada en
la G.O.A.C. N° 189, del 15 de septiembre de
1995, caso “CONCENTRADOS Y JUGOS DE
FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”; y 27-1P-95, pu-
blicada en la G.O.A.C. N° 257, del 14 de abril
de 1997, caso “EXCLUSIVA”).

IV. De ladefinicion de marcay de los requi-
sitos para su registro conforme a la De-
cision 344

El articulo 81 de la Decisién en referencia con-
tiene una definicién del concepto de marca.
Sobre la base de esta definicion legal, el Tribu-
nal ha interpretado que la marca constituye un
bien inmaterial representado por un signo que,
perceptible a través de medios sensoriales y
susceptible de representacion grafica, sirve para
identificar y distinguir en el mercado los pro-
ductos o servicios producidos o comercializa-
dos por una persona de otros idénticos o simi-
lares, a fin de que el consumidor o usuario
medio los valore, diferencie, identifique y se-
leccione, sin riesgo de confusién o error acerca
del origen o calidad del producto o servicio
correspondiente.

La marca protege el interés de su titular, otor-
gandole un derecho exclusivo sobre el signo
distintivo de sus productos y servicios, asi como
el interés general de los consumidores o usua-
rios a que se halla destinada, garantizando a
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éstos la certeza de origen del producto o ser-
vicio que el signo distingue, permitiéndoles, en
consecuencia, valorar, diferenciar, identificar y
seleccionar el respectivo producto o servicio
sin riesgo de error o confusion acerca de su
origen o calidad. Por ello, la marca procura, en
definitiva, garantizar la transparencia en el mer-
cado.

El articulo 81 citado somete ademas el regis-
tro de un signo como marca al cumplimiento de
los siguientes requisitos:

En primer lugar, el signo debe ser perceptible,
es decir, susceptible de ser aprehendido por el
consumidor o el usuario a través de los senti-
dos, a fin de ser captado, retenido y asimilado
por éste. La percepcion se realiza, por lo gene-
ral, a través del sentido de la vista. Por tanto,
se consideran signos perceptibles, entre otros,
los que consisten en letras, palabras, figuras,
dibujos o cifras, por separado o en conjunto.

En segundo lugar, el signo debe ser suficiente-
mente distintivo, es decir, apto para identificar
y distinguir en el mercado los productos o ser-
vicios producidos o comercializados por una
persona de otros idénticos o similares. Esta
aptitud distintiva constituye presupuesto indis-
pensable para que la marca cumpla sus funcio-
nes principales de indicar el origen empresarial
y la calidad del producto o servicio. La distintividad,
ademéds, debe ser suficiente, es decir, de tal
entidad que no haya razon para temer que el
signo induzca a error o confusién en el mer-
cado.

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible
de representacion grafica, es decir, apto para
ser expresado materialmente, a través de ima-
genes o por escrito, lo que confirma que, en
principio, ha de ser visualmente perceptible.
Por ello, las formas representativas en que con-
sisten los signos pueden estar formadas por
letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por
separado o en conjunto. Este requisito guarda
correspondencia con el previsto en el articulo
88, literal d, donde se exige que la solicitud de
registro sea acompafada por la reproduccion
de la marca cuando ésta contenga elementos
gréficos.

Por tanto, el articulo 81 prohibe el registro de
un signo como marca si éste no cumple los
requisitos acumulativos que la citada disposi-
cion prevé en forma expresa.

V. De las marcas denominativas y evocativas

Segun la estructura del signo utilizado, se sue-
len distinguir tres clases de marca: la deno-
minativa, constituida por una o varias palabras
pronunciables, con o sin significado; la figurati-
va, formada por una imagen visual a la que, en
Su caso, se asocia un concepto concreto o
abstracto; y la mixta, cuya estructura compleja
es en parte denominativa y en parte figurativa.

En el &mbito de la marca denominativa, el sig-
no evocativo sugiere en el consumidor o en el
usuario ciertas caracteristicas, cualidades o efec-
tos del producto o servicio, obligandolo a hacer
uso de la imaginacién y del entendimiento pa-
ra relacionar aquel signo con este producto o
servicio.

A diferencia del descriptivo, el signo evocativo
cumple la funcion distintiva de la marca vy, por
tanto, es registrable. Ejemplos de este tipo de
signo, a juicio del Tribunal, “son los que se
refieren al producto utilizando una expresion de
fantasia, de manera que despierten remota o
indirectamente la idea del mismo, como por
ejemplo Nescafé para café, Choco Milk para
una bebida con sabor a chocolate, Veloz para
bicicletas, Luxtral para distinguir un liquido bri-
llador de superficies de madera, Nosalt para
productos alimenticios, etc. (Sentencia dictada
en el Proceso N° 7-1P-95, del 7 de agosto de
1995, publicada en la G.O.A.C. N° 189, del 15
de septiembre del mismo afo, caso: “COMO-
DISIMOS").

VI. De la prohibicion de registrar como mar-
cael signo consistente en laforma usual
de los productos o de sus envases, 0 en
formas o caracteristicas impuestas por
la naturaleza de la funcién del producto
(Decisién 344 de la Comisién del Acuer-
do de Cartagena)

La Decision 344, en su articulo 82, literal b,
prohibe por excepcion el registro de la forma
tridimensional de un producto cuando ésta, en
primer lugar, sea la forma usual del producto o
de su envase.

A proposito de la citada prohibicion, hay lugar a
tener aqui por reproducidas las consideracio-
nes formuladas en torno al articulo 58, literal b,
de la Decision 85.
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En cuanto al término envase, cabe agregar que
se entiende por tal “ ... todo aquel recipiente
gue se destina a contener productos liquidos,
gaseosos o los que por carecer en su estado
natural de forma fija o estable adquiere la for-
ma del que los contiene, o incluso aquellos
otros productos que por su tamafo, forma o
naturaleza no pueden ser ofrecidos directamen-
te al pablico” (AREAN LALIN, Manuel: “La pro-
teccién de las marcas tridimensionales”, Semi-
nario Nacional de la OMPI sobre Propiedad
Industrial y Competitividad Empresarial, Quito,
1994, péag. 6); y que, en el &mbito del término
en referencia, puede incluirse una amplia gama
de objetos, tales como botellas, recipientes,
cajas, estuches, figuras, latas, embalajes y, en
fin, todo aquello que tenga caracteristicas de
volumen o proporcionen una configuracién que
no sea la simple y llana de las marcas bidi-
mensionales.

El citado articulo 82, literal b, prohibe también
el registro de la forma tridimensional de un
producto si la misma es impuesta por la natura-
leza de la funcién de este uUltimo. Se trata de
formas genéricas, o descriptivas, o cuya utili-
zacién, segiin MARTINEZ MIGUEZ, “resulta
imprescindible para que un determinado pro-
ducto posea la naturaleza y cualidades que le
son propias; sirva para la obtencion de los re-
sultados que con €l se pretenden; o permita la
satisfaccion de las necesidades que con el mis-
mo se persiguen” (Cita de FERNANDEZ-NO-
VOA,; ob. cit., pag. 85). A juicio de MANUEL
PACHON, se trata de las formas que se deben
a la naturaleza o a la funcién industrial del
producto, “como sucede con la configuracion
de las cuchillas de afeitar que para que cum-
plan su funcién tienen que acomodarse a la
forma de las maquinas de afeitar” (“El Régimen
Andino de la Propiedad Industrial”; Ediciones
Juridicas Gustavo lbafiez; pag. 214).

En resumen, se encuentra prohibido el registro
como marca de la forma usual del producto o
de su envase, por carecer de distintividad y por
no ser admisible su apropiacion en exclusiva.
El Tribunal ha establecido sobre el particular
que, a contrario sensu, “la norma comunitaria
admite el registro como marca de la forma arbi-
traria o caprichosa que el solicitante imprima al
producto o al envase, y que constituyendo sig-
no distintivo no desempefia una funcioén técni-
ca” (Proceso citado 23-1P-98). Por su parte,
BREUER MORENO ha precisado que “Es in-

dispensable que el envase, para ser registrable
como marca, presente realmente forma nueva,
ya sea mediante la alteracién de configuracio-
nes ordinarias o comunes, por disposiciones
geométricas que lo conviertan en tipico y ca-
racteristico, o bien, si fuera una forma comun
de envase, figuren en él elementos tales como
grabados, estampados, vifietas y relieves, que
imprima y dé el rasgo distintivo que la ley exi-
ge, colocandose, de acuerdo al procedimiento
administrativo, en la posibilidad de obtener el
registro condicionado exclusivamente a los di-
bujos, sin que la forma en si importe privilegio
alguno” (BREUER MORENO, Pedro; Tratado
de Marcas, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946,
pag. 129).

A propdsito de la prohibicion de registro sub
examine, el Tribunal ha aclarado que “a) La
causal sélo opera cuando el signo de que se
trate consista exclusivamente en la forma usual
del producto, de sus envases o en la impuesta
por su funcidn, lo que implica que si esa forma
se acompafia de otros elementos que le otor-
gan distintividad puede acceder al registro
marcario. No obstante, la exclusividad en el
uso de la marca asi compuesta no se extiende
sobre dichas formas sino Unicamente en rela-
cion con los elementos que otorgan distinti-
vidad al signo visto en conjunto y, de otro lado
si, v. gr., a un envase se adicionan elementos
consistentes en relieves o dibujos y tales ingre-
dientes se revelan como lo caracteristico, ‘no
estamos en presencia de una marca constitui-
da por un envase, sino en presencia de una
marca constituida por dibujos o relieves que se
aplicaron a envases, cualquiera que sea la for-
ma de estos ultimos’ (Breuer Moreno, obra ci-
tada, pag. 129) y b) La causal no tiene aplica-
cion abstracta sino concreta, lo que implica
gue no por el hecho de que una forma sea
usual necesariamente tenga que negarse su
registro para cualquier tipo de producto. Asi
por ejemplo, la forma usual de unas tijeras es
irregistrable como marca para este tipo de pro-
ducto, pero no para identificar vestidos” (Pro-
ceso citado 23-1P-98).

Finalmente, el Tribunal ha precisado también
que “... si las formas del producto o las im-
puestas por su funcién pudieran ser monopo-
lizadas por la via del registro marcario ad per-
petuitatem, quedaria bloqueado el libre acceso
de los competidores al sector del mercado del
que forma parte tal género o subgénero de
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productos dado que los competidores no po-
drian fabricar o distribuir productos dotados con
la forma que tienen habitualmente segun los
usos leales y constantes en el comercio. Del
mismo modo, surgira un grave obstaculo com-
parativo si a través de un derecho de marca un
empresario monopolizase ad perpetuitatem la
forma usual o habitual ‘que en el comercio re-
vistan los envases’ ”. (Carlos Fernandez-Novoa,
ob. cit., pag. 86).

VII. Delaprohibicion deregistrar como marca
el signo consistente en laforma que dé
una ventaja funcional o técnica al pro-
ducto al que se aplica

La Decisiéon 344, en su articulo 82, literal c,
prohibe por excepcion el registro de la forma
tridimensional de un producto que conceda una
ventaja funcional o técnica a éste. En el caso
de esta prohibicion, el propésito del legislador
ha sido el de impedir que, por medio del otor-
gamiento del registro, se garantice una protec-
cién temporalmente ilimitada a una forma que,
por su naturaleza y caracteristicas, debe ser
objeto Unicamente de la proteccion temporal
que otorga el Derecho de Patentes.

AREAN LALIN ha dicho que, “En tanto que el
Derecho de Patentes o, en general, de Crea-
ciones Industriales confiere una proteccién tem-
poralmente limitada (diez afios contados desde
la fecha de presentacion de la solicitud para
los modelos de utilidad y veinte para las paten-
tes) a las formas que —ademas de poseer
ciertas caracteristicas intrinsecas— sean nue-
vas e impliquen una actividad inventiva, el De-
recho de Marcas o, en general, de Signos Dis-
tintivos otorga, en cambio, una proteccion de
duracion potencialmente ilimitada a las formas
que distingan o sirvan para distinguir en el mer-
cado unos productos o servicios de otros idén-
ticos o similares” (AREAN LALIN, Manuel; ob.cit.,

pag. 8).

Por tanto, a juicio del autor en referencia, “...
toda nueva forma, configuracion o disposicion
de elementos de algun artefacto, herramienta,
instrumento, mecanismo u otro objeto o de al-
guna parte del mismo, que permita un mejor o
diferente funcionamiento, utilizacion o fabrica-
cion del objeto que lo incorpora o que le pro-
porcione alguna utilidad, ventaja o efecto técni-
co que antes no tenia”, debe ser objeto de
patente de modelo de utilidad, de conformidad

con lo previsto en el articulo 54 de la Decision
344.

En resumen, no es susceptible de registro co-
mo marca la forma de la cual resulte una ven-
taja funcional o técnica para el uso o fabrica-
cion de un producto o de su envase. Asi, para
AREAN LALIN, no pueden ser registradas co-
mo marcas las formas galénicas de presenta-
cion y envasado de productos farmacéuticos,
toda vez que producen ciertos efectos técni-
cos sobre el producto, a saber: ventajas en su
conservacion, en su administracion, e incluso,
en su accion terapéutica.

VIIl. De la accion de nulidad del registro de
un signo como marca

De autos se desprende, como ya se indico, que
las solicitudes de registro de las denomina-
ciones “PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y
PREPAC” fueron introducidas y decididas bajo
la vigencia de la Decision 85, por lo que el
juicio sobre la validez o nulidad de los regis-
tros otorgados habra de realizarse a la luz del
régimen previsto en la citada Decision. Asi se
desprende del criterio sentado por el Tribunal
al respecto: “Para verificar, en un procedimien-
to de impugnacién, si un derecho de propiedad
industrial fue validamente concedido se tiene
qgue remontar a la legislacién de conformidad
con la cual se otorg6 el derecho y dilucidar si
se cumplieron o no los requisitos legales: si se
concedié al amparo de la Decisidon 85 sera
necesario establecer cuales fueron los requisi-
tos de validez establecidos en aquella legisla-
cion”. (Sentencia dictada en el proceso 10-1P-
97, del 24 de septiembre de 1997, publicada en
la G.O.A.C. N° 308, del 28 de noviembre del
mismo afio, caso “COLSUBSIDIO").

En cambio, la accion encaminada a obtener la
nulidad de los citados registros fue ejercida
bajo la vigencia de la Decision 344, por lo que
el procedimiento de nulidad en curso estara
sometido al régimen previsto en la citada Deci-
sion.

En consecuencia, el articulo 113 de la Decision
344 sera aplicable, en el caso de autos, en el
régimen que contiene sobre el ejercicio im-
prescriptible de la accién de nulidad y sobre la
declaratoria de ésta, de oficio o0 a instancia de
parte, pero no en lo que concierne a las causa-
les de nulidad, ya que la norma aplicable a su
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respecto serd la consagrada en la Decision
85.

IX. De la Oficina Nacional Competente y de
la Autoridad Nacional Competente

El articulo 113 de la Decision 344 establece
gue la nulidad del registro de una marca podra
ser declarada por la “autoridad nacional com-
petente”, entidad que, a juicio del Tribunal, ha
de ser la autoridad administrativa o judicial es-
tablecida por la legislacion interna de cada Pais
Miembro y dotada de competencia para pro-
nunciar la nulidad en cuestion; mientras que,
de conformidad con la Disposicion Final Unica
de la Decision 344, por “oficina nacional com-
petente” procede entender la entidad adminis-
trativa a que ha de acudirse para solicitar la
atribucion de un derecho de Propiedad Indus-
trial.

Sobre la base de las consideraciones que ante-
ceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE

1° EIl sefialamiento, por parte del juez nacio-
nal, de las normas andinas cuya interpretacion
consulta, no obsta para que este Tribunal reali-
ce de oficio la interpretacion de las que consi-
dere relevantes en la solucion de la controver-
sia sometida al conocimiento de aquél, a tenor
de la potestad contemplada en el articulo 34
del Tratado de Creacidn del Tribunal.

2° En principio, y con el fin de asegurar el
respeto a las exigencias de seguridad juridica'y
de confianza legitima, la norma comunitaria de
caracter sustancial no surte efectos retroacti-
vos; por tanto, las situaciones juridicas discipli-
nadas en ella se encuentran sometidas, en siy
en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de
su constitucion. Y si bien la norma comunitaria
no es aplicable, salvo previsién expresa, a las
situaciones juridicas nacidas con anterioridad
a su entrada en vigencia, procede su aplicacion
inmediata a los efectos futuros de la situacién
nacida bajo el imperio de la norma anterior.

En el caso de la norma comunitaria de caracter
procesal, ésta se aplicard, a partir de su entra-
da en vigencia, a los procedimientos por ini-
ciarse o en curso. De hallarse en curso el pro-
cedimiento, la nueva norma se aplicara inme-

diatamente a las actividades procesales pen-
dientes, y no, salvo prevision expresa, a las ya
cumplidas.

Si la norma sustancial vigente para la fecha de
la solicitud de registro de una marca ha sido
derogada y reemplazada por otra antes de ha-
berse cumplido el procedimiento correspondien-
te a dicha solicitud, aquella norma seré la apli-
cable para determinar si han sido satisfechos o
no los requisitos de concesion del registro, mien-
tras que la norma procesal posterior sera la
aplicable al procedimiento en curso.

Si, concedido el registro de la marca, se pro-
duce su impugnacion, la norma sustancial des-
tinada a juzgar sobre la validez o nulidad de
dicho registro sera la que fuere aplicable para
la fecha de su concesion.

Concedido en definitiva el registro de la marca
y otorgado el derecho de exclusividad a su
titular, el uso, goce, renovacion, préorroga y li-
cencia del citado derecho, asi como las obliga-
ciones que correspondan a su titular, estaran
sometidos a la norma vigente al momento del
ejercicio de tal derecho.

La accién encaminada a obtener la nulidad de
los registros otorgados fue ejercida bajo la vi-
gencia de la Decisién 344, por lo que el proce-
dimiento de nulidad en curso estara sometido
al régimen previsto en dicha Decision.

3° Si bien la forma tridimensional de un pro-
ducto puede constituir un signo distintivo de su
origen, la misma debe presentar caracteristi-
cas que la diferencien suficientemente de la
usual o necesaria, de modo que el consumidor
la perciba como indicadora del origen del pro-
ducto, y no como la simple representacion de
éste.

4° No es susceptible de registro como marca
la forma de la cual resulte una ventaja funcio-
nal o técnica para el uso o fabricacion de un
producto o de su envase.

De conformidad con la disposicion prevista en
el articulo 35 del Tratado de Creacion del Tri-
bunal, la Segunda Sala del Tribunal de lo Con-
tencioso Administrativo de la Republica del Ecua-
dor, Distrito de Quito, debera adoptar la pre-
sente interpretacién en la sentencia que pro-
nuncie y, de conformidad con la disposicion
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prevista en el articulo 128, dltimo aparte, del
Estatuto del Tribunal, debera remitir dicha sen-
tencia a este 6rgano jurisdiccional.

Notifiquese la presente interpretacion median-
te copia certificada y sellada, y remitase tam-
bién copia a la Secretaria General de la Comu-
nidad Andina, para su publicacion en la Gace-
ta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
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