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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quuito, 03 de octubre de 2018

Proceso: 361-1P-2017
Asunto: Interpretacion Prejudicial
Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso

Administrativo con Subespecialidad en Temas
de Mercado de la Corte Superior de Justicia de
Lima de la Republica del Peru

Expediente interno

del Consultante: 1115-2016-0-1801-JR-CA-26

Referencia: Signos involucrados DEL SOLAR
(denominativo) / DEL SOLAR (denominativo)

Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero

VISTOS

E! Oficio 1115-2016-S-5*SECA-CSJLI-PJ del 18 de septiembre de 2017,
recibido via correo electrénico el 19 de septiembre de 2017, mediante el cual la
Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con
Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima
de la Republica del Peru, solicita la Interpretacion Prejudicial del articulo 136
literal a) de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, a fin de
resolver el proceso interno N° 1115-2016-0-1801-JR-CA-28, vy,

El Auto de 25 de julic de 2018, mediante el cual este Tribunal admitid a tramite
la presente Interpretacion Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el Proceso Interno

Demandante: ALEX JOSE SAMANIEGO PLETIKOSYC
Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA Y LA PROTECCION DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL —INDECOPI —
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DE LA REPUBLICA DEL PERU

Tercero Interesado: MARIA ELENA DEL SOLAR DIBOS

ASUNTO CONTROVERTIDO

De l1a revision de los documentos remitidos por la Sala consuitante, el tema
controvertido en el proceso interno consiste en determinar si el signo DEL
SOLAR (denominativo) solicitado por ALEX JOSE SAMANIEGO
PLETIKOSYC es confundible con la marca DEL SOLAR (denominativa)
registrada a favor de MARIA ELENA DEL SOLAR DIBOS vy si existe
conexion entre los productos amparados por las mismas.

NORMA A SER INTERPRETADA

La Sala consultante solicita la Interpretacion Prejudicial del articulo 136
literal a) de la Decision 486' de la Comisién de la Comunidad Andina, el
cual se interpretara por ser procedente.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusion
directo, indirecto y de asociacion. Similitud ortografica, fonética, conceptual
o ideoldgica y grafica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos
distintivos.

Comparacién entre signos denominativos.

Conexidén entre productos y/o servicios de la Clasificacion Intermacional de
Niza.

Respuestas a las preguntas de la Sala consultante.

ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de
confusioén directo, indirecto y de asociacion. Similitud ortografica,
fonética, conceptual o ideoldgica y grafica o figurativa. Reglas para
realizar el cotejo de signos distintivos

1

Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina. -

“Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afeclara
indebidamente un derecho de tercero, en pariicular cuando;

por un tercero, para los mismos produclos o servicios, o para productos o sewvicios respeclo
de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusion o de asociacion;”

')a) sean idénlicos o se asermejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada
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1.1.

1.2.

1.3.

En vista de que en el proceso interno se discute si el signo DEL SOLAR
(denominativo) solicitado por ALEX JOSE SAMANIEGO PLETIKOSYC y la
marca DEL SOLAR (denominativa) registrada a favor de MARIA ELENA
DEL SOLAR DiBOS son confundibles o no, por lo que es pertinente analizar
el literal a) del articulo 136 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de
irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente:

"Articulo_136.- No podrdn registrarse como marcas aquellos signos cuyo
uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en
particular cuando:

a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada
para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos
0 servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el
uso de la marca pueda causar un riesgo de confusidn o de
asociacion; (...)"

Como se desprende de esta disposicion, no es registrable un signo que sea
idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un
tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los
signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo
de confusién (directo o indirecto) y/o riesgo de asociacion en el publico
consumidor.?

a) El riesgo de confusion puede ser directo e indirecto. El primero,
riesgo de confusion directo, esté caracterizado por la posibilidad de
que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea
que esta adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusion indirecto,
se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en
contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al
que realmente posee.

b) El riesgo de asociacion consiste en la posibilidad de que el
consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen
empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de
dicho producto y otra empresa tienen una relacién o vinculacion
econémica.

Se debera examinar si entre los signos confrontados existe identidad o
semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de
confusion (directo o indirecto) o de asociacion en el publico consumidor,
teniendo en cuenta en esta valoracion que la similitud entre dos signos
puede ser:3

Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de
\2016, 466-1P-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016,
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1.4.

a) Ortografica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en
conflicto desde el punto de vista de su configuracion, esto es, tomando
en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el
nimero de silabas, las raices, o las terminaciones comunes de los
signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que
el riesgo de confusidn sea mas palpable u obvio.

b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en
conflicto. La determinacion de tal similitud depende, entre otros
elementos, de la identidad en la silaba ténica o de la coincidencia en
las raices o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en
cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si
existe la posibilidad real de confusion entre los signos confrontados.

c) Conceptual o ideoldgica: Se configura entre signos que evocan una
idea y/o valor idéntico y/o semejante.

d} Grafica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos
graficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del
dibujo ¢ el concepto que evocan.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se debera
observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:*

a) Lacomparacion debe efectuarse sin descomponer los elementos que
conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno
debe analizarse con una vision de conjunto, teniendo en cuenta su
unidad fonética, ortografica, grafica o figurativa y conceptual o
ideoldgica.

b) En la comparacion se debe emplear el método del cotejo sucesivo;
esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente
realizar un andlisis simuitaneo, pues el consumidor dificilmente
observara los signos al mismo tiempo, sino que lo hara en momentos
diferentes.

c) El analisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las
diferencias, pues es en las semejanzas en las gue se puede percibir
el riesgo de confusion o asociacion.

d) Al realizar la comparacion es importante colocarse en el lugar del
consumidor y su grado de percepcion, de conformidad con el tipo de
productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios®;

(i) Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o

Ibidem.

Ver Interpretacion Prejudicial emitida en el Proceso 42-IP-2017, de 7 de julio de 2017.
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servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio
podria ser el soporte del analisis de confundibilidad. De acuerdo
con las maximas de la experiencia, al consumidor medio se le
presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo
nivel de percepcion es variable en relacién con la categoria de
bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por
la autoridad nacional competente.

El grado de atencién del consumidor medio es un parametro
importante para el analisis de confundibilidad de signos que
diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el
entendido de que puede variar o graduarse segun el tipo de
producto del cual se trate, pues por via de ejemplo no se presta
el mismo nivel de atencidn al adquirir productos cosméticos que
al comprar pasabocas para fiestas.

(i) Criterio_del consumidor _selectivg: Se basa en un consumidor
mas informado y atento que el consumidor medio, ya que elige
los bienes y servicios bajo ciertos parametros especificos de
calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha
instruido claramente de las caracteristicas y cualidades de los
productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles
estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la
poblacion no sabria. Por ejemplo, el consumidor de servicios de
restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan,
pues sabe datos de su atencidén al cliente, costo de los platos,
manejo publicitario, promociones, etc.

(iii)y Criterio del consumidor especializado: Se basa en un
consumidor absolutamente informado y atento sobre las
caracteristicas técnicas, funcionales o practicas de los productos
o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado
de instruccion técnica o profesional. Dicho consumidor hace una
evaluacion mas prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo
que debe ser tomado en cuenta por fa autoridad nacional
competente al realizar el respectivo analisis de confundibilidad.

1.5. Una vez sefaladas las regias y pautas expuestas, es importante que al
analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en
conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse,
para de esta manera establecer si el consumidor podria incurrir en riesgo
de confusion y/o de asociacion.

1.6. Sin embargo, no seria suficiente basar la posible confundibilidad
unicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas,

DE o, Pues el analisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios,
- G‘A\'ncluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En ese
eentido, se debera verificar si existe 0 no confusion respecto del signo

o
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2.1,

2.2.

2.3.

solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

Comparacion entre signos denominativos

Como la controversia radica en la presunta confusién entre el signo
solicitado DEL SOLAR (denominativo) y la marca DEL SOLAR
(denominativa), es necesario que se verifique la comparacién teniendo en
cuenta que estan conformados Unicamente por elementos denominativos,
los cuales estén representados por una o mas palabras pronunciables
dotadas o no de un significado o concepto.®

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan
expresiones acusticas o fonéticas, formadas por una o varias letras,
palabras o numeros, individual o conjuntamente estructurados, que
integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener
significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos,
que son los que tienen una connotacién conceptual que evoca ciertas
cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios,
que no manifiestan conexién alguna entre su significado y la naturaleza,
cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos,
al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre
el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.”

En consecuencia, al realizar la comparacién entre marcas denominativas
se debera realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas:®

a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin
descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener
en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una funcién
diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaria a entender
cémo el signo es percibido en el mercado.

b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo
lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas vy
morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia
dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las
derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra
en el diccionario®. Como ejemplo tenemos el
lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-6logo.

Ver Inlerpretaciones Prejudiciales 529-1P-2015 de 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de 10 de junio
de 2016.

Ibidem.
Ibidem.
REAL ACADEMIA ESPANOLA (RAE). Diccionario de la AAE, Definicion de “lexema”™ Unidad minima

con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, por ejemplo, sol; o que poseyéndolos
prescinde de ellos por proceso de segmentacién, por ejemplo, lerr, en enterrais.
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2.4,

Los segundos, son fragmentos minimos capaces de expresar un
significado y que unido a un lexema modifica su definicién.®

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raiz léxica, se debe
tener en cuenta lo siguiente:

. Por lo general el lexema es el elemento que mas impacta en la
mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un
analisis gramatical de los signos en conflicto.

. Por lo general en el lexema esta ubicada la silaba ténica.

. Si los signos en conflicto comparien un lexema, podria
generarse riesgo de confusion ideoldgica. Los lexemas imprimen
de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta
que el criterio ideolégico debe estar complementado con otros
criterios para determinar el riesgo de confusion en los signos en
conflicto.

c) Se debe tener en cuenta la silaba ténica de los signos a comparar,
pues si ocupa la misma posicion, es idéntica o muy dificil de distinguir,
la semejanza entre los signos podria ser evidente.

d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se
encuentran en el mismo orden asumiran una importancia decisiva
para fijar la sonoridad de la denominacion.

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

En congruencia con el desarrollo de esta interpretacién, se debera verificar
la realizacion del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el
fin de establecer el riesgo de confusion y/o asociacion que pudiera existir
entre el signo solicitado DEL SOLAR {denominativo) y la marca DEL SOLAR
(denominativa).

Conexion entre productos y/o servicios de la Clasificacion
Internacional de Niza

Se alego que existe conexién competitiva entre los productos que
distinguen los signos en conflicto, lo cual —sumado al presunto riesgo de
confusion entre ellos— dificultaria o impediria que el consumidor distinga

REAL ACADEMIA ESPANOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definicion de “morfema™ Unidad
minima aislable en analisis morfoldgico. La palabra mujeres contiene dos mordemas: mujer y — es.
Por oposicion a lexema, morfema gramalical; p. €j., de, no, yo, el, ar, -s, -efo. Unidad minima de
significado. La terminacién verbal mos contiene dos morlemas: persona, primera y nimero, plural.

7
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3.2.

3.3.

3.4.

los mismos; en ese sentido, corresponde analizar este tema.

Se debe tomar en cuenta que la inclusién de productos o servicios en una
misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe
similitud entre los productos o servicios objeto de analisis, tal como se
indica expresamente en el segundo parrafo del articulo 151 de la Decisién
486.%1

Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en
consecuencia, analizar el grado de vinculacién, conexion o relacion de los
productos o servicios gue amparan los signos en conflicto, para que de esta
forma se pueda establecer la posibilidad de error en el pibiico consumidor;
es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados
por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma
clase no demuestra su semejanza, asi como la ubicacion de los productos
en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.2

Para determinar si existe vinculacién, conexion o relacién entre productos
y/o servicios corresponde tomar en consideracion el grado de similitud de
los signos objeto de andlisis y cualquiera de los siguientes tres criterios
sustanciales:

a) El grado de sustitucion (intercambiabilidad) entre los productos
O servicios
Existe conexién cuando los productos (o servicios) en cuestion
resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este
podria decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser
intercambiables entre si. En términos conceptuales, la sustitucién se
presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o
servicio) origina una mayor demanda en el otro. En términos
concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios)
la autoridad nacional competente tendra en consideracion la finalidad
y caracteristicas de dichos productos (o servicios), el rango de precios
entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribucién o de
comercializacion, etc.

La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde

Decisidn 486 de la Comision de la Comunidad Andina

“Articulo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los
Paises Miembros utilizardn la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el Ragistro
de las Marcas, eslablecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones
vigentes,

Las clases de la Clasificacién Internacional referida en al parrato anterior no determinaran la similitud
ni 1a disimilitud de los producios o servicios indicados expresaments,”

(Subrayado agregado)

Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Proceso 472-1P-2015 y 473-IP-2015 del 10 de
junio de 20186,
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b)

la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor
de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede
optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratdndose de las infusiones en la forma de bolsas
fiitrantes, el anis, el cedrén, la manzanilla, etc., suelen ser productos
sustitutos entre si.

La complementariedad entre si de los productos o servicios
Existe conexién cuando el consumo de un producto genera la
necesidad de consumir otro, pues este es complementario del
primero. Asi, el uso de un producto supone el uso dei otro. Esta
complementariedad se puede presentar también entre productos y
servicios.

Asi, por ejemplo, la crema o pasta dentai o de dientes (dentifrico) se
compiementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de
complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el
servicio educativo con el material de ensenanza.

La posibilidad de considerar que los productos o servicios
provienen del mismo empresario (razonabilidad)

Existe conexion cuando el consumidor, considerando la realidad del
mercado, podria asumir como razonable que los productos o servicios
en cuestion provienen del mismo empresario.

Asi, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza
también expende agua embotellada.

3.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y
razonabilidad acreditan por si mismos la existencia de relacidn, vinculacién
0 conexidn entre productos y/o servicios.

3.6.

Los siguientes criterios, en cambio, por si mismos son insuficientes para
acreditar relacion, vinculacién o conexidn entre productos y/o servicios,
pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera
de los tres criterios sustanciales antes referidos:

La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios
de la Clasificacién Internacional de Niza

La inclusion de productos o servicios en una misma clase no resulta
determinante para efectos de establecer la conexién competitiva entre
los productos o servicios objeto de andlisis. En efecto, podria darse el
caso de que los signos comparados distingan productos o servicios
pertenecientes a categorias o subcategorias disimiles, aunque
pertenecientes a una misma clase de la Clasificacion Internacional de
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Niza. Por tanto, este criterio solo podra ser utilizado de manera
complementaria para determinar la existencia de conexién
competitiva.

— Los canales de aprovisionamiento, distribucion o de

comercializacion; los medios de publicidad empleados; la
tecnologia empleada; la finalidad o funcién; el mismo género; o
la misma naturaleza de los productos o servicios

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia
de conexion competitiva. Asi, por ejemplo, dos productos pueden
tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores
comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son
los productores del otro, no habra conexién competitiva entre ellos.

Dos productos completamente disimiles (v.g., candados e
insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercializacion (v.g.,
ferreterias) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel
publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexién
competitiva entre ambos. De alli que estos criterios deben analizarse
conjuntamente con los criterios intrinsecos para observar la existencia
de conexion competitiva.

Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios
diferentes, como regla general, no existira conexion competitiva.

3.7. Por tal razdn, para establecer la existencia de relacion, vinculacién o

conexion entre productos y/o servicios se debera analizar si entre ellos
existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la
posibilidad razonable de provenir del mismo empresario.

Respuestas a las preguntas de la Sala consultante

Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas por la Sala consultante,
es necesario precisar que este Tribunal no brindard una respuesta que
resuelva el caso en concreto, siendo que se limitara a precisar el contenido
y alcance de las normas que conforman el ordenamiento juridico de la
Comunidad Andina, asi como tampoco calificard los hechos materia del
proceso.

4.1. ;Como debe efectuarse el andlisis de registrabilidad de un signo

idéntico a otro previamente inscrito, que distingue productos de Ia
misma clase?

Para dar respuesta a esta pregunta la Sala consultante debera remitirse a
lo sefalado en Tema 1 y 3 del Apartado E de la presente Interpretacion
rejudicial.

10
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4.2. ; Como se efectua el andlisis de conexién competitiva entre dos signos
en conflicto que distingue productos de la misma clase?

Para dar respuesta a esta pregunta la Sala consultante debera remitirse a
lo senalado en Tema 3 del Apartado E de la presente Interpretacion
Prejudicial.

En los terminos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja
consignada la presente Interpretacion Prejudicial para ser aplicada por la Sala
consultante al resolver el proceso interno 1115-2016-0-1801-JR-CA-26, la que
debera adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 35 del Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, en concordancia con el articulo 128 parrafo tercero de su
Estatuto.

La presente Interpretacion Prejudicial se firma por los Magistrados que
participaron de su adopcidn de acuerdo con lo dispuesto en el dltimo parrafo del
articulo 90 del Estatuto del Tribunal.

Faad
Cecilia Cuisa Aylmros Luis Rafael Vergara Quintero

MAGISTRADA MAGISTRADO

go Ro rano Hugo Ramiro Gémez Apac
TRADO MAGISTRADO

11




GACETA OFICIAL @ 12/11/2018 13 de 75

Proceso 361-IP-2017

De acuerdo con el articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la
presente Interpretacion Prejudicial el Presidente y la Secretaria a.i.

Luis Rafael Vergara Quintero
PRESIDENTE

Noblejas

Notifiquese a la Sala consultante y remitase copia de la presente Interpretacién
Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicacion
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

|  PROCESO 361-1P-2017 |
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 03 de octubre de 2018

Proceso: 395-1P-2017
Asunto: Interpretacion Prejudicial
Consultante: Tribunal Distrital N° 2 de lo Contencioso

Administrativo con sede en la ciudad de Guayaquil de
la Republica del Ecuador

Expediente interno
del Consultante: 09802-2015-00435

Referencia: Signos  involucrados DETERGENTE  SUNNY
FLORAL 3 EN 1 y gréfica a colores {mixto)/ SUNNY
logo (mixto), SUNNY LIGHT logo (mixto)

Magistrado Ponente: Heman Rodrigo Romero Zambrano

VISTOS

El Oficio 1709-2017 TCAG del 29 de septiembre del 2017, recibido via Courier
el 02 de octubre del mismo afio, mediante el cual, el Tribunal Distrital No. 2 de lo
Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Guayaquil de la Republica
del Ecuador, solicité el pronunciamiento prejudicial de las normas comunitarias
pertinentes, invocadas en el proceso, a fin de resolver el Proceso Interno 09802-
2015-00435; vy,

El Auto del 05 de junio de 2018, mediante el cual este Tribunal admitio a tramite
la presente Interpretacién Prejudicial.

A. ANTECEDENTES
Partes en el Proceso Interno

Demandantes: QUICORNAC S.A.
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Demandados: INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL (\EPl) DE LA REPUBLICA DEL
ECUADOR

PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

Tercero Interesado: Christian David Zumarraga Acurio

ASUNTOS CONTROVERTIDOS

De la revision de los documentos remitidos por el Tribunal consultante
respecto del proceso intemo, este Tribunal considera que los temas
controvertidos son los siguientes:

1. Riesgo de confusion entre el signo solicitado DETERGENTE SUNNY
FLORAL 3 EN 1 + GRAFICA A COLORES (mixto) y las marcas
anteriormente registradas SUNNY y logo (mixta), SUNNY LIGHT y logo
(mixta).

2. Notoriedad de la marca SUNNY.

NORMAS A SER INTERPRETADAS
Conforme al oficio remitido por el Tribunal consultante, este Tribunal

considera que las normas que deben ser interpretadas son los Articulos
136 Literales a) y h), 137, 224, 228 y 230 de la Decision 486" de la Comision

Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina.-

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

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o regisirada
por un tercero, para los mismos produclos o servicios, o para productos o servicios respecto de
los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusion o de asociacion; ()

h} constituyan una reproduccion, imitacion, traduccion, transliteracion o transcripcion, total o
parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo tittlar sea un lercero, cualesquiera
que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese
susceptible de causar un riesgo de confusion o de asociacion con ese tercero o con sus
productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilucion de su
fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

Articulo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan
inferir que un registro se hublese solicitado para perpetlrar, facilitar o consolidar un aclo de
compelencia desleal, podrd denegar dicho registro.

Ariiculo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como
tal en cualquier Pais Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio
por el cual se hubiese hecho conocido {...)."

Articulo 228.- Para determinar la notoriedad de un signe distintivo, se tomard en consideracion entre
otros, los siguienles faclores:

2
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de la Comunidad Andina, los cuales estan relacionados con los temas que
seran analizados en la presente Interpretacion Prejudicial.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusion
directo, indirecto y de asociacién. Similitud ortografica, fonética, conceptual
o ideoldgica y grafica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos
distintivos.

2. Comparacién entre signos mixtos, uno de ellos con elemento denominativo
compuesto.

3. La marca notoriamente conocida. Su proteccion y su prueba.

4. Solicitud de registro de un signo para perpetrar un acto de competencia
desleal.

E. ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de
confusiéon directo, indirecto y de asociacion. Similitud ortografica,
fonética, conceptual o ideolégica y grafica o figurativa. Reglas para

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier
Pais Miembro;

b) ia duracién, amplitud y extension geogréfica de su ulilizacidn, dentro o fuera de cualquier Pais
Miembro;

c) Ia duracion, amplitud y extension geogréfica de su promocidn, dentro o fuera de cualquier
Pais Miembro, incluyendo la publicidad y la preseniacidn en ferias, exposiciones u olros
eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se
aplique;

d) el valor de toda inversion efectuada para promoverio, o para promover &l establecimiento,
actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya
notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pais Miembro en el que
se pretende la proteccion;

/] el grado de distintividad inherente o adquinda del signo;

a) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en oblener una franquicia o licencia del signo
en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significalivas de fabricacidn, compras o almacenamiento por el
titular del signo en el Pais Miembro en que se busca proteccion;

Ji! los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigGedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en

el Pais Miembro o en el extranjero”.

Articulo 230.- Se considerardn como sectores pertinentes de referencia para delerminar la
notoriedad de un signo distintivo, enire otros, los siguientes:

a) los consumidores reales o potenciales del tipo de producios o servicios a los que se aplique;
b} las personas que participan en los canales de distribucion o comercializacion del tipo de productos
\o servicios a los que se aplique; o,

) los circulos empresariales que acluan en giros refatives al tipo de establecimiento, aclividad,
- roduc!os o servicios a los que se aplique.
TARIA P Wara efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastard que sea conocido dentro de cualquiera
dle los seclores referidos en los literales anteriores.

4 3
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1.1.

1.2.

1.3.

realizar el cotejo de signos distintivos

En vista de que en el proceso interno se discute si los signos
DETERGENTE SUNNY FLORAL 3 EN 1 + GRAFICA A COLORES (mixto}
y las marcas registradas SUNNY y logo (mixta), SUNNY LIGHT vy logo
(mixta), son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del
Articulo 136 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina,
cuyo tenor es el siguiente:

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

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada
para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos
o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el
uso de la marca pueda causar un riesgo de confusién o de
asociacion; {...)"

Como se desprende de esta disposicion, no es registrable un signo que sea
idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un
tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los
signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo
de confusidn (directa o indirecta) y/o riesgo de asociacion en el publico
consumidor.’

a) El riesgo de confusidn, puede ser directo e indirecto. El primero,
riesgo de confusién directo, esté caracterizado por la posibilidad de
que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea
que esta adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusién indirecto,
se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en
contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al
que realmente posee.

b) El riesgo de asociacion, consiste en la posibilidad de que el
consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen
empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de
dicho producto y otra empresa tienen una relacion o vinculacion
econdmica.

Se debera examinar si entre los signos confrontados existe identidad o
semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de
confusion (directo o indirecto) o de asociacién en el publico consumidor,
teniendo en cuenta en esta valoracién que la similitud entre dos signos
puede ser:’

Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procasos 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de
20186, 466-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

lbidem:.
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1.4.

b)

d)

Ortogréfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en
conflicto desde el punto de vista de su configuracién; esto es, tomando
en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el
numero de silabas, las raices, o las terminaciones comunes de los
signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que
el riesgo de confusion sea mas palpable u obvio.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en
conflicto. La determinacion de tal similitud depende, entre otros
elementos, de la identidad en la silaba tonica o de la coincidencia en
las raices o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en
cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si
existe la posibilidad real de confusion entre los signos confrontados.

Conceptual o ideolégica: Se configura entre signos que evocan una
idea y/o valor idéntico y/o semejante.

Gréfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos
graficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del
dibujo o el concepto que evocan.

igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se debera
observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:*

a)

b)

d)

La comparacion debe efectuarse sin descomponer los elementos que
conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno
debe analizarse con una vision de conjunto, teniendo en cuenta su
unidad fonética, ortogréfica, grafica o figurativa y conceptual o
ideoldgica.

En la comparacion se debe emplear el método del cotejo sucesivo;
esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente
realizar un andlisis simultaneo, pues el consumidor dificilmente
observard los signos al mismo tiempo, sino que lo hara en momentos
diferentes.

El analisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las
diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir
el riesgo de confusion o asociacion.

Al realizar la comparacion es importante colocarse en el lugar del
consumidor y su grado de percepcidn, de conformidad con el tipo de
productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios®:

() Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o

Ibidem.

Ver Interpretacion Prejudicial emitida en el Proceso 42-1P-2017, de 7 de julio de 2017.
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servicios de consumo masivo, el criteric del consumidor medio
podria ser el soporte del andlisis de confundibilidad. De acuerdo
con las maximas de la experiencia, al consumidor medio se le
presume nomalmente informado y razonablemente atento, cuyo
nivel de percepcion es variable en relacion con la categoria de
bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por
la autoridad nacional competente.

E! grado de atencion del consumidor medio es un parametro
importante para el andlisis de confundibilidad de signos que
diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el
entendido de que puede variar o graduarse segun el tipo de
producto del cual se trate, pues por via de ejemplo no se presta
el mismo nivel de atencion al adquirir productos cosméticos que
al comprar pasabocas para fiestas.

(i) Criterio_del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor
mas informado y atento que el consumidor medio, ya que elige
los bienes y servicios bajo ciertos pardmetros especificos de
calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha
instruido claramente de las caracteristicas y cualidades de los
productos © servicios que desea adquirir. Sabe detalles
estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la
poblacién no sabria. Por ejemplo, el consumidor de servicios de
restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan,
pues sabe datos de su atencién al cliente, costo de los platos,
manejo publicitario, promociones, etc.

(i) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un
consumidor absolutamente informado y atentc sobre las
caracteristicas técnicas, funcionales o practicas de los productos
o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado
de instruccion técnica o profesional. Dicho consumidor hace una
evaluacién mas prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo
que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional
competente al realizar el respectivo andlisis de confundibilidad.

1.5. Una vez sefaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al
analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en
confiicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse,
para de esta manera establecer si el consumidor podria incurrir en riesgo
de confusién y/o de asociacidn.

1.6. Sin embargo, no seria suficiente basar la posible confundibilidad

m unicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas,
a Yo pues el analisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios,
incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En ese
sentido, se debera verificar si existe o no confusion respecto de!l signo

6
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

Comparacion entre signos mixtos, uno de ellos con elemento
denominativo compuesto

Como la controversia radica en la presunta confusion entre el signo
solicitado DETERGENTE SUNNY FLORAL 3 EN 1 + GRAFICA vy las
marcas registradas SUNNY y logo (mixta), SUNNY LIGHT y logo (mixta),
es necesario que se verifique la comparacion teniendo en cuenta que estan
conformados por un elemento denominativo y uno grafico.

Los signos mixtos se componen de un elemento denominative (una o varias
palabras) y un elemento grafico (una o varias imagenes). La combinacién
de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el
consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los
demas existentes en el mercado.

De acuerdo con la jurisprudencia de este Tribunal, “en el andlisis de una
marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimension mds
caracteristica de la misma: la dimension que con mayor fuerza y
profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo,
determina la impresion general que la marca mixta va a suscitar en los
consumidores™®

Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos
mixtos, dado que las palabras impactan mas en la mente del consumidor,
puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gréfico,
ya sea que, por su tamafio, color, disefio u otras caracteristicas, puedan
causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las
particularidades de cada caso.”

En el andlisis de signos mixtos se debera determinar qué elemento, sea
denominativo o grafico, penetra con mayor profundidad en la mente del
consumidor. Asi, la autoridad competente debera determinar en el caso
concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el mas
caracteristico, o si lo es el elemento grafico, o ambos, teniendo en cuenta,
la capacidad expresiva de las palabras y el tamaiio, color y colocacion de
los elementos graficos, y también si estos ulltimos son susceptibles de
evocar conceptos o si se frata de elementos abstractos.?

Al realizar el cotejo entre signos mixios, se debe tomar en cuenta lo

Ver Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 46-1P-2008 del 14 de mayo de 2008.

Ver Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 56-1P-2013 del 25 de abril de 2013.
ibidemn.
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siguiente®:

a) Sien los signos mixtos predomina el elemento denominativo, debera
realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el
cotejo de signos denominativos:'?

(i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin
descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante
tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen
una funcion diferenciadora en el conjunto, debido a que esto
ayudaria a entender como e! signo es percibido en el mercado.

(i) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un
mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas
y morfemas Los primeros son la base y el elemento que no
cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de
las derivaciones que puedan salir de ella, y cuyo significado se
encuentra en el diccionario!'. Como gjemplo tenemos el lexema
deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-6logo.

Los segundos, son fragmentos minimos capaces de expresar un
significado y que unido a un lexema modifica su definicion. 12

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raiz léxica, se
debe tener en cuenta lo siguiente:

° Por lo general el lexema es el elemento que mas impacta
en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al
hacer un andlisis gramatical de los signos en conflicto.

. Por lo general en el lexema estd ubicada la silaba ténica.

. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podria
generarse riesgo de confusidn ideoldgica. Los lexemas
imprimen de significado a la palabra. Es muy importante
tener en cuenta que el criterio ideolégico debe estar
complementado con otros criterios para determinar el
riesgo de confusion en los signos en conflicto.

) Ver interpretacion Prejudicial recalda en el Proceso 30-1P-2012 del 10 de mayo de 2012,
" Ver Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 56-1P-2013 del 25 de abril de 2013.

REAL ACADEMIA ESPANOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definicion de “lexema”: Unidad minima
con significado léxico que no presenta morfemas gramalicales, por ejemplo sol; 0 que poseyéndolos
prescinde de ellos por proceso de segmentacion, por ejemplo terr, en enlerrdis.

REAL ACADEMIA ESPANOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definicion de “morfema™ Unidad
minima aislable en andlisis morfoldgico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y — es.
Por oposicion a lexerma, moifema gramnatical; p. ej., de, no, yo, €l, ar, -, -ero. Unidad minima de
significado. La terminacion verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y numero, plural.
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(i) Se debe tener en cuenta la silaba ténica de los signos a
comparar, pues si ocupa la misma posicion, es identica o muy
dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podria ser
evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se
encuentran en el mismo orden asumirdn una importancia
decisiva para fijar la sonoridad de la denominacién.

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

b)  Siresultare que el elemento caracteristico de los signos mixtos es el
grafico, se deben utilizar las reglas de comparacion para los signos
puramente graficos o figurativos, segtin sea el caso:

(i) Se debe realizar una comparacion grafica, conceptual vy
cromatica, ya que la posibilidad de confusion puede generarse
no solamente en la identidad de los trazos del dibujo ¢ similitud
de ellos, la distribucién y combinacion de colores, sino también
en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente
de quien la observe.

(i) Entre los elementos de la marca grafica figurativa, el trazado, los
colores y el concepto, la parte conceptual o ideoldgica suele
prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias
en los rasgos y combinacion de colores, en su conjunto pueden
suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de
confusion.

c) Siel elemento grafico es el preponderante en un signo y en el otro no,
en principio no habria riesgo de confusion, salvo que pueda suscitar
una misma idea o concepto.

2.7. Como en el caso del signo solicitado se trata de un signo compuesto se
debe tener en cuenta en los signos compuestos que generalmente estén
integrados por dos o mas palabras'3, para realizar un adecuado cotejo se
debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y,
sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en
cuya direccion son aplicables los siguientes parametros;

(i) Ubicacion de las palabras en el signo denominativo compuesto. La
primera palabra genera mas poder de recordacion en el publico

Dentro de los signos denominativos estdn los signos denominativos compuestos, que son aquellos
que se componen de dos o mds palabras.

Ver Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016.
9
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2.8.

consumidor,

(i) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extension
de la palabra. Las palabras mas cortas por lo general tienen mayor
impacto en la mente de! consumidor.

(i) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad
de la palabra. Entre mas fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta
podria tener mayor impacto en la mente del consumidor.

(iv) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los
productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la
proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que
ampara, tendrd un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra
débil no tendria relevancia en el conjunto.

(v) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso comun. Las
palabras genéricas, descriptivas o de uso comun se deben excluir del
cotejo de marcas.

(vi) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta
otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una
marca notoriamente conocida, tendra mayor relevancia. Si la palabra
gue compone un signo es el elemento estable de una marca derivada,
o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendra mayor
relevancia. Se debe analizar cualquier otra situacién que le otorgue
mayor distintividad, para de esta manera, determinar la relevancia en
el conjunto.

Sobre la base de los criterios expuestos, se debera determinar el elemento
caracteristico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de
los signos en conflicto de conformidad con las reglas ya expuestas, con el
fin de establecer el riesgo de confusién y/o asociacion que pudiera existir
entre el signo solicitado DETERGENTE SUNNY FLORAL 3 EN 1 +
GRAFICA A COLORES (mixto) y las marcas registradas SUNNY y logo y
SUNNY LIGHT y logo (mixtas).

La marca notoriamente conocida. Su proteccién y su prueba

. Como en el proceso intemo se argumentdé que las marcas registradas

SUNNY (mixtas) son notorias, se abordard el tema propuesto de
conformidad con la linea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la
materia.

Definicidn

. La Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina le dedica al tema

10
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3.3.

3.4.

3.5.

de los signos notoriamente conocidos un acépite especial distinguido en el
Titulo XIl, bajo el cual los Articutos 224 a 236 establecen la regulacion de
los signos notoriamente conocidos.

En efecto, el Articulo 224 de la Decisién 486 determina el entendimiento
que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes
términos:

“Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese
reconocido como tal en cualquier Pais Miembro por el sector pertinente,
independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho
conocido”.

De la anterior definicion se pueden desprender las siguientes
caracteristicas:

a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por
el sector pertinente.'®

b) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Paises
Miembros.

c) La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.

La marca notoria y su relacién con los principios de especialidad,
territorialidad, registral y uso real y efectivo, asi como su
diferenciacion con la marca renombrada

De conformidad con lo establecido en el Articulo 224 de la Decision 486, la
marca notoria es conocida por el sector pertinente; esto es, por los
consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a ios
que se aplique; las personas que participan en los canales de distribucién
o comercializacion del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o,
los circulos empresariales que actian en giros relativos al tipo de
establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.'®
Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente,
pudieran no tener una gran presencia en otros sectores.

Cabe distinguir entre la marca notoria regulada en la Decision 486 de la
marca renombrada. La primera es conocida en el sector pertinente, la

E! Articulo 230 establece una lista no taxativa de seclores pertinentes de referencia, a saber:

aj} Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se
aplique.

b) Las personas que parlicipan en los canales de distribucion o comercializacion del lipo
de productos o servicios a los que se aplique.

c) Los circulos empresariales que actuan en giros relativos al tipo de establecimiento,
actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Articulo 230 de la Decision 486.

11
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segunda es conocida mas alla del sector pertinente'”.

La marca notoria reguiada en la Decisién 486, a la que podemos llamar
marca notoria andina, es aquella que es notoria en cualquier pais miembro
de la Comunidad Andina, e independientemente de si su titular es nacional
o extranjero. Basta que sea notoria en un pais miembro para que reciba
una proteccién especial en los otros tres paises miembros. La marca
renombrada, por su parte, no se encuentra regulada por la Decision 486,
pero por su naturaleza recibe proteccion especial en los cuatro paises
miembros.

La marca notoria regulada en la Decision 486 y la marca renombrada
rompen los principios de territorialidad, principio registral y uso real y
efectivo, por 1o que esta clase de marcas obtienen proteccion en un pais
miembro de la Comunidad Andina asi no estén registradas ni sean usadas
en ese pais miembro'®. Ambas también rompen el principioc de
especialidad, pero no con el mismo alcance. La marca renombrada rompe
el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida
respecto de todos los productos o servicios. La marca notoria regulada en
la Decision 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de
modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos,
similares y conexos y también respecto de aquelios productos o servicios
diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente?®.

Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decision 486
y la marca renombrada es lo referido a su prueba. La notoriedad debe
probarse por quien lo alegue de conformidad con lo establecido en el
Articulo 228 de la Decision 486. La marca renombrada, en cambio, no
necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoria general del proceso
denomina un “hecho notorio”. Y es que los “*hechos notorios” se conocen
de oficio y no requieren actividad probatoria (notoria non egent probatione),
no son objeto de prueba.2?

18

La marca renombrada (por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, efc.) es conocida
prédcticamente por casi todo el publico en general, por diferentes tipos de segmentos de
consumidores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan el
producto o servicio identificado por la marca renombrada.

Para recibir la proteccion, basta que la marca sea notoria en otro pais miembro de la Comunidad
Andina o que la autoridad de propiedad industrial considere que la marca es renombrada.

La marca notoria regulada en la Decision 486 es protegida respecto de aquellos producios o
servicios diferentes que se encueniren deniro del sector pertinente con la finalidad de evitar la
dilucion da la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca notona (riesgo de
dilucion), asf como evitar el aprovechamiento injusto de su prestigio o renombre (uso parasilario).

En la medida que una marca renombrada es conocida por casi por todos, también es conocida por
la autoridad de propiedad industnial.

Si la autoridad de propiedad indusirial considera que la marca no es renombrada, debera permitir
que su titular pruebe su notoriedad —en algun pais de la Comunidad Andina— en los términos de
lo establecido en el Articulo 228 de la Decision 486.

12
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3.6.

La marca notoria extracomunitaria>’® no rompe los principios de
especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo.?2

Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse presente que en ningun caso se
otorgara el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actda de
mala fe, si el propdsito de dicho registro es restringir la libre competencia o
si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que
deberan estar debidamente probadas.

En relacién con los diferentes riesgos en el mercado

Para gue una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre
la ocurrencia de alguno de los cuatro riegos mencionados de conformidad
con lo siguiente:

3.6.1. En relacién con el riesgo de confusion: el publico consumidor
puede incurrir en riesgo de confusién por la reproduccién, imitacién,
traduccidn, transliteracion o transcripcion, total o parcial, de un signo
notoriamente conocido.

3.6.2. En relacion con el riesgo de asociacion: el riesgo de asociacion
se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie
las marcas en conflicio y el origen empresarial del producto, al
adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la
empresa titular del signo notoriamente conaocido, tienen una relacion
o vinculacién econémica.

3.6.3. En relacion con el riesgo de dilucion: el riesgo de dilucién es la
posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause
el debilitamiento de la altisima capacidad distintiva que el signo
notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de
aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la
posibilidad de causar riesgo de confusién o de asociacion.

3.6.4. En relacion con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso
parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche
injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El
competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo
notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atencién del
publico consumidor, o indicar que los productos y servicios que

21

No es renombrada, sino una marca noloria pero fuera de la Comunidad Andina.

La marca notoria extracomunitaria, al encontrarse fuera de la Comunidad Andina, estd supeditada a
los principios de territorialidad, especialidad, principio registral y de uso real y efectivo.

Ahora bien, no por el hecho de considerarse notoria una marca en su pais de origen puede impedir
el registro de una marca similar o idéntica en un pais miembro de la Comunidad Andina, ya que el
examinador anding, en aplicacidn de los principios de territorialidad y especialidad debera analizar
el caso en concrelo y, a menos que exisia un eventual acto de compelencia desleal o dnimo de
apropiarse de un signo que era conocido por el solicitante, no podrd impedir el registro de un signo
sobre la base, tnicamente, de que la marca es notoria fuera del territorio comunitario andino,

13
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3.7.

3.8.

3.9.

ofrece estan, de alguna manera, relacionados con la calidad y
caracteristicas de los productos o servicios que ampara un signo
notoriamente conocido.

Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la accién
de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo
que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sisteméatico de la
posicion empresarial.

Resuita pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de
los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se
encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literai h)
del Articulo 136 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina.

Prueba de la notoriedad

La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través
de prueba habil ante el Juez o ia QOficina Nacional Competente, seguin sea
el caso.

El Articulo 228 de la Decision 486 establece una lista no taxativa de
parametros para probar la notoriedad, a saber:

“a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector
pertinente dentro de cualquier Pais Miembro;

b) la duracion, amplitud y extension geogrédfica de su utilizacion,
dentro o fuera de cualquier Pais Miembro;

c) la duracion, amplitud y extension geogréfica de su promocion,
dentro o fuera de cualquier Pals Miembro, incluyendo la
publicidad y la presentacion en ferias, exposiciones u otros
eventos de los productos o servicios, del establecimiento ¢ de la
actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversion efectuada para promoverlo, o para
promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a
los que se aplique;

e) las cifras de venlas y de ingresos de la empresa litular en lo que
respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano
internacional como en el del Pais Miembro en el que se pretende
la proteccion;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g} el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una
franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

14
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i) la existencia de aclividades significativas de fabricacion,
compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pais
Miembro en que se busca proteccion;

)] los aspectos del comercio internacional; o,
k) la existencia y antigiiedad de cualquier registro o solicitud de

registro del signo distintivo en el Pais Miembro o en el
extranjero.”

3.10.En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo,

3.11.

deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como asi lo
dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier
medio probatorio regulado por la nommativa procesal interna, de
conformidad con el principio de complemento indispensable.

El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy
se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no
realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusion, volumen de
ventas, publicidad, entro otros. En este orden de ideas, para probar la
notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se
haya reconocido dicha condicion, sino que se deben presentar todos los
medios de prueba pertinentes para demostrar el caracter de notorio caso a
caso. Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad
administrativa o judicial es vélida para dicho caso particular®.

La cancelacidon por falta de uso y la prueba del uso tratandose de
marcas renombradas y notorias

3.12.En acdpites anteriores se ha mencionado que tanto la marca renombrada?

como la marca notoria regulada en la Decision 486 rompen el principio de
uso real y efectivo, por lo que la figura de la cancelaciéon por falta de uso,
asi como la prueba del uso, requieren una moduiacion importante en lo que
respecta a dicha clase de marcas.

3.13. Si la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decision 486 son

protegidas en un pais miembro asi no estén registradas ni sean usadas en
dicho pais, con mayor razén deben ser protegidas si han sido registradas
pero no son usadas en el referido pais. La diferencia esta en que tratandose
de la marca renombrada, la proteccion opera respecto de todos los
productos o servicios. En cambio, tratandose de la marca notoria regulada
en la Decision 486, la proteccion opera respecto de los productos o
servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos
productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector
pertinente.

Sobre eslo se puede ver la Interpretacion Prejudicial 460-1P-2015 de 7 de jufic de 2016.

Que expresamente no se encuentra regulada en Ia Decision 486.

15
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3.14.Lo anterior evidencia que la figura de la cancelacién por falta de uso

aplicada a las marcas ordinarias, no puede operar de la misma manera
tratandose de la marca renombrada y la marca notoria regulada en la
Decisién 486. Dado que en ambos casos no se aplica el principio de uso
real y efectivo, corresponde desestimar una solicitud de cancelacion por el
solo hecho de que la marca renombrada (o la marca notoria regulada en la
Decision 486) no esta no esta siendo usada en el pais miembro de la
Comunidad Andina donde se pide su cancelacion.2®

3.15. Si bien la marca notoria regulada en la Decisién 486 no necesita ser usada

en el pais miembro donde, estando registrada, se pide su cancelacion, su
titular si debe acreditar la existencia de notoriedad (vigente) en al menos
uno de los otros paises miembros de la Comunidad Andina.

3.16.En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se debera

determinar si la marca SUNNY cuyo titular es QUICORNAC S.A., era
notoriamente conocida en la Comunidad Andina al momento de la solicitud
del signo DETERGENTE SUNNY FLORAL 3 EN 1 + GRAFICA A
COLORES, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para
posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configura
alguno de los riesgos determinados en la presente providencia.

25

Como afirma Gustavo Ledn y Ledn: “Aungue la nommnativa comunitaria andina no trae alguna
disposicion especifica que regule el asunto, de una interpretacion sistemdltica y teleoldgica de la
norma se puede concluir con meridiana claridad que la marca notoria esta excepluada de la carga
de uso impuesta para el resto de los signos distintivos.” (LEON Y LEON DURAN, Gustavo Arturo.
Derecho de Marcas en la Comunidad Andina. Andlisis y comentarios. ECB Ediciones S.A.C. -
Thomson Reuters, Lima, 2015, p. 468.) El referido autor cita (Op. Cit., p. 469) a su vez a los
siguientes dos autores, en la misma linea de pensamiento.

*...Por otra parte, la calidad de notoria de la Marca no depende de su uso en el pafs, sino de
su conocimiento por parte de los sectores pertinentes. Lo anterior daria pie para afirmar que
su proteccion, que deriva de la calidad de notoria, estaria exenta de la carga de su uso en el
pais {(...) En este orden de ideas, puede considerarse que la marca notoria registrada no es
objeto de cancelacion por falla de uso, en virtud de la proteccion excepcional que le confiere
la Decision 486%2."

*540 Metke Mendez, Ricardo. “El uso obligatorio de la marca bajo la Decision 486 de la
Comisidn de la Comunidad Andina”, en Revisla de Estudios Sociojuridicos, Bogol4,
Colombia, 9 (2): 82-110, Julio a diciembre de 2007, pp. 106y 107.”

“Si bien es suficiente para legitimar Ia intervencion dentro de esla accion el presentar una
solfcifud de registro de una marca similar de /a cual se pretende su cancelacicn, esla es una
figura juridica aplicable a las marcas comunes, mas no para las marcas nolonas, pues de
permitirio la norma facultaria a que cualguier tercer interesado se aproveche indebidamente
del prestigio y difusién que una marca ha ganado dentro de determinado mercado. Siendo
mds especificos, quien se veria afeclado con dicha conducta es el publico consumidor, pues
esle esld acostumbrado a obtener cierta aptitud y calidad del producto que adquiere y que
estd identificado con la marca de su preferencia®'”,

“641 Torres Salinas, Carlos. “; Cabe la cancelacicn de registro por falta de uso respecio de
una marca notoria? MANICHO, una historia digna de ser contada”, en Law Review,
Revista de la Universidad San Francisco de Quito, Ecuador, publicacion Semestral,
Enero de 2013, p.8."
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4.1.

4.2,

4.3.

4.4.

4.5.

Solicitud de registro de un signo para perpetrar un acto de competencia
desleal

Dado que en el presente caso la demandante manifesto que el signo
DETERGENTE SUNNY FLORAL 3 EN 1 + GRAFICA A COLORES (mixto)
habria sido solicitado con la intencion de consolidar un acto de competencia
desleal, se procedera analizar este tema.

El Articulo 137 de la Decisién 486 dispone que:

“Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le
permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar
o consolidar un acto de competencia desleal, podrd denegar dicho registrd’.

Definicién de competencia desleal

Se entiende por competencia desleal todo acto contrario a la buena fe
empresarial, contrario al normal desenvolvimiento de las actividades
econémicas basado en el esfuerzo empresarial legitimo. Sobre el particular,
el Tribunal ha considerado que son actos contrarios a los usos y practicas
honestos aquellos que se producen con la intencién de causar dafno o de
aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor®.

Un empresario puede captar mas clientes si ofrece en el mercado
productos o servicios a menores precios, de mejor calidad, en mayor
variedad y/o de mas facil acceso, beneficios todos estos que pueden
resumirse en un solo concepto: eficiencia econémica. Esta eficiencia se
logra mejorando la administracién de la empresa; investigando e
innovando; reduciendo los costos de produccién; optimizando los canales
de comercializacién; contratando a los mejores trabajadores, proveedores
y distribuidores; ofreciendo servicios de postventa iddneos y oportunos, etc.

El esfuerzo empresarial legitimo, expresado como eficiencia economica, da
como fruto la atraccion de clientes y el incremento de las ventas. El dafio
concurrencial licito ocurre precisamente cuando un empresario atrae una
mayor clientela —lo que supone la pérdida de clientes de otro u otros
empresarios— debido a su capacidad de ofrecer en el mercado algo mas
atractivo de que lo que ofrecen sus competidores. Y esta es la virtud del
proceso competitivo: la presion existente en el mercado por ofrecer las
mejores condiciones (precio, calidad, variedad y/o acceso) en beneficio de
los consumidores.

Lo ilicito, y que constituye un acto desleal o de competencia desleal, es
atraer clientes o dafar al competidor, no sobre la base del esfuerzo
empresarial legitimo (eficiencia econémica), sino debido a actos contrarios
a la buena fe comercial, actos que atentan contra el normal

Al respecto, ver Proceso 38-1P-98, publicado en la Gacela Oficial del Acuerdo de Carlagena N” 4139,
de 17 de marzo de 1999,
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4.7.

4.8.

4.9,

desenvolvimiento de las actividades econdmicas que pueden perjudicar
igualmente a los consumidores y al interés general, tales come la induccién
a error (actos de engaiio y de confusion), la denigracién al competidor (con
informacion falsa), la explotacién indebida de la reputacién ajena, la
violacidn de secretos comerciales, entre otros similares.

De conformidad con lo establecide en el Articulo 258 de la Decision 486, se
considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en
el ambito empresarial que sea contrario a los usos y practicas honestos.
Segtn lo establecido en el Articulo 259 literal a) de la norma comunitaria,
constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad
industrial, entre otros,

“cualquier acto capaz de crear una confusion, por cualquier medio que sea,
respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o
comercial de un competidor",

Pe lo anterior se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuales
actos se consideran desleales. Sera desleal todo acto vinculado a la
propiedad industrial que realizado en el &ambito empresarial sea contrario a
los usos y practicas honestos.?”

En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y practicas honestos, el
Tribunal ha considerado que son actos que se producen, precisamente,
cuando se actua con la intencidn de causar dafio o de aprovecharse de
situaciones que puedan perjudicar al competidor.2®

4.10.El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe

4.11.

comercial; es decir, que se encuentra relacionada con la buena fe que debe
prevalecer entre los comerciantes y que responde a una practica que
atiende los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y
sinceridad.?®

La finalidad de la figura de la competencia desleal se da en dos aspectos:

“(...) de un lado se trata de amparar los intereses de los demds empresarios,
en la medida en que ellos podrian resultar vulnerados por el comportamiento
indebido del competidor desleal; pero ademas, y esta faceta de la restriccion
a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer
una proteccion efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son
consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las practicas

2r

De modo referencial, ver interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 217-1P-2015 del 24 de
agosio de 2015,

tbidem.

JAECKEL KOVAKS, Jorge. Apuntes sobre Competencia Desleal. Seminarios 8. Centro de Estudios
de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, p. 45.
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indebidas (publicidad engafiosa, por ejemplo).”®

4.12.Para que un acto sea calificado como competencia desleal, la doctrina
indica que se debe cumplir con lo siguiente:3!

4.12.1. Que el acto o actividad sean de efectiva competencia; es decir, que
el infractor y la victima estén en una verdadera situacién de
rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma
o analoga forma.

4.12.2. Que el acto o la actividad sea indebido.

4.12.3. Que el acto o actividad que sea susceptible de producir un dao ya
sea que lo produzca efectivamente, o que simplemente sea
susceptible de producirlo.

4.13.La legislacién andina trata de prevenir conductas que atenten contra los
usos mercantiles honestos; por tanto, la proteccién a los competidores, al
publico consumidor y al interés general, en relacién con una competencia
deshonesta o desleal, se desprenden de la misma, a fin de propiciar un
correcto funcionamiento del sistema competitivo.32

4.14.En el Articulo 259 de la Decisién 486 se consideran los actos de
competencia desleal vinculados a la propiedad intelectual que, como ya se
dijo, no configuran una lista taxativa los siguientes:

“a) cualquier acto capaz de crear una confusion, por cualquier medio
que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad
industrial o comercial de un competidor;

b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de
desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial
o comercial de un competidor; o,

d) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el gjercicio del
comercio, pudieren inducir al publico a error sobre la naturaleza, el
modo de fabricacion, las caracteristicas, la aptitud en el empleo o la
cantidad de los productos.”

4.15.Los actos de competencia deslea! por confusién, recogidos en el literai a)
previamente citado, gozan de las siguientes caracteristicas33:

(i) No se refiere propiamente al analisis de confundibilidad de los signos
distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la

30 GACHARNA, Maria Consuelo. “La Competencia Desleal”. Editorial Temis, Bogots, 1982, p. 47.

De modo referencial, ver Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 217-1P-2015 de fecha 24
de agosto de 2015.

Ibidem.
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imitacion de un signo distintivo genere riesgo de confusion o
asociacion en el publico consumidor. No se trata de establecer un
analisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que
esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de
determinar si dichos actos, en relacibn con un competidor
determinado, generan confusion en el publico consumidor respecto
del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial
de un competidor.

(i) La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusién por
cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar
diversas maneras de crear confusion respecto de los productos o la
actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto,
darse en forma de artificios, engafos, aseveraciones, envio de
informacion, imitacion, productos, envases, envolturas, etc. En este
sentido, la utilizacion de un signo distintivo ajeno para hacer pasar
como propios productos ajenos es considerada como una practica
desleal.

(i) Para catalogar un acto como desleal, es condicion necesaria que los
competidores concurran en un mismo mercado, puesto que, si no hay
competencia; es decir, si los actores no concurren en un mismo
mercado no se podria hablar de competencia desleal. En relacién con
este punto, el Tribunal ha manifestado:

“En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre
la deslealtad de los actos capaces de crear confusion, es necesario
que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o
comercial de los competidores concurran en un mismo mercado. En
la doctrina se ha dicho sobre el particular que “para que un aclo sea
considerado desleal, es necesario que la actuacion se haya producido
en el mercado, esta actuacion sea incorrecta y pueda perjudicar a
cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o
empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio
sistema competitivo. (...) para que el sistema competitivo funcione hay
que obligar a compelir a los empresarios e impedir que al competir
utilicen medios que desvirlten el sistema competitivo en sf (...)"
(FLINT BLANCK, Pinkas: “Tratado de defensa de la libre
compgzencia * Pontificia Universidad Catdélica del Perd, Lima, 2002, p.
115)".

4.16.El Tribunal, sobre los actos de competencia desleal regulados por la
Decisién 486, y en especial sobre dichos actos vinculados a la propiedad
industrial, ha manifestado: “En un régimen de libre competencia, se justifica
que, en el encuentro en el mercado entre la oferta de productores y
comerciantes y la demanda de clientes intermedios y consumidores, un
competidor alcance, en la venta de sus productos o en la prestacion de sus

o ——

- . ; S .

34 e modo referencial, ver Inlerpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 116-1P-2004 de fecha 13
enero de 2005.

SECRETARIA i 20
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servicios, una posicion de ventaja frente a otro u otros, si ha obtenido dicha
posicion a través de medios licitos (...)"™

4.17.La licitud de medios, en el ambito vinculado con la propiedad industrial,
significa que la conducta competitiva del agente econédmico debe ser
compatible con los usos y practicas consideradas honestas por quienes
participan en el mercado, toda vez que la realizacién de actos constitutivos
de una conducta contraria al citado deber de correccion provocaria
desequilibrios en las condiciones del mercado y afectaria negativamente
los intereses de competidores y consumidores.

4.18. La disciplina de estos actos encuentra asi justificacion en la necesidad de
tutelar el interés general de los participantes en el mercado, por la via de
ordenar la competencia entre los oferentes y prevenir los perjuicios que
pudieran derivar de su ejercicio abusivo.

4.19.Con relacion a los actos de competencia desleal por confusién, cabe
reiterar que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad
entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez
que tal situacion se encuentra sancionada por un régimen especifico, sino
a la confusién que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo
que concieme al establecimiento, los productos o la actividad econémica
de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, segun
sus necesidades y deseos.

4.20.En tal sentido, quien alega la causal de irregistrabilidad del Articulo 137,
debera probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar
o consolidar un acto de competencia desleal.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja
consignada la presente Interpretacion Prejudicial para ser aplicada por el
Tribunal consultante al resolver el proceso interno 09802-2015-00435, la que
debera adoptaria al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo
dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creacidn del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de su
Estatuto.

La presente Interpretacion Prejudicial se firma por los Magistrados que
participaron de su adopcién de acuerdo con lo dispuesto en el tltimo parrafo del
Articulo 90 del Estatuto de! Tribunal.

Ver a modo referencial la Interprelacion Prejudicial expedida en el Proceso 110-1P-2010 de fecha 11
de noviembre de 2010.
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(B

Cecilia Luusél Aylién Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero
MAGISTRADA MAGISTRADO

Hugo Ramiro Gémez Apac
MAGISTRADO

De acuerdo con el Articulo 80 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la
presente Interpretacion Prejudicial el Presidente y la Secretaria a.i.

Luis Rafael Vergara Quintero
PRESIDENTE

Notifiquese al Tribunal consultante y remitase copia de la presente Interpretacion
Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicacién

_ *9_\, DE 5 RN la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
,—:*00 ‘9), N
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 3 de octubre de 2018

Proceso 1 464-1P-2017
Asunto : Interpretacion prejudicial
Consultante : Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito

Judicial de Bogota de la Rama Judicial de la
Republica de Colombia

Expediente interno
del Consultante : 110013103031200700238 03

Referencia : Infraccién al derecho marcario y proteccion de
obras por el derecho de autor

Magistrado Ponente : Hugo Ramiro Gémez Apac

VISTOS

El Oficio C-02010 del 19 de octubre de 2017, recibido fisicamente el 27 de
diciembre de 2017, mediante el cual la Sala Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogota de la Rama Judicial de la Republica de Colombia
solicita interpretacion prejudicial de los Articulos 3, 8, 52 y 53 de la Decision
351 de la Comision del Acuerdo de Cartagena y los Articulos 157, 158 y 192 de
la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, a fin de resolver el
proceso interno 110013103031200700238 03; v,

El Auto del 6 de febrero de 2018, mediante el cual este Tribunal admitio a
tramite la presente interpretacion prejudicial.

A. ANTECEDENTES
Partes en el proceso interno
Demandante : Nintendo of America Inc.

Demandada : Maria del Pilar Pulecio Espitia
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ASUNTOS CONTROVERTIDOS

De la revision de los documentos remitidos por el Sala consultante
respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas
controvertidos son los siguientes:

(i) Determinar la proteccion del nombre comercial NINTENDO.

(ii) Determinar en qué supuestos el uso de la marca y nombre
comercial NINTENDO no requieren autorizacion de su titular.

(i)  Determinar si la adquisicion de productos originales de la marca de
titularidad de un tercero, para su posterior comercializacion se
encontraria considerada dentro de la figura del agotamiento del
derecho marcario.

(iv) Determinar si una produccidon audiovisual, un programa de
ordenador y una produccion multimedia pueden ser protegidos por
el derecho de autor.

(v) Determinar si la proteccién del derecho de autor requiere algun tipo
de formalidad y si la presuncién contemplada en la normativa
andina sobre derecho de autor hace referencia a la autoria o
tituiaridad de una obra.

(viy Determinar en qué consisten los derechos patrimoniales de
reproduccién y comunicacion ptblica de una obra.

NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicité la interpretacion prejudicial de los Articulos 3,
8, 52 y 53 de la Decisién 351 de la Comision del Acuerdo de Cartagena’ y
los Articulos 157, 158 y 192 de la Decision 486 de la Comisién de la
Comunidad Andina? los cuales se interpretaran por ser pertinentes; sin

Decision 351 del Acuerdo de Cartagena.-

“Articulo 3.- A los efeclos de esta Decisidn se entiende por:

(...}

Obra audiovisual: Toda creacion expresada mediante una serie de imédgenes asociadas, con o sin
sonorizacion incorporada, que esté destinada esencialmente a ser mostrada a través de aparatos
de proyeccion o cualquier otro medio de comunicacion de la imagen y de sonido,
independienternente de las caraclerislicas del soporte material que la contiene.”

“Articulo 8.- Se presume autor, salvo prueba en conirario, la persona cuyo nombre, seuddnimo u
olro signo que la identifique, aparezca indicado en la obra.”

“Articulo 52.- La proteccidn que se olorga a las obras literarias y artisticas, interpretaciones y
demds producciones salvaguardadas por el Derecho de Aulor y los Derechos Conexos, en los
términos de la presente Decision, no estard subordinada a ningun tipo de formalidad. En
consecuencia, la omision del registro no impide el goce o el gjercicio de los derechos reconocidos
en la presente Decision."

“Articulo 53.- El registro es declaralivo y no constitutivo de derechos. Sin perjuicio de ello, la
inscripcion en el registro presume ciertos los hechos y aclos que en ella consten, salvo prueba en
contrario. Toda inscripcion deja a salvo los derechos de terceros.”

Decisidn 486 de la Comisidn de la Comunidad Andina.-

“Articulo 157.- Los terceros podrdn, sin consentimignto def titular de la marca registrada, ulilizar en
el mercado su propio nombre, domicifio o seuddnimo, un nombre geografico o cualquier otra

2
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embargo, se limitara la interpretacion del Articuio 3 de la Decision 351,
unicamente al concepto de obra audiovisual a fin de absolver la segunda
pregunta formulada por la Sala consultante.

2. De oficio se interpretaran los Articulos 191 y 193 de la Decision 486,
referido a la proteccion del nombre comercial®; el Literal f) del Articulo 4
de la Decision 351, referido a la obra audiovisual; el Literal I) del Articulo
4, los Articulos 23 al 27 y 58 de la Decision 351, referido al programa de
ordenador’; el Literal a) del Articulo 13 y el Articulo 14 de la Decision 351,

indicacion cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de
produccion de sus productos o de Ia prestacidn de sus servicios u ofras caracteristicas de éslos;
siempre que ello se haga de buena fe, no conslituya uso a tilulo de marca, y tal uso se limite a
propositos de identificacion o de informacidn y no sea capaz de inducir al publico a confusion sobre
la procedencia de los productos o servicios.”

“Articulo 158.- El registro de una marca no dard el derecho de impedir a un tercero realizar actos
de comercio respecto de un producto prolegido por diche registro, después de que ese producio se
hubiese intraducido en el comercio en cualquier pais por ef titular del registro o por otra persona
con consentimiento del titular o econdmicamente vinculada a él, en particular cuando los productos
y los envases o embalajes que esiuviesen en conlacto directo con ellos no hubiesen sufrido
ninguna modificacion, alteracion o deterioro.

A los efectos del pérrafo precedente, se entenderd que dos personas esldn econdmicamente
vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva
con respecio a la explotacion de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero puede ejercer
tal influencia sobre ambas personas.”

“Articulo 192.- El titular de un nombre comercial podrd impedir a cualquier tercero usar en el
comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusion o un riesgo de
asociacion con la empresa del titular o con sus produclos o servicios. En el caso de nombres
comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un dafflo economico o
comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa
del titular.

Serd aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los articulos 155, 156, 157 y 158 en cuanio
corresponda.”

# Decision 486 de ja Comisidn del Acuerdo de Cartagena.-

“Articulo 191.- Et derecho exclusivo sabre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en
el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las aclividades de la empresa o del
establecimiento que lo usa.”

“Articulo 193.- Conforme a la legislacién intema de cada Pais Miembro, el titular de un nombre
comercial podra registrarlo o depositarlo ante [a oficina nacional competente. El registro o depdsito
tendra caracler declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirird en los términos
previstos en el arliculo 191."

e Decision 351 del Acuerdo de Cartagena.-
“Articulo 4.- La proteccion reconocida por la presente Decision recae sobre todas las obras

literarias, artisticas y cientilicas que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio
conocido o por conocer, y que incluye, entre otras, las siguientes:

{..)

f) Las cbras cinematograficas y demas obras audiovisuales expresadas por cualquier
procedimiento;

{...J.

Decision 351 del Acuerdo de Cartagena.-

“Articule 4.- La proleccidén reconocida por la presente Decision recae sobre lodas las obras
literarias, artisticas y cientificas que puedan reproducirse o divulgarse por cuaiguier forma o medio
conacido o por conocer, y que incluye, entre otras, 1as siguientes:
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referidos al derecho patrimonial de reproduccion®; y el Literal b) del
Articulo 13 y el Articulo 15 de la Decision 3517, referidos al derecho

()

1) Los programas de ordenador;

(..r.

“Articulo 23.- Los programas de ordenadar se prolegen en los mismos términos que las obras
literarias. Dicha proleccién se extiende tanto a los programas operalivos como a los programas
aplicativos, ya sea en forma de cddigo fuente o caodigo objeto.

En estos casos, sera de aplicacion lo dispuesto en el articulo 6 bis del Convenio de Bema para la
Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas, referente a los derechos morales.

Sin perjuicio de ello, los autores o titulares de los programas de ordenador podran autorizar las
modificaciones necesarias para la correcta utilizacion de los programas.”

“Articulo 24.- B propietario de un ejemplar del programa de ordenador de circulacion licita podra

realizar una copia o una adaptacion de dicho programa, siempre y cuando:

a) Sea indispensable para la utilizacién del programa; o,

b) Sea con fines de archivo, es decir, destinada exclusivamente a sustituir la copia legitimamente
adquirida, cuando ésta ya no pueda utilizarse por dafio o pérdida.”

“Articulo 25.- La reproduccion de un programa de ordenador, incluso para uso personal, exigira la
aulorizacién del titular de los derechos, con excepcion de la copia de seguridad.”

«Articulo 26.- No constituye reproduccion ilegal de un programa de ordenador, la introduccion del
mismo en la memoria interna del respectivo aparato, para efectos de su exclusivo uso personal.

No sera licito, en consecuencia, el aprovechamiento del programa por varias personas, mediante
la instalacién de redes, estaciones de trabajo u otro procedimiento andlogo, sin el consentimiento
del titular de los derechos.”

“Articulo 27.- No constiluye transformacion, a los efectos previstos en la presente Decision, la
adaplacion de un programa realizada por el usuario para su exclusiva utilizacién.”

“Articulo 58.- Los programas de ordenador, como obras expresadas por escrito, y las bases de
datos, por su cardcler de compilaciones, gozan de la proteccion por el derecho de auior, aun
cuando se hayan creado con anterioridad a la fecha de enirada en vigencia de la presente
Decision.”

e Decisién 351 del Acuerdo de Cartagena.-

“Artfculo 13.- El aulor o, en su caso, sus derechohabientes, lienen el derecho exclusivo de
realizar, autorizar o prohibir:
a) La reproduccion de la obra por cualquier forma o procedimiento;

(.

“Articulo 14.- Se entiende por reproduccion, la fijacion de la obra en un medio que permila su
comunicacién o la obtencion de copias de toda o parie de ella, por cualquier medio o
procedimiento.”

i Decision 351 del Acuerdo de Cartagena.-

“Articulo 13.- El autor o, en su caso, sus derechohabientes, lienen el derecho exclusivo de

realizar, autorizar o prohibir:

{..)

b} La comunicacion publica de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras,
los signos, los sonidos o las imégenes;

(..]

“Articulo 15.- Se entiende por comunicacion publica, todo acto por el cual una pluralidad de
personas, reunidas o no en un mismo lugar, puada tener acceso a la obra sin previa distribucion de
ejemplares a cada una de ellas, y en especial las siguientes:
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o

el
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o

patrimonial de comunicacién publica, por ser pertinentes en los hechos
materia de controversia.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

El nombre comercial. Caracteristicas y su proteccion.

Usos que no requieren autorizacion del titular de un nombre comercial.
Las importaciones paralelas. El agotamiento del derecho marcario.

La proteccién del derecho de autor sin necesidad de formalidad alguna.
Presuncién de autoria.

L a obra audiovisual, el programa de ordenador y la obra muitimedia como
objeto de proteccion del derecho de autor.

Derechos patrimoniales. Facultad exclusiva para realizar, autorizar o
prohibir la reproduccién y comunicacion publica de una obra.

Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante.

ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

Ei nombre comercial. Caracteristicas y su proteccion

En el presente caso, la demandante manifest6 ser la titular del nombre
comercial NINTENDO (denominativo) y alegé que la demandada vendria

haciendo uso indebido de dicho signo distintivo en un local comercial, por
lo que en este acapite se revisara la figura del nombre comercial.

a) Las represenlaciones escénicas, recitales, disertaciones y ejecuciones publicas de las obras
dramdticas, dramatico-musicales, literarias y musicales, mediante cualquier medio o
procedimiento,

b) La proyeccién o exhibicion publica de las obras cinematograficas y de las demas obras
audiovisuales;

c) La emision de cualesquiera obras por radiodifusion o por cualquier otro medio que sirva para
fa difusidn inaldmbrica de signos, sonidos o imadgenes.

El concepto de emision comprende, asimismo, la produccion de sefales desde una estacicn
terresire hacia un satélite de radiodifusion o de telecomunicacion;

d) La transmisién de obras al publico por hilo, cable, fibra dptica u otro procedimiento andlogo,
sea o no mediante abono;

@) La retransmision, por cualquiera de los medios citados en los literales anteriores y por una
entidad emisora distinta de la de origen, de la obra radiodifundida o televisada;

f)y La emision o transmisidn, en lugar accesible al publico mediante cualquier instrumento idoneo,
de la obra difundida por radio o televisidn;

g) La exposicion publica de obras de arte o sus reproducciones

h) El acceso publico a bases de datos de ordenador por medic de telecomunicacion, cuando
éstas incorporen o conslituyan obras protegidas; e,

i)  En general, la difusidn, por cualquier procedimiento conocido o por conocerse, de los signos,
las palabras, los sonidos o las imagenes.”

5
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1.2. E! Literal b) del Articulo 136 junto con las disposiciones contenidas en el
Titulo X de la Decisién 486 regulan el registro o depdsito y la proteccion
del nombre comercial.®

1.3. El Articulo 190 de la Decisién 486 entiende al nombre comercial como
“...cualquier signo que identifique a una actividad econdmica, a una
empresa, o a un establecimiento mercantil.”

1.4. E! nombre comercial es el signo que identifica a un empresario (persona
natural o juridica) en el mercado. No es el nombre, razén o denominacion
social del empresario, es el signo mediante el cual los consumidores
identifican al empresario. Es mas, es el signo mediante el cual los
consumidores identifican la actividad economica de! empresario o el
establecimiento comercial del empresario. Y es que el nombre comercial
da una imagen global del empresario y permite distinguirlo de los otros
agentes econémicos que participan en el mercado, de modo que
comprende tanto la identificacion del empresario como su actividad
econdmica y su establecimiento.

Caracteristicas del nombre comercial

1.5. Las principales caracteristicas del nombre comercial son las siguientes®:

El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad
empresarial de un comerciante determinado.

- Un comerciante puede utilizar mas de un nombre comercial; es
decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con
diversos nombres comerciales.

- El nombre comercial es independiente del nombre de la persona
natural o la razon social de la persona juridica, pudiendo coincidir
con ella; es decir, un comerciante puede tener una razén social y un
nombre comercial idéntico a esta, o tener una razén social y uno o
muchos nombres comerciales diferentes de ella.

- £l nombre comercial puede ser multiple, mientras que la razén o
denominacién social es Unica; es decir, un comerciante puede tener
muchos nombres comerciales, pero solo una razén social.

Proteccion del nombre comercial

1.6. Los Articulos 191, 192 y 193 de la Decision 486 establecen el sistema de
proteccion del nombre comercial. El Articulo 191 otorga el derecho al uso
exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio,
uso que debera ser probado y, consecuentemente, este uso exclusivo
concluye cuando cesa el uso real y efectivo del nombre comercial. Por su

Ver Inlerprelacion Prejudicial recaida en el Proceso 40-1P-2013 del 9 de junio de 2013.

Ver Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 96-IP-2009 de! 12 de noviembre de 2009.
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1.7.

1.8.

1.9.

parte, el Articulo 193 de la Decisién 486 precisa que el registro o el
depésito del nombre comercial ante la oficina nacional competente tiene
un caracter declarativo; sin embargo, el derecho al uso exclusivo solo se
adquiere probando el uso constante, real y efectivo del nombre comercial.

El Tribunal se ha pronunciado sobre la proteccién del nombre comercial
en los términos siguientes: “Por tanto, la obligacion de acreditar un uso
efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de
fundamentar la existencia y el derecho de proteccion del nombre en algun
hecho concreto, sin el cual no existiria ninguna seguridad juridica para los
compelidores™."°

Este Tribunal también ha manifestado que:

“(..) la proteccién otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a
su uso real y efectivo con relacion al establecimiento o a la actividad
econdmica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide
como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar
adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuenire
registrado no lo libera de Ia exigencia de uso para mantener su vigencia.
Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben
servir para acreditar la identificacion efectiva de dicho nombre con las
actividades econdmicas para las cuales se pretende el registro {...). Las
pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir
para acreditar la identificacion efectiva de dicho nombre con las actividades
econdmicas para las cuales se pretende el registro”.""

Conforme a las indicadas disposiciones, quien alegue el uso anterior del
nombre comercial debera probar por los medios procesales al alcance de
la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ambito
jurisdiccional “que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad
(..). La_simple alegacion del uso no habilita al poseedor del nombre
comercial para_hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar
el uso puede provenir de un sistema de registro o de depdsito que, sin ser
esenciales para la proteccién, proporcionan por lo menos un principio de
prueba en favor del usuario”.'? (subrayado agregado)

1.10.La persona que alegue tener un nombre comercial debera probar su uso

real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislacion de cada Pais
Miembro. Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para
demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial se
encuentran las facturas comerciales, documentos contables, o
certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad
de la comercializacién de los servicios identificados con el nombre
comercial, entre otros.

Ver Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 45-1P-98, publicada en la Gaceta Oficial
N° 581 del 12 de julio de 2000.

Ibidem.

Ver interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 3-IP-98 del 11 de marzo de 1998.
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1.11. Asimismo, constituiran uso de un signo en el comercio, entre otros, los

siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o
distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exponar,
almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en
publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones
escritas u orales, independientemente del medio de comunicacion
empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen
aplicables.

1.12. Respecto a la prueba del uso constante del nombre comercial debemos

sefalar que la norma comunitaria no exige que se acredite el uso del
nombre comercial cada instante desde su primer uso, pero si que se
presenten pruebas que acrediten el uso del mismo desde esa fecha en el
mercado, debiendo ser un uso real y efectivo, considerando los productos
y servicios que distingue el signo.

1.13.Por lo antes expuesto, quien sustente una accién por infraccidén en su

2.1.

2.2.

calidad de titular de un nombre comercial, previamente deberd haber
probado el uso real, efectivo y constante del mismo con relacién a las
actividades econdmicas que distingue, pues de esta forma acreditara los
derechos sobre dicho signo distintivo.

Usos que no requieren autorizacion del titular de un nombre
comercial

Dado que en la audiencia oral del 12 de octubre de 2017'3, llevada a cabo
en la segunda instancia judicial del proceso interno, el representante de la
demandante argumentd que el uso del nombre comercial NINTENDO por
parte de la demandada no se efectud con fines informativos y que su uso
daria la impresién de que el local de la demandada se trataria de un
distribuidor autorizado de la demandante, corresponde a este Tribunal
desarrollar el tema propuesto.

El titular de un nombre comercial si bien posee el derecho exclusivo de uso
y de impedir que terceros sin su autorizacion promocionen, vendan,
etiqueten, expendan, usen, entre otros actos, su signo, existen limitaciones
por las cuales no se requieren de la autorizacion del titular del signo para
usarlo en el mercado, la cuales estan contempladas en el articulo 157 de la
Decision 486, el cual dispone lo siguiente:

“Articulo 157.- Los terceros podran, sin consentimiento del titular de la
marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o
seudonimo, un nombre geografico o cualquier ofra indicacion cierta relativa
a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de
produccion de sus productos o de la prestacion de sus servicios u otras
caracteristicas de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no
constituya uso a titulo de marca, y tal uso se limite a propdsitos de
identificacion o de informacion y nc sea capaz de inducir al publico a

Infarmacién contenida en el CD de fecha 12 de octubre de 2017, remilida por la Sala consultante.

8



GACETA OFICIAL m 12/11/2018 44 de 75

Proceso 464-1P-2017

confusion sobre la procedencia de los productos o servicios.

El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un
tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa,
ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o
servicios legitimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o
adecuacion de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los
productos de la marca registrada, siempre que lal uso sea de buena fe, se
limite al propdsito de informacion al publico y no sea susceptible de
inducirlo a confusion sobre el origen empresarial de los productos o
servicios respectivos.”

2.3. Cabe sefialar que del Articulo 192 de la Decisién 486 se advierte que lo
dispuesto en el Articulo 157 es aplicable a la figura del nombre
comercial.

2.4. El primer parrafo del Articulo 157 de la Decisidn 486 permite que terceros,
sin necesidad del consentimiento del titular de un nombre comercial
registrado, realicen ciertos actos en el mercado respecto de la utilizacion
de dicho nombre comercial siempre que ello se haga de buena fe, no
constituya uso a titulo de nombre comercial, y tal uso se limite a
propdsitos de identificacion o de informacién y no sea capaz de inducir al
publico a confusién sobre la procedencia de los productos o servicios.
Siendo ello asi, los actos o usos permitidos, enunciados en dicho primer
parrafo, tienen que ver con el hecho de que terceros utilicen:

a) Su propio nombre, domicilio o seudénimo: Esta limitacion
responde a la necesidad de lograr un equilibrio entre el interés del
titular del registro y el interés de un tercero en identificarse bajo su
propio nombre en el trafico econdmico®.

b) Un nombre geografico. En este supuesto, nos encontramos frente
a la misma necesidad de conciliar intereses de diversa indole; por un
lado, el interés particular de! titular del registro y; por otro lado, el
interés consistente en el uso general de ese nombre geografico?®.

c) Cualquier otra indicacion cierta relativa a la especie, calidad,
cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de produccion
de sus productos o de la prestacion de sus servicios u otras
caracteristicas de estos. Este uitimo supuesto esta dirigido a
impedir que los titulares imposibiliten o dificulten la utilizacion de la
referencia a estas indicaciones, restringiendo sensiblemente el libre
desarrollo de las actividades empresariales, privando de esta
manera al consumidor de un mecanismo informativo importante®.

Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMP). Seminario de la OMPI para los Paises
Andinos sobre la observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual en Frontera: Alcance y
Limitaciones de los Derechos de Propiedad Industrial. Documento OMPI/PI/SEM/BOG/02/1,
Bogota, 10 y 11 de julio de 2002, p. 13.

Ibidem.

Ibidem.
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2.5. Cualquier de los actos descritos en los parrafos anteriores podran constituir
una excepcién al derecho de uso exclusivo sobre el nombre comercial,
siempre que se cumplan las condiciones de uso contempladas en el
precitado Articulo 157, en donde se dispone las siguientes condiciones para
la procedencia de la excepcién comentada:"’

a) Que se haga de buena fe. Para que un uso se realice de buena fe es
necesario que se trate de un uso previo, que existan pruebas
suficientes que acrediten el desconocimiento del registro del nombre
comercial o que la referencia al nombre comercial ajenc sea
efectuada proporcionalmente y con la diligencia debida para que no
se induzca al publico a error sobre la real procedencia de los
productos o servicios'®,

En otras palabras, debe ser leal no solo con respecto a los legitimos
intereses del titular del nombre comercial sino también respecto del
interés general de los consumidores y el correcto funcionamiento del
mercado. En tal virtud, e! referido uso no podra constituir un
aprovechamiento del nombre comercial registrado, ni ser susceptible
de causar la dilucién de un nombre comercial notoriamente conocido,
ni tampoco podra tener otros fines que los previstos en la norma
comunitaria, esto es, identificacion o informacion™?.

b} Que no constituya uso a titulo de nombre comercial. En este caso,
el uso del nombre comercial en el comercio no puede darse a manera
de signo distintivo; es decir, la indicacion de la respectiva caracteristica
del correspondiente producto o servicio debe limitarse a servir de
referencia, por cuantio su uso no debe causar riesgo de confusién
respecto de distintivos previamente solicitados o registrados.

En tal sentido, la indicacion que identifica o informa acerca de
determinadas caracteristicas de los productos o servicios ofrecidos en
el mercado debe ser accesoria o complementaria de eventuales
signos distintivos usados en el comercio para distinguir tales productos
O SEervicios.

Adicionalmente, toda referencia a un signo distintivo ajeno debera
efectuarse con la diligencia debida para que no se induzca al piblico a
error sobre la real procedencia de los productos o servicios?.

c) Que se limite a propésitos de identificacién o de informacion. La
indicacién debe tener como fin, exclusivamente, la identificacion o

De modo referencial, ver Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 415-IP-2015 del 23 de
junio de 2018, pp. 5-8.

Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual {OMPI). Seminario de la OMP! para los Paises
Andinos sobre la observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual. Op. Cit., p. 8.

De mado referencial, ver Interpretacion prejudicial recaida en el Proceso 69-1P-2000 del 6 de julic
de 200%,p. 7.

Ibidem.
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informacion de alguna caracteristica del producto o servicio
correspondiente. En términos generales, este requisito apunta a que
las indicaciones relativas a caracteristicas del correspondiente
producto o servicio deben respetar la buena fe comercial, los usos y
practicas honestas y a que deben ser percibidos como tales por los
consumidores.

Que no sea capaz de inducir al pablico a confusién sobre la
procedencia de los productos o servicios. El uso en el comercio de
la respectiva indicacién no debe generar riesgo de confusién o de
asociacion en el publico consumidor. Este ultimo requisito tiene
relacion principalmente con la proteccion de una de las funciones
esenciales de la marca, que es la de indicar la procedencia
empresarial de los productos o servicios por ella distinguidos. En tal
sentido, se requiere que el uso no sea susceptible de generar un
riesgo de confusién en el publico consumidor respecto del origen
empresarial de un determinado producto o servicio, por lo que de
existir un signo distintivo previamente solicitado o registrado, el uso
de la indicacién no podria darse a titulo de signo distintivo.

Adicionalmente, el uso tampoco deber dar la impresién de que
determinados productos vienen de una empresa o empresas
vinculadas econdmicamente o de empresas entre las que existe
relacion comercial o que, por ejemplo, la empresa que esta haciendo
uso de la marca ajena pertenece a la red de distribucidn oficial dei
titular de la marca, entre otros supuestos.

2.6. Es preciso indicar que las mencionadas condiciones deben presentarse de

modo _concurrente; es decir, para la configuracion de la excepcidn o
fimitacion objeto de la presente interpretacion, es indispensable que el uso
en el comercio del respectivo signo, cumpla con todas las condiciones
previamente explicadas.

2.7. Por ofro lado, en virtud del segundo parrafo del Articulo 157, el uso de un
nombre comercial en el tréfico econdmico no requiere la autorizacion del
titular de un nombre comercial en supuestos que tengan como finalidad:

a)
b)

c)

d)

Anunciar, inclusive en publicidad comparativa;
Ofrecer en venta,

Indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios
legitimamente marcados;

Indicar la compatibilidad o adecuacion de piezas de recambio o de
accesorios utilizables con los productos de la marca registrada.

En relacion con el término “anunciar’, en jurisprudencia anterior este
Tribunal ha interpretado que dicho término es equivalente a “publicitar”,
sefialando que por “publicidad” “puede entenderse toda forma de

11
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2.8,

2.9.

comunicacién y/o informacién dirigida al publico con el objetivo de
promover, directa o indirectamente, una actividad econdmica”.?!

Asimismo, como requisitos concurrentes de licitud, el segundo parrafo del
articulo 157 exige que el uso se haga:

(i) De buena fe;

(ii) Que tenga una finalidad informativa; vy,

(i) Que no sea susceptible de inducir a confusion al publico sobre el
origen empresarial de los productos o servicios respectivos.

L.a nocién de “buena fe", como uno de los requisitos de licitud consagrados por
el sequndo pérrafo del Articulo 157 de la Decisién 486, se entiende que alude a
la buena fe comercial. Como bien se sefiala en doctrina y este Tribunal ha
tomado en consideracion, la buena fe comercial “no se trata de una buena fe
comiin, sino que estd referida a Ia buena fe que impera entre los comerciantes.
En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de
valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular
especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precision anterior y uniendo la
nocién de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta nocion
se refiere a la prdctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza,
honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus
actuaciones”??

En esa linea, en relacién con la buena fe, este Tribunal también ha sefialado que
su manifestacion debe reflejarse en el modo de usar el signo registrado ya que
la referencia al nombre comercial ajeno debe efectuarse proporcionalmente y
con la diligencia debida para que no se induzca al pablico a error sobre la real
procedencia de los productos o servicios?, es decir, debe ser leal no s6lo con
los legitimos intereses del titular del nombre comercial sino también con el
interés general de los consumidores y el correcto funcionamiento del mercado.

2.10. El segundo requisito de licitud —referido a que el uso nombre comercial ajeno

se limite al propésito de informacién al publico— engloba varios elementos y/o
caracteristicas. El Tribunal ha considerado que dichos elementos y/o
caracteristicas son: i) que la informacién sea veraz, es decir, que no sea falsa
ni engafosa; ii) que la informacion que se brinde sea de caracter objetivo, esto
es, que sea objetivamente comprobable, verificable; esto determina que los
anuncios en los que se hace mencion a un nombre comercial ajeno no deben
contener afirmaciones o elementos subjetivos, es decir, que no puedan ser
comprobados o verificados; iii) que la informacién que se proporcione en la
comparacién con un nombre comercial ajeno, ademas de ser objetiva, debe

21

De modo referencial, ver Interpretacién Prejudicial recaida en el Proceso 62-1P-2015 del 27 de
mayo de 2015.

JAECKEL KOVAKS, Jorge. Apuntes sobre Compelencia Desleal. Seminarios 8. Centro de
Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, Bogotd, p. 45; citado en los
Proceso 149-IP-2007 de! 23 de noviembre de 2007 y Proceso 137-IP-2009 del 10 de marzo de
2010.

De modo referencial, ver Interpretacién Prejudicial recaida en el Proceso 62-IP-2015 del 27 de
mayo de 2015.
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2.11.

referirse a extremos o prestaciones que sean analogas; e, iv) igualmente, la
informacion debe referirse a extremos relevantes o esenciales de las
prestaciones®*.

Finalmente, el tercer requisito del Articulo 157 ya que es aplicable al nombre
comercial por la remision realizada en el Articulo 192 alude a que el uso de un
nombre comercial ajeno (dentro de los parametros anteriores) no debe ser
susceptible de inducir al publico a confusion sobre el origen empresarial de los
productos o servicios respectivos.

Este uitimo requisito tiene relacion principalmente con la proteccion de una de
las funciones esenciales de un nombre comercial, que es la de ser indicadora
de la procedencia empresarial de los productos o servicios por el distinguidos.
Asi, el uso pemitido en virtud del Articulo 157 de la Decision 486 implica que
dicho uso no debe dar la impresién de que el producto o servicio en cuestién
tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. Asimismo,
tampoco debe dar la impresion de que determinados productos provienen de la
misma empresa 0 de empresas vinculadas econdémicamente o de empresas
entre las que existe relacidén comercial o que, por ejemplo, la empresa que esta
haciendo uso del nombre comercial ajeno perienece a la red de distribucion
oficial del titular de un nombre comercial, entre otros supuestos®.

2.12.En ese sentido, en el supuesto del parrafo segundo del Articulo 157 de la

Decision 486, si se cumplen los tres requisitos de licitud arriba mencionados, el
titular de un nombre comercial no podra impedir su uso por parte de un tercero.

2.13.En virtud de lo expuesto precedentemente, en el presente caso, corresponde a

ja Sala consultante verificar si el uso del signo NINTENDO por parte de Maria
del Pilar Pulecio Espitia se efectud en cumplimiento de las condiciones
establecidas en e! Articulo 157 de la Decisién 486, o si, por el contrario,
constituye una infraccion al derecho de Nintendo of America Inc. sobre el
nombre comercial NINTENDO.

3. Las importaciones paralelas. El agotamiento del derecho marcario

3.1.

Dado que en el proceso interno, la demandada manifestd que no estaria
infringiendo ningun derecho de propiedad intelectual pues los productos
que comercializaba con la marca NINTENDO en su local comercial serian
de procedencia original, corresponde analizar dos figuras juridicas: las
importaciones paralelas y el agotamiento del derecho marcario.

Las importaciones paralelas
La importacion paralela es aquella gue efectua legalmente un importador

distinto al representante o distribuidor autorizado, es decir, aquella que se
efectia con un producto de marca legitima, pero fuera de la cadena

Ibidem.
Ibidam.
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comercial oficial.2é

3.3. La importacion paralela se perfecciona cuando productos que han sido
importados y comercializados dentro de un pais por el titular de la marca
0o con su consentimiento, posteriormente son importados vy
comercializados en el mismo pais por un tercero sin el consentimiento del
titular de la marca.

3.4. Al respecto Tomas de las Heras Lorenzo®” ha manifestado que: ‘Las
importaciones paralelas de los productos comercializados con la marca
por el titular de la misma o con su consentimiento en un tercer Estado
serdn libres y los productos importados serdn de libre y licito comercio por
los terceros, sin que el titular pueda prohibirlas sobre la base de su
derecho de marcas”.

3.5. No existen razones para prohibir las importaciones de productos
auténticos, originalmente marcados por su titular, cuando esta
importacién es realizada por el titular o con su consentimiento; pero para
el caso de que estas importaciones se realicen sin el consentimiento de
su titular o consistan en importaciones de imitaciones de la marca
original, no podria considerarse que los derechos del titular original
quedan agotados pues se estarian infringiendo sus derechos de
propiedad intelectual.

3.6. Para que opere la figura de una importacion paralela se deben reunir los
siguientes requisitos:

a) Importacion efectuada por un importador distinto al representante o
distribuidor autorizado.

b) Que el producto que se importe sea original.

c) Si bien es un producto original esta fuera de la cadena comercial
oficial.

d) Que el producto que se importe se lo haya adquirido licitamente en
el mercado de otro pais.

e) Que el producto haya sido vendido por el propio titular del derecho,
por otra persona con consentimiento del titular del derecho o por una
persona econémicamente vinculada con el fitular del derecho.

3.7. A efectos de definir qué se entiende por persona vinculada, el segundo
parrafo del Articulo 158 de la Decision 486 dispone que:

“Articulo 158.-

(...)

A los efectos del pdrrafo precedente, se entendera que dos personas estan
econémicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o
indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la
explotacion de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero puede

Ver Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 24-1P-2005 del 25 de mayo de 2005.

DE LAS HERAS LORENZO, Tomas. “E! agotamiento del derecho de marca”. Editorial Montecorvo, S.A.
Madrid, 1994. Pag. 33.

14
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3.8.

3.9.

ejercer tal influencia sobre ambas personas.”

Tal como lo manifiesta la norma antes citada, dos personas estan
vinculadas economicamente si una ejerce directa o indirectamente
influencia concluyente sobre la otra en relacion con la explotacion de los
derechos de la marca o en su defecto un tercero también puede influir
sobre las dos.

Queda claro, a partir de lo expuesto que el titular de una marca no puede
impedir la importacién de un producto que sea original y que haya sido
adquirido ya sea al titular de la marca o un licenciatario vinculado a este.

3.10. Si el titular de una marca no puede impedir una importacion paralela,

3.11.

tampoco lo puede impedir el licenciatario de la marca. Es mas, en
cualquier escenario, el que una empresa sea titular de un contrato de
distribucidn exclusiva de productos de una marca determinada en el
territorio de un Pais Miembro, 0 una licencia de uso exclusiva de una
marca para un determinado pais, no le confiere la facultad para impedir
U oponerse a una importacién paralela de productos originales
identificados con dicha marca.

El agotamiento del derecho

El agotamiento del derecho es el limite establecido a los derechos
conferidos al titular de una marca que le impide oponerse a la sucesiva
comercializacion de sus productos o a obtener rédito econémico por estas
una vez realizada la primera venta. Los derechos del titular sobre su
marca se agotan legalmente a partir de su primera venta, después de la
cual la mercancia tiene libre circulacion en un mercado integrado. Esto
significa que el titular pierde todos sus derechos sobre el bien vendido
mientras no sea alterada la marca, su distintividad o la calidad del bien?®,

3.12.El inciso primero del Articulo 158 de la Decision 486 enuncia que:

“Articulo 158.- El registro de una marca no dard el derecho de impedir a
un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido
por dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en
el comercio en cualquier pais por el titular del registro o por otra persona
con consentimiento del litular o econdmicamente vinculada a él, en
particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen
en contacto direclto con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificacion,
alteracion o deterioro.

(...)"

.13.La norma antes citada dispone que el titular de una marca, una vez que

su producto se ha introducido en cualquier pais, ya sea por el propio
titular, por un tercero con consentimiento del titular, o por una persona
vinculada econdmicamente con él, siempre y cuando el producto o su
envase no hubieren sufrido modificacién, alteracion o deterioro, no podra

Proceso 35-1P-2015,
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impedir que terceros realicen actos de comercio, respecto de los
productos que, si bien cuentan con una marca, han sido licitamente
comercializados.

3.14.Cuando la mercancia del producto original ya se nacionalizé; es decir,
esta en circulacion en el mercado intemo de determinado Pais Miembro, y
alii sufre modificaciones, alteraciones o deterioro, esto no afecta la
importacion paralela.

3.15.El agotamiento de! derecho de una marca busca impedir que el titular de
la marca controle los precios futuros del producto, asi como las formas de
comercializacién, ya que lo que se busca es una libre circulacion de
mercancias y que se respete el derecho a la competencia en cuanto se
refiere a los derechos de propiedad industrial.

3.16. Por lo tanto, los requisitos para que se pueda configurar el agotamiento
del derecho de marca son:

a) Introduccién en el comercio de un producto protegido por un registro
de marca.

b) Que el producto se haya introducido en el comercio en cualquier
pais por el titular del registro, una persona con su consentimiento o
por una persona econdmicamente vinculada con él.

c) Que los productos y sus envases o embalajes no hayan sufrido
ningun tipo de modificacién, alteracion o deterioro.

3.17.Una vez que el titular de una marca introdujo su producto en cualquier
pais, no puede bajo la figura del ius prohibendi, impedir que terceros lo
comercialicen, ya que al ser original y no haber sufrido manipulacién o
alteracion, no existe ningun tipo de infraccién.

3.18.De esta manera, se debera determinar si se ha producido una importacion
paralela y si se ha configurado el agotamiento del derecho, de
conformidad con los parametros y requisitos establecidos en la presente
interpretacion prejudicial; de no ser el caso, se estaria frente a una
evidente infraccién al derecho de exclusividad de la marca.

Conclusién sobre las importaciones paralelas y el agotamiento del
derecho

.19. Es importante mencionar que el legislador andino, al dotar de contenido al
Articulo 158 de la Decision 486, opté por la posicion que se muestra a
favor de las importaciones paralelas y el agotamiento del derecho de
marca. La razon de ello descansa en e! hecho de que otro principio rector
que guia el proceso de integracion andino es la promocion de ia libre
competencia.

3.20.En efecto, las importaciones paralelas promueven una mayor

competencia “intramarca” en el mercado, lo que beneficia a los
consumidores, pues genera una mayor oferta para satisfacer la demanda
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existente. Si bien es una competencia entre productos que tienen la
misma marca, si esta tuviera posicion de dominio en el mercado, dicha
competencia es relevante para los consumidores. Precisamente, las
importaciones paralelas evitan la consolidacion de monopolios.

3.21.Dado que se busca evitar la consolidacién de monopolios, de conformidad
con lo establecido en el Articulo 158 de la Decision 486, en terminos
generales y abstractos, y en cualquier escenario, un contrato de
distribucién exclusiva de productos identificados con una determinada
marca, asi como un contrato de licencia de uso exclusivo de una marca,
en cualquier caso respecto del territorio de un pafs miembro de la
Comunidad Andina, no puede impedir ni oponerse a la importacién
paralela de productos originales identificados con dicha marca.

3.22. Ahora bien, en caso de que las importaciones paralelas generen efectos
no deseados, por ejemplo tipo free riding (como seria el caso que el
importador paralelo se aproveche de las inversiones en publicidad y
marketing incurridas por el distribuidor autorizado), nada impide que el
titular de la marca, u otro autorizado por él, establezca condiciones —a
través de acuerdos verticales— para la comercializacion de los productos
por parte del importador paralelo, lo que es ajeno al derecho de marcas.

4. La proteccion del derecho de autor sin necesidad de formalidad
alguna. Presuncion de autoria

4.1. En la audiencia oral del 12 de octubre de 2017 llevada a cabo en la segunda
instancia judicial del proceso intemo, el representante de la demandada
cuestiond la legitimidad para obrar de la demandante al sefialar que no
habria quedado acreditado en el procedimiento que esta tenga la condicion
de titular de derechos de las obras materia de conflicto. Asimismo, sostuvo
que la primera instancia judicial cometio un error al presumir la titularidad de
las obras en conflicto, cuando la presuncién contemplada en la normativa
andina tiene como fin determinar quién es el autor de una obra y no quién
ostente la titularidad de los derechos patrimoniales sobre las obras. En ese
sentido, corresponde analizar el tema propuesto.

4.2. Al respecto, los Articulos 52 y 53 de la Decisidn 351 de la Comisién del
Acuerdo de Cartagena disponen lo siguiente:

“(...)

Articulo 52.- La proteccion que se otorga a las obras literarias y artisticas,
interpretaciones y demds producciones salvaguardadas por el Derecho de
Autor y los Derechos Conexos, en los términos de la presente Decision, no
estard subordinada a ningun tipo de formalidad. En consecuencia, la
omisién del registro no impide el goce o el ejercicio de los derechos
reconocidos en la presente Decision,

Articulo 53.- El registro es declarativo y no constitutivo de derechos. Sin
perjuicio de ello, la inscripcion en el registro presume ciertos los hechos y
actos que en ella consten, salvo prueba en contrario. Toda inscripcion deja
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a salvo los derechos de terceros.”

4.3. De las normativas antes citadas, se puede establecer que el ejercicio del
derecho de autor no se encuentra sujeta a ningun tipo de formalidad,
como por ejemplo un registro o un depdsito ante alguna autoridad o por
parte de un Estado en particular.

4.4. La inscripcidn o registro de una obra no tiene otra finalidad ni alcance
diferente que el de servir como instrumento declarativo del derecho y
eventualmente como medio de prueba de su existencia.

4.5. Al respecto, Ricardo Antequera Parilli sefiala lo siguiente:

4"

(..)

Una tendencia de casi undnime aceptacion universal otorqa la proteccion
a las obras del ingenio por el mero acto de su creacion, sin necesidad

del cumplimiento del ninquna formalidad, ya que el registro de la obra,
como se verd en su oportunidad, tiene un caracter exclusivamente

declarativo y no constitutivo de derechos.

(..)

La proteccién por el solo hecho de la creacidn, constituye una de las
varias diferencias que generalmente en el derecho positivo existen con el
denominado “derecho industrial” o derecho de palentes y marcas —que
comunmente contempla requisitos obligatorios de orden registral— y surge,
enlre ofras cosas, de la naturaleza misma del derecho del autor como un
Derecho Humano, de manera que el legislador, mds que “conceder”
atributos al creador, no hace otra cosa que reconocer un derecho
fundamental del Hombre.

Esa tutela automdtica de las obras del ingenio hace que ellas se
encuentren protegidas aunque permanezcan inéditas o no hayan sido
fijadas, como ya fue dicho, a un soporte material, siempre que sean
susceplibles de ser divulgadas o publicadas por cualquier medio 0
procedimiento, independientemente de que la divulgacion o publicacion
haya ocurrido. (...)' %

(Enfasis agregado).

4.6. Una obra es protegida por el derecho de autor desde el momento de su
creacion; por tanto, el registro de una obra no es obligatorio. El registro
contemplado en la Decisién 351 no funciona como elemento constitutivo
de derechos y el que se realice o no carece de relevancia en cuanto al
goce o al ejercicio de los derechos reconocidos por la normativa al autor
de la obra.®

Se trata de un registro facultativo y no necesario que, por lo mismo, en
manera alguna puede hacerse obligatorio, menos como condicién para el
ejercicio de los derechos reconocidos al autor o para su proteccién por

ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. Derecho de Autor. Servicio Autdénomo de la Propiedad Intelectual
de la Direccion Nacional de Derecho de Aulor, 2da Edicién, Caracas, 1994, pp. 138 -139,

Ver Intempretacion Prejudicial recaida en el Proceso 64-1P-2000 del & de septiembre de 2000.
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parte de la autoridad publica.®!

4.8. Los articulos interpretados dejan a criterio del autor registrar o no su
creacion. Sin embargo, si opta por no hacerlo, ello no puede constituirse
en impedimento para el ejercicio de los derechos que de tal condicion, la
de autor, derivan; tampoco para que las autoridades se eximan de
protegérselos en los términos de la ley y, menos aun, que condicionen o
subordinen la proteccién y garantia a cualesquiera formaiidades, y entre
ellas, especialmente, a la del registro32.

49. Lo senalado en parrafos anteriores se encuentra debidamente
concordado con lo dispuesto en el numeral 2) del Articulo 5 del Convenio
de Berna para proteccion de obras literarias y artisticas, el cual sefiala
que el goce y el ejercicio del derecho de autor no se encuentran sujetos a
ningun tipo de formalidad®?, como pudiera ser un depdsito o registro ante
alguna autoridad.

4.10. En consecuencia, la normativa andina acoge el criterio que hoy impera en
casi todos los ordenamientos juridicos en el sentido de que la proteccion
de los derechos autorales nace con la creacion o materializacion de la
obra; es decir, se realiza sin necesidad de que el autor cumpla con
formalidad o requisito algunc, como el del registro por ejemplo.34

Presuncion de autoria

4.11.El articulo 8 de la Decision 351 establece que: “se presume autor, salvo
prueba en contrario, la persona cuyo nombre, seudonimo u otro signo que
la identifique, aparezca indicado en la obra’”.

4.12.La citada norma andina establece una presuncion relativa, iuris tantum, en
favor de los autores de obras protegidas por el derecho de autor.

4,13.En ese sentido, en el supuesto de que el autor de una obra no registrada
desee reclamar la proteccién de su derecho ante alguna autoridad de un
Pais Miembro, le bastara con presentar, ante la referida autoridad un
ejemplar de su obra, en el cual aparezca su nombre, su seudonimo o

el Ibidem.

e Ibidem.

Convenio de Berna para proteccién de obras literarias y artisticas.-
“Articulo 5

[Derechos garantizados: 1. y 2. Fuera del pais de origen; 3. En el pais de origen; 4. « Pais de
origen »]
{...)

2) El goce y ef gjercicio de estos derechos no estaran subordinados a ninguna formalidad y ambos
son independientes de la existencia de proteccion en el pais de origen de la obra. Por lo demds,
sin perjuicio de las estipulaciones del presente Convenio, la extensidn de la proleccién asf como
los medios procesales acordados al autor para la defensa de sus derechos se regirdn
exclusivamente por la legislacion del pais en que se reclama la proteccion.”

Ver Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 64-1P-2000 del 6 de sepliembre de 2000.
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algun signo que lo identifique a fin de poder acreditar su interés legitimo
para actuar en el proceso.

4.14. Asimismo, en virtud al tema antes sefalado y considerando los hechos
controvertidos del proceso interno, resulta necesario efectuar la distincién
entre el autor de una obra y el titular de la misma.

4,15.El autor de una obra es el ser humano —persona natural— que realiza la
creacion intelectual, mientras que el titular de una obra es aquella persona
natural o juridica que cuenta con las facultades para ejercer los derechos
patrimoniales sobre la obra, de conformidad con lo dispuesto por las
legislaciones internas de los paises miembros. 3

4.16. Asimismo, la normativa andina distingue dos tipos de titularidades la
originaria y derivada.

4.17.La titularidad originaria es aquella que nace con la creacién de la obra; es
decir, siempre el autor serd considerado como titular originario de los
derechos morales y patrimoniales de la obra.

4.18.Por su parte, la titularidad derivada es aquella que se surge por razones
distintas a la de la creacién de la obra, como pudiera ser los casos de
cesidon de derechos, mandato o presuncién legal. El titular derivado
siempre serd una persona distinta al autor, es decir, sera la persona
natural o juridica a quien se le transfiera todos o una parte de los
derechos patrimoniales de una obra protegida por el derecho de autor®,

4.19. Al respecto, Delia Lipszyc ha manifestado lo siguiente:

“(...)
La titularidad originaria es el correlato de la calidad de autor por lo que
corresponde a las personas fisicas que crean las obras.

()

Titular originario es la persona en cabeza de quien nace el derecho de
autor.

()

[Titulares derivados]

Decision 351 de Comision del Acuerdo de Cartagena.-

“Articulo 3.- A los efectos de esta Decision se entiende por:

Autor: Persona fisica que realiza la creacion intelectual.

Titularidad: Calidad del litular de derechos reconocidos por la presente Decision.”
Decisidn 351 de Comision del Acuerdo de Cartagena.-

“Articulo 9.- Una persona natural o juridica, distinia del autor, podra ostentar la titulanidad de los
derechos patrimoniales sobre la obra de conformidad con lo dispuesto por las legislaciones

internas de los Paises Miembros.”

20



GACETA OFICIAL @ 12/11/2018 56 de 75

Proceso 464-1P-2017

Son las personas fisicas o juridicas que han recibido la titularidad de
algunos de los derechos de autor. La titularidad derivada nunca ptede
abarcar la totalidad del derecho de autor (moral y patrimoniales) (sic)

En efecto, el derecho moral es inalienable; aun en caso de transmision
mortis causa los sucesores no reciben las facultades esencialmente
personales que integran el derecho moral del autor (las positivas) pues,
salvo excepciones, no se transmiten; los sucesores solo pueden ejercer las
facultades negativas (el derecho al reconocimiento de la paternidad y el
derecho al respeto y a la integridad de Ia obra) y el derecho de divulgacion
de las obras pdstumas (...). En cambio, puede comprender la totalidad de
los derechos de explotacion (derecho patrimonial).

L a titularidad derivada puede obtenerse:

-por cesion (sea convencional o bien, de pleno derecho por ministerio de la
ley —cessio legis—);

- por presunicion de cesién establecida por ley, salvo pacto en contrario;
-por transmision mortis causa.

Los contratos usuales de explotacicn de obras por los cuales el autor, o el
titular del derecho o la entidad de gestion colectiva, autoriza a una persona
a utilizar la obra o son licencias (o autorizaciones de uso) no exclusivas
(como es habitual, por ejemplo, en materia de ejecucion publica de obras
musicales no dramaéticas) o constituyen derechos exclusivos en favor del
usuario, pero no son contratos de cesion de acuerdo con el derecho comun
porque no transfieren la titularidad de los derechos de explotacion (...

4.20.En consecuencia, la presuncion contemplada en el Articulo 8 de la
Decision 351 es aplicable unicamente a efectos de determinar quien es el
autor de una obra protegida por el derecho de autor y no sobre quien es el
titular derivado de la misma.

5. La obra audiovisual, el programa de ordenador y la obra multimedia
como objeto de proteccidn del derecho de autor

5.1. Dado que en el proceso interno, la Sala consultante efectué una pregunta
en relacion a los alcances de una obra audiovisual y si las obras artisticas
que podria contener un programa de ordenador que se expresa como
juegos (videojuegos) pueden ser calificadas como obras protegidas por €l
derecho de autor, corresponde analizar de manera independiente los
alcances de una obra audiovisual, un programa de ordenador y una obra
multimedia, por ser pertinentes.

La obra audiovisual
El Articulo 4 de la Decisidon 351 de la Comision del Acuerdo de Cartagena

establece que el derecho de autor protege las obras literarias, artisticas y
cientificas susceptibles de ser divulgadas o reproducidas por cualquier

LIPSZYC, Delia. Derecho de autor y derechos conexos. Edit. UNESCO, CERLALC y ZAVALIA;
Buenos Aires; 1993; pp. 125, 126 y 127.
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5.3.

5.4.

5.5.

forma o medio conocido ¢ por conocer. Del mismo modo, dicha
disposicion hace una enumeracion ejemplificativa, mas no taxativa, de las
obras protegidas, consignando en su Lliteral f) a_las obras
cinematograficas v demas obras audiovisuales expresadas por cualguier
procedimiento.

Siendo ello asi, la normativa comunitaria otorga al titular de una obra
audiovisual la proteccion de su creacion en el ambito del derecho de
autor.

Asimismo, el Articulo 3 de la Decision 351 define a la obra audiovisual
como:

“(...} Toda creacion expresada mediante una serie de imagenes asociadas,
con o sin sonorizacion incorporada, que esté destinada esencialmente a
ser mostrada a través de aparatos de proyeccion o cualquier otro medio de
comnunicacion de la imagen y de sonido, independientemente de las
caracteristicas del soporte material que la contieng’.

Al respecto, sobre la proteccion de una obra audiovisual, Ricardo
Antequera Parilli, sostiene lo siguiente:

“(...)

La obra audiovisual es generalmente el resultado del concurso de varios
aportes (v.gr.: el argumento, los didlogos, la musica compuesta para la
obra) que se conjugan en una secuencia de imdgenes fruto de la
creatividad de un director.

Se trata entonces de una obra generalmente en colaboracion (donde los
aportes pueden ser generalmente separados), en la cual se alribuye la
autoria, al menos en el sistema latino o continental, a las personas fisicas
que realizan la creacion intelectual.

Sin embargo no todas las contribuciones tienen el cardcter de “obra’, pues
algunas prestaciones intelectuales se ubican en el marco de los derechos
afines y conexos, sin una verdadera aporiacion creativa y original, por
ejemplo las de asistentes, utileros y maquilladores. {...)'*®

5.6. En ese seniido, la obra audiovisual, por lo general, es considerada como

una obra en colaboracion, toda vez que es el resultado de los aportes de
dos ¢ mas personas fisicas. Se entiende como obra en colaboracion
aqueila creada por dos 0 mas personas que trabajan de manera conjunta
bajo una misma inspiracion. No serian obras en colaboracion aguellas
que resultan como consecuencia de una yuxtaposicion de trabajos
individuales sin relacion alguna entre ellos, toda vez que no se generaria
una Unica obra en comun que represente a todos los autores en su
conjunto.3®

ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. Estudios de Derecho de Autor y Derechos Afines. Editorial Reus,
Madrid, 2007, p. 73.

ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. Estudios de Derechos de Aulor y Derechos Afines. Editorial Reus,
S.A., Madrid, 2007, p. 37.
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5.7.

5.8.

La regulacion generalizada para estos casos consiste en disponer que los
coautores son de manera conjunta los titulares originarios de los derechos
morales y patrimoniales sobre la misma, los que serdn ejercidos de
comun acuerdo, salvo cuando los aportes sean divisibles, en los cuales,
salvo pacto en contrario, puede ser su contribucién explotada de manera
separada, siempre que no perjudique con ello la explotacién de la obra
comun.*?

En consecuencia, una obra audiovisual es aquella que esta conformada
por varias creaciones intelectuales que al unirse forman una nueva unidad
creativa que por su originalidad se encuentra protegida por el derecho de
autor. Siendo ello asi, la obra audiovisual comprende a las
cinematograficas y también a las que son obtenidas por un procedimiento
andlogo a la cinematografia como pudieran ser el caso de los spots
publicitarios o comerciales, videoclips, novelas, series, documentales,
reportajes periodisticos, entre otros.

Asimismo, sobre la originalidad de una produccién o fijacién audiovisual
para ser considerada como obra, el autor antes sefialado menciona lo
siguiente:

“(...} [las producciones audiovisuales] consisten en grabaciones de
secuencias de imagenes, con o sin sonido, que pueden o no constituir per
se una obra audiovisual, pero que supone un trabajo intelectual, un
despliegue técnico y un gran esfuerzo economico, como ocurre con la
transmision de eventos de diversa indole o de escenas bélicas, razon por
la cual alqunas legislaciones (v.gr.: Esparia, Perii), bajo el titulo de
“otros derechos de propiedad intelectual” u “otros derechos
intelectuales”, le reconocen al productor de esas grabaciones un
derecho de_exclusivo de reproduccion, distribucién y comunicacion
publica, ademds del “derecho conexo” (...) al organismo que
transmite _esa proqramacion por radio o television, autorizar o
prohibir 1a fijacion o retransmisidn de sus emisiones {(...)

Lo importante pues, esid en sefalar que toda forma de expresion
audiovisual _estard protegida como obra, siempre que tenga
elementos creativos con rasqos de individualidad, en cualquiera de los
dominios literarios, artisticos o cientificos.

Entramos enlonces a la segunda parte de la discusion: ;Es toda fijacion
audiovisual una obra audiovisual?. (sic)

El procedimiento _mediante el cual es posible fijar en un soporte
material y_proyectar_imdgenes en movimiento, con o _sin sonidos
incorporados, constituyen una mera técnica, que por si sola no
constituye una manifestacién original, ya que lo que hace de una
expresion audiovisual una obra protegida, al igual que en las demas
producciones del intelecto, son los elementos creadores que la conforman.

Asi, por ejemplo, la simple colocacién de una cdmara fija de un video
frente_a un_cantante, para grabar su interpretacién musical, no la

40

Ibidem.
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convierte en obra audiovisual, ya que se trata, simplemente, de la
fijacion_en un soporte material de una cancion cuyos derechos
corresponden al compositor, asi como de una interpretacion respecto de la
cual el artista, en la esfera de los derechos conexos, tiene facultades de
orden moral y patrimonial {...)""

5.9. De acuerdo con lo anterior, una fijacion audiovisual podra ser protegida

por el derecho de autor si es que cumple con el requisito de originalidad
para ser considerada como una obra audiovisual.

5.10. Sobre las caracteristicas generales para que una creacion intelectual sea

considerada como obra, la doctrina menciona algunas, las cuales se
detallan a continuacion:42

“1. Que el resultado de la obra debe ser el resultado del talento creative del
hombre, en el dominio literario, artistico o cientifico.

2. Que esa proteccion es reconocida con independencia del género de la
obra, su forma de expresion, mérito o destino.

3. Que ese producto del ingenio humano, por su forma de expresion, exige
caracteristicas de originalidad’.

5.11.De acuerdo con lo anterior, una creacion intelectual sera protegida por el

derecho de autor siempre que posea elementos demostrativos de una
diferencia sensible, absoluta o relativa, que individualice el pensamiento
representativo o la subjetividad de su autor*3 en relacion a otras obras de
su mismo género, lo cual debera valorarse como una cuestion de hecho
en cada caso.

5.12.En el caso de una obra audiovisual, su originalidad debera reflejar cierta

singularidad o particularidades del autor o autores en las propuestas
literarias o artisticas contenidas en la grabacion audiovisual a través de
los diversos elementos creativos que la conforman, como pudiera ser el
caso del guion y los didlogos, la obra musical creada o no exclusivamente
para la obra audiovisual, los disefios animados, en caso se trate de una
pelicuta animada o infantil, el maquillaje artistico de algunos personajes
que participan en la obra, el vestuario artistico, entre otros elementos que
por su originalidad podrian constituir obras, y al unirse conforman una
secuencia de imagenes producto de la creatividad de un director o
productor dande como resultado una unica unidad creativa conocida
como obra audiovisual.

41

ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. Derechio de Autor. Servicio Autdnomo de la Propiedad Intelectual
de la Direccion Nacional de Derecho de Autor, 2da Edicidn, Caracas, 1994, pp. 211-213.

ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. El Nuevo Regimen del Derecho de Aulor en Venezusia.
Autoralex, Venezuela, 1994, p. 32,

De conformidad con lo establecido en el Articulo 3 de la Decision 351 de la Comision del Acuerdo
de Cartagena se entiende como autor a la persona fisica que realiza la creacion intelectual. Es
decir, unicamente podra ser considerado como autor a una persona natural, mas no una persona
juridica o un animal.

24



GACETA OFICIAL @ 12/11/2018 60 de 75

Proceso 464-IP-2017

5.13.Cabe sefialar que los elementos originales que pudieran formar parte de
la obra audiovisual —dibujos de personajes (obra artistica), musica (obra
musical), guiones (obra literaria), etc.— se encuentran igualmente
protegidos por la legislacién del derecho de autor e incluso sus autores
pueden explotarios econémicamente de manera independiente a la obra
audiovisual, salvo que se haya pactado en contrario.

5.14.Por otro lado, no toda fijacion audiovisual podra ser considerada obra
audiovisual protegida por el derecho de autor. Por ejemplo, en el caso de
las grabaciones de un evento deportivo que se transmiten en vivo o en
diferido, resulta dificil que el director o el camardgrafo por mas profesional
o experimentado que sea en su oficio pueda plasmar su individualidad o
singularidad en las grabaciones efectuadas, pues lo Unico que esta
haciendo es transmitir o grabar un hecho que esta sucediendo en ese
momento; en consecuencia, dicha grabacion no podra ser considerada
como una cbra audiovisual pues careceria del requisito de originalidad —
sin perjuicio de la proteccion que por derechos conexos le otorga la
normativa andina a este tipo de grabaciones, en calidad de producciones
audiovisuales—.

5.15.En consecuencia, una mera grabacién o fijacion audiovisual que no
cuente con el requisito de originalidad no podra ser considerada como
una obra audiovisual por lo que no se encontrara protegida por el derecho
de autor.

La calidad de productor de una obra audiovisual

5.16.La Decisién 351 no contempla regulacion alguna sobre los derechos de
un productor o productores de obras audiovisual, sin perjuicio de ello, este
Tribunal a través de Interpretacion Prejudicial 589-1P-2015 del 24 de abril
de 2017 ha manifestado que: “(...) el productor de una obra audiovisual es
la persona natural o juridica que goza de la iniciativa de la creacion
intelectual, y que asume la responsabilidad de una grabacion audiovisual.
La figura del productor descansa sobre el concepto de obra colectiva, que
es aquella que resulta de las atribuciones creativas de varios autores que
resultan ordenadas y coordinadas por un sujeto especial que puede
recibir ciertos nombres de conformidad con la naturaleza de la obra:
editor, productor, coordinador, entre otras’.

5.17.En ese sentido, considerando que la normativa andina no contempla
regulacion alguna sobre los derechos de los productores de obras
audiovisuales, corresponde a la legislacion interna de cada pais miembro
regular todo lo concemiente a este tema, de conformidad con el principio
de complemento indispensable*t,

£l principio de complemento indispensable, consagra lo que se denomina "norma de clausura”,
segun la cual se deja a la legislacion interna de los paises miembros la solucién legislativa de
situaciones no contempladas en la normativa comunitaria, por cuanto aguella no puede prever
absolutamente todos los supuestos susceplibles de regulacion juridica.
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El programa de ordenador

5.18.El programa de ordenador o Hamado comunmente software es

considerado como una obra protegida por el derecho de autor de
conformidad con lo establecido en el Literal i) del Articulo 4 de la Decision
351,45

5.19.En esa linea, el Capitulo VIl —especificamente desde los articulos 23 a

27— de la referida Decision junto con lo dispuesto en el Articulo 58
regulan todo lo relacionado al plazo de proteccion, usos licitos e ilicitos
de este tipo de obras, entre otros.

Definicion

5.20.Se entiende por programa de ordenador o software a la expresion de un

5.21.

conjunto de instrucciones mediante palabras, cddigos, planes o en
cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura
automatizada, es capaz de hacer que un ordenador —un aparato
electronico o similar capaz de elaborar informaciones—, ejecute
determinada tarea u obtenga determinado resultado. Asimismo, el
programa de ordenador comprende también la documentacion tecnica y
los manuales de uso*; es decir, los elementos del programa de
ordenador que quedan protegidos son: el cddigo fuente, el codigo objeto
(o ejecutable), la documentacion técnica (por ejemplo memoria
descriptiva) y los manuales de uso o usuario.

El Articulo 23 de Decisién 351, sobre el alcance de la proteccion de este
tipo de obras, contempla lo siguiente:

“Articulo 23.- Los programas de ordenador se protegen en los mismos
términos que las obras literarias. Dicha proteccion se extiende tanto a los
programas operativos como a los programas aplicativos, ya sea en forma
de cdédigo fuente o codigo objeto.

En estos casos, serd de aplicacion lo dispuesto en el articulo 6 bis del
Convenio de Berna para la Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas,
referente a los derechos morales.

Sin perjuicio de ello, los autores o titulares de los programas de ordenador
podran autorizar las modificaciones necesarias para la correcta utilizacion
de los programas.”

Decisién 351 de Comisién del Acuerdo de Cartagena.-

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

)] Los programas de ordenador; {...)"

De conformidad con la definicion eslablecida en el Articulo 3 de la Decision 351 de la Comision del
Acuerdo de Carlagena.
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escrito —a través del codige fuente—, goza de la proteccion por el
derecho de autor desde su creacién.*’ Por dicho motivo, son protegidos
en los mismos términos que las obras literarias y, en ese sentido, es
aplicable lo dispuesto en el Articulo 6 bis del Convenio de Berna para la
Proteccion de Obras Literarias y Artisticas, referente a los derechos
morales.

5.23. Al respecto, sobre la equiparacién de un programa de ordenador a una

obra literaria, Ricardo Antequera menciona lo siguiente:

“(...) Para considerarlo obra literaria, en el sentido amplio que tiene en el
derecho autoral, se argumenta gue el “software” se expresa en codigo
fuente vy _se reproduce a partir del cddigo objeto, en un lequaje natural,

como igualmente se exteriorizan la documentacion técnica y los manuales
de uso.

Pero, por si fuera poco, el lenguaje de programacion, si bien creado
artificialmente por el hombre para realizar un tipo de comunicacion
especializada, tiene una semdntica y una sintaxis perfectamente
preestablecida, al igual que los idiomas naturales.

De alli que por “escritos”, desde el punto de vista autoral, se entiendan
“todas las clases de obras expresadas en forma escrita, cualesquiera que
sean los signos de la fijacion” es decir, tanto el leguaje susceplible de
ser leido directamente por el hombre, como el legible a través de una
maquina.

La proteccién de los programas de ordenador, como_en los mismos
términos_que las_obras literarias, figura en la Decision 351 (...)*®
(subrayado es nuestro)

5.24. Asimismo, considerando lo contemplado en los Articulos 23 al 27 de la

Decisién 351, en relacién con los programas de ordenador, podemos
concluir que:

(i) Su proteccion se extiende tanto a los programas operativos como a
los aplicativos, tengan la forma de cédigo fuente o de codigo
objeto. (Articulo 23)¥

a7

Cabe sefalar que dicha proteccion es otorgada aunque el software se haya producido anles de la
fecha de entrada en vigencia de la Decision 351, ello de conformidad con lo establecido en el
Articulo 58 de la Decision 351, el cual establece lo siguiente:

“Articulo 58.- Los programas de ordenador, como obras expresadas por escrito, y las bases de
datos, por su cardcter de compilaciones, gozan de la proteccion por el derecho de autor, aun
cuando se hayvan creado con anterioridad a la fecha de enirada en vigencia de la presente
Decision.”

ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. Derecho de Autor. Servicio Autdénomo de la Propiedad Intelectual
de la Direccién Nacional de Derecho de Autor, 2da Edicion, Caracas, 1994, p. 301,

Decisién 351 del Acuerdo de Cartagena.-

“Articulo 23.- Los programas de ordenador se protegen en los mismos términos que las obras
literarias, Dicha proteccion se extiende tanto a los programas operativos como a los programas
aplicalivos, ya sea en forma de codigo fuente o cédigo objeto.
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i) El propietario de un ejemplar del programa de ordenador obtenido
licitamente, podra realizar una copia 0 una adaptacién para la
correcta adaptacién de dicho programa, siempre que: a) sea
indispensable para su utilizacion; y, b) sea con fines de archivo, es
decir, destinada exclusivamente a sustituir la copia legitimamente
adquirida, cuando ésta ya no pueda utilizarse por dafo o pérdida.
(Articulo 24).50

(i) Su reproduccién requiere, incluso para uso personal, la
autorizacion del titular de derechos, salvo que se trate de una copia
de seguridad. {(Articulo 25).5!

(iv) No sera un caso de reproduccion ilegal, la introduccion del
programa en la memoria del ordenador, a los efectos del exclusivo
uso personal; en cambio, si lo sera el aprovechamiento no
consentido del programa por varias personas, mediante la
instalacion de redes, estaciones de trabajo u otro procedimiento
andlogo (articulo 26).52

(v)  No constituird una infraccién al derecho patrimonial de infraccién, la
adaptacion realizada por un usuario para su exclusiva utilizacion.
(Articulo 27)53,

5.25.Por lo antes expuesto, un programa de ordenador es consideradoc como
una obra protegida por el derecho de autor y le sera aplicable todo lo

En eslos casos, sera de aplicacidn lo dispuesto en el articulo 6 bis del Convenio de Bema para la
Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas, referente a los derechos morales.

Sin perjuicio de ello, los autores o titulares de los programas de ordenador podran autorizar las
modificaciones necesarias para la correcia utilizacién de los programas.”

2l Decisidn 351 del Acuerdo de Cartagena.-

“Articulo 24.- E| propietario de un ejemplar del programa de ordenador de circulacion licita podra

realizar una copia o una adaptacion de dicho programa, siempre y cuando:

c) Sea indispensable para la utilizacion del programa; o,

d) Sea con fines de archivo, es decir, destinada exclusivamente a suslituir la copia legitimamente
adquirida, cuando ésta ya no pueda ulilizarse por dano o pérdida.”

el Decisidén 351 del Acuerdo de Cartagena.-

“Articulo 25.- La reproduccién de un programa de ordenador, incluso para uso personal, exigird la
autorizacion del titular de los derechos, con excepcion de la copia de seguridad.”

= Decisidn 351 del Acuerdo de Cartagena.-

“Articulo 26.- No constituye reproduccion ilegal de un programa de ordenador, la introduccion del
mismo en la memoria interna del respectivo aparato, para efectos de su exclusivo uso personal.

No serd licilo, en consecuencia, el aprovechamienta del programa por varias personas, mediante
la instalacion de redes, estaciones de trabajo u otro procedimiento andlogo, sin el consentimiento
del titular de los derechos.”

Decision 351 del Acuerdo de Cartagena.-

“Articulo 27.- No constituye transformacion, a los efectos previstos en !a presente Decision, 1a
adaptacion de un programa realizada por el usuario para su exclusiva utilizacion.”
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correspondiente a la proteccion de las obras literarias.
La obra multimedia

5.26.E1 Articulo 4 de la Decision 351 enumera una lista de creaciones que se
encuentran protegidas por el derecho de autor en donde no se hace
referencia directa a la obra multimedia; sin embargo, tal como se dijo en
parrafos anteriores, no se trataria de una lista taxativa o restrictiva sino
ejemplificativa.5*

5.27.Siendo ello asi, una produccion multimedia podra ser protegida por el
derecho de autor si es que cumple con el requisito de originalidad para
ser considerada como una obra multimedia.

5.28.L.a obra multimedia es un tipo de obra compleja y, en consecuencia,
puede ser considera como una obra en colaboracién ¢ una obra colectiva,
toda vez que el producto final es consecuencia de la union de diversos
aportes creativos originales que, por si mismos, pueden ser considerados
como obras.

5.29.En otras palabras, esta creacién unitaria retine los aportes de al menos
dos tipos de obras como pudiera ser el caso de las obras literarias
(guiones, articulos de investigacion, poemas, etc.), obras musicales,
obras audiovisuales, obras de artes plasticas, obras artisticas, obras
fotograficas, etc., las cuales son ejecutadas a través de un programa de
ordenador que permite la interaccion entre el computador o equipo similar
y un usuario.

5.30.Al respecto, sobre la definicion de obra multimedia, Delia Lipszyc
manifiesta lo siguiente:

“Obra_multimedia_es la_compuesta por diversos elementos. en especial

e Cecisitn 351 de la Comision del Acuerdo de Cartagena.-

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

a) Las obras expresadas por escrito, es decir, los libros, folletos y cualquier tipo de obra
expresada mediante letras, signos o marcas convencionales;

b} Las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza;

c) Las composiciones musicales con leira o sin ella;

d) Las obras dramdticas y dramalico-musicales;

e) Las obras coreogrdficas y las pantomimas;

7} Las obras cinematogralicas y demas obras audiovisuales expresadas por cualguier

procedimiento;

Las obras de bellas artes, incluidos los dibujos, pinturas, esculluras, grabados y litogratias;

Las obras de arquitectura,

Las obras fotograficas y las expresadas por procedimiento andlogo a la fotografia;

Las obras de arte aplicado;

Las ilustraciones, mapas, croquis, planos, bosquejos v las obras plasticas relativas a la

geografia, la topografia, la arquitectura o las ciencias;

Los programas de ordenador;

Las antologias o compilaciones de obras diversas y las bases de datos, que por la

seleccicn o disposicion de las materias constituyan creaciones personales.”
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obras y otras coniribuciones pertenecientes a distintos_geéneros —lextos,
sonidos, imadgenes fijas o en movimiento, elcétera— gue pueden ser
preexistenies o creadas especialmente, y gue transformados en digitos
binarios se integran en un solo medio o soporte digital y son regidos por
une 0 mds programas de ordenador gue permitan su utilizacion interactiva.

Para Antonio Delgado —quien prefiere denominarla produccion (o
producto) multimedia— es “Todo soporte en el que hayan sido
almacenados, en lenguaje digital y en nuimero no inferior a dos de diversos
generos, textos, sonidos, imdgenes fijas y en movimiento, que pueden
conslituir la expresion de obras literarias, musicales, ‘visuales’ (de las artes
plasticas y fotogrdficas) y audiovisuales, preexistentes o creadas para su
explotacion a partir de lales aportes, cuya eslructura y acceso estan
gobernados por un programa de ordenador que permite Ia interactividad de
dichos elementos’. (subrayado agregado)

! Delgado Porras, A, “Las produccionss ‘multimedia * ;Un nuevo género da obras?”, en el Libro Memoria del il
Congreso tberoamericano sobre Derecho de Autor y Derechos conexos, Montevideo, ed. Gobiemo de la R.O.
del Uruguay/OMPIIDA, 1997, P. 261, § 6.4. n55

5.31.Por otro lado, esa misma autora sefiala que los elementos que

caracterizan a este tipo de obras son las siguientes:

u(. . '}
o la presencia de aportaciones digitalizadas que pertenecen a distintos
generos (dos por lo menos), y

. la interactividad, es decir, la posibilidad de que el usuario las
interactue, las navegue por medio de un programa de ordenador

(.

(subrayado agregado)

5.32. La originalidad de una obra multimedia se vera reflejada en la confluencia

de todos los elementos que la conforman, concibiéndose como una
creacion unitaria que permita diferenciarse del resto de obras multimedia.
Cabe sefialar que entre las obras multimedia mas conocidas tenemos:
Diccionarios muitimedia, paginas web, juegos en linea, cursos
interactivos, videojuegos, entre otros.

5.33.Si bien la obra multimedia comparte ciertas caracteristicas de una obra

audiovisual, un programa de ordenador y, en algunos casos, una base de
datos, se trataria de una obra que posee caracteristicas propias que las
distinguen de las antes sefialadas, por tanto no pueden ser consideradas
iguales.

‘;PL DE ] e A . . . .
) “ox5.34.Por ejemplo, un videojuego (obra muitimedia) al igual que una obra

audiovisual (sea una novela, serie de television, peliculas, spots
pubiicitarios, videoclips, etc.) esta conformada por imagenes asociadas
que dan la sensacion de movimiento, asi como también por un

56

LIPSZYC, Delia. Nuevos temas de derecho de auior y derechos conexos. Edit. UNESCO,
CERLALC y ZAVALIA; Buenos Aires; 2004; 12 ed.; p. 451,

Ibidem, pp. 457 y 458.
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argumento, obras artisticas (dibujos de personajes, paisajes), obras
musicales, etc., las cuales podran ser visualizadas a través de un aparato
iddneo como pudiera ser una pantalla de televisor o computador, tabletas,
laptop, visor de realidad virtual, consola de juegos o cualquier otro aparato
conocido o por conocerse. No obstante a lo anterior, la diferencia radicara
en que una obra muitimedia siempre permitira la interaccion entre el
usuario y la creacion multimedia (en el ejemplo, e! videojuego), lo cual no
sucede en una obra audiovisual. Asimismo, para que exista la interaccion
antes sefialadas, necesariamente se requerira la ejecucion de un
programa de ordenador, situacion que tampocc es prescindible en las
obras audiovisuales.

5.35.Si bien una obra multimedia puede estar conformada por algunos

elementos de una obra audiovisual y un programa de ordenador, lo mismo
no sucede con estos Ultimos cuya creacidn es totalmente independiente a
la referida multimedia, por lo que mal hariamos en equipararlas.

5.36. Asimismo, resulta necesario indicar que los elementos originales que

6.1,

6.2.

pudieran formar parte de la obra multimedia —dibujos de personajes (obra
artistica), musica (obra musical), argumentos y guiones (obras literarias),
etc.— se encuentran igualmente protegidos por la legislacién del derecho
de autor e incluso sus autores pueden explotarlos econdmicamente de
manera independiente a la obra multimedia, salvo que se haya estipulado
lo contrario.

Derechos patrimoniales. Facuitad exclusiva para realizar, autorizar o
prohibir la reproduccién y comunicacion publica de una obra

En el procedimiento interno, la demandante sehalé que se habria
verificado la reproduccion de las obras artisticas “Mario Bros”, “Luigi” y
otros, correspondientes a los personajes que forman parte de un
videojuego que seria de su titularidad, en las paredes del establecimiento
de responsabilidad de la demandada, asi como en las tarjetas de
presentacion y comprobantes de pagos que esta habria estado utilizando
al momento de efectuar sus actividades comerciales. Asimismo, indicé
que la demandada vendria exhibiendo obras artisticas de su titularidad,
en su local comercial, sin contar con la autorizacion para ello. En virtud de
lo anterior, corresponde analizar el tema propuesto.

Teniendo en cuenta el objeto de proteccion del derecho de autor,
corresponde en este punto mencionar aquellos derechos con los que
cuenta el autor de una obra, los cuales se pueden catalogar en dos
grupos: los derechos morales y los derechos patrimoniales.

Al respecto, en este acapite se analizaran Unicamente los derechos
patrimoniales del derecho de autor, especificamente, el derecho gque tiene
gl titular de una obra para realizar, autorizar o prohibir su reproduccion
comunicacion publica, toda vez que el caso versa sobre esas presuntas
afectaciones.
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Derechos patrimoniales

Los derechos patrimoniales protegen la explotacion econémica a la cual
tiene derecho el autor, en relacion con sus obras, los cuales se
encuentran contemplados en el Capitulo V de la Decision 351.

Sobre su definicion, Alfredo Vega Jaramillo sostiene lo siguiente:

“Los derechos patrimoniales son las facultades exclusivas que le

permiten al autor controlar los distintos _actos de explotacion
econdmica de la obra, sea que el autor explote directamente la obra o

que, como es lo usual, autorice a lerceros a realizarla, y participe en esa
explotacion obteniendo un beneficio econémico.

Los derechos patrimoniales son oponibles a todas las personas (erga
omnes), son lransmisibles, su duracion es temporal y las legislaciones
establecen algunas limitaciones y excepciones al derecho de autor.”’
(Enfasis agregado).

Los derechos patrimoniales, contrariamente a los derechos morales, en
atencion a su propia naturaleza, son exclusivos, de contenido ilimitado,
disponibles, expropiables, renunciables, embargables y temporales®8.

El Articulo 13 de la Decision 351 establece una lista enunciativa, mas no
taxativa, sobre los derechos exclusivos que le permiten al autor o sus
derechohabientes realizar, autorizar o prohibir los siguientes actos de
explotacion:

“a) La reproduccion de la obra por cualquier forma o procedimiento;

b) La comunicacion ptblica de la obra por cualquier medio que sirva
para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imagenes;

¢) La distribucion publica de ejemplares o copias de la obra mediante
la venta, arrendamiento o alquiler;

d) La importacion al territorio de cualquier Pais Miembro de copias
hechas sin autorizacion del titular del derecho;

e} La traduccion, adaptacion, arreglo u otra transformacion de la
obra."
{Subrayado agregado)

De conformidad con el articulo 17 de la Decision 351, los Paises
Miembros pueden reconocer otros derechos de caracter patrimonial,
diferentes a los contemplados en el Articulo 13 del mencionado cuerpo
normativo.

VEGA JARAMILLO, Alfredo. Manual de Derecho de Autor. Direccién Nacional de Derecho de Autor
- Unidad Administrativa Especial del Ministerio del Interior y de Justicia de Colombia, Bogota, 2010,
p. 35.

ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. Derecho de Autor. Servicio Autdnomo de la Propiedad Intelectual
de la Direccién Nacional de Derecho de Autor, 2da Edicion, Caracas, 1994, p. 395.
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6.9.

A continuacion, se analizara cada una de las figuras antes sefaladas en
el parrafo 6.3., a fin de que se pueda determinar si existid o no infraccion
al derecho de autor dentro del procedimientc interno.

Facultad exclusiva para realizar, autorizar o prohibir la reproduccion

de una obra

6.10.Dado que en el presente caso, la demandante sosiuvo que durante la

6.11.

diligencia de inspeccién realizada en los locales de la demandada se
verificé que algunas de las paredes contendria reproducciones de las
obras artisticas denominadas “Mario Bros” y “Luigi”, correspondientes a
los personajes que formarian parte de un videojuego de su titularidad, asf
como en las tarjetas de presentacion y comprobantes de pagos que la
demandada utilizaria al momento de realizar sus actividades comerciales,
circunstancia que podria constituir un acto de reproduccioén no autorizado,
corresponde analizar el presente acapite

El Literal a) del Articulo 13 de la Decisién 351 dispone que el autor tiene
el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la reproduccion de la
obra por cualquier forma o procedimiento.®

6.12. Lo anterior guarda correlato con lo dispuesto en el Articulo 9 del Convenio

de Bema para la Proteccién de las Obras Literarias y Artisticas, el cual
dispone que los autores de obras literarias y artisticas gozaran del derecho
exclusivo de autorizar la reproduccion de sus cbras por cualquier
procedimiento y bajo cualquier forma.®

6.13. Asimismo, el Articulo 14 de la Decisién 351 define a la reproduccion

como: “(...) la fijacion de la obra en un medio que permita su
comunicacién o la obtencion de copias de toda o parte de ella, por

59

Decision 351 de la Comisidn del Acuerdo de Cartagena.-

“Articufo 13.- El autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen el derecho exclusive de
realizar, autorizar o prohibir:

a) La reproduccion de la obra por cualquier forma o procedimiento;

()
Convenio de Berna para la Proteccidn de las Obras Literarias y Artisticas

“Articulo 9
Derecho de reproduccicn : 1. En general; 2. Posibles excepciones; 3. Grabaciones sonoras y
visuales]

1) Los autores de obras literarias y artisticas protegidas por el presente Convenio gozardn del
derecho exclusivo de autorizar la reproduccion de sus opbras por cualguier procedimiento. y
bajo cualguier forma.

2) Se reserva a las legislaciones de los paises de la Union la facultad de permitir fa reproduccion
de dichas obras en determinados casos especiales, con lal que esa reproduccion no atente a

la explotacidn normal de Ia abra ni cause un perjuicio injustificado a los intereses legitimos del
aulor.

3) Toda grabacidn sonora o visual serd considerada como una reproduccion en el sentido del
presente Convenio.” (subrayado agregado)
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cualquier medio o procedimiento.”

6.14. Del mismo modo, en relacion a este derecho en especifico, Delia Lipszyc
sefala lo siguiente:

" (. . .)

El derecho de reproduccion es la facultad de explotar la obra en su forma
original o transformada, mediante su fijacion material en cualquier medio y
por cualquier procedimiento que permita su comunicacion y la obtencion de
una o de varias copias de todo o parte de ella. ¥’

Se entiende por reproduccidn la realizacion de uno o mas ejemplares de
una obra o de partes de ella en cualquier forma material, con inclusién de
la grabacion sonora y visual (...}

37 Vid. Espana, arts.18 y 19.

(.

6.15.En consecuencia, el derecho patrimonial de reproduccion tiene como
objetivo que el autor o titular pueda generar copias totales o parciales de
la obra original o transformada, por cualquier medio o procedimiento, lo
que implica la facultad de explotar la obra. Siendo ello asi, cualquier
persona que no cuente con la autorizacion del titular de la obra para su
reproduccion infringe este derecho, por lo tanto esta conducta constituira
una infraccion al derecho de autor y, en consecuencia, debera ser
sancionada.

Facultad exciusiva para realizar, autorizar o prohibir la comunicacion
publica de una obra

6.16.Dado que en el presente caso, la demandante manifestd que se habria
verificado que en las paredes del local de la demandada existirian
imagenes de las obras artisticas “Mario Bros” y “Luigi” correspondientes a
los personajes que forman parte de un videojuego que seria de su
titularidad, circunstancia que podria constituir un acto de comunicacion
publica no autorizado, corresponde analizar el presente acapite.

6.17.E| Articulo 13 de la Decision 351, reconoce al autor y, en su caso, a sus
herederos el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir, entre
otros, la comunicacion publica de la obra por cualquier medio que sirva
para difundir las palabras, los signos y las imagenes.

pluralidad de personas, reunidas o no en un mismo lugar, pueda tener
acceso a la obra sin previa distribucion de ejemplares a cada una de ellas,
ello de conformidad con lo establecido en el Articulo 15 de la Decisién
351.

0470

g
NIDAD p.o\e 19. Al respecto, sobre dicho concepto, Delia Lipszyc , también sefiala lo

el LIPSZYC, Delia. Derecho de autor y derechos conexos. Edit. UNESCO, CERLALC y ZAVALIA;
Buenos Aires; 1993; p. 179,
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6.20.

6.21.

6.22.

siguiente:

u(-“)

Se entiende por comunicacion publica de una obra todo acto por el cual
una pluralidad de personas puede tener acceso a todo o parte de ella, en
su_forma_original o transformada, por medios gue no consisten en la

distribucion de ejemplares.

La comunicacion se considera publica, cualesquiera que fuera sus fines,
cuando tiene lugar dentro de un ambito que no sea estrictamente familiar o
domaéstico y, aun dentro de este, cuando esltd integrado o conectado a una
red de difusion de cualquier tipo {...)’%2 (subrayado es nuestro)

De lo anterior, podemos establecer que existen dos elementos que deben
presentarse para que se configure un acto de comunicacion publica de
manera indebida de obra protegida por el derecho de autor. La primera es
que un tercero, que no cuenta con la autorizacion de autor o titular de la
obra, disponga su acceso a una pluralidad de personas, reunidas o no en un
mismo lugar. La segunda es que no exista previa distribucion de ejemplares
a dichas personas®. Asimismo, el acto de comunicacién sera publico
cuando se produzca para la colectividad, exceptuandose el &mbito familiar o
doméstico.5*

Por ejemplo, si una obra artistica (un dibujo o pintura o ceramica artistica,
etc.}), sin autorizacion del titular, es colocada en una vitrina en medio de un
parque, donde existe la posibilidad de que concurran una pluralidad de
personas, dicha accion calificaria como un acto de comunicacion publica
indebido. También lo sera, si alguien toma una fotografia o una grabacién
de dicha obra y ella es subida a intemet, sin consentimiento del titular. No
obstante a lo anterior, si la obra artistica fuese colocada o exhibida en un
ambito doméstico dicha accion no podra ser considerada como un acto de
comunicacion publica indebida; y, por tanto, no constituiria una infraccién al
derecho de autor.

Asimismo, el Articulo 15 de la Decisiéon 351, adicionalmente al supuesto
indicado en el parrafo anterior, contempla una lista enunciativa de las
formas de comunicacion publica de una obra. Dichas modalidades han sido
desarrolladas por este Tribunal mediante interpretacion prejudicial recaida
en el Proceso 388-1P-2016 del 5 de abril de 2017, donde se ha
manifestado que son las siguientes:

a) Representacion y ejecucién publica.- Constituye uno de los

LIPSZYC, Delia. Derecho de autor y derechos conexos. Edit. UNESCO, CERLALC y ZAVALIA;
Buenos Aires; 1993; p. 183.

Tercer Seminario Regional sobre Propiedad Infelectual para jueces y fiscales de América Latina.
Organizado por la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) conjuntamente con la
Oficina Europea de Patentes (OEP). Documente preparade por Emilia Aragon. Contenido del
Derecho Autor. El Autor, la Obra, Limitaciones y Excepciones. Pag. 13.

En: hitp//www.wipo.int/edocs/mdocs/imdocs/es/ompi_pi_ju_lac_04/ompi pi ju_lac 04 23.pdf
{Consultado: 24 de julio de 2018).

Ver Interpretacion Prejudicial recalda en el Proceso 33-1P-1999 del 1 de diciembre de 1999,
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procedimientos para hacer comunicar las obras artisticas y
literarias a varias personas, a través de medios distintos de la
distribucién de ejemplares. Sus principales requisitos consisten en
la inexistencia de un vehiculo material para que se pueda acceder
a la obra y en la destinacion de la comunicacién a una pluralidad
de personas calificadas como “publico”.

La nocidén estricta de representacion se refiere a las obras
dramaticas, dramatico-musicales, coreograficas o pantomimicas,
comunicadas a través de la escenificacion.

b) Recitacion o declamacion.- Hablamos de dicho derecho cuando
se hace la lectura de obras literarias, en alta voz, para un publico
presente o con la utilizacion de procedimientos diferentes de la
radiodifusion, sin gue medie la previa distribucion de ejemplares.
Las obras comunicadas al piblico en forma oral, expresamente
mencionadas en el Convenio de Bema (Articulo 2.1), también
estan protegidas por el derecho de autor: las conferencias,
alocuciones, sermones y otras de la misma naturaleza, inclusive
las clases que se dictan, en el marco de las actividades docentes.

c) Exhibicion o proyecciéon cinematografica.- Entre las
modalidades del derecho de comunicacion publica indirecta se
encuentra la facultad reservada al autor de autorizar o prohibir la
proyeccidn o exhibicion plblicas de las obras cinematograficas,
asimiladas a éstas las obras expresadas por un proceso andlogo
a la cinematografia, asi entendidas las secuencias de imagenes
y/o sonidos grabados en toda clase de soportes materiales, para
proyeccion ante un publico presente.

d) Exposicion.- El derecho de exposicion de las obras de arte
plasticas es un derecho similar al derecho de representacion.

El acceso publico a las obras, 0 a una copia de la obra, puede
darse de forma “directa”, denominada genéricamente de
“exposiciéon”, o “indirecta” mediante la utilizacion de un
dispositivo que puede ser una pelicula, un dispositivo, presentado
por lo general en una pantalla. Con la apariciéon de nuevas
técnicas que utilizan medios electronicos, la forma indirecta de
presentacion de las obras de arte y fotografias ha adquirido
importancia creciente, poniendo de relieve la necesidad de una
proteccion expresa y efectiva, en salvaguardia de los derechos
exclusivos del autor.

e) Transmision.- “Se entiende por transmision el acto de enviar a
distancia obras, datos, informaciones o la representacion,
ejecucion o recitacién de la obra, sin trasladarla materialmente,
por medios idoéneos, aldambricos o inalambricos." 85

L) X Congreso Internacional sobre la Proteccion de los Derechos Intelectuales, (del autor, el artista y

el productor) 1ra. Edicidn, noviembre 29 a diciembre 2 de 1995, Quito, pagina 77, 78, 79 y 80.
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En ese sentido, la transmision se puede hacer por radiodifusion,
que se entiende a la comunicacién a distancia de sonidos y/o
imagenes para su recepcién por el publico en general por medio
de ondas radioeléctricas, a través de la radio, la television, o de
un satélite®®; y, por cable distribucidn, el cual consiste en la
distribucién de sefiales portadoras de imagenes y/o sonidos, para
el publico a través de hilo, cable, fibra dptica, entre otros®.

6.23. En consecuencia, dentro del proceso intemo se debera determinar si

7.1.

existido una vulneracién del derecho patrimonial de comunicacién publica
por parte de la demandada, respecto de obras de titularidad de la
demandante, tomandc en consideracion lo analizado en el presente
acapite.

Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante

Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas, es necesario precisar
que este Tribunal no brindara respuestas que resuelvan el caso concreto,
siendo que se limitara a precisar el contenido y alcance de las normas
que conforman el ordenamiento juridico de la Comunidad Andina, asi
como tampoco calificara los hechos materia del proceso.

“La interpretacion prejudicial de los articulos 8°, 52 y 53 de la
Decision 351 de 2000, de Ia Comision de la Comunidad Andina, sobre
su contenido y alcance, en especial, ; Si una sociedad extranjera que
reclama la titularidad de unas obras que, pese a llevar el mismo
nombre de la empresa, no ha sido objeto de registro en Colombia,
puede considerarse como titular del derecho de autor y, por ende,
legitimada para solicitar amparo por la infraccion tras un uso
presuntamente indebido por parte de terceros?’ [sic]

Conforme se ha desarrollado a profundidad en el Tema 4, del Apartado E,
de la presente interpretacion prejudicial, una obra no necesita ser
registrada para ser protegida por el derecho de autor, pues el derecho de
autor nace con el acto de la creacion y no con el reconocimiento del
derecho por parte de la autoridad administrativa.

Sin embargo, quien alegue ser el titular de una obra debera presentar los
medios probatorios que considere pertinentes para demostrar dicha
calidad a fin de acreditar su interés legitimo para iniciar cualquier tipo de
acciones ante las autoridades competentes con el objetivo de
salvaguardar los derechos que alega tener sobre una obra.

Cabe precisar que la norma comunitaria no sefiala cuéles son los medios
de prueba a través de los cuales se puede determinar que una persona

67

Ver Interpretacién Prejudiciat recaida en el Proceso 39-IP-1999 del 1 de diciembre de 1999,
Ibidem.
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7.2.

7.3.

natural o juridica es el titular de una obra, siendo ello asi, de acuerdo con
el principio de complemento indispensable los medios de prueba seran los
que la legisiacion nacional interna considere pertinentes.

“Del Articulo 3 de esa misma Decision, relativo a “Obra audiovisual”,
sobre su contenido y alcance, especificamente ;Si puede entenderse
que los programas de computador que se expresan como juegos,
dibujos artisticos de los personajes que en ellos se presentan, como
Mario y Luigi, entre otros, asi como los accesorios de video juego y
reproduccion, todo ellos refiriendo la denominacién “Nintendo”,
pueden considerarse como obras”, sujetas a la proteccién por las
leyes sobre derecho de autor?’ (sic)

Para dar respuesta a la presente pregunta, la Sala consultante debera
tener presente lo desarrollado en el Tema 5, especificamente el parrafo
5.33., del Apartado E, de la presente interpretacion prejudicial.

“Sobre los articulos 157, 158 y 192 de la Decisién 486 de 2000, para
precisar, ;Si es posible que el uso de un nombre comercial por quien
no tiene autorizacion para hacerlo (en locales abiertos al publico y
papeleria), ademds con similares caracteristicas y elementos
gréficos del original, lo mismo que el empleo de dibujos artisticos de
los personajes exclusivos de ese nombre, tiene el potencial de
causar confusion, induccion al publico a confusién sobre la
procedencia de los productos o servicios, riesgo de asociacion con
la empresa del titular o con sus productos o servicios, dafo
econdomico o comercial injusto, aprovechamiento injusto del
prestigio del nombre o de la empresa del titular?'

El uso de un signo similar a un nombre comercial protegido por el derecho
marcario tiene la potencialidad de causar riesgo de confusion o de
asociacién a los consumidores sobre la procedencia de los productos o
servicios adquiridos, generar un dafio econdémico o comercial injusto en
contra del ftitular del nombre comercial, asi como un aprovechamiento

indebido del prestigio y reputacién en el mercado del titular del nombre
comercial, entre otros.

No obstante, la norma andina prevé que un tercero podra utilizar un signo
distintivo protegido, sin autorizacion de su titular, siempre que sea usado
con fines informativos. Cabe sefialar que los alcances de este supuesto
se encuentran ampliamente analizados en el Tema 2, del Apartado E, de
la presente interpretacion prejudicial, por lo que la Sala consultante
debera analizar si el uso del signo materia de conflicto por parte de ia
demandada se efectud en cumplimiento de las condiciones establecidas
en el Articulo 157 de la Decisién 486, o si, por el contrario, constituye una
infraccion al derecho de la demandante.

Finalmente, debe quedar en claro que la reproduccién y el uso no
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7.4.

autorizado de una obra artistica no debe ser analizado a la luz de la
legislacion del derecho marcario —Decision 486— sino de conformidad con
lo establecido en la legislaciéon del derecho de autor —Decision 351—.
Para ello debera tener en consideracion lo desarrollado en el Tema 6, del
Apartado E, de la presente interpretacion prejudicial, en relacion a los
derechos patrimoniales de reproduccion y comunicacién pulblica con los
que cuenta el titular de una obra protegida.

“Sobre el articulo 157 de esa misma Decision, ¢si constituye uso de
buena fe de un nombre comercial, el empleo del mismo por el
adquirente de productos —en otros paises— con fines de reventa por
fuera de los canales de distribucion autorizados por la empresa
titular del nombre en el territorio nacional; en general, se solicita
precisar qué actos de comercializacion pueden considerarse como
realizados de buena fe, o si el modo de empleo incide en la
determinacion de la buena fe o mala fe?”

La respuesta a esta pregunta se encuentra desarroliada en el analisis del
Tema 2 y el Tema 3, del Apartado E, de la presente interpretacion
prejudicial.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja
consignada la presente interpretacién prejudicial para ser aplicada por la Sala
consultante al resolver el proceso interno 110013103031200700238 03, la que
debera adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo
dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creacién del Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de
su Estatuto.

La presente interpretacion prejudicial se firma por los Magistrados que
participaron de su adopcién de acuerdo con lo dispuesto en el Ultimo parrafo
del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal.

LY a2
Cecilia Lukis/a h(y ’nﬁs Luis Rafael Vergara Quintero

MAGISTRADA MAGISTRAD

Hugo Ramiro Gémez Apac
MAGISTRADO
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De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto de! Tribunal, firman igualmente la
presente interpretacion prejudicial el Presidente y la Secretaria a.i.

Uis Rafael Vergara Quintero
PRESIDENTE

Notifiquese a la Sala consultante y remitase copia de la presente interpretacion
prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicacion
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
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