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PROCESO 25-IP-2002

Solicitud de interpretacion prejudicial de los articulos 1, 2, 3,4,5,6,7,25y
143 de la Decisién 344 de la Comision del Acuerdo de Cartagena, formulada por
la Segunda Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo
de la Republica del Ecuador. Expediente Interno N° 6439-99-L.Y.M.
Actor: Dr. Karl Thomae Gmbh. Patente: “IMINODERIVADOS CICLICOS”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-
DAD ANDINA, en Quito a los ocho dias del
mes de mayo del afio dos mil dos, se pronuncia
sobre la solicitud de interpretacion prejudicial
formulada por la Segunda Sala del Tribunal
Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo
de la Republica del Ecuador, instancia que por
medio de su Presidente, doctor Patricio Secaira
Durango, la eleva ante el Tribunal, dentro del
expediente interno 6436-99-L.Y.M., a cuyos efec-
tos remitié el petitorio correspondiente, recibi-
do el 21 de marzo de 2002, previas las siguien-
tes consideraciones:

VISTOS:

La mencionada solicitud cumple con los requi-
sitos establecidos por el Tratado de Creacion

del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
y los contemplados en el articulo 125 de su
Estatuto, razén por la cual fue admitida a trami-
te mediante auto proferido el 10 de abril de
2002.

1. ANTECEDENTES.

Como hechos relevantes para la interpretacion,
del expediente remitido, se deducen:

1.1. Las partes:

El actor es el doctor Karl Thomae Gmbh, quien
concurre al proceso por medio de sus apodera-
dos judiciales.

Los demandados son el sefior Director Nacio-
nal de Propiedad Industrial, el sefior Presiden-

Para nosotros la Patria es América
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te del Instituto de Propiedad Intelectual IEPI y
el Procurador General del Estado.

Es tercero interesado la Asociacién de Labora-
torios Farmacéuticos - ALAFAR, representada
por medio de su apoderado.

1.2. Lademanda:

La actora pretende que se declare la nulidad
del acto administrativo a que se refiere la Re-
solucidon dictada por el Director Nacional de
Propiedad Industrial que aparece contenida en
el oficio N° 970996 de 16 de julio de 1999, por
medio de la cual se resuelve denegar la solici-
tud de patente No. SP-94-1315 denominada
“IMINODERIVADOS CICLICOS, MEDICAMEN-
TOS QUE CONTIENEN ESTOS COMPUES-
TOS Y PROCEDIMIENTO PARA SU PREPA-
RACION".

Como fundamentos facticos y juridicos se citan
por la demandante, los siguientes:

Que el 29 de diciembre de 1994 presentd su
solicitud de concesién de patente exclusiva para
la referida invencion, conforme a la primera
disposicion transitoria del Decreto Ejecutivo 1344-
A, publicado en el Registro Oficial 341 de 21 de
diciembre de 1993 (patente retroactiva o “pipe-
line”). Solicitud a la que la Directiva Nacional
de Propiedad Industrial concedié el Acta N°
SP-94-1315 de 29 de diciembre de 1994 y que
fuere publicada en la Gaceta de la Propiedad
Industrial N° 378 de julio de 1996.

Que el 16 de diciembre de 1997 la Asociacién
de Laboratorios Farmacéuticos ALAFAR, pre-
sentd observaciones contra la solicitud de pa-
tente de invencion mencionada, la misma de la
gue fue corrido traslado, por la Direccion Na-
cional de Propiedad Industrial, a la actora me-
diante oficio N° 526-98 de 6 de mayo de 1998.

Que el 16 de julio de 1999 mediante Oficio
Ministerial N° 970996 la Direccion Nacional de
Propiedad Industrial resolvié denegar el regis-
tro de solicitud de la patente en cuestion.

Que el 16 de mayo de 1995 el Tribunal Conten-
cioso Administrativo mediante sentencia recha-
z6 la demanda propuesta por ALAFAR en con-
tra del Decreto Ejecutivo 1344-A, y al subir a
casacion la Corte Suprema en sentencia de 16
de mayo de 1995 decidi6 no casarla.

Que rechaza el acto administrativo impugnado
por cuanto las normas contenidas en las dos
disposiciones transitorias del Decreto Ejecutivo
N° 1344-A permiten el otorgamiento de paten-
tes con prescindencia del requisito de nove-
dad, del principio de reciprocidad, del plazo de
ejercicio del derecho de prioridad y del ambito
de patentabilidad expresamente establecido en
la legislacidon comunitaria.

Que dichas disposiciones no violan los articu-
los 1y 2 de la Decision 344 sino que lo que en
realidad hacen “es fortalecer los derechos de
Propiedad Industrial, otorgando a una patente
extranjera a la cual no le estaba permitida su
patentabilidad con las anteriores decisiones el
mismo tiempo que falta para que la patente
expire en el exterior. Dando de esta manera
seguridad en la legislacion ecuatoriana a la
inversion extranjera y fomentando las investi-
gaciones cientificas”.

Que esas disposiciones constituyen parte inte-
grante de la normativa nacional y las Unicas
autoridades competentes para analizar su al-
cance y contenido son el Tribunal de lo Conten-
cioso Administrativo y la Corte Suprema de
Justicia. El Tribunal de Justicia de la Comuni-
dad Andina, entonces, resulta incompetente para
interpretar una norma nacional por salir de la
esfera de su competencia, por lo que no hay
duda que lo aplicable es lo dispuesto en sen-
tencia por los jueces nacionales de la Republi-
ca del Ecuador.

1.3. Contestacion ala demanda:

El Procurador General del Estado expresa que
al Representante Legal del IEPI, a su juicio, le
corresponde comparecer directamente en el
proceso.

El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Inte-
lectual por medio de su Director Nacional con-
testa la demanda expresando su negativa pura
y simple de los fundamentos de hecho y de
derecho de la demanda. Defiende la legalidad
de su actuacion argumentando que las dos dis-
posiciones transitorias del Decreto Ejecutivo N°
1344-A contentivo del Reglamento a la Deci-
sion 344 de la Comisién del Acuerdo de Carta-
gena violan, entre otras normas, los articulos 1
y 2 de la mencionada Decision al no observar-
se el requisito indispensable de la nhovedad para
la concesion de patentes en la Subregion.
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Alega que en la sentencia de 30 de octubre de
1996, dentro del proceso 1-Al-96, el Tribunal
Andino declaré el incumplimiento por parte de
la Republica del Ecuador del articulo 5 del Tra-
tado de Creacion del Tribunal de Justicia y de
los articulos 1, 2y 143 de la Decision 344 de la
Comision del Acuerdo de Cartagena. El incum-
plimiento se produjo como consecuencia direc-
ta e inmediata de la aceptacion de solicitudes
de patentes dentro de los regimenes sefiala-
dos, en especial por el Decreto 1344-A, por lo
que la sentencia en la parte decisoria exhorta
al Ecuador a adoptar las medidas necesarias
para adecuar la situacion legal y administrativa
derivada de la expedicion de los Decretos 1344-
Ay 1738 de 1993 y 1994 respectivamente, de
manera que se restablezca el equilibrio y la
armonia de la ley nacional con la normativa
andina, conforme a lo dispuesto en la Decision
344 de la Comision del Acuerdo de Cartagena,
especialmente en los articulos 1, 2y 143.

En definitiva, sefiala, que su actuacion al dene-
gar la patente obedece al cumplimiento de la
sentencia referida; a la aplicacion de las nor-
mas del derecho comunitario andino, preemi-
nentes sobre las normas nacionales conforme
alo dispuesto en los articulos 2 y 4 del Tratado
de Creacion del Tribunal Andino de Justicia; y,
al uso de las facultades que le confiere el ar-
ticulo 359 de la Ley de Propiedad Intelectual.

1.4. Escrito de tercero interesado:

La Asociacién de Laboratorios Farmacéuticos
ALAFAR por medio de su Directora Ejecutiva
contesta la demanda en los términos que se
sintetizan asi:

Sefala que las disposiciones transitorias 1y 2
del Decreto Ejecutivo N° 1344-A de 21 de di-
ciembre de 1993 pretendian reglamentar el con-
cepto de novedad aplicable al territorio del Ecua-
dor en forma distinta a los articulos de la Deci-
sion Comunitaria que incorporan con caracter
fundamental el requisito de la novedad en su
sentido absoluto y universal.

Ademads, agrega que, este reglamento fue de-
rogado el 8 de noviembre de 1996 por el De-
creto Ejecutivo N° 297 como resultado de la
sentencia en el proceso 1-Al-96 dictada por el
Tribunal Andino y que, la Segunda Sala del
Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Admi-
nistrativo dentro de la sentencia del proceso

3381 de 4 de enero de 2000 observd que el
Gobierno ecuatoriano debié anular todos los
actos administrativos que incumplian el orde-
namiento juridico comunitario.

En consecuencia, dice que, la Resolucidn dic-
tada por el Director Nacional de Propiedad In-
telectual contenida en el oficio N° 970996 de
16 de julio de 1999 es un acto administrativo
legal porque responde al acatamiento por parte
de la Republica del Ecuador de las normas
comunitarias, razén por la cual niega los funda-
mentos de derecho de la demanda y solicita se
deseche la misma.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

La competencia del Tribunal resulta de lo que
consagra el Tratado de su Creacién, que lo
faculta en su articulo 32 para interpretar por la
via prejudicial, las normas que conforman el
ordenamiento juridico andino, con el fin de ase-
gurar su aplicacién uniforme en el territorio de
los Paises Miembros.

3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETA-
CION PREJUDICIAL.

A continuacién se inserta el texto de las nor-
mas a ser interpretadas, correspondientes a la
Decisiéon 344 de la Comision:

“Art. 1.- “Los Paises Miembros otorgaran
patentes para las invenciones sean de pro-
ductos o de procedimientos en todos los cam-
pos de la tecnologia, siempre que sean nue-
vas, tengan nivel inventivo y sean suscepti-
bles de aplicacion industrial.”

“Art. 2.- “Una invencion es nueva cuando no
esta comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprendera todo lo
que haya sido accesible al publico, por una
descripcion escrita u oral, por una utilizacion
o cualquier otro medio antes de la fecha de
presentacion de la solicitud de patente o, en
su caso de la prioridad reconocida.

Sdlo para el efecto de la determinacion de la
novedad, también se considerard, dentro del
estado de la técnica, el contenido de una
solicitud de patente en tramite ante la oficina
nacional competente, cuya fecha de presen-
tacion o de prioridad fuese anterior a la fe-
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cha de prioridad de la solicitud de patente
que se estuviese examinando, siempre que
dicho contenido se publique.”

Art. 3.- “Para efectos de determinar la paten-
tabilidad, no se tomara en consideracion la
divulgacion del contenido de la patente den-
tro del afio precedente a la fecha de la pre-
sentacion de la solicitud en el pais o dentro
del afio precedente a la fecha de prioridad si
ésta ha sido reivindicada, siempre que tal
divulgacion hubiese provenido de:

a) El inventor o su causahabiente;

b) Una oficina nacional competente que, en
contravencion de la norma que rige la ma-
teria, publique el contenido de la solicitud
de patente presentada por el inventor a su
causahabiente;

¢) Un tercero que hubiese obtenido la infor-
macion directa o indirectamente del in-
ventor o su causahabiente;

d) Un abuso evidente frente al inventor o su
causahabiente; o,

e) Del hecho que el solicitante o su causa-
habiente hubiere exhibido la invencion en
exposiciones o ferias reconocidas oficial-
mente o, cuando para fines académicos o
de investigacion, hubieren necesitado ha-
cerla publica para continuar con su desa-
rrollo. En este caso, el interesado debera
consignar, al momento de presentar su
solicitud, una declaracion en la cual sefia-
le que la invencién ha sido realmente ex-
hibida y presentar el correspondiente cer-
tificado.”

“Art. 4.- “Se considerara que una invencion
tiene nivel inventivo, si para una persona del
oficio normalmente versada en la materia
técnica correspondiente, esa invencion no
hubiese resultado obvia ni se hubiese deri-
vado de manera evidente del estado de la
técnica.”

“Art. 5.- “Se considerara que una invencion
es susceptible de aplicacion industrial cuan-
do su objeto puede ser producido o utilizado
en cualquier tipo de industria, entendiéndo-
se por industria la referida a cualquier activi-
dad productiva, incluidos los servicios.”

“Art. 6.- “No se consideraran invenciones:

a) Los descubrimientos, las teorias cientifi-
cas y los métodos matematicos:

b) Los que tengan por objeto materias que
ya existen en la naturaleza o una réplica
de las mismas;

c) Las obras literarias y artisticas o cual-
quier otra creacion estética, asi como las
obras cientificas;

d) Los planes, reglas y métodos para el ejer-
cicio de actividades intelectuales, para jue-
gos o para actividades econémico-comer-
ciales, asi como los programas de orde-
nadores o el soporte Idgico;

e) Las formas de presentar informacion, y,

f) Los métodos terapéuticos o quirlrgicos
para el tratamiento humano o animal, asi
como los métodos de diagndstico.”

“Art. 7.- “No seran patentables:

a) Las invenciones contrarias al orden publi-
co, a la moral o a las buenas costumbres;

b) Las invenciones que sean evidentemente
contrarias a la salud o a la vida de las
personas o de los animales, a la preser-
vacion de los vegetales o a la preserva-
cién del medio ambiente;

c) Las especies y razas animales y procedi-
mientos esencialmente bioldgicos para su
obtencion;

d) Las invenciones sobre las materias que
componen el cuerpo humano y sobre la
identidad genética del mismo; y,

e) Las invenciones relativas a productos far-
macéuticos que figuren en la lista de me-
dicamentos esenciales de la Organizacion
Mundial de la Salud.”

“Art. 25.- “Dentro del plazo de treinta dias
habiles siguientes a la fecha de la publica-
cion, quien tenga legitimo interés, podra pre-
sentar, por una sola vez, observaciones fun-
damentales que puedan desvirtuar la pa-
tentabilidad de la invencion, de conformidad
con el procedimiento que al efecto disponga
la legislacion nacional del Pais Miembro. Las
observaciones temerarias podran ser san-
cionadas si asi lo disponen las legislaciones
nacionales.”

“Art. 143.- “Los Paises Miembros, mediante
sus legislaciones nacionales o acuerdos in-
ternacionales, podran fortalecer los derechos
de Propiedad Industrial conferidos en la pre-
sente Decisién. En estos casos, los Paises
Miembros se comprometen a informar a la
Comisién acerca de estas medidas.”
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4. CONSIDERACIONES.

Procede, en consecuencia, El Tribunal, a reali-
zar la interpretacion prejudicial solicitada, para
lo cual analizara los siguientes temas referidos
a las normas comunitarias transcritas:

4.1. Lainvencion: concepto y requisitos:

Como se ha manifestado en jurisprudencia rei-
terada !, la legislacion comunitaria no se ha
apartado de la tendencia global que la mayoria
de legislaciones sigue al evitar verter una defi-
nicién positiva de lo que significa en términos
juridicos una “invencidn”, por el temor de que
al emitirla ésta pueda quedarse atrds de los
avances tecnoldgicos coartando la libre apre-
ciacion del administrador o del juez. Ademas,
los requisitos y limitaciones al objeto de la in-
vencion son un camino suficiente para cubrir el
concepto de la invencion protegible por medio
de la patente.

Asi, conforme lo sefiala el articulo 1 de la Deci-
sion 344 de la Comision del Acuerdo de Carta-
gena se deben considerar inventos suscepti-
bles de patentarse todas las invenciones que
sean productos o procedimientos que cumplan
con los requisitos de: novedad, nivel inventivo y
susceptibilidad de aplicacion industrial.

Estos requisitos han sido considerados por va-
rios autores con el objetivo de poder dar una
definicion doctrinal a la invencion, relacionan-
dolos con el binomio conceptual de “problema
técnico” y “solucion al problema técnico” para,
de esta manera, una vez indicado que los re-
quisitos establecidos por el derecho positivo
respecto de la patente, al caracterizar la inven-
cidn como nueva, aplicable, de nivel inventivo o
sorprendente, Util, ejecutable, segun las dife-
rentes legislaciones, confluyen a decir, en ulti-
mas, que: “la invencion es una idea que consis-
te en una regla para el obrar humano en la que
se indica la solucion para un problema técni-
co0"?

! TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Procesos 12-IP-98 Sentencia de 20-V-1998 y 21-IP-
2000 de 27-X-2000. entre otras.

2 OTERO LASTRES, José Manuel. Seminario sobre pa-
tentes en la Comunidad Andina. “La invencién y las
excepciones a la patentabilidad en la Decisién 486 del
Acuerdo de Cartagena”. Mayo de 2001. CORPIC. Pag.
45 cuando cita a BERCOVIZT. “Los requisitos positi-
vos de patentabilidad en el derecho aleman”. Madrid
1969, pp. 73 y siguientes.

En la interpretacién prejudicial realizada dentro
del proceso 6-1P-94, en el cual se estudiaron
por el Tribunal algunas de las normas objeto
del presente andlisis y que sirvié como antece-
dente para la sentencia de incumplimiento den-
tro del proceso 1-Al-96, citado por las partes
en el juicio interno que da origen a esta consul-
ta, se manifesto, respecto del establecimiento
de los tres requisitos de patentabilidad que és-
tos tienen “el cardcter de absolutamente nece-
sarios e imprescindibles para el otorgamiento
de patentes, las cuales no podrian concederse
si faltare cualesquiera, donde la ‘NOVEDAD’
tiene el caracter predominante y por qué no
decir sine qua non, ya que la novedad, si bien
es cierto es un concepto relativo en el tiempo
(lo que hoy no se conoce, mafiana si), es un
concepto absoluto en apreciacion (se conoce o
no se conoce) y el articulo 2 deja sin lugar a
dudas cuando establece: ‘Una invencion es nue-
va cuando no esta comprendida dentro del es-
tado de la técnica’®.

El Profesor Manuel Pachén manifiesta, por su
parte, que “la idea de novedad en su acepcion
mas simple, significa diferente de los objetos
precedentes; es una expresion de lo ‘no cono-
cido’, ‘no divulgado’*

El juez, por lo tanto, al aplicar el derecho andino
debe conocer que en el ordenamiento juridico
comunitario se considera:

1) La novedad absoluta y universal: No im-
porta el lugar en el cual la invencion se
haya hecho accesible al publico, si en la
subregion o fuera de ella. En otras pala-
bras, no puede haber sido conocida ni
dentro del territorio en el que se solicita la
patente, ni en ninguno otro del mundo.

2) La novedad en el tiempo: Poco interesa
gue el conocimiento se haya divulgado
mucho tiempo atrds o un dia antes de
presentarse la solicitud. Basta que esté
comprendido en el estado de la técnica
antes del dia de su presentacion.

3 TRIBUNAL ANDINO DE JUSTICIA. Sentencia del Pro-
ceso 6-1P-94 de 9-XI1-1994. Jurisprudencia del Tribu-
nal Andino. Tomo IV. Pag. 16.

4 PACHON MURNOZ, Manuel. “Manual de Propiedad In-
dustrial”. Ed. Temis. Bogota - Colombia. 1984. Pag.
12.
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Por lo tanto, la oficina nacional competente,
para evaluar la novedad de una invencién debe
considerar los hechos anteriores a la fecha de
presentacion de la solicitud de la patente y si
encuentra que ha habido divulgacion del inven-
to, éste ya ha perdido la calidad de novedoso.

En cuanto al nivel inventivo, Gomez Segade
sefiala que éste es el mérito que se le atribuye
a la patente, solo si la invencion es el fruto de
su investigacion y desarrollo creativo constitu-
yendo “un salto cualitativo en la elaboracion de
la regla técnica”®; lo cual implica también una
actividad intelectual minima que permitira que
su invencion no sea evidente (no obvia) del
estado de la técnica. En consecuencia la in-
vencion constituye un paso mas alla de lo exis-
tente.

El nivel inventivo es, sin duda, el resultado de
la actividad creativa del hombre, sin que ello
signifique que para la regla técnica propuesta,
no se puedan utilizar procedimientos o méto-
dos comunes o conocidos en el area técnica
correspondiente.

El requisito de la aplicabilidad industrial es aco-
tado por el articulo 5 de la Decisién 344 cuan-
do sefiala que “una invencién es susceptible de
aplicacion industrial cuando su objeto puede
ser producido o utilizado en cualquier tipo de
industria, entendiéndose por ésta a cualquier
actividad productiva, incluidos los servicios”,
poniendo de manifiesto, entonces, que por me-
dio de este requisito se aspira a que la activi-
dad inventiva tenga por objeto una actuacion
del hombre sobre la naturaleza, destacando el
avance tecnoldégico y los procesos industriales
sobre los cuales repercutirdn los beneficios eco-
nomicos de quienes exploten el nuevo invento

Asi, la caracteristica de la aplicacion industrial
implica que la invencién que se pretenda pa-
tentar no sdlo debe ser una creacion nueva
sino una idea util para el obrar humano, convir-
tiendo a la concesién de la patente en un esti-
mulo a la actuacion del inventor por realizar un
aporte para el desarrollo a la industria y a la
tecnologia.

5 GOMEZ SEGADE, José Antonio y FERNANDEZ NOVOA
Carlos. “Modernizacién del Derecho Espafiol de Pa-
tentes”. Ed Montecorvo S.A. Madrid-Espafia. 1985. Pags.
50 y siguientes.

Delimitado como queda el campo de lo que es
la invencidén, conviene puntualizar las clases de
invenciones que se consideran dentro de la
normativa andina, la cual contempla la existen-
cia de dos clases: invenciones de producto e
invenciones de procedimiento.

Se entiende por invenciones de producto aque-
llas que consisten en un cuerpo cierto pertene-
ciente al mundo de la materia o de la energia,
determinado por su configuracion o composi-
cion y, por invencién de procedimiento a la
indicacién de una serie de operaciones que
inciden sobre la materia o a la de un método
para ejecutar sobre ciertas fuerzas naturales a
fin de obtener un resultado determinado.

Al otorgar una patente, primero se distingue si
la solicitud se refiere a un nuevo producto o a
un nuevo procedimiento; posteriormente se ana-
liza si cumple con los tres requisitos de patenta-
bilidad sefialados y finalmente se observa que
pueda ser considerado como invencion y que
no esté incursa dentro de las prohibiciones o
limitaciones a la patentabilidad, segun lo que
dispone la regulacién normativa contenida en
la Decision 344, especialmente en sus articu-
los 6, 7y 16.

4.2. Lanovedad absolutaversus el concep-
to de “pipeline”:

Sobre el concepto o principio de “pipeline”, el
demandante en el proceso interno, siguiendo el
mismo criterio utilizado por los demandantes
en procesos vinculados a esta misma materia y
gue han sido mencionados anteriormente en
esta providencia, afirma que parece modificar
el principio de novedad y otros como el de
reciprocidad, el de prioridad y, lo que es mas
grave, alin el ambito de patentabilidad estable-
cido en la legislacion comunitaria, admitiendo
expresamente que dicho concepto no esta re-
conocido por la normativa andina, pero mani-
festando, a su vez, que “el principio de pipeline
lo que hace es fortalecer los derechos de Pro-
piedad Industrial, otorgando a una patente ex-
tranjera a la cual no le estaba permitida su
patentabilidad con las anteriores decisiones el
mismo tiempo que le falta para que la patente
expire en el exterior. Dando de esta manera
seguridad en la legislacion a toda inversion ex-
tranjera y fomentando las investigaciones cien-
tificas”
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Consiguientemente, estima el Tribunal como
importante para la definicion del caso plantea-
do a la Alta Jurisdiccion ratificar ahora las pre-
cisiones que se hicieron en el extenso andlisis
gue se realiz6 sobre el “pipeline” en el proceso
1-Al-96:

El “pipeline” de acuerdo con definiciones pro-
vistas por la doctrina y otras entidades de ca-
racter internacional en paises donde el pipeline
es aceptado, se concibe como “un mecanismo
de transicion para conceder proteccion de pro-
ductos que no eran patentables, en paises que
estan modificando su normativa sobre paten-
tes” ® o como “...una clausula que prevé que
una droga que, en un momento determinado
tenga su patente sujeta a aprobacion en el pais
patentista en el cual ella se inventd, pueda ser
patentada en otro pais, que incorpore dicha
clausula a su legislacion, lo que significa prote-
ger bienes que aun no estan en el mercado””

Atendiendo a esos conceptos, el Tribunal fue
consistente al considerar que los articulos 1y 2
de la Decisién 344 incorporan con caracter de
fundamental el requisito de novedad en su sen-
tido absoluto y universal, y ligado estrecha-
mente al estado de la técnica necesario para
que un invento sea susceptible de patentamiento.

Se indic6 también en la sentencia glosada, que
la posibilidad de introducir el “pipeline” en las
leyes de Propiedad Industrial de los Paises
Andinos ha sido considerada en la mayoria de
los Paises Miembros a propuesta de los Esta-
dos Unidos, pero ni en Colombia, ni en Perq, ni
en Venezuela se aceptd por cuanto a criterio
de las autoridades en cada uno de estos pai-
ses, el “pipeline” rompe el principio de novedad
y vulnera la normativa andina vigente.

Incluso, hace mencion la sentencia que se rei-
tera, que en la Reunidn de la Comisién del
Acuerdo de Cartagena de 19 y 20 de agosto de
1993 se revisO la Decision 313, antecedente
inmediato de la 344, manifestandose la incon-

& Industry Functional Advisory Committee for Trade
in Intellectual Property Rights, “Report of the Industry
Functional Advisory Committee for Trade in Intellectual
Property Rights (IFAC-3) on the North American Free
Trade Agreement”. Septiembre, 1992.

7 CHALLU, Pablo M. “Repercusiones del Patentamiento
Monopdlico en ltalia”. Separata del fasciculo 39 de la
Revista del Derecho Industrial”. Depalma, Buenos Ai-
res — Argentina. 1991.

veniencia de adoptar un mecanismo de protec-
cion transitoria “pipeline”, en la legislacion co-
munitaria andina, acogiendo recomendaciones
de las autoridades de Colombia, Pera y Vene-
zuela para no aceptar esta modalidad y dentro
de los principales argumentos se sostuvo que
por la via de la incorporacién del “pipeline” al
Régimen Andino se estaria aceptando, en al-
gunos casos, invenciones ya conocidas que
estan dentro del Estado de la Técnica, atentan-
do contra el principio basico de la Propiedad
Industrial que es el de la “novedad”.®

Por lo tanto, en el presente proceso el Tribunal
ratifica que el “pipeline” es contrario al principio
de novedad absoluta que rige en la subregion.

4.3. El estado de latécnica:

De acuerdo con el articulo 2 de la Decision
344, se comprende dentro del estado de la
técnica todo lo que ha sido accesible al pablico,
ya sea por una descripcion escrita u oral, por
utilizacion o cualquier otro medio. Est4 estre-
chamente relacionado este concepto con la di-
vulgacion de la patente y principalmente con su
novedad porque sirve como base del estudio
de la actividad innovadora del inventor.

Se considera también, de conformidad al ar-
ticulo 2, que esta dentro del estado de la técni-
ca “el contenido de una solicitud de patente en
tramite ante la oficina nacional competente, cuya
fecha de presentacion o prioridad fuese ante-
rior a la fecha de prioridad de la solicitud de
patente que se estuviere examinando, siempre
que dicho contenido se publique”.

El Articulo 4, de la Decisién en estudio, profun-
diza en el tema y sefala que para considerar
gue una invencién contiene una regla técnica
nueva, ésta no debe haberse publicado ni di-
vulgado, en forma tal que una vez propuesta
para solucionar un problema en el campo de la
técnica no debe estar comprendida dentro del
conocimiento o saber humano, ni ser obvia, ni
resultar de manera evidente para una persona
del oficio normalmente versada en la materia
técnica correspondiente.

8 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Proceso 1-Al-96. Jurisprudencia del Tribunal Andino.
Tomo V. Pag. 142.
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El doctor Manuel Pachon para efectos de de-
terminar quien es el técnico medio que realiza-
r4 el andlisis de patentabilidad, afirma que la
propia norma comunitaria utiliza un standard
juridico: una persona del oficio, normalmente
versada en la materia técnica correspondiente,
gue puede llegar a la invencion en el curso
corriente de sus actividades; asi: “El experto
en la materia no es el mejor técnico, ni tampo-
co el peor, es una persona con conocimientos
suficientes en el respectivo campo”. °

Conviene advertir en este punto, que uno es el
examen que realiza el técnico medio respecto
de la novedad y otro el que se efectlia con
respecto al nivel inventivo. El primero se utiliza
como parametro de referencia del “estado de la
técnica” cotejando la invencidn con lo previa-
mente existente en la materia y el segundo
exige que el técnico medio realice un andlisis
partiendo del conocimiento general que tiene
sobre el estado de la técnica y apreciar si es
gue esa invencidon motivo de examen constitu-
ye un avance tecnoldgico.

Las autoridades competentes para otorgar la
patente de “IMINODERIVADOS CICLICOS”,
debieron haber verificado si se trata de un in-
vento que se encuentra comprendido dentro
del estado de la técnica, pudiendo ordenar que
se realicen examenes completos que pueden
afectar la patentabilidad de las invenciones,
dejando a un lado el principio del “pipeline” que
como se sentencié previamente no es de reci-
bo en el ordenamiento juridico andino.

4.4. Divulgacion de la patente:

El Tribunal al considerar la divulgacion de la
patente y sus caracteristicas ha sefialado en
sentencias previas que:

“..la divulgacion puede ser oral o escrita,
puede resultar del uso o explotacion o pro-
ducirse por cualquier otro medio. Esta divul-
gacion debe ser detallada y en todo caso,
suficiente para que una persona del oficio

® PACHON, Manuel y SANCHEZ AVILA Zoraida. “El
régimen andino de la propiedad industrial”. Ediciones
Juridicas Gustavo Ibafiez. Bogota-Colombia, 1995. P4g.
62. Citado también en TRIBUNAL DE JUSTICIA DE
LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 12-1P-98. Senten-
cia de 20-V-1998.

pueda utilizar esta informacion para ejecutar
o explotar la invencion.” Y que: “.. cuando
un invento esta en uso o explotacion es por-
que ya fue patentado o porque es del domi-
nio publico. En estos casos el invento objeti-
vamente perdio su novedad”.*°

La divulgacion, entonces, puede operar por cua-
tro modos: la descripcién escrita u oral, la utili-
zacion, la comercializacién, y cualquier otro me-
dio. El Doctor José Manuel Otero Lastres al
emitir su criterio, con el cual concuerda el Tri-
bunal, sobre estos modos de divulgacion de la
patente manifesté que:

“la descripcion escrita implica la existencia
de un documento de cualquier naturaleza
que permita la plasmacion de la regla técni-
ca mediante caracteres tipograficos o inclu-
so mediante un simple gréafico. Aunque la
pura descripcion oral puede ser un vehiculo
menos idéneo para hacer accesible una re-
gla técnica que la descripcion escrita, no
cabe duda que una exposicion oral de la
invencion puede originar que llegue a ser
conocida y, por lo tanto, que pase a integrar
parte del estado de la técnica. Los actos de
‘utilizacion’ y ‘comercializacion’ no plantean
especiales problemas y pueden referirse al
producto o sustancia, si se trata de una in-
vencion de producto, o bien a la serie o su-
cesion de operaciones, incluida una nueva
aplicacion, si se trata de una invencion de
procedimiento. Por ultimo, la expresion ‘cual-
quier medio’ es una especie de clausula ge-
neral que incluiria los nuevos medios a tra-
vés de los cuales pudiese hacerse accesible
una regla técnica en el futuro”*

En conclusion, conforme a la doctrina y a la
jurisprudencia, la descripcion escrita es el me-
dio mas eficaz para divulgar una patente y que
ésta sea accesible al publico; pero cualquiera
gue sea el modo, es preciso reiterar que para
llegar a ser accesible al publico se requiere que
su descripcion sea detallada, es decir comple-
ta; porque si es incompleta o consiste en un
simple ensayo, no puede ser puesta a punto

10 TRIBUNAL ANDINO DE JUSTICIA. Sentencia del Pro-
ceso 6-1P-89. G.0.A.C. N° 50 de 17-XI-1989.

11 OTERO LASTRES, José Manuel. “Los requisitos de
patentabilidad en la Decision 486”. Seminario sobre
Patentes en la Comunidad Andina. Auspiciado y orga-
nizado por CORPIC. Mayo de 2001.
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(aplicable en la industria) y por lo tanto no pue-
de ingresar al estado de la técnica.

Hay casos excepcionales y que estan taxati-
vamente enumerados en el articulo 3 de la
Decision 344, en los cuales no se toma en
cuenta la divulgacion del contenido de la paten-
te dentro del afio precedente a la fecha de la
presentacion de la solicitud en el pais o dentro
del afio precedente a la fecha de prioridad si
ésta ha sido reivindicada, como por ejemplo
cuando ha sido el mismo inventor o su causaha-
biente quien ha divulgado la patente exhibién-
dola en ferias o la ha mostrado para fines aca-
démicos o ha necesitado hacerla publica para
continuar con su desarrollo; de igual forma no
se considera la divulgacién si es que la oficina
nacional competente, contraviniendo la norma
que rige la materia, hubiese publicado el conte-
nido de la solicitud; y, en aras de la proteccion
del ingenio y esfuerzo del creador de la patente
tampoco se toma en cuenta la divulgacion si
ésta ha sido realizada por un acto de abuso de
un tercero, o cuando se haya obtenido directa o
indirectamente la informacién de su inventor o
causahabiente.

El juez debe determinar en la practica si ha
habido divulgacion previa de la patente, si ésta
ha sido completa a tal punto que desaparezca
la novedad, por quién fue realizada la divulga-
cion y cudl fue el objetivo de esa divulgacion
previa, pues todos estos factores son impor-
tantes a la hora de evaluar la patentabilidad de
una invencion.

En el caso de que una patente haya sido divul-
gada por una tercera persona, abusando de la
confianza del inventor o su causahabiente, se
debe tener presente que dicha situacion ade-
mas de ser una causal para que la divulgacion
no sea tomada en cuenta, también puede con-
vertirse en una infraccion y en un acto de com-
petencia desleal.

4.5. Derecho de prioridad:

El derecho de prioridad constituye una nota
caracteristica de la proteccidon que brinda la
normativa de Propiedad Industrial y que se toma
en cuenta para considerar aquello que se en-
cuentra dentro del estado de la técnica, como
se dispone en el inciso segundo del articulo 2
de la Decision 344.

Segun la doctrina?, el derecho de prioridad
ocasiona un “efecto de bloqueo” por medio del
cual se protegen los intereses del inventor im-
pidiendo que se pueda plagiar su obra. De igual
forma, en el caso de que se haya ideado una
invencion por varias personas, éste derecho
beneficiara a quien de ellos presente primero la
solicitud de patente. La justificacién se puede
encontrar en el hecho de que el segundo inven-
tor ya no tiene nada que ofrecer a la sociedad a
cambio de la proteccién que pide, comproban-
dose asi, que la preeminencia de la proteccion
juridica al inventor tiene un interés social.

Ademas el derecho de prioridad es excluyente
porque no seria posible conceder a cada solici-
tante un derecho de caréacter exclusivo por lo
gue de presentarse el caso de dos solicitudes
se considerard primero aquella que tenga la
fecha de prioridad mas antigua.

4.6. Objeto de la patente y exclusiones de
patentabilidad:

En el articulo 6 de la Decision 344 se estable-
cen las excepciones a la regla técnica, o sea
aquello que “no se considera invencion”. Esta
concepcion se ha mantenido inalterable desde
la Decision 311, pasando por la Decision 313.

Como bien se indic6 en la sentencia del men-
cionado proceso 6-1P-94:

“La interpretacion sistematica, funcional y
teleoldgica del articulo 6 nos lleva a la clara
conclusion, de que el listado en él estableci-
do es lo que NO se considera como ‘inven-
ciones’, o sea es una norma de calificacion,
por la que se establece las excepciones a la
calidad de inventos. Por lo tanto, si se consi-
deraran invenciones, por légica consecuen-
cia, todo lo demads que no esté taxativamen-
te dentro de las prohibiciones establecidas
en él, cuando la creacion observa los tres
requisitos ya mencionados anteriormente. El
invento, no sélo se limitara a la novedad, la
altura inventiva y la aplicacion industrial, sino
sobre todo el beneficio colectivo y el bien
comun, que es el espiritu y la filosofia de la
propiedad industrial y del Acuerdo Subre-
gional”*®

2. BAYLOS CARROZA, Hermenegildo. “Tratado de De-
recho Industrial”. Ed. CIVITAS. Segunda edicién. Ma-
drid 1993. Pag. 102- 103.

3 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Proceso 6-1P-94. Ibidem
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Es por esta razon que el articulo 6 es conside-
rado como la “definicidn negativa” de lo que es
patente, porque el legislador enumera el con-
junto de creaciones: materias, objetos y activi-
dades que no son considerados como inven-
ciones, delimitando por la via negativa el con-
cepto de invencién. Por otra parte, el articulo 7
gue se encuentra intimamente relacionado con
el anterior, define los inventos que a pesar de
tener la calidad de tales, “no pueden ser pa-
tentables”.

La oficina nacional competente debe evaluar,
para decidir, si la solicitud de patente encaja o
no en la descripcién de alguno de los literales
de los articulos 6 y 7 de la Decision 344 y en
especial observar que lo que se pretende pa-
tentar no se trate de un método terapéutico o
quirdrgico para el tratamiento humano o ani-
mal; un método de diagndstico; un descubri-
miento o una teoria cientifica; que no tenga por
objeto materias que ya existen en la naturaleza
0 una réplica de las mismas; que sea contrario
a la salud o a la vida; que no utilice procesos
biolégicos para su obtencién; que no sea mate-
ria que componga parte del cuerpo humano o
sea sobre la identidad genética del mismo; que
atente contra la preservacion de especies ve-
getales o animales o el medio ambiente; y, que
no figure en la lista de medicamentos esencia-
les de la Organizacion Mundial de la Salud. Si
se encuentra que el objeto de la invencién a
ser patentado se encuentra inmerso en alguna
de las limitaciones expuestas, la solicitud de la
patente debera ser denegada y si ha sido con-
cedida, declarada nula.

4.7. Presentacion de observaciones:

Una vez publicada la solicitud de patente, quien
se crea en el legitimo interés para oponerse a
las pretensiones de patentabilidad de esa in-
vencion puede ejercer su derecho para presen-
tar observaciones fundamentadas por una sola
ocasion dentro del plazo de treinta dias héabiles
siguientes a la fecha de publicacién, con arre-
glo a lo dispuesto en el articulo 25 de la Deci-
sion 344.

Las observaciones deben ser presentadas opor-
tunamente y basadas en argumentos que se
encuentren fundamentados en las normas vi-
gentes, sea desvirtuando los requisitos de
patentabilidad o sea sefialando que esté incur-
sa en una de las prohibiciones de patentabi-

lidad o que de conformidad con las normas
legales no sea objeto de patente. Si el opositor
no cumple con esta exigencia, las autoridades
competentes de los Paises Miembros pueden
castigar a los terceros que presenten observa-
ciones temerarias.

El examinador deberé entonces analizar al pre-
sentarse una observacion:

1. Si el observante es quien tiene un dere-
cho legitimo para oponerse a la conce-
sion de la patente;

2. Si la observacién es presentada en tiem-
po oportuno;y,

3. Si los fundamentos de la observacién se
apegan a las normas legales vigentes del
Ordenamiento Juridico Andino.

4.8. Competencia de los Paises Miembros
para reglamentar la Decision 344 con
miras a fortalecer los Derechos de Pro-
piedad Industrial:

Para la interpretacion del articulo 143 de la
Decisién 344, asi como para justificar la deter-
minacidn de interpretarlo en este proceso, con-
traria a su conducta de no hacerlo cuando se le
ha solicitado en otros procesos, considera el
Tribunal que es vélido insertar a continuacion
lo dicho en reciente sentencia relacionada con
peticiéon elevada por el mismo Alto Tribunal
consultante en un caso que guarda, respecto
de esta materia, caracteristicas que los ase-
mejan. Dijo el Tribunal en el Proceso 26-IP-
2002:

“..en los procesos internos que se surten
entre particulares, en materia de propiedad
industrial, ha tenido por regla la de abstener-
se de interpretar los articulos 143 y 144 de la
Decision 344 de la Comision, bajo la consi-
deracion de que en ellos se consagran facul-
tades y obligaciones de los Paises Miem-
bros que deben ser ejercidas por los respec-
tivos gobiernos, situacion ésta que, en prin-
cipio, no tendria incidencia en la definicion
de los casos concretos sometidos al juz-
gamiento de la jurisdiccion nacional compe-
tente. No obstante lo anterior, estima el Tri-
bunal que en el presente caso, dadas las
circunstancias de hecho que rodean el pro-
ceso interno dentro del cual se produce la
consulta, resulta conveniente y necesario rea-
lizar la interpretacion de la referida norma



GACETA OFICIAL

24/05/2002 11.24

trayendo a colacion, para ratificarlo, lo que
ya ha establecido el Tribunal con respecto al
alcance del mencionado articulo 143.

“En efecto, el Tribunal comunitario al dictar
sentencia en el proceso de incumplimiento
1-Al-96, en el cual fallé en el sentido de
considerar que la Republica del Ecuador vul-
neraba el ordenamiento juridico comunitario
al expedir y mantener en vigencia los De-
cretos Ejecutivos N° 1344-A de 1993 y 1738
de 1994, intimamente relacionados con la
cues-tion que se debate ante el juez nacio-
nal consultante, interpretd el mencionado ar-
ticulo 143 diciendo:

“XII. INTERPRETACION DE LOS ARTICU-
LOS 143 Y 144 DE LA DECISION 344

“La parte actora en el documento introducto-
rio de la accion de incumplimiento menciona
entre los fundamentos de derecho el rol de
complementacién y supletoriedad de la le-
gislacion nacional en su mision de desarrollo
del régimen comun, como lo facultan los ar-
ticulos 143 y 144 de la Decisién 344. La
parte demandada a su vez sostiene que las
Disposiciones Transitorias Primera y Segun-
da del Decreto Ejecutivo 1344-A se amparan
en lo dispuesto en los articulos anteriormen-
te citados y que tales medidas no tienen otro
objetivo que el de cumplir precisamente con
un deber de armonizacion de la legislacion
interna con la norma comunitaria. El texto de
los articulos citados es el siguiente:

“Articulo 143: Los Paises Miembros, me-
diante sus legislaciones nacionales o acuer-
dos internacionales, podran fortalecer los
derechos de Propiedad Industrial conferidos
en la presente Decision. En estos casos,
Los Paises Miembros se comprometen a in-
formar a la Comisién acerca de estas medi-
das.

“Articulo 144: Los asuntos sobre Propiedad
Industrial no comprendidos en la presente
Decision, seran regulados por la legislacion
nacional de los Paises Miembros”.

“En opinion de este Tribunal el anélisis de la
normativa nacional sobre patentamiento de
farmacéuticos contenida en el Decreto 1344-
A no pareceria tener sustento juridico en el

articulo 144 de la Decision 344, atrds transcrita,
pues esta faculta a los Paises para comple-
mentar el derecho comunitario en aspectos
no comprendidos por él, y si se considera
que la Decision 344 recoge integralmente el
concepto de novedad y el de estado de la
técnica en sus articulos 1° y 2° no habia
vacio comunitario de donde legislar nacio-
nalmente con base en el articulo 144.

“Sin embargo la parte demandada argumen-
ta en favor del Decreto Nacional que se exa-
mina, afirmando que con él se fortalecen los
Derechos de Propiedad Industrial conferidos
por la Decision 344. Sobre este particular el
Tribunal ha dejado establecido en su inter-
pretacion 10-1P-94 (Gaceta Oficial N 177 de
20 de abril de 1995), el punto de vista eti-
moldgico del verbo fortalecer, como se trans-
cribe enseguida:

“Desde el punto de vista teleoldgico cobra
también validez la interpretacion literal de la
expresion anotada, como quiera que los pro-
positos que persigue el sistema de integra-
cion adoptado por el acuerdo Subregional
Andino se funda - como lo establece su pream-
bulo - en el fortalecimiento de la unién de
sus pueblos, en la formacion de una comuni-
dad subregional, en la cooperacion para el
desarrollo, en la armonizacion de sus politi-
cas economicas y en la unificacion de la
legislacion de interés comunitario.

“Este Tribunal debe advertir que otra inter-
pretacion de las normas consagradas en el
articulo 143 de la Decision 344 entrafiaria el
peligro de que como resultado de su aplica-
cion se violara el texto literal y el espiritu del
acuerdo subregional andino, en perjuicio del
propdsito fundamental de lograr regimenes
uniformes en areas comunes de interés
subregional”.

“En la presente oportunidad cree este alto
Tribunal necesario agregar que cuando la
norma del articulo 143 prescribe que los Pai-
ses Miembros que utilicen la facultad alli es-
tablecida, se comprometen a informar a la
Comision acerca de estas medidas, esta sig-
nificando que el derecho nacional debe ser
referido a la Comision, precisamente para
que el érgano legislativo principal pueda es-
tablecer si se estd dando la armonizacion
de tales medidas con el Régimen Comun.
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“En opinion de este Tribunal el Decreto 1344-
A no se fundamenta en el articulo 143 de la
Decision 344. Ademas en el expediente no
existe constancia de que el gobierno del Ecua-
dor haya procedido a informar a la Comision
como se prevé en el mismo articulo 4.

Los conceptos vertidos anteriormente constitu-
yen una ratificacion de lo que ya se habia ex-
presado sobre el mismo aspecto en el proceso
10-IP-94, el cual se desarroll6 precisamente
para absolver una consulta de interpretacion
prejudicial formulada por la Corte Constitucio-
nal de la Republica de Colombia respecto del
referido articulo 143. Sefial6 en dicha oportuni-
dad el Tribunal:

“De los articulos 143 y 144 de la Decision
344 emerge claramente que si bien los pai-
ses signatarios estan obligados a cumplir
con las disposiciones que se establecen so-
bre Propiedad Industrial en la Decision 344
hoy vigente, pueden, si desean, hacer uso
de su facultad legislativa para fortalecer di-
cho régimen mediante disposiciones legales
o0 acuerdos internacionales (articulo 143);
mientras que, de otra parte, estan obligados
a legislar sobre asuntos de propiedad indus-
trial, no contemplados en la norma vigente
(articulo 144).

“Basta la simple lectura de los articulos cita-
dos para reparar en ella la remision hecha a
la legislacion interna a fin de regular mate-
rias no incluidas en la legislacion comunita-
ria o para fortalecer el régimen comin. A
diferencia de la argumentacion esgrimida por
el demandante en el proceso interno que
nos ocupa, sobre exclusividad de la facultad
legislativa comunitaria, estas disposiciones
estan en perfecta concordancia con la reite-
rada jurisprudencia del Tribunal comunitario,
hoy llevada al derecho positivo en los articu-
los mencionados atras.

“Desde la interpretacion prejudicial 1-1P-87 y
posteriormente en la 2-IP-88, sentadas en
vigencia del articulo 84 de la Decision 85
(equivalente al 144 de la Decision 344 hoy
vigente) este Tribunal reconocio el principio
de la preeminencia de la norma comunitaria
sobre el derecho interno de los paises y en
la segunda de ellas sefialé que “en caso de

14

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Proceso 1-Al-96. Sentencia de 30-X-96. Publicada en
G.0.A.C. N° 234 de 21-1V-97.

conflicto la regla interna queda desplazada
por la comunitaria, la cual se aplica prefe-
rentemente ya que ... la norma interna resul-
ta inaplicable”. Resalté ademas el Tribunal
la claridad del principio de preeminencia cuan-
do la ley comunitaria es precisamente norma
posterior que debe primar sobre la anterior,
de acuerdo con principios universales de de-
recho,; advirtiendo sin embargo que ello no
implica la derogatoria de la una sobre la otra,
sino que lleva a la inaplicabilidad de la pri-
mera en la medida en que resulte incompati-
ble con las previsiones del derecho comuni-
tario.

“El desarrollo de la ley comunitaria por la
legislacion nacional, es empero excepcional
y por tanto a él le son aplicables principios
tales como el del “complemento indispensa-
ble”, segun el cual no es posible la expedi-
cién de normas nacionales sobre el mismo
asunto, salvo que sean necesarias para la
correcta aplicacion de aquellas. Este régi-
men de excepcion, dada su naturaleza de
tal, debe ser aplicado en forma restringida
de acuerdo con normas elementales de her-
menéutica juridica. Significa esto que para
que tenga validez la legislacion interna se
requiere que verse sobre asuntos no regula-
dos en lo absoluto por la comunidad, lo cual
resulta obvio dentro del espiritu y el sentido
natural y légico de la expresion “régimen
comun sobre tratamiento” que utiliza el ar-
ticulo 27 del Acuerdo de Cartagena. Como
lo ha dicho el Tribunal en la interpretacion
del articulo 84 de la Decision 85 del Acuerdo
de Cartagena (caso 2-1P-88), no es posible
que la legislacion nacional modifique, agre-
gue o suprima normas sobre aspectos regu-
lados por la legislacion comunitaria “o que
se insista en mantener la vigencia de leyes
nacionales anteriores a la norma comunita-
ria incompatibles con ella”, debiendo tnica-
mente legislar sobre lo no comprendido en la
Decisién Comunitaria.

“Con el mismo sentido interpretativo enun-
ciado en los términos anteriores por la juris-
prudencia del Tribunal, ha de entenderse, en
los paises miembros, la respectiva aplica-
cion de los articulos 143 y 144 de la Deci-
sion 344. Asi se desprende de las interpreta-
ciones consignadas en los Procesos 3-1P-94
y 6-1P-94 referentes a los articulos citados.
De ellas se deduce lo siguiente:
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“ Los paises signatarios por imperio de la
norma comunitaria vigente, Decision 344,
pueden fortalecer el régimen de Propie-
dad Industrial mediante normas legales
internas con la sola obligacién de informar
a la Comision acerca de estas medidas y
ademas, deben legislar sobre lo no com-
prendido en la norma comunitaria.

“- Esto deja claro que si conservan facultad
legislativa en la forma y condiciones que
disponen, respectivamente, los articulos
143 y 144 de la citada Decision.

“- Estas disposiciones legales internas que
si pueden dictar los paises miembros del
Acuerdo, sin embargo, deben guardar re-
lacion de armonia, complementariedad e
interrelacion con la filosofia de la normati-
va comunitaria vigente, la que en su caso,
sera de prevalente aplicacion.

“En concepto de este Tribunal debe inter-
pretarse lo que se entiende por “fortalecer
los derechos de propiedad industrial” a que
se refiere el articulo 143 de la Decision 344
para justificar la adopcion de medidas de
derecho interno por las legislaciones nacio-
nales de los paises miembros.

“Desde el punto de vista etimolégico, segun
el Diccionario de la Real Academia espafio-
la, el verbo fortalecer se refiere a la accién
de “hacer mas fuerte o vigoroso”. De esta
nocion fluye en forma natural y obvia la inter-
pretacion literal de que el régimen comun de
propiedad industrial puede ser complemen-
tado por las leyes internas para fortalecerlo
siempre que con ello no se restrinja el siste-
ma del régimen comun en sus propositos ni
se recorte en su finalidad de proteccion de
los derechos que consagra.”*"1®

También en relacion con el articulo 143 de la
Decisién 344 se sefald en el proceso 1-Al-96
gue declaré en incumplimiento del Ecuador por
haber otorgado patentes con base en principio
de “pipeline”, que:

15

16

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Proceso 10-1P-94. Sentencia de 17-111-95. Publicada
en G.O.A.C. N° 177 de 20-1V-95.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia del 2 de mayo de 2002. Proceso 26-IP-
2002. Adn sin Publicar.

“dentro de la teoria y principios generalmen-
te aceptados del derecho publico que forma
parte de las fuentes del derecho comunita-
rio, la jerarquizacion de la ley a que se refie-
re la teoria de Kelsen, establece la subordi-
nacion que en el ordenamiento jerarquico de
la ley tienen los decretos de caracter regla-
mentario, supeditados a la ley formal que
reglamentan. La facultad reglamentaria se
ejerce con la mira de desarrollar el ordena-
miento juridico con fuerza de ley, para que
ésta pueda ser aplicada y desarrollada en
sus principios, sin que el reglamento puede
exceder el alcance y sentido de la ley supe-
rior” y se agreg6 que el Tribunal entiende
que: “dentro de la aplicacion del principio de
jerarquizacion de la ley, que el desarrollo de
ésta esta esencialmente reglado, lo que sig-
nifica que la facultad reglamentaria debe ce-
Aiirse a desarrollar el contenido sefialado en
la ley dentro de los limites fijados por ésta,
hasta el punto de que la facultad reglamen-
taria esta limitada por el propdsito de hacer
viable la norma superior que se reglamen-
ta”

Por lo expuesto, el Tribunal en la sentencia
mencionada en el parrafo anterior, como resul-
tado del examen del texto de la disposicion
transitoria primera del Decreto 1344-A, expedi-
do por el gobierno del Ecuador, frente a la
normativa comunitaria, formuld las siguientes
declaraciones:

“a) La norma abre la posibilidad de conce-
der patentes para inventos que hubieren
obtenido patente en cualquier pais ex-
tranjero, sefialando su plazo de conce-
sién en un término igual al lapso que
faltare para completar el término de vi-
gencia de la invencion ya patentada en
el exterior, hasta con un limite de 20
arios.

“b) Al permitirse en el Decreto citado el pa-
tentamiento en el Ecuador, de inventos
ya patentados a nivel mundial, que por
tal motivo han perdido su caracter inno-
vativo, se esta resquebrajando el princi-
pio universal y absoluto de la novedad y
se esta acogiendo un nuevo concepto

7 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Proceso 1-Al-96. Ibidem.
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de novedad referido tnicamente al terri-
torio del pais que la concede. Para efec-
tos de la argumentacion de esta senten-
cia digamos que el Decreto 1344-A adopta
el concepto de novedad territorial o rela-
tiva, diferente al de la novedad absoluta
0 universal, en su contenido y en sus
efectos.

“Para este Tribunal comunitario el sistema
de patentabilidad relativo o territorial es una
forma de extender un privilegio al inventor
ampliandolo mas alla de las fronteras para el
cual fue constituido originalmente”.*®

Se advirtié, entonces, el peligro que extrafia la
aplicacion de normas como las del Decreto se-
flalado que son violatorias del texto literal y del
espiritu del Acuerdo de Cartagena, en perjuicio
del propésito fundamental de lograr regimenes
uniformes en areas comunes de interés subre-
gional; y tomando en cuenta, ademas, que el
articulo 143 prescribe que los Paises Miem-
bros que utilicen la facultad en él establecida,
se comprometen a informar a la Comision acer-
ca de las medidas que adopten, significando
que el derecho nacional debe ser referido a
ella, para que, como drgano legislativo princi-
pal de la Comunidad pueda establecer si se
estd dando la armonizacion de tales medidas
con el Régimen Comun, situacién que no se
constaté que el Ecuador hubiera efectuado.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-
DAD ANDINA

CONCLUYE:

PRIMERO: La novedad, el nivel inventivo y la
aplicacién industrial constituyen
requisitos absolutamente necesa-
rios, insoslayables y de obligato-
ria observacion para el otorgamiento
de una patente de invencion sea
de producto o de procedimiento
en todos los campos de la tecno-
logia.

SEGUNDO: EI principio del “pipeline” no se
encuentra contemplado dentro de

8 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Proceso 1-Al-96. Ibidem.

TERCERO:

CUARTO:

QUINTO:

SEXTO:

SEPTIMO:

la legislacién andina y es contra-
rio al de “novedad absoluta” la cual
debe ser aplicada por las autori-
dades competentes. Cualquier pa-
tente solicitada con base en él,
debera ser denegada o en su caso,
la ya concedida, ser anulada.

La divulgacion de la patente esta
estrechamente vinculada al esta-
do de la técnica por medio de la
cual se determina la novedad, sien-
do importante que el juez tome en
cuenta este factor apegandose a
lo que se prevé en los articulos 2
y 3 de la Decision 344 y a los
criterios vertidos en la presente
interpretacion.

La figura de las observaciones cons-
tituye una eficaz ayuda para la au-
toridad competente, porque por
medio de ella se ejerce el derecho
de oposicion de terceros que pue-
den verse afectados por la conce-
sion de una patente que podria
violentar derechos adquiridos o es-
tar en contra de la normatividad
vigente.

El derecho de prioridad es conce-
dido bajo ciertos pardmetros y oca-
siona un efecto de bloqueo en la
concesidn de patente para una
solicitud posterior a la fecha de
prioridad de otra.

El objeto de la invencién cuya pa-
tente se solicite no debe ser con-
trario a lo previsto en los articulos
6 y 7 de la Decision 344, ya sea
porque no puede ser considerado
como invencion o porque encaja
dentro de una prohibicidn expresa
de la norma andina.

Los Paises Miembros de la Co-
munidad Andina, de conformidad
con lo establecido por el articulo
143 de la Decision 344, pueden
fortalecer el régimen comun de Pro-
piedad Industrial en ella constitui-
do, mediante disposiciones inter-
nas, con la obligacién de informar
el hecho a la Comision de esa Co-
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munidad y, siempre que tales nor-
mas regulen anicamente lo no com-
prendido por ese Régimen, que
no se lo restrinja en sus propoési-
tos, ni se recorte su finalidad de
proteger los derechos que consa-
gra.

OCTAVO: El principio de preeminencia del
derecho comunitario comporta la
cualidad de ser imperativo, de modo
que cuando se trate de aplicar nor-
mas legales a actuaciones juridi-
cas contempladas en el derecho
de integracion, debera acudirse a
su mandato con preferencia sobre
el derecho interno; caso contrario
el Pais que se abstenga de hacer-
lo incurre en incumplimiento, el cual
se mantiene mientras no se sub-
sane la situacion que lo origind.

La Segunda Sala del Tribunal de lo Contencio-
so Administrativo, Distrito de Quito, de la Repu-
blica del Ecuador debera adoptar la presente
interpretacion prejudicial, cuando dicte senten-
cia dentro del proceso N° 6436-99 L.Y.M., de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 35
del Tratado de Creacidn del Tribunal de Justi-
cia de la Comunidad Andina, e igualmente de-
ber4 dar cumplimiento a lo previsto en el ar-
ticulo 128 del Estatuto del Tribunal.

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

Notifiquese.

Ricardo Vigil Toledo
PRESIDENTE

Guillermo Chahin Lizcano
MAGISTRADO

Rubén Herdoiza Mera
MAGISTRADO

Gualberto Davalos Garcia
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

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

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

PROCESO 35-IP-2002

Solicitud de interpretacion prejudicial de los articulos 81; 82, literal h);
83 literales a), b), c), d) y e), y 93 de la Decision 344 de la Comisién del
Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Tribunal Distrital N° 3 de lo
Contencioso Administrativo de Cuenca, Republica del Ecuador.
Actor: “DESARROLLO AGROPECUARIO C. A.”. Marca: “TACAMA
PISCO DEMONIO DE LOS ANDES Y ETIQUETA”

Proceso interno N° 119-99.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-
DAD ANDINA, En Quito a los ocho dias del
mes de mayo del afio dos mil dos; en la solici-
tud de interpretacion prejudicial formulada el
Tribunal Distrital N° 3 de lo Contencioso Admi-
nistrativo de la ciudad de Cuenca, Republica
del Ecuador, mediante oficio N° 395-TDCAC-

2002 de 2 de abril de 2002 suscrito por su
Presidente, doctor Hernan Monsalve Vintimilla;

VISTOS:

Que la solicitud recibida por este Tribunal el 9
de abril del afio en curso se ajusta a las dispo-
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siciones del articulo 125 de su Estatuto y que
por ello fue admitida a tramite, mediante auto
proferido el 24 de abril del 2002.

Teniendo en cuenta los siguientes
1. ANTECEDENTES.
1.1. Partes:

Comparece como demandante en el proceso
interno la sociedad “DESARROLLO AGROPE-
CUARIO C. A.”, quien concurre por medio de
su apoderado para demandar al Director Na-
cional de Propiedad Industrial, al Presidente
del Instituto de Propiedad Intelectual IEPI, y al
Procurador General del Estado.

La demandante sefiala como tercero interesa-
do en las resultas del proceso, a la sociedad
“NEGOCIACION INDUSTRIAL VITIVINICOLA
TACAMA S.A.".

1.2. Actos administrativos demandados, ob-
jeto y fundamento de la demanda:

La actora pretende que se anule el acto admi-
nistrativo contenido en la Resolucién dictada
por el Director Nacional de Propiedad Industrial
contenida en el oficio N° 0972911, de 30 de
agosto de 1999 por la que se deniega el recur-
so de oposicidn por ella presentado y se conce-
de el registro de la marca “TACAMA PISCO
DEMONIO DE LOS ANDES Y ETIQUETA”, para
proteger los productos comprendidos en la cla-
se 33 internacional %, tramite No. 55941, solici-
tada por NEGOCIACION INDUSTRIAL VITI-
VINICOLA TACAMA S.A.

La oposicion contra la marca indicada se fun-
damenta en la similitud fonética y grafica que
ella presenta en relacion con la marca notoria
“LOS ANDES" registrada por la actora, lo cual,
a sujuicio, le causa graves perjuicios empresa-
riales lo mismo que al publico consumidor.

Manifiesta que la marca “TACAMA PISCO DE-
MONIO DE LOS ANDES” carece de distinti-
vidad y no es susceptible de representacion
grafica, dada la existencia previa de la marca
“LOS ANDES”, por lo que no cumple con los
requisitos exigidos por la ley para que se pro-

1 CLASE 33 Bebidas alcohélicas (con excepcion de cer-
vezas).

ceda al registro, convirtiéendose en un signo
irregistrable.

Dice que resulta indudable que el registro de la
marca impugnada induzca en el publico consu-
midor una confusion indirecta sobre la calidad
y la procedencia de los productos identificados
si se observan los elementos comunes que
posee con la marca “LOS ANDES”".

Afade que la marca “LOS ANDES” esta regis-
trada desde 1968 por lo cual tiene una exis-
tencia de mas de treinta afios y goza de gran
reconocimiento con una trayectoria impecable
dentro del mercado nacional e internacional,
desplegando una constante publicidad en pun-
tos de venta, revistas, folletos etc., auspiciando
juegos deportivos, programas televisivos y ra-
diales, constituyéndose asi en una marca no-
toria.

No admite que la autoridad competente conce-
da el registro de la marca observada con el
argumento de que los productos a los cuales
protege son diferentes de los que protege “LOS
ANDES", debido a que la vinculacion entre los
productos de las clases 32, 30y 29 2 con los de
la clase internacional 33 es real, especialmente
si los productos de la clase 32 y 33 son bebi-
das de consumo masivo, generandose una po-
sible falsa relacion que establezca el consumi-
dor respecto de su origen empresarial.

En conclusidn, sefiala que la concesién del re-
gistro de la marca “TACAMA PISCO DEMO-
NIO DE LOS ANDES” contraviene expresas
disposiciones contenidas en la Decisién 344
del Acuerdo de Cartagena y de la Ley de Pro-
piedad Intelectual del Ecuador.

1.3. Contestacion ala demanda:

La Procuraduria General del Estado compare-
ce para manifestar que interviene sélo para
vigilar el proceso.

2 CLASE 29 Carne, pescado, aves y caza; extractos de
carne; frutas y legumbres en conserva, secas y coci-
das; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y
productos lacteos; aceites y grasas comestibles.
CLASE 30 Café, té, cacao, azucar, arroz, tapioca,
sagl, sucedaneos del café; harinas y preparaciones
hechas de cereales, pan, pasteleria y confiteria, hela-
dos comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura,
polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas
(condimentos); especias; hielo.

CLASE 32 Cervezas; aguas minerales y gaseosas y
otras bebidas no alcohdlicas; bebidas y zumos de fru-
tas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.
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El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Inte-
lectual por medio de su Director Nacional de
Propiedad Industrial contesta la demanda ex-
presando la negativa pura y simple de los fun-
damentos de hecho y de derecho de la deman-
da, debido a que, del andlisis de las denomi-
naciones en conflicto, siguiendo las reglas una-
nimemente aceptadas por la doctrina y la juris-
prudencia, se concluye que ambas marcas tie-
nen suficientes elementos que las hacen distin-
tas y no hay similitud en los campos grafico,
visual y fonético auditivo; como tampoco exis-
ten semejanzas determinantes entre las mis-
mas que induzcan a confusién en el publico
consumidor sobre la procedencia de los pro-
ductos, agregando que, cada una de ellas tiene
un disefio que las individualiza y protegen pro-
ductos de clases internacionales disimiles co-
mo son los correspondientes a las 29, 30, 32y
33.

Solicita por las excepciones propuestas que se
sirvan los sefiores Ministros desechar la de-
manda.

1.4. Escrito de tercero interesado:

La sociedad “NEGOCIACION INDUSTRIAL VITI-
VINICOLA TACAMA S.A.” por medio de su man-
dataria contesta la demanda negando que las
marcas en conflicto tengan similitudes o carac-
teristicas de tal grado que puedan inducir a
confusion al pablico consumidor.

Arguye que no es posible que se sostenga que
el registro de la marca “TACAMA PISCO DE-
MONIO DE LOS ANDES Y ETIQUETA” para
distinguir bebidas alcohdlicas, excepto cerve-
zas incluidas en la clase 33 de la Nomencla-
tura Oficial, por el solo hecho de compartir una
palabra comun, pueda inducir al pablico a error,
ya que la semejanza debe de ser de tal forma
gue conduzca a la confusion, lo que evidente-
mente no ocurre con las marcas en conflicto.

Dice que es necesario realizar un examen com-
parativo entre ambas marcas que abarque los
aspectos gréficos, fonéticos y conceptuales ya
gue sobre ellos centra su atencién el consumi-
dor al adquirir una determinada marca de pro-
ducto en el mercado

Afirma, entonces que, de su comparacion pre-
cisa e inteligente efectuada sobre el conjunto
de ambos signos se desprendera que entre

ellos existe una gran diferencia en los aspectos
anteriormente mencionados y que la sola noto-
riedad es irrelevante para demostrar que am-
bas marcas son confundibles.

Por todo lo anterior solicita tener presente lo
anteriormente expuesto y declarar infundada la
demanda confirmando la Resolucion adminis-
trativa impugnada.

2. CONSIDERANDO.
2.1. Competenciadel Tribunal:

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

2.2. Normas a ser interpretadas:

El Tribunal interpretara de las normas indica-
das en la consulta s6lo las contenidas en los
articulos 81, 82 literal h), 83 literales a), d) y e)
y 93 de la Decision 344 de la Comision del
Acuerdo de Cartagena, cuyo texto se transcri-
be mas adelante. Se abstiene de interpretar
los literales b) y ¢) del articulo 83, que dicen
relacion con la proteccion del nombre comer-
cial y del lema comercial, respectivamente, toda
vez que, revisados exhaustivamente los ante-
cedentes del proceso interno dentro del cual se
produce la consulta, incluyendo el trdmite ad-
ministrativo, no se encuentra que las partes en
conflicto hayan planteado la existencia de un
nombre comercial o de un lema comercial que
pudiera resultar afectado con la decision admi-
nistrativa que se impugna, concluyéndose que
la aplicacion de tales normas no es relevante
para la definicién del caso por no tener vincula-
cion alguna ni con los hechos ni con los funda-
mentos de derecho del proceso.

“Articulo 81.- Podran registrarse como mar-
cas los signos que sean perceptibles, sufi-
cientemente distintivos y susceptibles de re-
presentacion gréfica.

“Se entendera por marca todo signo percep-
tible capaz de distinguir en el mercado, los
productos o servicios producidos o comer-
cializados por una persona de los productos
o0 servicios idénticos o similares de otra per-
sona.
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“Articulo 82.- No podran registrarse como
marcas los signos que:

(..)

“h) Puedan engafiar a los medios comercia-
les o al publico, en particular sobre la proce-
dencia, la naturaleza, el modo de fabrica-
cion, las caracteristicas o cualidades o la
aptitud para el empleo de los productos o
servicios de que se trate”

“Articulo 83.- Asimismo, no podran regis-
trarse como marcas aquellos signos que, en
relacion con derechos de terceros, presen-
ten algunos de los siguientes impedimentos:

“a) Sean idénticos o se asemejen de forma
que puedan inducir al pablico a error, a una
marca anteriormente solicitada para registro
o registrada por un tercero, para los mismos
productos o servicios, o para productos o
servicios respecto de los cuales el uso de la
marca pueda inducir al publico a error”

(..)

d) Constituyan la reproduccion, la imitacion,
la traduccion o la transcripcion, total o par-
cial, de un signo distintivo notoriamente co-
nocido en el pais en el que solicita el registro
o en el comercio subregional, o internacional
sujeto a reciprocidad, por los sectores inte-
resados y que pertenezca a un tercero. Di-
cha prohibicion sera aplicable, con indepen-
dencia de la clase, tanto en los casos en los
que el uso del signo se destine a los mismos
productos o servicios amparados por la mar-
ca notoriamente conocida, como en aquellos
en los que el uso se destine a productos o
servicios distintos.

“Esta disposicion no sera aplicable cuando
el peticionario sea el legitimo titular de la
marca notoriamente conocida;

“e) Sean similares hasta el punto de produ-
cir confusién con una marca notoriamente
conocida, independientemente de la clase
de los productos o servicios para los cuales
se solicita el registro.

“Esta disposicion no sera aplicable cuando
el peticionario sea el legitimo titular de la
marca notoriamente conocida’.

“Articulo 93.- Dentro de los treinta dias héa-
biles siguientes a la publicacion, cualquier
persona que tenga legitimo interés, podra
presentar observaciones al registro de la mar-
ca solicitada.

“A los efectos del presente articulo, se en-
tendera que también tienen legitimo interés
para presentar observaciones en los demas
Paises Miembros, tanto el titular de una mar-
ca idéntica o similar para productos o servi-
cios, respecto de los cuales el uso de la
marca pueda inducir al publico a error, como
quien primero solicito el registro de esa mar-
ca en cualquiera de los Paises Miembros”

Con fundamento en lo anterior procede el Tri-
bunal a efectuar la interpretacién de las nor-
mas referidas, a cuyo efecto analizara, entre
otros, los siguientes aspectos que estima per-
tinentes: Concepto y elementos constitutivos
de la marca (requisitos para el registro de mar-
cas: perceptibilidad, distintividad y susceptibili-
dad de representacion gréfica); la irregistrabi-
lidad por identidad o similitud de signos (simili-
tudes graficas, ortograficas y fonéticas); las re-
glas para la comparacion entre signos; engafo
por los medios de comercializacion; signos que
distinguen los mismos productos o productos
respecto de los cuales su uso puede inducir a
error al publico consumidor; notoriedad de las
marcas y signos distintivos; y, el derecho de
oposicion y tramite de las oposiciones.

2.3. Concepto y elementos constitutivos de
la marca. Requisitos para el registro de
marcas: perceptibilidad, distintividad y
susceptibilidad de representacion gra-
fica (Articulo 81. Decisidn 344):

El articulo 81 de la Decisién 344 de la Comi-
sion del Acuerdo de Cartagena sefiala las tres
caracteristicas basicas e indispensables que
debe reunir un signo para que pueda ser regis-
trado como marca. Ellas son: la distintividad, la
perceptibilidad y la posibilidad de representa-
cion gréfica.

Por ser la marca un concepto inmaterial, para
gue pueda ser percibido o captado por los sen-
tidos (vista, olfato, oido, gusto y tacto), es in-
dispensable su materializacién o exterioriza-
cion por medio de elementos que lo conviertan
en perceptible o identificable por aquéllos.
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La perceptibilidad hace referencia a todo ele-
mento, signo o indicacidn que pueda ser capta-
do por los sentidos para que, por medio de
éstos, la marca penetre en la mente del publi-
co, el cual la aprehende e identifica con un
producto o servicio determinado. Y, por cuanto
para la recepcién sensible o externa de las
marcas se utiliza en forma més general el sen-
tido de la vista, han venido utilizdndose prefe-
rentemente para denominar productos o servi-
cios los signos que hacen referencia a una
denominacion, a un conjunto de palabras, a
una figura, a un dibujo, o a un conjunto de
dibujos; aunque no se excluye la existencia de
signos sonoros, olfativos, gustativos, etc.

La distintividad, considerada caracteristica y
funciéon primigenia que debe reunir todo signo
para ser susceptible de registro como marca,
lleva implicita la necesaria posibilidad de dis-
tinguir unos productos o servicios de otros, ha-
ciendo viable de esa manera la diferenciaciéon
por parte del consumidor.

La susceptibilidad de representacion grafi-
ca consiste en descripciones o representacio-
nes realizadas a través de palabras, graficos,
signos, colores, figuras, etc., de tal manera que
sus componentes puedan ser apreciados en el
mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma
material para que el consumidor a través de los
sentidos lo perciba, lo conozca y lo solicite. La
traslacion del signo del campo imaginativo de
su creador hacia la realidad comercial, puede
entonces darse, como se ha dicho, por medio
de los elementos antes indicados.

La norma que se interpreta, al definir el con-
cepto de marca, enfatiza en el aspecto de la
distintividad diciendo que “todo signo percepti-
ble capaz de distinguir en el mercado, los
productos o servicios producidos o comerciali-
zados por una persona, de los productos o
servicios idénticos o similares de otra persona”
es apto para registrarse como tal.

Pero para que el registro se produzca no basta
la sola presencia de la distintividad ni tampoco
si ella se da acompafiada de las otras dos
caracteristicas anotadas, puesto que la ley co-
munitaria exige, ademas, que el signo solicita-
do no encuadre en ninguna de las precisas y
taxativas causales de irregistrabilidad de las

qgue se contemplan en los articulos 82 y 83 de
la Decision 344.

En el presente caso, debera el juez consultante
examinar primero, si el signo ““TACAMA PIS-
CO DEMONIO DE LOS ANDES Y ETIQUETA",
cuyo registro se impugna, cumple con los re-
quisitos sefialados en el citado articulo 81; para
determinar luego, si no encaja en alguno de los
conceptos de irregistrabilidad previstos en la
normativa comunitaria, de manera principal los
contemplados especificamente en el literal h)
del articulo 82 y en los literales a), b), ¢), d) y e)
del articulo 83, invocados por los interesados.

2.4. Similitud de Signos y Riesgo de Confu-
sion. Engafio por los medios de comer-
cializacion; signos que distinguen los
mismos productos o productos respecto
de los cuales su uso puede inducir a
error al pablico consumidor (Articulos
82, literal h) y 83, literal a), de la Deci-
sion 344):

La falta de distintividad del signo y la conse-
cuente confusion que puede generar, ademas
de atentar contra la libre competencia que debe
existir entre los empresarios, afecta al publico
consumidor, en la medida en que una marca
carente de distintividad puede inducir en error
al adquirente afectando su consentimiento. El
régimen comunitario andino sobre marcas pre-
tende proteger tanto a empresarios como a
consumidores asegurando que aquéllos no sean
objeto de imitaciones o utilizacién no autoriza-
da de sus marcas registradas y que éstos no
adquieran el producto o el servicio afectados
por un vicio del consentimiento determinado
por la confundibilidad.

Dentro del examen de fondo que la oficina na-
cional competente efectla, existan o no obser-
vaciones por parte de terceros interesados, di-
cha entidad administrativa debe, ineludiblemente,
constatar si el signo, cuyo registro se solicita,
no es idéntico o confundible con una marca,
nombre comercial o lema comercial anterior-
mente solicitado para registro o registrado por
una tercera persona. De igual modo habra de
examinar si el signo no es la reproduccion,
imitacion o transcripcion de otro notoriamente
conocido en el pais en que se solicita o0 en el
comercio subregional o internacional sujeto a
reciprocidad; o que, simplemente, sea similar
hasta el punto de causar confusion con una
marca notoriamente conocida.
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Concretamente y segun el literal a) del articulo
83 de la Decision 344, no pueden registrarse
como marcas los signos que “sean idénticos o
se asemejen de forma que puedan inducir al
publico a error, a una marca anteriormente soli-
citada para registro o registrada por un tercero,
para los mismos productos o servicios, o para
los productos o servicios respecto de los cua-
les el uso de la marca pueda inducir al pablico
a error’. Al interpretarlo, el Tribunal ha expre-
sado, en palabras que ahora reitera:

“...El efecto de la confusion como impedi-
mento de registro debe llevar al publico a
error sea directo en cuanto a los dos signos
o indirecto en cuanto a creer que los produc-
tos que tienen marcas idénticas o similares
provienen de un mismo productor, en cual-
quiera de estas dos hipdtesis el titular de la
marca tendra la facultad de impedir que en
el comercio corran con ese mismo signo pro-
ductos o bienes que puedan llegar a confun-
dirse con los suyos, limitando asi la transpa-
rencia que el mercado exige en cuanto a la
utilizacion de signos marcarios. Por eso marcas
idénticas para los mismos productos, no pueden
registrarse y no pueden coexistir por la clara
disposicion de la norma del articulo 83 literal
a). 3 4

A su turno el literal h) del articulo 82 de la
Decisién 344, considera también entre las pro-
hibiciones para el registro de signos, al engafio
que estos puedan producir a los medios co-
merciales o al publico en general, en cuanto a
la procedencia, la naturaleza, el modo de fabri-
cacion, las caracteristicas o cualidades, etc.
del producto, debiendo tenerse presente que la
funcién principal de la marca es la de identificar
a los productos y a los servicios de un comer-
ciante diferenciandolos de los de otro.

Con ello se le otorga a la administracién encar-
gada del estudio de las solicitudes de registro
la facultad de determinar cuando un signo tiene
por fin provocar un riesgo de confusién, apro-
vechandose del conocimiento o prestigio de

3  TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia de 21-V-97. Proceso 32-IP-96. En G.O.A.C.
N° 279 de 25-VII-97.

4 También sobre este tépico puede consultarse la sen-
tencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-
DAD ANDINA del 17-VIII-98. Proceso 4-1P-98. Caso
OPTIPAN. En G.O.A.C. N° 375 de 7-X-98.

otra marca, para beneficiarse de la venta de
productos similares que quizds no cumplan con
las mismas exigencias de calidad del producto
reconocido en el mercado, configurandose una
actitud defraudatoria que debe ser causa de la
denegacion del registro, en aras de la protec-
cion general de los consumidores, tal como lo
prescribe el literal h) del articulo 82, comenta-
do.

Obliga lo anterior a que en el cotejo a realizar-
se para determinar la registrabilidad de un sig-
no solicitado, deban tomarse en cuenta los ca-
nales comerciales hacia los cuales van dirigi-
dos ambos productos que pugnan entre si, su
campo operativo, la identidad o disparidad de
las areas comerciales y los medios que se utili-
zan para llegar al consumidor.®

Ahora bien, como el riesgo de confusién o
confundibilidad se fundamenta en la mayor o
menor similitud que exista entre los signos, se
hace necesario considerar las diferentes espe-
cies o formas de asemejarse los signos en
conflicto para concluir que ello puede ocurrir
por similitud ideolégica, la cual se da entre
signos que evocan las mismas o similares ideas,
lo que conduce a que sean considerados
confundibles signos que, aunque visual o foné-
ticamente no sean similares, puedan sin em-
bargo inducir a error al publico consumidor en
cuanto a su procedencia empresarial, en caso
de evocar, como ya se ha expresado, la misma
o similar idea; por similitud ortogréafica, que
se presenta por la coincidencia de letras entre
los segmentos a compararse, en los cuales la
secuencia de vocales, la longitud, el nUmero de
silabas, las raices, o las terminaciones comu-
nes, pueden inducir en mayor o menor grado a
que la confusidn sea mas palpable u obvia; y
por similitud fonética, que es la que ocurre
entre signos que al ser pronunciados tienen
una fonética similar. La determinacién de tal
similitud depende de la identidad en la silaba
ténica, o de la coincidencia en las raices o
terminaciones, entre otros. Sin embargo, de-
ben tenerse en cuenta las particularidades que
conserva cada caso, con el fin de determinar si
existe la posibilidad real de confusion.

5 Puede consultarse sobre este particular la sentencia
del 17-X-2001, proferida por el TRIBUNAL DE JUSTI-
CIA DE LA COMUNIDAD ANDINA dentro del Proceso
65-1P-2001. Marca: “SUSSEX”. En G.O.A.C. N° 729
de 15-X1-2001.
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Y para efectos de realizar la comparacién entre
los signos, tendiente a establecer el grado de
similitud o semejanza a fin de determinar la
real confundibilidad, la doctrina ha estructura-
do algunas reglas que el Tribunal ha recogido
en su jurisprudencia y que, en lo esencial ex-
presan que la confusion resulta de la impresion
de conjunto despertada por las marcas; que
ellas deben examinarse sucesiva y no simulta-
neamente; que quien aprecie su parecido debe
colocarse en el lugar del comprador presunto y
tener en cuenta la naturaleza de los productos
que identifican; y que, finalmente, deben tener-
se en cuenta las semejanzas mas que las dife-
rencias que existen entre las marcas °.

Con respecto a esta operacion de cotejo entre
los signos en conflicto, y a efectos de analizar
el grado de confundibilidad que pueda suscitar-
se por la identidad o similitud de los signos, se
debe tener en cuenta todo el conjunto marca-
rio, no siendo viable separar las partes que lo
conforman, ni fraccionarse, ni dividirse o sus-
traerse de la unidad, tal como se ha expresado
por el Tribunal en su jurisprudencia:

“Deberéa tenerse en cuenta la visién de con-
junto, la totalidad de sus elementos integran-
tes, la unidad fonética y grafica de los nom-
bres, su estructura general y no las partes
aisladas unas de otras, ni los elementos par-
ticulares distinguibles en los nombres, ya
que por tratarse de estructuras lingliisticas
debera atenderse antes que nada a la fonéti-
ca.

“Debe evitarse, entonces, la diseccion o frac-
cionamiento de los nombres que se compa-
ran, o el pretender examinarlos en sus deta-
lles, ya que el consumidor medio no procede
en tal forma. Por lo mismo debera ponerse
atencion preferente a los elementos carac-
terizantes de cada denominacion, de los cua-
les suelen depender en la practica la primera
impresion o impacto que recibe ese consu-
midor medio ante el nombre que sirva de
marca.”’

6 Veéase en Breuer Moreno, Pedro “Tratado de Marcas
de Fabrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos
Aires, pag. 351y ss.

7 TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE
CARTAGENA. Proceso 1-IP-87. Sentencia de 3-XII-
1987. G.O.A.C. N° 28 de 15-11-1988. También Proceso
11-1P-2001. Sentencia de 26-111-2002. Marca: “MISS
BOYACA".

Ademas el cotejo es sucesivo y se ponen en
relevancia méas las semejanzas que las dife-
rencias existentes entre los signos en compa-
racion, sea que éstas provengan del elemento
gréafico o del elemento denominativo; no siendo
posible que so6lo se determinen las semejanzas
del elemento gréfico, dejando a un lado el ele-
mento denominativo, o viceversa, porque am-
bos son parte y estan conectados dentro de un
mismo signo y su titularidad es otorgada sobre
ambos elementos, no sobre uno de ellos.

El elemento denominativo esté constituido por
las letras o palabras que constituyen el conjun-
to pronunciable, este elemento puede tener sig-
nificado o no y dependiendo de ello, tratarse de
una marca sugestiva que guarde relacién con
la indicacion de su naturaleza o procedencia; o
de una marca de fantasia que carezca de con-
notacion conceptual. Por ello se ha dicho que
mientras mas fantasiosa sea la expresion o
palabra de la marca, mayor sera su fuerza dis-
tintiva y menor su riesgo de confusion.

El elemento gréafico lo conforma la imagen o
figura compuesta por lineas, colores y formas
gue da a conocer un concepto determinado al
ser asociado con el producto o servicio que
distinga y que pueda ser recordado facilmente
por el consumidor.

En una marca pueden existir uno o ambos ele-
mentos y dependiendo de ello, se hablara de
marca denominativa, de marca grafica o de
marca mixta.

Dentro de una marca mixta como se menciono
anteriormente puede predominar el elemento
grafico o el elemento denominativo y esa pre-
eminencia no hace sino acentuar la diferencia
0 semejanza a la hora de compararla con otra
marca o marcas, sin que por ello deban ignorarse
las diferencias o semejanzas del elemento se-
cundario.

2.5. Notoriedad de la marca. Proteccion es-
pecial de la marca notoria. (articulo 83,
literales d) y e), Decision 344):

Las normas contenidas en el articulo 83, litera-
les d) y e), de la Decision 344 de la Comisién,
contemplan una amplia y especial proteccion
para los signos distintivos que rednan el requi-
sito de la notoriedad.
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La doctrina y la jurisprudencia han caracteriza-
do la marca notoria por sus atributos de “difu-
sidn” y “reconocimiento” logrados dentro del
circulo de consumidores del producto o servi-
cio que con ella se identifica. La notoriedad es
un status, un elevado grado de aceptacion y
reconocimiento por parte del pablico, alcanza-
do por un signo como consecuencia de su fun-
cion de distinguir determinado tipo de bienes o
servicios como fabricados o prestados por una
persona en particular.

La notoriedad de la marca es un hecho que
debe probarse. Asi lo estipula el articulo 84 de
la Decisién 344 cuando sefiala los elementos
que sirven para medir tal circunstancia. Ello
porque la marca comun, para elevarse al esta-
dio de la marca notoria, debe contar con una
serie de factores tales como: calidad del pro-
ducto, difusion de la marca, imagen en el mer-
cado, comercializacién del producto, etc.. La
carga de la prueba corresponde al titular de la
marca, pues ésta puede ser desconocida inclu-
sive por la autoridad administrativa o judicial y
la prueba precisamente pretende convencer al
juzgador de que la marca alegada como noto-
ria reane caracteristicas especiales que no po-
seen las marcas comunes.?

Corresponde, entonces, a la Oficina Nacional
Competente o al Juez, en su caso, establecer,
con base en las probanzas aportadas por quien
desea el reconocimiento de marca notoria y
por ende la proteccion especial que de ello se
deriva, si una marca tiene o no los atributos de
la notoriedad, para lo cual el ordenamiento co-
munitario establece, en forma no taxativa, los
criterios del articulo 84 citado.

Es de advertir que dentro del alcance de la
proteccidn especial que otorga la notoriedad
comprobada esta lo que dispone el articulo 83,
literal e), cuando sefiala que se puede producir
confusion con una marca notoriamente conoci-
da, si existe similitud, sin tener en cuenta la
clase de los productos o servicios a que ella se
refiere ni tampoco aquellos para los cuales se
solicita el registro.

De la lectura que hace el Tribunal de los dos
incisos objeto de la interpretacion se puede

8 Véase al respecto lo dicho en la Sentencia de 21-1V-
98. Proceso 23-IP-96. Marca VODKA BALALAIKA. Pu-
blicado en G.O.A.C. N° 354 de 13-VII-1998.

colegir que la proteccién de la marca notoria no
se encuentra limitada por los principios de “es-
pecialidad” y de “territorialidad” generalmente
aplicables con relacion a las marcas comunes.®

2.6. Presentacion y tramite de las observa-
ciones. (Articulo 93, Decision 344):

Se contempla en la legislacion comunitaria an-
dina en materia de propiedad industrial la posi-
bilidad de que cualquier persona, que tenga
legitimo interés, pueda presentar observacio-
nes al registro de una marca solicitada.

Segun ella, se considera que tiene legitimo in-
terés para presentar las observaciones tanto el
titular de una marca registrada ante el intento
de registrar otra idéntica o similar, asi como
quien solicité primero el registro de la marca.

Las observaciones deben ser tramitadas y re-
sueltas por la Oficina Nacional Competente, la
cual podra rechazar las extemporaneas; las que
se fundamenten en solicitud posterior a la peti-
cion de registro de la marca que se observa;
las que se fundamenten en tratados no vigen-
tes para el Pais Miembro en el que se solicita
la marca o aquellas en que los interesados no
hubieran pagado las tasas de tramitacion co-
rrespondientes.

Segun los articulos 93, 94, 95 y 96 de la Deci-
sion 344, una vez admitida a tramite la obser-
vacion que no incurra en las causales de re-
chazo mencionadas en el primero de los cita-
dos, la Oficina Nacional Competente debera
notificar al peticionario para que dentro de los
treinta dias habiles siguientes haga valer sus
alegatos.

Vencido el mencionado plazo la Oficina Nacio-
nal Competente debe decidir las observacio-
nes y luego efectuar indefectiblemente el exa-
men de registrabilidad para concluir pronun-
ciandose expresamente sobre la concesién o
denegacion del registro de la marca, pronun-
ciamiento que, independientemente de su con-
tenido, favorable o desfavorable, debera plas-
marse en resolucién debidamente motivada, la
gue debe ser notificada al peticionario.

9 En similar sentido se pronunci6 el Tribunal en Senten-
cia de 8-X-99. Dentro del Proceso 36-IP-99. Marca
FRISKIES. Publicado en G.0.A.C. N° 504 de 9-XI-99.
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En este examen, la entidad administrativa, exis-
tan o no observaciones por parte de terceros
directamente interesados, debe analizar, en pri-
mer lugar, si el signo cumple con los presu-
puestos legales de distintividad para ser sus-
ceptible de constituirse en marca, al tenor de lo
dispuesto por el segundo inciso del articulo 81
de la Decision 344; esto es, si el signo es
“perceptible y capaz de distinguir en el merca-
do, los productos o servicios producidos o co-
mercializados por una persona de los produc-
tos o servicios idénticos o similares de otra
persona”.

El examen de registrabilidad que debe practi-
car la oficina correspondiente comprende el
analisis de todas las exigencias que la Deci-
sidn 344 impone para que un signo pueda ser
registrado como marca, partiendo de los requi-
sitos establecidos en el articulo 81, ya analiza-
dos, y tomando en consideracién las prohibi-
ciones que sefialan los articulos 82 y 83 de la
misma Decision.

El concepto plasmado en la resolucién o acto
administrativo por el cual se califica la seme-
janza o no de los signos enfrentados y se de-
termina la concesién o la denegacion del regis-
tro debe estar respaldado en un estudio prolijo,
técnico y pormenorizado de todos los elemen-
tos y reglas que le sirvieron de base para tomar
su decision. El funcionario no goza de plena
discrecionalidad en la adopcion de su criterio
puesto que debe adoptar las reglas que la doc-
trina y jurisprudencia han establecido. La apli-
cacion que de éstas se realice en el examen
comparativo, dependera en cada caso de las
circunstancias y hechos que rodeen a las mar-
cas en conflicto. Este parametro se halla orde-
nado en el articulo 95 de la Decisién 344, al
exigir que “..la oficina nacional competente de-
cidira sobre las observaciones y la concesion o
denegacion del registro de marca, lo cual notifi-
cara al peticionario mediante resolucion debi-
damente motivada’.

La Decision 344 exige reiterativamente (arts.
95 y 96) que los pronunciamientos de las auto-
ridades nacionales respecto de las solicitudes
de registro de marcas sean debidamente moti-
vados, es decir, expresen los fundamentos en
los que se basan para emitirlos.°

10 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia de 30-X-98, Proceso 35-1P-98, marca “ GLEN
SIMON”, publicada en la G.O.A.C. N° 422 del 30-IlI-
99.

Con fundamento en las consideraciones ante-
riores,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE
LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

PRIMERO: Para que un signo sea registrable
como marca, a mas de cumplir los
requisitos de distintividad, percep-
tibilidad y susceptibilidad de repre-
sentacion gréafica, como determi-
na el articulo 81 de la Decision
344 de la Comision del Acuerdo
de Cartagena, la solicitud respec-
tiva no debe encontrarse afectada
por ninguna de las causales de
irregistrabilidad establecidas en los
articulos 82 y 83 de la misma De-
cision.

SEGUNDO: No procede el registro de una marca
gue sea confundible con otras ya
registradas o solicitadas con an-
terioridad por un tercero, o solici-
tadas posteriormente con reivindi-
cacion vélida de prioridad, para
productos o servicios respecto de
los cuales se pueda inducir al con-
sumidor a error o cuando se ge-
nere engafio en los mercados acer-
ca de las caracteristicas de los
bienes amparados por los signos
0 acerca de su origen empresa-
rial.

TERCERO: La Oficina Nacional Competente
o el juez, en su caso, evaluaran el
grado de confusién que pueda pro-
ducir un signo, considerando que
ese riesgo puede darse por simili-
tudes gréficas, fonéticas y concep-
tuales. Para efectos de la compa-
racion, al examinador le corres-
ponde diferenciar las clases de sig-
nos en conflicto y aplicar las re-
glas reconocidas por la doctrina,
asi como por la jurisprudencia sen-
tada por este Organismo.

CUARTO: La proteccién a la marca notoria
reconoce al titular de la misma otros
derechos que no poseen las mar-
cas comunes, pero esto no signifi-
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ca que la notoriedad surge de la
marca por si sola, o que para su
reconocimiento legal no tengan que
probarse las circunstancias que han
dado lugar a la presencia de esa
caracteristica especial. Alegada la
notoriedad de una marca como
obstaculo para el registro de una
nueva, la prueba de tal notoriedad
corresponde a quien la alega, quien
dispondra, para ese objeto, ade-
mas de los medios probatorios in-
dicados en el articulo 84 de la De-
cision 344, los que la legislacion
interna haya previsto. Téngase en
cuenta que la proteccion que con-
fiere la marca notoria, de acuerdo
a lo establecido en las normas
andinas interpretadas es indepen-
diente de la clase de productos o
servicios a que ella se refiere o de
aquellos para los cuales se solici-
ta el registro.

QUINTO:  Elexamen de registrabilidad al que
debe ser sometido un signo por
parte de la Oficina Nacional Com-
petente, antes de ser aceptada o
denegada la respectiva solicitud,
procede tanto en los casos en los
que se presenten observaciones,
como en aquellos en los que és-
tas no sean formuladas.

SEXTO: Sélo pueden formular observacio-
nes a la solicitud de registro de
una marca, las personas que acre-
diten legitimo interés, dentro de
los treinta dias habiles siguientes
a la fecha de publicacién de la
solicitud de que se trate. Tienen
legitimo interés para presentar esas
observaciones, tanto el titular de
una marca registrada, ante el in-
tento de registro de otra idéntica o
similar a aquella, asi como quien
haya solicitado en primer lugar el
registro del respectivo signo.

Todas las decisiones tendientes a
resolver sobre las solicitudes de
registro como sobre las observa-
ciones que se formulen respecto
de ellas deben constar en actos
administrativos debidamente mo-
tivados.

El Tribunal Distrital N° 3 de lo Contencioso
Administrativo de Cuenca, Republica del Ecua-
dor debera adoptar la presente interpretacion
prejudicial al dictar sentencia en el proceso
interno N° 119-99, de conformidad con lo dis-
puesto por el parrafo tercero del articulo 128
del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Co-
munidad Andina.

Notifiquese al mencionado Juez por medio de
copia certificada y, remitase también copia a la
Secretaria General de la Comunidad Andina,
para su publicacion en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena.

Ricardo Vigil Toledo
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Guillermo Chahin Lizcano
MAGISTRADO

Rubén Herdoiza Mera
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Gualberto Davalos Garcia
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Eduardo Almeida Jaramillo
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel
copia del original que reposa en el expediente
de esta Secretaria. CERTIFICO.-
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