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INTRODUCCION

Con el dnimo de propiciar la transferencia efectiva de bienes vy
servicios desde la oferta hasta su demanda surgen los signos distintivos
para cumplir una tuncién de enlace de los factores que intervienen en
un sistema econdomico.
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Los efectos de dichos signos, de los cuales hacen parte las marcas,
se surten en los diferentes extremos de la relacion: productores,
intermediarios, consumidores, usuarios y finalmente el Estado.

Productos y servicios confluyen en el mercado intentando atraer al
consumidor. L.a marca por comunicar imperceptiblemente
informaciones tales como las caracteristicas, calidades e incluso la
procedencia empresarial de un producto o servicio, anade a cstos un
valor y se convierte en un signo eminentemente distintive: de un
empresario, de una calidad, de una imagen y por supuesto del producto
O SETVICIO mismao,

Unamarca puede tener un impacto decisivo en el volumen de ventas
y favorecer a un empresario realizando al raismo tiempo la satisfaccion
de necesidades v expectativas de un consumidor; es un intangible
que permite una distintividad en el interior de la relacion productor -
consumidor, y posibilita al mismo tempo distincion frente a los
demds productores o prestadores de servicios.

Los Estados no son ajenos a la influencia de las marcas en el trafico
mercantil, de suerte gue su participacion, bien permisiva o reguladora
y sancionatoria, puede evidenciarse desde una comprensidn historica
y juridico - legal en los planos internacional, subregional o nacional.

1. EL LIBRE COMERCIO.

El comercio es un fendmeno necesario. que trasciende las fronteras
nacionales de un mercado ante el imposible auto-abastecimiento v
las diferentes expectativas del consumo que propician la circulacion
de bienes y servicios.

La historia econdomica es reveladora de diversas tendencias que van
desde el libre comercio, inspirado en filosoffas propias del liberalismo
econdmico y bajo la regulacion de las leyes de la oferta y la demanda,
hasta el intervencionismo de Estado del cual son propias politicas
proteceionistas.
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La renovada pretension del libre comercio entre los Estados se
manifiesta en diferentes acuerdos orientados a la integracion
economica. Ast se observa también en la celebracion de acuerdos
multilaterales tendientes a desafectar el trafico mercantil de politicas
que obstaculizan el libre comercio, ejemplo de los cuales lo constituye
el Acuerdo General de Comercio v Aranceles, GATT de 1947 y con
mayor razain, el GATT de 1994,

Mediante ¢l GATT de 1947 se buscd el comercio libre de
proteccionismos arancelarios, solamente regido por las leyes de oferta
y demanda. Bajo el influjo de la Escuela de Chicago se preconizo el
libre comercio. influenciando politicas de disminucion de aranceles
en beneficio de una oferta de bienes a gran escala para provecho de
las partes. Se marca de esta manera el retorno a las teorias econémicas
de Adam Smith, Alfred Marshall y David Ricardo.

Con posterioridad se celebraron diversas rondas (Dillon, Kennedy,
Tokio, y las denominadas Ronda Uruguay, entre otras). que
desembocaron en el GATT de 1994, El 15 de abril de ese afio. se
aprobo la creacion de la denominada Organizacién Mundial del
Comercio (OMC), que entré en funcionamiento el 1 de enero de 1995
¥ que “constituird el marco institucional comin para el desarrollo
de las relaciones comerciales entre sus miembros en los asuntos
relacionados con los acuerdos e instrumentos juridicos conexos
incluidoy los anexoy del presente acuerdo™ (Avt. 11, 7).

Con la OMC se pretende impulsar v equilibrar la economia mundial
mediante la unificacion de politicas econdmicas, suministrar apoyo
estratégico y practico al GATT, liberacién de las normas para la
inversién extranjera, proteccion a la propiedad intelectual, y
especialmente, evitar la imposicion de barreras comerciales fruto de
politicas proteccionistas.

En el acuerdo de creacidn de la OMC se establece un Consejo del
Comercio de Mercancias, un Consejo del Comercio de Servicios y
un Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio. El acuerdo sobre los ADPIC (Aspectos
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de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio), plasma la intencion de los miembros de “reducir las
distorsiones del comercio internacional v los obsticulos al mismo”,
ante la necesidad de fomentar proteccion adecuada y eficaz de los
Derechos de Propiedad Intelectual y “asegurarse de que las medidas
¥ procedimientos destinados a hacer respetar dichos derechos no se
conviertan a su vez en obstdculos al comercio legitimo™ (preambulo
ADPIC).

Este panorama global, revela el interés por la propiedad intelectual
en el marco del comercio internacional ¢n ¢l dmbito de la OMC, en
tanto que los derechos involucrados pueden constituir una barrera n
obstaculo al libre comercio.

Lo anterior no es revelador de una despreocupacian de los paises
por estos derechos con anterioridad al ano 1994, el interés existio
desde otra perspectiva, advirtiéndose que en la medida en que se
estrechaban los vinculos comerciales o se afianzaban los procesos de
integracién, surgia una presion por el establecimiento de reglas
comunes para el tratamiento de los derechos de propiedad intelectual.

Previo a la creacion de la OMC se celebraron varios convenios
internacionales referidos a los mencionados derechos. tales como la
Convencion que establece la Organizacion Mundial de Propiedad
intelectual de 1967, el Convenio de Paris para la proteccion de la
propiedad industrial de marzo de 1883, el acta de Estocolmo de 1967,
el Acuerdo de Madrid de 1891 y el acta de Lishoa de 1958, el Convenio
de Berna de 1886, la Convencion de Roma de 1961, El tratado de
Cooperacion cn Patentes de 1970, entre muchas otras regulaciones
de derechos de propiedad intelectual.’

Asi mismo en las diferentes instancias de integracion regional tal
como la Unién Europea, Benelux, Caricom, Mercosur, la hoy

I Estendiends por estos, de acuerdo a lo previsie en el andealo segunda dil Convenio concluido en
Estovotmoel 14 de julio de 1967, 1os derechaos relativos o las obras liveronas, artfsicas v cientficas;
b interpretaciones de los artists intéepretes ¥ a las ejecuciones de los artishis ejecutanies, & los
fonogramas ¥ a les emisiones de radiodifusiin; las invenciones en todos los campos de o acrividad
humuna: s descubrimienios cientificos; [os dibujos y modebos industmales; lns marcas de fibrica,
de comercio ¥ de servicio, asi como los nombres ¥ denominaciones comerciiles; la peoreceion
comien la competentia desleal y wodos les demds derechos relutivos o ta actividad infeleetual en los
terrenas industrinl, cientifico, literaro v anisticn,
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Comunidad Andina, etc, laincidencia de estos derechos no ha pasado
desapercibida, de tal suerte que se han expedido diferentes
regulaciones en tomo a los derechos en comento.

No obstante lo anterior, la dptica desde la cual fueron protegidos
estos derechos en las convenciones internacionales ha sufrido un
redimensionamiento en el acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos
de Propiedad Intelectual relacionados con €l comercio en el marco de
la Organizacion Mundial del Comercio. Una nueva étapa inicia en el
trafico mercantil ante las nuevas disposiciones que obliga a la revision
de las normas de propiedad intelectual en las leyes nacionales, los
acuerdos regionales o subregionales y los tratados internacionales de
mtegracion, en pro del libre comercio.

2. LA INTEGRACION EN AMERICA LATINA.

Como resultado de las gestiones de la Comisidn Econdmica para
Ameérica Latina (CEPAL), se suscribio en febrero de 1960 el Tratado
de Montevideo, constitutivo de la Asociacion latinoamericana de Libre
Comercio (ALALC) que en pro de la integracién regional y su
equilibrio intrazonal establece un programa de liberacion e
intercambio v eliminacion de barreras comerciales al interior de la
regicn, entre otros.

La ALALC, a la cual se encontraron vinculados inicialmente
Argentina, Brasil, México, Chile, Perd y Urnguay, posteriormente
Colombia y Ecuador y Finalmente Venezuela y Bolivia, evidencié su
crisis en el aio 1967 al producirse el incumplimiento en el cronograma
de desgravaciones pactado inicialmente.

Temendo en cuenta que el protocolo de Caracas extendid los efectos
del Tratado de Montevideo de 1,960 hasta 1.980, en el afio 1.979, en
la XIX Conferencia Ordinaria de las Partes Contratantes, ante el
renovado deseo integracionista se llega al esquema de la ALADI
mediante el tratado de Montevideo de 1980 por medio del cual:

"Las partes contratantes prosiguen el procese de integracion encaminado
promover el desarrollo econdmico-social, armdnico v equilibrado de Lo

region v, pard ese cfecto nstitnven la Asoctacion Latinoamericana de
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frtegracicn {en adelante denominada "Asociacion ™, cuva sede es fa ciudad
de Montevideo, Repiiblica Oriental del Urnguay.

Dicho procese tendrd come objetive a largo plazo el establecimienio,
en forma gradual v progresiva, de wn mercado comin latinoame vicao ™

El Tratado de Montevideo de 1.98(), al cual estdn suscritos Argentina,
Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Per.
Uruguay y Venezuela, posibilita a sus miembros el establecimiento
de regimenes de asociacion o de vinculacién multilateral, “que
propicien la convergencia con otros paises v dreas de integracion
econdmica de América Latina, incluyendo la posihilidad de convenir
con dichos paises o dreas el establecimiento de una preferencia
arancelaria latinoamericana™ .’

Con anterioridad al Tratado de Montevideo de 1980, la Declaracion
de Punta del Este de abril de 1967 incentivd la creacion de acuerdos
subregionales dentro de los cuales surge en Cartagena de Indias, el
25 de mayo de 1969, el Acuerdo de Integracion Subregional Andino.

Posteriormente, con la aprabacion del proiocolo de Trujillo en marzo
22 de 1996, vigente desde el 3 de junio de 1997, se crea la Comunidad
Andina de Naciones, integrada por los Estados soberanos de Bolivia,
Colombia, Ecuador, Pert y Venezuela y por los drganos e instituciones
que establece el acuerdo.”

El Acuerdo de Cartagena consagra como fin Gltimo procurar un
mejoramiento persistente en ¢l nivel de vida de los habitantes de la
subregidn.” Con el fin de alcanzar los objetivos del Acuerdo se
empleardn entre otros los siguientes mecanismos y medidas;

(%]

Tratade de Montevideo per medio del cual se mstituye la Asocizcion Latincamericana de

Integracian (ALADL, articuly |, Momovides, agosto 8 de [950),

3 Taeatado de Montevideo, idem, articale 24

4 Al respecto véase el articulo 5, Decisian 406 de 1997 por medio de la cual se dispone la nugva
coddificacion del Acuerdo de Cartagena.

5 ElAn | del Acverdo de Cartagena dispone: “El presente acuendo tiene por chjclivos promosver

el desarrollo equilibrade ¥ urmdnico de los paises miembreos en condiciones de equidad, medianto

laintegracidn y la cooperacidn econdmica y social;, acelerar su crecinnento v fa generacion de

ocupacian; faciliar su participacion en el proceso de integracrdn regional, con miras o la formacisn

eradual de un mercado comun BEiinowmerican.

Asi misma, son obijctives de este scwerdo propender o disminuir la vulmerabilidad ¢xterng v

mejorar b posicican de los pafses miembros eocel contexio coondmico nteroacional; fortulecer la

soldaridad subregional ¥ reductr las diferencias de desurrallo existentes entre Ios paises miembros.

Estos ohjetivos tienen la finalidad de procorar un mejoramienio persistente en el nivel de vida

de los habitantes de Iz subregidn.” (articulo |, anexo, segan codifisacion de la Decision 406 de

1947 de la Junte del Acuerde de Cartugeni ).
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a) “Laarmonizacion gradual de politicas econdmicas y sociales v la
aproximacion de las legislaciones nacionales en las materias
pertinentes;

b) La programacion conjunta, la intensificacion del proceso de
industrializacion subregional v la ejecucion de programas
industriales y de otras modalidades de integracion industrial;

¢) Un programa de liberacion del intercambio comercial mds
avanzado que los compromisos derivados del tratado de
Montevideo 1980;

d) Un arancel externo comun. cuya clapa previa serd la adopcidn de
un arancel externo minimo comin:

¢) Programas para acelerar el desarrollo de los sectores agropecuario
y agroindustrial;

[ Lacanalizacion de recursos internos y externos a la subregion para
proveer el financiamiento de las inversiones que sean necesarias
en el proceso de integracidn;

g) La integracidn fisica;

h) Tratamientos preferenciales a favor de Bolivia y el Ecuador”
(articulo 3, anexo, Decision 406 de 1997).

En relacion con la Propiedad Industrial el articulo 27 del Acuerdo
de Cartagena del afo 1969, dispuso que antes del 31 de diciembre de
1970 la comision, a propuesta de la Junta, debia aprobar y someter a
la consideracion de los paises miembros un régimen comiin sobre
tratamiento a los capitales extrunjeros y entre otros, sobre marcas,
patentes, licencias y regalias. Consagrd ademads el compromiso de
los paises miembros a adoptar las providencias que fueren necesarias
para poner en practica este régimen dentro de los seis meses siguientes
a su aprobacion por la Comision,

En el marco de la integracion andina se han expedido varias
Decisiones que desarrollan el mandato del articulo 27 del Acuerdo
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Constitutivo, entre las cuales se encuentran las Decisiones 24 de 1970,
220 de 1987 referidas ambas a contratos de licencia y la actual decision
291 de 1991 que establece el régimen comin de tratamiento a los
capitales extranjeros y sobre marcas, patentes, licencias y regalias.
Especificamente en el campo de proteccion a la propicdad intelectual
se expidieron las decisiones 85 de junio 5 de 1974, 311 del § de
noviembre de 1991, 313 del 14 de febrero de 1992, 344 de octubre
21 de 1993, vigente desde ¢l 1° de enero de 1994, 345 de octubre 21
de 1993 y, 351 de diciembre 17 del mismo ano.

Las Decisiones 24, 220} y 85 citadas, obedecian a un marcado criterio
proteccionista de la inversion nacional y un régimen con bajos niveles
de proteccion a la propiedad intelectual. De la decision 85 se Hego a
sostener por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en
sentencia emitida en el proceso 7 [P 89, que “trataba de no brindar a
los titulares de los derechos de propiedad la maxima proteccion
posible a los derechos individuales™ (negrita fuera de texto),

Adicionalmente. la Decision 85 consagraba una norma que impedia
a los paises Miembros celebrar unilateralmente convenios sobre
propiedad industrial con terceros paises o con organismos
internacionales (articulo 83}, consecuentemente las carencias en la
proteccion a los derechos de propiedad intelectual al interior de los
paises no fueron pocas.

En razon del proteccionismo reflejado por las Decisiones 24, 220
85, los paises industrializados ejercian presidn para la modificacion
del régimen de inversiones y proteccidn a las mismas, en especial por
las diferencias entre inversiones nacionales y extranjeras. Asi las
cosas, se propugno por un régimen de apertura que dio inicio con la
disminucion de aranceles y fue influenciadoe por el hecho ya notorio
de la conformacion de grandes blogues econdmicos en diversas partes
del globo terrestre.

Con la Decision 291 se extendieron las ventajas derivadas del
Programa de Liberacion del Acuerdo de Cartagena a los productos de
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fas empresas extranjeras v se eliming su obligacion de transformacion
en empresas mixtas, de esta manera se pretendia superar las
distinciones formales entre inversionistas nacionales y extranjeros.

Ante la necesidad de abrir este régimen de economia cerrada a los
fendmenos econdmicos mundiales v no relegar de estos a los paises
miembros, orientdindolos hacia economias mas productivas, eficientes
v competitivas, se suscribe en Bolivia por los Presidentes de los Paises
Miembros del Acuerdo Subregional Andino el Acta de la Paz, en
noviembre de 19940

Lo anterior suponia la adecuacion de la normatividad de propiedad
industrial a dicha realidad econdmica, En orden a lograr tal objetivo,
el & de noviembre de 1991 se expide la decision 311, posteriormente
la Decision 313 de 1992 y finalmente las Decisiones 344, 345 y 351,
vigentes en la actualidad, normas que evidencian la bisqueda de una
armonia entre los derechos de propiedad intelectual y los objetivos
de la integracion,

Teniendo en cuenta que uno de los objetivos del Acuerdo de
Cartagena es la eliminacidn de barreras v obstidculos al intercambio
comercial subregional, se implanio la zona de libre comercio mediante
la Decision 324 y se adoptd un Arancel Externo Comiin mediante la
Decision 370

Las Decisiones andinas mencionadas revelan fa tendencia hacia dos
objetivos cspecificos: el establecimiento en forma gradual y
progresiva de un mercado comin latinoamericano a través de la
implantacion de una zona de libre comercio, tal como se establecio
en el tratado de Montevideo de 1980 v del cual es parte el Acuerdo de
Cartagena, y por otra parte, el fin dltimo consagrado en este Acuerdo
de procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los
habitantes de la subregian.

Adicionalmente, con el fin de avanzar en la consecuciaon de los

objetivos del Acuerdo de Cartagena y en los compromisos derivados
del Tratado de Montevideo de 1980 con miras a la consolidacidn de
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un mercado comiun, se prevé en el Acuerdo de Cartagena un programa
de liberacion,

3. EL PROGRAMA I‘EE LIBERACION 'if EL PRINCIPIO DE
LIBRE CIRCULACION DE MERCANCIAS.

Se prevé en el Acuerdo de Cartagena el programa de liberacion que
ticne por objeto eliminar los gravamenes y las restricciones de todo
orden que incidan sobre la importaciin de productos originarios del
territorio de cualquier pais miembro (articulo 71, Decision 406 de
1.997, nueva codificacién).”

Es caracteristico del programa ser automitico, irrevocable y
omnicomprensivo de la universalidad de los productos (articulo 75,
idem), aplicindose a:

a) Los productos gque sean objeto de programas de integracion
industrial;

b Los productos incluidos en la lista comiin senalada en el articulo
47 del tratado de Montevideo de 1960;

¢) Los productos que no se producen en ningin pais de la subregion,
incluidos en noémina correspondiente. y

6 Ll Acuerndo de Cartugena deline 1o que debe entenderse por gravimenss v resticcienes de todeo
drden, asi; Are T2, 58 entendend por “gravamenes” los derechos aduancros v coalesguier otros
recargos de efectos equivalentes, =ean de casicler scal, tmonetario o cambiario, que incidan
sobre las importaciones. No quedaran comprendidos on este concepao s Bsas v recargos amilogos
cuammdo correspondan al casto aprosimads de los servicios prestados,

Se emtenderd “por restricciones de todo orden” cualguicr medida de caricrer admimstranvn,

financiere o cambiario, mediante Ja cual un pais miembro smpida o diffcolie las imporiaciones,

por decisidn unilateral. No quedanin comprendidas en este concepla ba adopeidn y el cumplimmento

e medidas destinadas a b

a)  Proteccidn de la moralidad pableca;

by Aphicacidn de leves v reglamentos de sepunidd;

e Regulacion de las imporisciones o exportaciones de armas, municines ¥ ooy motenales
de guerren ¥, en circunstancias excepoiomales de tados bos demds articalos mlitires, slempre
que nao iterficran con lo dispuesto en tratados sobre libee trinsio imesirictn vigenies entrg
Lo pagses miembos,

a3y Proteccidn de la vida y salud de Jas personas, Jos animales v los vegetales:

¢ Imporacidn v expomacidn de oro v plaa metilicos,

1 Proteccidn del patrimanio nacienal de valor anixtice, histdico o argueoligico, v

g1 Esxponacidn, utilizacion y consuma de materiales nucleares, pixsluctos ssdiactivos o
cuglguier cire material wtilizable en el desamollo o aprovechamiento de |a energia nuclear”
iCndificacidn de la Decisidn 406 de 1997 ),
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d) Los productos no comprendidos en los literales anteriores.

Con la eliminacidn de restricciones gue inciden sobre el comercio
de los productos se da paso a la libertad de circulacién de mercancias
provenientes del territorio de cualquier Pais Miembro, con las tnicas
excepciones contenidas en el articulo 72, literal d) del Acuerdo de
Cartagena (codificacion de la Decision 406 de 1997), esto es, la
necesaria proteccion de la vida y de la salud de las personas, los
animales vy los vegetales,

De esta manera se consagra la prevalencia de la libre circulacién de
mercancias con los limites sefialados, primacia con serias
implicaciones cara al proceso de integracion. Sobre esta trascendencia,
el Tribunal Andino de Justicia ha sefialado que “Esta forma de
cooperacion comunitaria es la tinica que permitird la supervivencia
del Sistema Subregional de Integracién, frente a otros procesos de
nivel continental y mundial..” ",

La pretension es por una integracion global, libre de
proteccionismos®, acorde con la tendencia que con posterioridad a la
guerra mundial ha dirigido la economia hacia la liberacién del
comercio -a efecto de 1o cual se crearon diferentes instituciones, tales
como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y se
establecieron diferentes acuerdos como el Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT de 1948 actualmente
maodificado por el GATT de 1994 y apoyado por la OMC en el mismo
afo, junto con miltiples convenios internacionales-.

T TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDHNA, Sentencia emitida en el Proceso
F-Al-B0,

8 Sobreel particular el TRIBUMAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA sefulé: *Un
recuento histdrico sobre la evolucion del comercio mundial, destaca como con anterioridad al
ufic dee 1914 2l panorama intemacional se caracterizaba por la presencia de tres libertades: la
libertad en ol movimiento de las personas, la libertad en el movimiento de mercancias v la
iberiad en el movimiente de capitales, también protegidas hoy en la Unidn Europen. Esas
Iibertades, deterioradas por las consecuencias econdmicas de la primers conflagracidn mundial
¥ opor los estragos de la depresidn de los afios 30, terminan destrevéndose en visperas de la
segundy goerra mundial con la aparicion de progresivas limitaciones al comercio, la presencia
cuda wer mas murcada de pricticas proteccionistes, lu formacin de tendencias putdrguicas v la
implementacion de freas econdmicas cerradas que desembocaron en un Tranco proceso de
“desintegracion de la cconomia mundial”, TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDHINA, sentencia emitida en el procesa 1-1P-9i),
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4. EVOLUCION HISTORICA DEL ARTICULO 107 DE LA
DECISION 344.

El articulo 107 de la actual Decision 344 de 1993, dispone:

ART. 107 —Cuando en la subregion existan registros sobre una marca
idéntica o similar g nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos
provductos o servicios, se prohibe la comercializacion de Tas mercancias o
servicios identificados con csa marca en el territorio del respectivo pais
miembro, salvo que los ttulares de dichas marcas suscriban acuerdos que
permitan dicha comercializacidn,

En cuso de Negarse a tales acuerdos, las partes deberin adoptar las
previsiones necesarias para evitar la confusion del piblico respecto del
origen de las mercancias o servicios de gue se trate incluyende lo relanvo
a la identificacidn del origen de los productos o servicios en cuestion con
caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida
informacian al piblico consumidor. Esos acuerdos deberdn inscribirse en
las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre pricticas
comerciales ¥ promocion de la competencia.

En cualquier caso, no se prohibict la importacion de un producto o servicio
que se encuentre en la situacion descrita en el primer parrafo de este articulo,
cuando la marca ne esté siendo uiilizada en el territorio del pais importador,
segin lo dispuesto en el primer parrafo del articulo 110, salvo que el titular
de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no
utilizacion de la marca obedece a causas justificadas,

Con anterioridad a la expedicidn de Ta Decision 344, 4 nivel
subregional se encuentran diversos antecedentes. La Decision 85
disponia en el articulo 75 lo siguiente:

“El titular de una marca no podrd oponerse a la importacion o
internacidn de mercancias o productos originarios de ofro pais
miembro que lleven la misma marca. Las autoridades competentes
nacionales exigirin que los productos importados sean clara y
suficientemente distinguidos con la indicacion del pais micmbro donde
fueron producidos™.

Bajo la vigencia de la Decision 85 y en los términos planteados por
la norma citada, era viable la coexistencia de productos con idéntica
o similar marca pero de diferentes titulares, siempre ¥y cuando se
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cumplieran las condiciones senaladas. Resulta clara la primacia que
otorgaba la Decisién 85 al libre comercio vy la libre circulacion de
mercancias cediendo de esta manera los derechos de los titelares de
marcas en aras de lograr en la subregion mayor circulacién de bienes.”

[La Decisidn 311 no reprodujo el texto del articulo 75 de la Decision
85 ni contenia norma semejante al inciso 3 del articulo 107 de la
Decision 344, Asi se garantizé al titular de una marca registrada actuar
en contra de terceros que en el trifico econdmico infringieran su
derecho de uso exclusivo con signos idénticos o semejantes a los de
sus productos o servicios o que puedan inducir a los consumidores a
error (articulo 97, Decisién 311).

La Decision 313 tampoco reprodujo el texto del articulo 75 de la
Decisidn 85, ni contenia norma semejante a la del inciso 3 del articulo
107 de la Decision 344. Sin embargo, en las normas transitorias de
las decisiones 311 y 313 se consagrd la necesidad de buscar férmulas
que permitieran la libre circulacidn de mercancias distinguidas por
signos bajo la proteccion de los derechos de marca.

En la redaccidn del articulo 107 de la Decision 344 del Acuerdo de
Cartagena no pasé desapercibida la necesidad de proteger los derechos
derivados de las marcas, evitando al mismo tiempo que la existencia
de registros se mantuviese como potencial obstructor del ingreso de
bienes o servicios a un pais, en especial por los abusos provenientes
de personas que sin pretender usar el signo lograban un registro en
pro de un posterior beneficio econdmico ante la expectativa de cesién
o venta onerosa de dicho bien ¢ por el licenciamiento de su uso,
afectando asi la libre circulacion ¥ la cficacia de la zona de libre
comercio,'”

% Eneste sentido pusden ehservarse los comentarios de KRESALLA, Baldo Dictamen emitido en
fecha 6 de diciembre de 1996, con otasion del proceso 2-A1-08, ambién MARQUEZ, Thaimy
“La Legislacidn Andina en materia de Marcas™ Semanario de la OMPI sobree o proteceion legal
de las marcas en los paizes del istmao centroamericane Guaternala 22 a 24 de noviembre de 1995,
entre afros,

100 En este sentido viéase CAPRILES BAENA. Gonzalo, Dictamen de abril 16 de 19496, y
RODRIGUES MENDOFA, Miguel, dictomen de maye 23 de 1996, emitidos con ovasién del
process No L AlU6, unte el TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
También MONTEALEGRE 10SE ORLANDO, Dictamen de septiemnbre 20 de 1990, emitido
con geasion del proceso Mo, 2-AT1-96 ante ¢l Tribunal de Tusticia del Acuerdo de Cartapena.
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Acorde con lo anterior se dispuso en el articulo 107 inciso 3 de la
Decisidn 344, que la ausencia de explotacion de la marca supondria
el quebrantamiento de los derechos de exclusiva conteridos por el
registro en el momento de efectuarse importaciones de bienes'',
esperando superar asi las dificultades seialadas.

La norma, tal como estd redactada, plasma la intencion del legislador
andino de eliminar las barreras marcarias que conllevan tabicamentos
artificiales del mercado y obstaculos para el logro de los fines previstos
en el Acuerdo de Cartagena. Asi se evidencia en el supuesto de
aplicacidn del inciso 3 del articulo 107 de la Decision 344, esto es, el
no uso injustificado de un registro marcario posibilita la importacion
de bienes con la misma marca, de distinto titular, cuyos productos
provengan de la subregion.

Sobre el particular el profesor Otera Lastres sefiala: ... En esta norma
se efectia una compatibilizacion determinada de dos intereses en
conflicto; el interés mis general del Pacto Andino consistente en llegar
a establecer una zona libre de comercio y el interés mas particular de
cada uno de los Paises Micmbros consistente en la existencia de un
mercado interior...”*

Segin lo expuesto, la norma en comento daria primacia al libre
comercio ante los derechos de marca, razdén por la cual debe
cuestionarse si esto es asi cara a los clectos del registro v de los
derechos que con €l se generan para su titular.

5. DERECHOS DERIVADOS DEL REGISTRO DE MARCA.

Como se indicé anteriormente, en el traslado de bienes y servicios
desde la oferta hasta su demanda, aparecen los signos distintivos
-entre ellos las marcas- vinculando los diferentes factores del sistema
ccondmico al influenciar el proceso de traslacion hasta legar a los
consumidores.

I Al respecto, véase MONTEALEGRE, José Ortandeo. Dictamen de septicmbre 200 de 19496, emitido
con acasion del proceso No, 20AL96 ante ¢l Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cantageni.

12 OTERDQ LASTRES. José Manuel Dictamen critido en fecha 10 de ociubre de 1995, obrante en
ol proceso 2-A1-96 anie el TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNITIAD ANEHRA
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En virtud de Jo anterior y ante la existencia de diversos y miltiples
productores, consumidores, productos y servicios, la marca intenta
comunicar imperceptiblemente informaciones acerca de un producto,
de esta manera se convierte en diferenciadora y distintiva de un
empresario, de una calidad, de una imagen.

Desde esta perspectiva, la marca como bien inmaterial, representa
para productor y consumidor un plus en un producto, afiade valor
para los dos extremos de la relacion, posibilitaen medio de la intensa
competencia econdémica distincién entre productores v ante los
consumidores, quienes al mismo tiempo se ven protegidos en contra
del error, confusion, o engaio en general.

Segtin lo expuesto, el interés en la regulacion de marcas atiende dos
sectores, directamente al titular de dicho bien inmaterial, confiriéndole
exclusividad y facultades para obrar en contra de terceros que puedan
estar interesados en apropiarse o en reproducir en forma idéntica o
semejante el signo, e indirectamente a los consumidores en cuanto
pueden ser inducidos al error o a la confusion. En este orden de ideas,
clarticulo 102 de la Decision 344 del Acuerdo de Cartagena dispone;
“Elderecho al uso exclusivo de una marca se adgquirird por el registro
de la misma ante la respectiva oficina nacional competente "

Esto significa que en los paises miembros de la Comunidad Andina
la proteccion a la marca se adquiere con el registro y no por €l uso,
constituyendo una clara excepeion a tal regla el caso de las marcas
notorias (articulo 83, Decision 344}, Debe cuestionarse si también lo
es la prevision del inciso tercero del articulo 107 de la Decision 344
del Acuerdo de Cartagena.

El articulo 107 de la Decision 344 en su inciso primero establece
que “Cuando en la subregion existan registros sobre una marca
tdéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir
feas mnismaos productos o servicios, se prohibe la comercializacion de
las mercancias o servicios identificados con esa marca en el territorio
del respectivo pais miembro ™.
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El principio general que establece la norma citada representa la
imposibilidad de comercializar productos o servicios de X pais andino
en el territorio de otro pais miembro de la Comunidad Andina, cuando
la marca con la cual se distinguen los bienes o servicios se encuentra
registrada en el pais en el cual se pretende la comercializacion a favor
de otro titular.

Como excepciones a dicha regla general se prevé la posibilidad de
celebrar acuerdos de comercializacion, cuando presentindose los
supuestos de la norma, los titulares de las marcas permiten la
coexistencia de los signos bajo determinados supuestos.
Adicionalmente, la Decision prevé la posibilidad de realizar la
comercializacion sin cl consentimiento del titular registrado cuando
la marca no estd siendo utilizada sin causas justificadas en el territorio
del pais importador (Inciso 3, articulo 107 de la Decisidn 344),

La cuestion no ha pasado desapercibida y asi se advierte en la
controversia debatida ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina en el proceso 2 Al 96, adelantado en razon de la accién
interpuesta por la Repiblica de Venezuela contra la Repiiblica del
Ecuador por el incumplimiento de normas del Acuerdo de Cartagena,
araiz de la expedicion de actos administrativos por olicinas piblicas
de Ecuador gue afectaron derechos adquiridos por la empresa
Cigarrera Bigott Sucs., en la exportacién desde Venezuela de
cigarrillos marcados con el signo Belmont,"

La controversia fue generada por intereses existentes sobre la marca
BELMONT, entre una subsidiaria venezolana del grupo britinico
British America Tobacco denominada C.A. Cigarrera Bigott Sucs., y
una subsidiaria del grupo de los Estados Unidos de Amérnica Philip
Morris Incorporated.

A favor de la compaiia Philip Morris Inc., se argumentd que la
exclusividad es uno de los ejes del derecho marcario que no puede

I3 Tmbunal de Justicia de la Comunidad Anding, Procesa 2-AL-h, semencia de junio 20 de 1997,
en lu wecidn de incumplimiento interpuesta por la Repiblica de Venerucly contra ln Repiblica
de Ecundor.
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verse afectada por el supuesto del articulo 107 y que en ningin caso
significa obligatoriedad de coexistencia de los signos sino tinicamente
la posibilidad de usar la marca mientras el titular no lo haga, esto es,
en forma transitoria, toda vez que cuando el titlar registrado haga
uso de la misma, adn conserva las facultades de exclusion de terceros
no autorizados, salvo que celebre acuerdos de coexistencia.™

Se sustuvo que tnicamente la consideracion de transitoriedad del
inciso 3 del articulo 107 de la Decision 344 permite su conciliacidncon
el articulo 102 de la misma norma, es decir, con el derecho exclusivo
del titular de la marca a utilizar en el mercado local y a actuar contra
cualquier tercero que sin su consentimiento realice cualquiera de las
actividades mencionadas en el articulo 104 de la Decisién 344, una
de las cuales es precisamente la de importar el producto con la misma
marca.'”

De otra parte, en defensa de C.A. Cigarrera Bigott Sucs., se alegd
que s1 bien el registro sobre la marca confiere exclusividad no supone
que el derecho sea absoluto o ilimitado, es limitado respecto del tipo de
productos sobre los cuales se ejerce, también en cuanto al agotamiento
que supone la primera puesta en el mercado, limitado frente a la
inactividad del titular que pueda degenerar en cancelacién por no uso,
en cuanto a que pueda presentarse una caducidad y finalmente limitado
en la situacion prevista por el articulo 107 inciso 3.

El abogado defensor de C.A. Cigarrera Bigott Sucs., sostuvo que el
beneficiado por la norma del inciso 3 del articulo 107 es un
“competidor privilegiado™; a quien no puede oponérsele el derecho
exclusivo, “se lo puede oponer a los demds, pero no se lo puede oponer
a ese Litular de la marca en otro pafs de la subregion que legitimamente
y ante la falta de uso de esa marca en el territorio local ingresé su
producto™.'®

l4 Sobre el particular, véase BENTATA, Victor, DE PIEROLA, Nicolas, MALDONADO, lnsé
Vicente y BONET, Ocorpes, Dictimencs ernitidos con ocasidn del procesa No, 2-AT-96 ame e
Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena,

15 Al respecto, DE PIEROLA, Nicolas, Dictomen de diciembre 3 de 1996, emitide con veasion del
proceso No. T-AT-96 ante el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Caragena,

16 Tribunal de Inaticia del Acuerdo de Cartagena, Proceso 2 ALUA, Audiencia oral de enero 22 de
1997 intervencidn de) Dy, Ricardo Antequera Parnilli
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Finalmente, en sentencia de junio 20 de 1997, el Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina adoptd su decision sobre la base de
considerar el cardcter transitorio del uso segin la disposicion del inciso
3 del articulo 107 de la Decision 344" La decision judicial parece
dar primacia a la exclusividad que del registro se deriva, posibilitando
al titular de aquel a reanudar su uso dentro del término de vigencia de
la resolucién respectiva por la cual se concede el derecho.

La Decision 344 de la Comision del Acuerdo de Cartagena, tal como
hemos senalado. concede como efecto del registro el derecho al uso
exclusivo, asi se consagra en el articulo 102, Como consecuencia de
esa exclusividad, la misma normatividad faculta al titular del derecho
a dactuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice,
con relacion a productos o servicios idénticos o similares para los
cuales haya sido registrada la marca, entre otros, la importacion o
cxportacidn de productos con el signo distintivo.

En otras palabras, consecuente con el derecho de exclusiva que se
atribuye al titular de un registro de marca, la Decision 344 faculta al
titular para prohibir la importacidn de productos o servicios idénticos
o similares para los cuales ha sido registrado el signo distintivo. En
principio el registro seria suficiente para impedir la importacién de
productos identificados por la misma marca y provenientes de otro
pais miembro. de acuerdo con lo previsto en el articulo 104 de la
Decision 344, sin embargo, la misma decision sujeta la facultad en
comento al uso de la marca, analizamos a continuacion la situacidn,

De acuerdo con los supuestos del articulo 104 idem. se posibilita al
titular de una marca a actuar contra ferceros gue sin su
consentimiento... importen productos con la marca... con relacion a
productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido
registrada. La norma no distingue situaciones de uso y registro,
tnicamente se refiere al registro, que conliere como sefalamos
anteriormente el derecho al uso exclusivo, no todo derecho al uso
sino solo el gjercido con miras a su exclusividad.

17 'l'llll:ﬂ;NAJ-: DEJUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDIMA, Procesn 2 Al 90, Scntencia de
Janie 2 de 15497,
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No obstante, en articulo posterior de la Decisién se dispone
expresamente que “En cualquier caso, no se prohibird la importacion
de un producto o servicio que se encuentre en la situacion descrita
en el primer pdrrafo de este articulo, cuando Ia marca no esté siendo
utilizada en el territorio del pais importador; segin lo dispuesto en el
primer pdrrafo del articulo 110, salve que el titular de dicha marca
demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilizacion
de la marca obedece a causas justificadas” (inciso 3 del articulo 107).

La disposicion del articulo 110 de la Decisién 344 es del siguiente
tenor:

“Se entenderd que una marca se encuentra en uso cuando los
productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el
comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca,
en la cantidad y del modo gue normalmente corresponde, teniendo en
cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades
bajo las cuales se efectia su comercializacion en el mercado,

También se considerard usada una marca, cuando distinga productos
destinados exclusivamente a la exportacion desde cualquiera de los
Paises Miembros, segtin lo establecido en el pérrafo anterior.

El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue
registrada sélo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su
caricter distintivo, no motivard la cancelacion del registro por falta
de uso, ni disminuird la proteccidn que corresponda a la marca”

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el particular,
en interpretacion prejudicial de los articulos 107, 108 y 110 de la
Decision 344 de la Comisidn del Acuerdo de Cartagena, emitida con
ocasion del proceso 11-1P-96 en fecha abril 23 de 1997, indicé:

“Puede decirse entonces que el efecto atributivo de la marca en el
sistema predominante registral que rige en el régimen comiin Andino,
deja de surtiv parte de sus efectos cuando la marca no esta siendo
utilizada en el momento de efectuarse importaciones de terceros, en
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la medida en que pierde el derecho que le otorea el articulo 104,
literal ), de actuar contra el 37 gue de buena fe importe bienes o
servicios idénticos o similares a los cobijados por la marca registrada
en el pais importadot...

Es precisamente en este momento cuande el derecho marcario pierde
preponderancia frente a la guarda del principio de libre circulacion
de mercancias por ausencia del interés juridico de proteceidn al uso
de la marca registrada en el pais importador, que no ha sidoe wtilizada
cem anterioridad a la importacion de terceros productos. "

En la sentencia del proceso 2-Al-96, ¢l Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, en relacion con el tema objeto de estudio, expresd
lo siguiente:

“Laexpresion “En cualguier caso”, con la cual comienza ¢l inciso 3
del articulo 107, claramente se estd refiriendo a las dos hipotesis
contempladas por los incisos | y 2 del articulo citado: a) la existencia
de dos registros de marcas idénticas en la subregion para distinguir
los mismos productos o servicios, y b} La suscripcion de acuerdos de
comercializacidn entre los titulares de las marcas idénticas. Quiere lo
anterior decir, con claridad gue en ninguno de los dos casos se
prohibird la importacidn del respectivo producto “cuando la marca
no esté siendo utilizada en el territorio del pais importador”™.

“Ahora bien, los supuestos de hecho o hipotesis contempladas en
el incivo 3 del articulo en comento estan seguidoys del calificarive
“enando” que inicia la frase atributiva para indicar sindnimeamente
gque “5i”" o “en caso de que’”’ la marca no esté siendo utilizada en el
territorio del pais importador, no se podrd prohibir la importacicin,
A contrario sensu, con cualguiera de las expresiones antes citadas,
se llega a la conclusion de que “cuando™, "si” o “en caso de gue” I
marca esté siendo urilizada por el titular local del registro, se podrd

prohibir la importacion del producto marcado en forma idéntica. El

I8 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Interpretacion prejudicial en el
Proceso [1-1P-9%, Abnl 23 de 1997, por solicitud del Dr, Eloy Tores Gueman, Presidente del

Tribunal Distrital Mo, 1 de o Contenciose Admimstrative, mscerite oo Quito, Repoblica Jel
Eeuador, caso Marcay BELMONT,
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tiempo presente del verbo “utilizar” usado por el articulo que se
interpreta indica que la utilizacion debe medirse en cada momento
en el tiempo™ M

Consecuente con lo anterior, en los términos de la sentencia 2 Al 96
del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, la comercializacion
de productos que estando marcados legitimamente en un pais andino,
dirigida hacia otro en el cual la marca se encuentra registrada pero no
usada injustificadamente, solo puede permitirse de manera transitoria
mientras no se efectde el uso por el titular registrado en el pais en el
cual se pretende la comercializacion. Asi mismo, se salva la posibilidad
de suscribir acuerdos de comercializacion adoptando las medidas
necesarias para evitar la confusion.™

Lo expuesto evidencia una problemdtica generada por el uso de
marca ante la posibilidad de permitirse, sin autorizacion, la importacion
0 exportacion a un territorio en el cual, existiendo registro del signo
marcario este no se usa injustificadamente.

El uso si bien no es un factor condicionante para la concesién o
renovacion del registro y de €l no se deriva el derecho mismo, cumple
otras funciones respecto de los signos distintivos. Al respecto, buen
sector de la doctrina considera que sin uso no hay marca, por cuanto
que. como expresa el profesor Ferndndez Novoa, el uso contribuye a
consolidar la marca al permitir la necesaria asociacidn entre el signo
y el producto, contribuye a aproximar la realidad formal del Registro
a la realidad viva del mercado y finalmente, evita la saturacion del
registro de marcas,”

De acuerdo con la Decisién andina, el uso tiene efectos importantes
frente a los derechos de marca, si bien es cierto no se puede condicionar
la concesién o renovacion del registro al uso, existen sanciones por
el desuso. medidas que limitan o incluso extinguen el derecho para el

19 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, ap cit,

21 Schre el particalar véase el numeral coarto de Ta pare resolutiva de la sentencis en comento.

21 FERNANDEZ NOVOA, Carlos. Dictimen emitico con ocasicn del procesn 2-AT96 ante el
Tribunal de Justiciz del Acoesdo de Cartagena, v

Revista Dikarow - No. 7 - Juvio T993



Esperanzn Burrnaco Diae

titular. tal es el caso de la cancelacion del registro cuando sin motivo
justificado, la marca no se hubiese utilizado en el menos uno de Tos
Paises Miembros, por su Gtular o por ¢l leenciatario de éste, durante
los tres afios consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la
accion de cancelacidn (articulo 108, Decision Andina 344).

Con respecto a la cancelacion se exige la utilizacion de la marca en
al menos uno de los Paises Miembros, se trata entonces de un uso en
cualquiera de los paises de la subregion, no en el territorio de todos y
cada uno de los pafses miembros sino en uno de ellos, cualquiera que
el

Puede considerarse que otra exigencia vy limitacion para el titular
de una marca registrada, diferente a la prevista en el articulo 108
respecto de la cancelacion, es la prevista en el articulo 107 inciso 3 de
la Decision 344, situacion en la que es preciso determimar cudl es el
uso exigido por la norma para gue no se propicie el ingreso de un
preducto importado con marca idéntica o semejante al territorio de
uno de los paises miembros de la Comunidad Andina o, en sentido
contrario, para posibilitarlo.

En términos generales podria plantearse la cuestion sefialando que
para efectos de la aplicacion del articulo 107, v en especial de su
remision al numeral primero del articulo 110 se entiende usada la
marca cuando el producto ha sido puesto en el comercio o se encuentra
disponible en el mercado bajo esa marca.

La remision del articulo 107 al 110 de Ta Decision ha cuestionado el
sentido y alcance de las expresiones comercio y mercado empleadas
por la norma, en especial ante la necesidad de determinar si las
expresiones se refieren al comercio o mercado nacional, subregional
o internacional. Tres arcumentos se han esgrimido al respecto: 1), el
uso se debe verificar en el pais donde se encuentra el registro marcario,
2. es suficiente con el uso de la marca cuando los productos marcados
con esta se destinan a la exportacion y 3), la norma no distingue entre
el comercio nacional e internacional cuando por via de la remision al
numeral primero del articulo 110 dispone: “Se entenderd gue una
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marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella
distingue han sido puestos en ¢l comercio o se encuentran disponibles
en el mercado bajo esa marca....”

Las tesis indicadas fueron sostenidas en el unico antecedente
Jurisprudencial existente sobre este tema en la Comunidad Andina
hasta la fecha, la sentencia emitida en el proceso 2 Al 96 por el
Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. La primera postura,
esto es, ¢l uso dentro del territorio en el cual se efectué el registro
marcario, [ue sostenida por el Gobierno de Venezuela, en tanto que
la marca Belmont aunque distinguia productos destinados a la
exportacion no era usada en el mercado interno ecuatoriano cuando
Cigarrera Bigott exportd sus productos desde Venezuela.

El Gobierno de Ecuador sostuvo la segunda tesis, arsumentando
que las normas de la decisién cuando se refieren al uso lo consideran
también en productos destinados a la exportacion desde cualquiera
de los paises miembros. En apoyo a la tercera postura, también indicé
“El uso en el mercado interno no es requisito previo para impedir el
ingreso de productos con marca idéntica registrada en otro pais por
otro titular, si es que existe uso en el comercio, conforme lo establece
el Art. 110 de la Decisién 344. Evidentemente este uso puede ser
interno o doméstico o internacional™.*

En referencia a las dos dltimas tesis sefialadas, el profesor Georges
Bonet, en interpretacion de las disposiciones en comento, concluyé
que de la remision efectuada por el articulo 107 numeral 3 al articulo
110 numeral 1 no se deduce la exclusién de la utilizacién que se haga
del signo, para cubrir los productos destinados a la exportacién. Segtin
Bonet, la norma no distingue si los productos o servicios marcados
han sido puestos en el comercio internacional o el mercado nacional
del Estado miembro donde la marca ha sido registrada y que la
remisidn efectuada por el inciso 2 del articulo 110 al inciso 1 del
mismo, solo estd destinada a precisar el alcance del pardgrafo | en lo
relativo a los productos marcados.”

22 TRIBUNAL ANDINO DE JUSTICIA, Proceso No. 2-A1-96, Contestacion por parte del Gobiernn
de Ecuador,

23 BONET. Genrges, Dictamen emitido el 13 de enero de 1997 emitide con ocasicn del proceso
No, 2-A1-96, op cit.
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Finalmente y aunado a lo anterior, dos aspectos adicionales presenta
el uso cara a la interpretacion del articulo 107 de la Decision 344:

1. Considerando que existe la posibilidad legal de acceso a un
mercado por parte del tercero que no tiene registrada la marca, debe
cuestionarse si esa lacultad es de cardcter temporal mientras no se
inicie el uso por el titular registrado o si por el contrario, con la puesta
en el mercado por el importador de los productos con marca idéntica
o similar y con registro ¢n otro pais de la subregion se confiere un
derecho de uso infinito o indefinido en el tiempo.

A favor de la temporalidad, el Tribunal de Justicia de la Comunidacd
Andina en la sentencia del proceso 2 Al 96 considerd que la redaccion
de la norma sugiere una limitacion en el tiempo. Al respecto se
argumentd por el Gobierno de Ecuador que no puede establecerse
una sancion indefinida en el tiempo y que es consecuente interpretar
la norma como “mientras” no se inicie el uso por el titular del registro
marcario, esto es, un uso a titulo precario.™

En pro de un uso indefinido, se considerd por el Gobierno de
Venezuela que el titular que no usa la marca estd incumpliendo las
obligaciones que le impone ¢l registro, situacién que le condena a
permitir indefinidamente que el tercero que cumpla las condiciones
previstas en ¢l articulo 107 use la marca, no obstante existir un regisiro
a su favor, loda vez que las facultades de impedir la importacion
también se ven suspendidas como consecuencia de su inaccion, ™

24 Sobre ol particalar se sefiala gue b polshras empleadas por el legisludor andino squivialen o decir gue
las importaciones pedran probibicse cuando la mazca osed siendo ulilicada, asi mismo gue el verb
cmpleade se encuentra imdicando alye gee prede gcoroe en cualguicr Dempo ¥ mientras es asi. De esta
ntanera, fa primera interpregzeion de o Ley Heva s la misaa conclusidn de gue, en efecto, o se pucde
prohibic la importacion “cuando la marca no este siendo wtilizeda”, “Cuanda es una conjuncién de
tempe gue sigoifica”en el tempo, en el punto o cn le ocasiin de gua” (Diccionario de ln Lengoa
Espannde). [hcha expresion significs “mientras”, no significa “para 1a eteridad”, En esle sentida
BENTATA. Yictor, URIBE RESTREPD, Fernando, MONTEALEGRE. Joséd Orlundo, en diclumenes
emitides con eeasion del provesa 2 AT 96 pme ol TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDIMNA.

75 Al tespecto, OTERO LASTRES, Juse Manvel menciong gue *7.. 21 uso por ol fercero en el pads
impertadar no hace naver para &l un derecho de exclusiva en el pais de fa importacion sobre Lo marci
que distingue bos productos o zervicios gue el ntroduce, sino gue el derecho de cxclusiva en ese Lermitorio
sigue en manos del tular de la marcu registrads gue no estaba stesdo asada Lo goe ocuree es goe
chebi tercerm puade usar su inerci en el pafs de la imporacion aun careoiendo de un registio oo cse
Pais, porgue ¢l no use por pacte del Gular no ke permite a este profibir Iy importacion, Finalmente , en
@l mamenie en que ¢f tervere empies a usar soomarea en el pais de o importaciinn, me s esla anke un
casn de eoexisicneia de marcas di distinios tialares, porgue b diica marca quee ha comenzado & asarse
= la del ercero imporador”. Dictamen emilido en Fecha octubes 10 de 1996 obrante en el proceso 2-
Al En el mismo seotide Bercovate seflala gue "2l derecho atribude al fercern en decrimento del
derechio exclusivo del tilonlar es con cirdcter indefinida ¢ irreversible, esto s, ms pueds ser ya eliminudn
P L actwacion unilaeral del titular de b marca inserita,” BERCOYITZ, Alberto, Diced men emitido
en fecha & de digiembre de 1996, obrante en £ procesn 2-AL4%0,
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2. Como primer supuesto de la norma, el articulo 107 prevee que
cuando en la subregion existan registros sobre una marca idéntica o
similar a nombre de titulares diferentes, los titulares pueden suscribir
acuerdos que permitan Ja comercializacion, por cuanto que el supuesto
general de lanorma es la prohibicién de coexistencia, De esta manera
la decisién 344 posibilita la coexistencia marcaria, sujeta en todo
caso a que las partes adopten las previsiones necesarias para evitar la
confusion del piiblico respecto del origen de las mercancias o servicios
de que se trate,

Con el fin de propiciar la coexistencia de marcas, la norma exige,
por una parte la identificacion del origen de los productos o servicios
con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida
informacidn al piblico consumidor, ademés de la inscripcién que debe
surtirse en las oficinas nacionales competentes y por otra, el respeto
de las normas sobre pricticas comerciales y promocion de la
competencia.

6. CONSIDERACIONES.

Los derechos de propiedad intelectual y entre ellos las marcas,
cumplen funciones econdmicas que encuentran reconocimiento en el
dmbito juridico y pueden generar distorsiones u obsticulos al comercio
nacional e internacional. El sistema de adquisicidn del derecho,
registral para el caso de los paises de la Comunidad Andina, encuentra
limites y excepciones en la normatividad comunitaria en razén de
diversos intereses,

Ejemplos de los limites a los derechos de marca conferidos por el
registro son el agotamiento del derecho consagrado en el articulo 106
de la Decision 344 de la Comision del Acuerdo de Cartagena o las
diversas situaciones contempladas en el articulo 105 de la misma.
Excepcion al sistema registral y por la cual no puede considerarse un
sistema puro es el caso de las marcas notorias, de acuerdo con las
previsiones de los articulos 84 y 83 en los literales d) v e} idem,
situaciones gque permiten prever que el registro de marca no confiere
derechos ilimitados. Muy por el contrario, la normatividad andina
condiciona el derecho a un deber, una condicion de uso gue en caso
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de no ser cumplida puede levar incluso hasta la cancelacion del
registro si se configuran los supuestos de los articulos 108 y siguientes
de la Decision 344,

6.1 REGISTRO DE MARCAS Y ESTABLECIMIENTO DE
ZONAS DE LIBRE COMERCIO EN PRO DE LA CREACION
DE UN MERCADO COMUN LATINOAMERICANO.

El registro en los paises miembros de la Comunidad Andina de
Naciones es de cardcter constitutivo y genera para su titular facultades
de exclusion de terceros, sin embargo, tal como hemos senalado, ¢l
derecho no es ilimitado. Ante la disposicion expresa del articulo 107
inciso tercero, es claro que se establece otra limitacion para el titular
de una marca registrada en los siguientes supuestos:

* Existencia en la subregion andina de registros de marcas idénticas
o similares.

* Para los mismos productos o servicios.

* A nombre de titulares diferentes.

* Importacion de tales bienes o servicios a un pais en ¢l cual ya
esti registrada la marca.

*  Desuso de la marca en el territorio del pats importador.

¢ Inexistencia de causas justificativas del desuso.

Pretender que ante la concurrencia de los supuestos sefialados, el
exportador deba abstenerse de la comercializacion en pro de los efectos
de un registro de marca en desuso, es desconocer la existencia misma
de la excepecion consagrada en la norma comunitaria, es dejarla sin
efecto en pro de un tabicamento artificial del mercado y con claro
desconocimiento de los objetivos del acuerdo subregional.

El supuesto de hecho del inciso 3 del articulo 107 de la Decisidn
344 es ¢l desuso de una marca registrada en el territorio de un pais
importador y a efecto de verilicar cuando se presenta uso en  ese
territorio se efectia la remision al primer parrafo del articulo 110
idem. Se trata de una remision expresa y limitada, no extensible a la
situacion prevista en el inciso 2 del articulo 110 de la Decision, por
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dos razones, por una parte la norma establece v limita el supuesto de
hecho (desuso en ¢l termtorio del pais importador) con una clara
consecuencia normativa; la prevista en el inciso 3 del articulo 107
(imposibilidad de prohibir la importacion). por otra, el articulo 110
forma parte de un conjunto de disposiciones referidas no a una
limitacion en el derecho sino a la pérdida del mismo. Las disposiciones
sobre cancelacidn, contenidas en la seccidn TV de la Decision 344 se
encuentran previstas para una situacion diferente a la limitacion del
derecho de exclusiva consagrado en el articulo 107 inciso 3, en este
sentido no hay lugar a interpretacion analdgica por la existencia de
norma expresa que regula la situacién,

La redaccion de la norma lleva a pensar que la remisién significa
una exigencia de usor la puesta en el comercio o el mercado del
territorio del pais importador, de productos bajo la marca en cuestion,
en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en
cuenta la naturaleza de los productos o servicios v las modalidades
bajo las cuales se efectia su comercializacion en el mercado,
entiendase el mercado del pais importador. Téngase en cuenta que el
objetivo final de la integracién latinoamericana, atin no logrado, es la
creacion de un mercado comin, razén de mis para pensar que la
expresidn mercado del inciso 1 del articulo 110 de la Decision 344 no
se refiere al mercado subregional o internacional sino a mercados
nacionales, unidos actualmente por zonas de libre comercio.

Tal interpretacion permite conciliar el efecto netamente territorial
del registro con los objetivos mismos de la integraciéon andina, no
obstante que el titular de un derecho de marca conserva expresas
facultades en torno a la importacidn o exportacién de productos
marcados con el signo distintivo registrado (articulo 104, Decisién
344), no podrd ejercer las facultades de exclusiva cuando
injustificadamente no cumple con el uso en el territorio del pais en el
cual ha efectuado el registro, se evita asi que se beneficie del efecto
de reserva de un mercado en un territorio determinado. posibilitando
que otro lo haga.
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Si bien es cierto, el registro confiere derechos de exclusiva, también
es clerto que estos no constituyen excepcidn a los objetivos de la
Comunidad Andina ni a los mecanismos propuestos para su
consecucion, en especial al programa de liberacion del intercambio
comercial. No puede pasarse por alto que la marca aun cuando posee
significacion juridica y econdmica intrinseca, como bien inmaterial
estd unida a otro bien, un producto o servicio que identifica, integra
un bien respecto del cual cumple diferentes funciones, entre ellas ser
distintiva de los productos y de su fuente. generadora de seguridad
para los consumidores, elc.

La marca al igual que los productos o servicios que distingue, estd
llamada a circular, s¢ dirige a un mercado con el fin de llegar a sus
destinatarios, consumidores o usuarios. Justamente ese proceso de
circulacion puede verse interrumpido por la existencia de registros

£ marca que impidan u obstaculicen la libre circulacion de mercancias
ante el ejercicio de derechos de exclusiva por parte de los titulares
registrados. El proceso de circulacion de bienes no tiene por que afectar
los derechos econdmicos de los diversos sectores de la economia y
viceversa. Sin embargo, puede suceder que el registro no corresponde
a la realidad econdmica, esto es, que se ha registrado una marca por
cualquier persona con fines netamente especulativos, lacesion o licencia
por ejemplo, la restriceion de acceso a un mercado a terceras personas,
el desuso injustificado de la marca por su titular registrado, situaciones
que impiden ilegitimamente la libre circulacion de hienes y se
constituyen en obsticulo al programa de liberacién del intercambio
comercial que, de mas estd decir, no consagra como excepcion los
derechos de marca sino Gnicamente las excepeiones del articulo 72,
literal d, codificacion del Acuerdo de Cartagena, Decision 406 de 1997,

No puede perderse de vista que las Decisiones Andinas tienden a
viabilizar los objetivos del acuerdo y consecuentemente deben
interpretarse en su marco de referencia. En este sentido, el Acuerdo
Subregional Andino, incentivado con la Declaracion de Punta del
Este de 1967 v actualmente en el marco del Tratado de Montevideo
de 1980, obedece a objetivos especificos: la creacion de un mercado
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comun latinoamericano en pro del mejoramiento persistente en el nivel
de vida de los habitantes de la subregion.®

Por lo anterior, ante la existencia de norma expresa, la imposibilidad
de aplicar disposiciones analdgicamente y la necesidad de articular
las disposiciones sobre derechos de propiedad intelectual con las
normas propias de los productos que distinguen y con los objetivos
mismos de la integracion, consideramos que una interpretacion del
inciso 3 del articulo 107 respecto del uso de la marca, se limita a
aquel uso que se realiza dentro del pais en ¢! cual se encuentra
registrado el signo (un mercado nacional). Sila disposicién del inciso
I del articulo 110 se refiriese también al supuesto de la exportacion,
no hubiese sido necesaria la consagracién del inciso 2 de la norma v
seguramente a ésta también rernitiria el articulo 107 en cuesticn.

Aunado a lo anterior, tenemos que la normatividad de la Comunidad
Andina también se encuentra inserta en un panorama econdmico global
al cual se encuentran vinculados los paises miembros a través de los
diversos tratados internacionales sobre la materia.”” Baste recordar
los objetivos del Acuerdo sobre los ADPIC, mencionados al inicio

26 En esie sentido ol dictdmen emitido por e Doctor Genzalo Capriles, con ceasion del Procese 2-
AL-95 gn el TRIBUNAL DE JUSTICIA DF LA COMUNIDAD ANDINA (sobre la definicidn
del derecho sobee L marca belmont), seftala “La decision 344 no es un hecho uislada en el
contexto del procese de integracin anding, Por e] contrario, se inscribe en el esfuereo continun,
de varios afios, de foralecimiento de ese meeanisme de integracién v de relanzamizsnto del
misima, a parfit di ln Declaraciin Conjunta de Caracas, del 3 de febrero de 1980 La proteccisn
de ¥a propiedad industrial es una de las tareas que explicitamenc se sedalan en el Discio
estranégice Andino aprobado pes los Presidentes de los Pafses Miembros en su reunidn en
Gulipagos, el 17 y |8 de diciembre de 1989, v en el sefialamicnto, entre Jas Acciones para la
profundizacion del Disefio Estratégico contenides en el Anexo al Actn de la Paz del 20 de
noviembre de 1990, de la proposicidn de pautas comuniturias para la proteccion de lu propicdad
inteleciual en las nuevas dreas techoligicns”, CAPRILES BAENA, Gonzalo. Dictdmen de abril
16 de [996 emitido con ocasidn del proceso No,2-AT-96 ante o Tribunal de Tusticia del Acuesdo
de Caragenaz,v

2T Sobre el particular el TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA scfials: Es
esencial para 1o baena marcha de Ja cooperacitn subregional que los paises se COMPromeran o
martener reglas de jeego compatibles con le operacion del intercambio comercia! dentro de
esquemas de libre competencia e igualdad en las relaciones entre ellos, de modo que se cunipla
el propasite de la inteprocion econdmica, cuel es el de aglutinar los diversos mercados de los
prises integrantes reduciendo o eliminando los obsisiculos al intercambio comercial reciproce,
a fin de que el mercode ampliade compla las funciongs de expansion comercial ¥ mejore
las condicicnes de competitividad en laregidn™. TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO
DE CARTAGENA, Sentencia emirida en el Proceso 3-A1-96, en la secion de incamplimiento
interpuesl por b Junte del Acuerdo de Caragena comra [e Repiblica de Venezvely, marzo 24
de 1997,
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de este documento, en especial la intencion de “reducir las distorsiones
del comercio internacional y los obstdculos al mismo”, ante la
necesidad de fomentar proteccion adecuada y eficaz de los Derechos
de Propiedad Intelectual y “asegurarse de que las medidas y
procedimientos destinados a hacer respetar dichos derechos no se
conviertan a su vez en obstaculos al comercio legitimo™ (preambulo
ADPIC).

De acuerdo con lo expuesto, la excepeidn consagrada en el inciso 3
del articulo 107, resultaria ajustada a los objetivos del Acuerdo sobre

los ADPIC que para el caso de los paises en desarrollo v salvo las
disposiciones relativas a trato nacional, trato de la nacion mas
favorecida v las obligaciones en virtud del articulo 70, pirratos B y 9,
cobrard plena vigencia el primero de enero del afio 2000 (articulo 65,
inc 2, ADPIC).

Se evidencia que las normas de propiedad industrial y en especial
las normas marcarias estin encaminadas al logro de los objetivos de
la Comunidad Andina ¥ en este sentido propenden por el libre
comercio entre diferentes paises vy por la creacion de mercados
comunes © ¢l establecimicnto de dreas o zonas de libre comercio,
respecto de las cuales los derechos de propiedad intelectual deben ser
una herramientia para su consecucion y no un mecanismo de
obstruccion.

6.2 REGISTRO DE MARCAS, RIESGO DE CONFUSION Y
MEJORAMIENTO PERSISTENTE EN EL NIVEL DE VIDA
DE LOS HABITANTES DE LA SUBREGION.

Los objetivos de la integracion latinoamericana y de la subregion
andina ademads de incidir en la proteccidn que se dispensa al titular
de un registro de marca limitindole en su derecho cuando no cumple
con los deberes que le impone el registro -en situaciones como la
contemplada en el inciso 3 del articulo 107de la Decisidn 344+, también
determinan los efectos de la marca ante los consumidores.

Las normas comunitarias propenden por mejorar la calidad de vida
de los habitantes de la subregion, objetivo que se traduce
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necesariamente en propiciar una sana competencia y al mismo tiempo
en salvaguardar los derechos y la buena fe de los consumidores para
gue estos no se vean sometidos al riesgo de confusién ante el uso o
abuso por parte de los titulares de registros marcarios. En este sentido
se impone el deber de adoptar Jas medidas necesarias para evitar la
confusién del piiblico cuando se han celebrado acuerdos de
coexistencia para la comercializacidn de productos iguales con marcas
registradas idénticas o similares por parte de titulares diferentes de la
subregion.

No podia ser de otra manera puesto que 1a marca cumple una funcién
de enlace del sistema econdmico al vincular sus diversos sectores,
razon que implica el deber de velar porque el signo cumpla su funcién
distintiva. Asi, el respeto a las normas sobre précticas comerciales y
promocidn de la competencia es un imperativo del cual no se pueden
sustraer por convenio los particulares. Dichas normas para el caso de
la mayoria de los paises andinos son las disposiciones que sobre el
particular consagra el articulo 10 bis del Convenio de Paris, las
disposiciones que contiene el régimen andino, en especial la Decisién
285 de la Comisidn del Acuerdo de Cartagena referida a las Normas
destinadas a Corregir y Prevenir las Distorsiones de 1a Competencia
generadas por Pricticas Restrictivas de la Libre competencia y ademnis,
las normas que contemplen las legislaciones nacionales pertinentes,
en especial las normas de proteccion al consumidor,

Expuesto lo anterior, es necesario cuestionar si existe riesgo de
confusion para los consumidores en el supuesto de no existir acuerdos
de comercializacidn y concurrir las circunstancias del inciso tercero
del articulo 107 de la Decision 344, esto es, que el titular de la marca
registrada no la usaba en el mercado del territorio del pais importador.

Ante el desuso no es posible la induccion de los consumidores a
confusion alguna por no darse la necesaria asociacion del producto
con el signo o del signo con su fuente, consecuentemente no es
necesario que el importador adopte medidas especiales pues no hay
lugar a riesgo de confusion. Es claro que si no se usa una marca al
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interior de un pafs, el registro no producird el efecto esperado en los
consumidores, no habrd lugar al camplimiento de la funcidn distintiva
de la marca y en consecuencia con el ingreso de un tercer competidor
no se gencraria riesgo alguno,

No obstante lo anterior, menester es cuestionar si la norma faculta
al titular registrado para iniciar el uso de la marca en el mercado
nacional interno con posterioridad al ingreso de un tercer competidor
en la situacidon prevista por el inciso 3 del articulo 107, toda vez que
en este caso si podria presentarse riesgo para los consumidores.

El inciso 3 del articulo 107 impone un limite a la exclusividad que
se genera con el registro al ordenar que “En cualguier caso, no se
prohibird la importacion de un producto o servicio gue se encuentre
en la situacion descrita en el primer pdrrafo de este articulo, cuando
la marca no esté siendo utilizada en el territorio del pais
impaortador...”.

Lanorma bajo estudio no prohibe al titular registrado usar la marca,
pero si le impide ejercer respecto del competidor en quien concurran
las circunstancias previstas por el inciso 3 del articulo 107, las
facultades de exclusiva que se le atribuyen en virtud del registro
(articulo 104, idem). Tal limitacion significa que cl titular registrado
no podria reivindicar exclusividad ante ese tercero que ha ingresado
al mercado cuando concurren los supuestos de la norma, pero si podria
hacerlo en otras situaciones, consecuentemente la norma parece
consagrar dos supuestos de coexistencia, una voluntaria, en los
términos de los incisos 1 y 2 del articulo 107 y una no voluntana en ¢l
inciso tercero de la misma.

Aungue la disposicion normativa conliene un supuesto de caricter
temporal “....cuando la marca no esté siendo utilizada en el termtorio
del pafs importador...”, que induce a pensar la posibilidad de uso en
el mercado interno por el titular registrado en ese pais, también
contiene un mandato de caricter general “En cualquier caso, no se
prohibird la importacion de un producto o servicio que se encuenire
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en la situacion descrita en el primer parrafo de este articulo....”, la
expresion en cualquier caso, necesariamente incluye los supuestos
de tiempo, razén de mis para pensar en una coexistencia no voluntaria,

Dos consecuencias es necesario tener en cuenta: 1) El uso que realice
el titular registrado con posterioridad al ingreso de una personaen las
circunstancias ya mencionadas puede dar lugar a riesgo de confusion,
por lo que seria necesario adoptar las medidas necesarias con el fin
de evitarlo, 2) Quien debe adoptar tales medidas?

Encontrindonos ante un supuesto de coexistencia, habria lugar a
interpretacion analdgica por no existir consecuencia expresa,
adicionalmente, ante un mismo supuesto deberd darse igual
consecuencia: la aplicacion del inciso 2 del articulo 107.%... las partes
deberdn adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusicon
del piiblico respecto del origen de las mercancias o servicios de que
se trate incluyendo lo relative a la identificacion del origen de los
productos o servicios en cuestion con caracteres destacados v

178 Proporcionales a los mismos para la debida informacion al piblico
conswmidor ...

Si bien es cierto el uso por parte del importador no puede verse
afectado con el posterior uso que haga el titular registrado, la carga
de adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusién no puede
estar solo en este tdltimo por no haber usado la marca en el mercado
interno, como tampoco solo en el importador por haber accedido a un
mercado al cual en otras circunstancias no hubiera podido ingresar,
necesariamente, en caso de ser vilida esta interpretacién, deberian
adoptarse tales medidas por ambas partes teniendo en cuenta que los
intereses involucrados no son tnicamente los de los productores, las
normas de la integracion andina vy las decisiones en materia de
propiedad industrial y competencia, también velan por los intereses
de los consumidores, prohibiendo que seamos sometidos al riesgo de
contusion.

Con la prevision del inciso 3 del articulo 107 de la Decision 344 no
solo se favorece la prevalencia de la libre circulacion de mercaderias,
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también se propicia el mejoramiento persistente del nivel de vida de
los habitantes de la subregion, quienes como consumidores o usuarios
no nos vemos privados de bienes o servicios gue de otra manera no
podrian ingresar a los mercados nacionales por registros que no se
usan injustificadamente y solo tienen como efecto tabicaciones
artificiales del mercado.

Con el articulo 107 de 1a Decisidn 344 de la Comision del Acuerdo
de Cartagena se evidencia la intencién de establecer un punto de
equilibrio de diferentes intereses. por una parte el libre comercio
como medio para alcanzar el mercado comin y la procura de un
mejoramicnto persistente en el nivel de vida de los habitantes de la
subregicn, por otra, la tutela de los derechos de propiedad industrial
derivados del registro de una marca. De esta manera el sistema
econdmico se toma mas transparente, sin fraccionamientos artificiales
del mercado, sin pretextos legales que impidan una verdadera y sana
competencia, en beneficio de todos.
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