Decisiones Administrativas de |la Propiedad Industrial

DECISION DE LA MINISTRO DE LA PRODUCCION Y DEL COMERCIO
CONTENIDA EN EL RESUELTO #452 DEL 6/7/01, PUBLICADA EN BOLETIN DE
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL #447, TOMO V, PAGINAS 113 A LA 123.

DECISION DEL RECURSO JERARQUICO INTERPUESTO CONTRA EL ACTO
ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA RESOLUCION #345 DEL 9/3/98
EMANADA DEL SARPI, PUBLICADA EN EL BOLETIN DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL #394 DEL 1/9/98, LA CUAL DECLARO SIN LUGAR LA
OBSERVACION CONTRA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
COMERCIAL “BODEGAS POMAR”, INSCRIPCION #10.730/88 DEL 16/6/88,
CLASE 47 NACIONAL.

Criterio administrativos en cuanto a conflicto entre DENOMINACION DE ORIGEN
& MARCAS COMERCIAL.

La legislacion vigente durante la resolucion de la controversia surgida entre la
Denominacién de Origen, “POMMARD” y la Marca Comercial “BODEGAS
POMAR” involucré a las Decisiones de la Junta del Acuerdo de Cartagena 313,
344, 486 y los ADPIC. Y corresponderd la aplicacion de la normativa contenida en
la Decisiéon 344 siguiendo los criterios de validez temporal de las normas juridicas.

Los Aspectos relevantes de esta decisiéon son:

La decision in comento establecio como criterio administrativo con respecto a las
disposiciones prohibitivas contenidas en los articuos homoénimos de las
Decisiones 313 y 344 y aplicables al caso donde se establece como causal de
prohibicién al registro de la marca, la identidad o imitacién de una Denominacion
de Origen, las siguientes condiciones que deben cumplirse para que pueda ser
aplicada esta causal:

a) Que la Denominacién de Origen estuviese protegida y esta proteccion esta
referida a la declaratoria dada por la autoridad competente del pais donde se
alega su amparo, es decir, que la Denominacion de Origen POMMARD de
origen francés debia haber solicitado previamente la declaracion de proteccion
conforme al procedimiento establecido en la normativa vigente de Venezuela.
En el caso de la Denominacion de Origen POMMARD de Francia por tratarse
de un tercer pais, debia aplicarse el articulo 142 de la Decision 344 en el cual
se exigia para que operara esta declaratoria de proteccién o un Convenio con
Venezuela en la materia o un trato reciproco, circunstancias que no se
cumplian.

b) La aplicacion directa del ADPIC solicitada por el recurrente se declard
improcedente toda vez que las disposiciones contenidas en el mismo y que
debian cumplirse en nuestro pais, estaban condicionadas en el tiempo, de
conformidad con lo establecido en el mismo acuerdo, y por otra parte, su
instrumentacién debia llevarse a efecto adecuando la legislacion interna,



adecuacién que se hizo efectiva a través de la modificacion de la Decisiéon 344
y que dio origen a la Decision 486, la cual entr6 en vigencia el 1 de diciembre
del 2000 en donde se estableciéo un cambio en el tratamiento a la proteccién
a las Denominaciones de Origen de terceros paises ya que en su articulo 219
se establece el reconocimiento de la proteccion, y no la declaratoria de esta
proteccién como lo exigia el articulo 142 de la sustituida Decision 344 . En
este sentido se declaré improcedente la solicitud de aplicacién del ADPIC en
cuanto a la reciprocidad entre Venezuela y Francia que segun el recurrente
vendria dada en razén de ser ambos paises miembros del acuerdo ya que se
solicité una aplicacioén retroactiva de la misma.

c) Asimismo se estableci6 como criterio administrativo, que al momento de
evaluar una Denominacién de Origen, la cual tiene asociado a su signo un
contenido geografico y/o territorial, debe tomarse en consideracion si el signo
sobre el cual recae la oposicion es la adopcidn de esta indicacion geografica o
en su defecto si se trata de la adopcion de una marca de fantasia. Se declar6
que esta Ultima es la situacién en autos. En cuanto a la valoracion de los
demas elementos que debian cotejarse en esta materia, son importantes: el
grado de similitud entre ambos signos; la buena fe del titular de la marca
solicitada y se configura efectivamente en el mercado el impedimento dado
por la posibilidad de error o confusion.

De acuerdo con lo anterior se declard, verificadas las pruebas aportadas, que si
bien existia similitud entre ambos signos, este parecido no era confucionista por
cuanto no se trataba de la adopcion de un término que imitara a la Denominacion
de Origen para simularle, ya que la marca habia sido adoptada como
consecuencia de la fusion de dos empresas cuyos nombres dieron origen al
acronimo POMAR vy dicha configuracion fue de buena fe; por otra parte, con
claridad y sin equivoco ésta indicaba el origen tanto geografico como empresarial
de los productos identificados con la marca comercial por lo cual cumplia su
funcion distintiva plenamente sin que se produjera efectivamente el alegado de
induccion al error y a la confusion.

Por lo tanto, en el presente caso se aprecian dos aspectos importantes: una
valoracion de los elementos adjetivos o0 procedimentales de proteccion a una
Denominacién de Origen conforme a la legislacién vigente para el momento de
plantearse la controversia y en la actualidad; y los elementos sustantivos o de
valoracion de la capacidad distintiva y los factores que deben tomarse en
consideracion en esta valoracion.

Sin embargo, en la presente materia el propio Acuerdo de los ADPIC establece
como debe ser el tratamiento a casos como el que nos ocupa . En el articulo 24
numeral 5, letra a) se establece: “Cuando una marca de fabrica o de comercio
haya sido solicitada o registrada de buena fe o cuando los derechos a una marca
de fabrica o de comercio se hayan adquirido mediante su uso de buena fe:

a) antes de la fecha de aplicacion de estas disposiciones en ese Miembro segun lo
establecido en la Parte VI;... las medidas adoptadas para aplicar esta Seccién no
prejuzgara la posibilidad de registro ni la validez del registro de una marca de




fabrica o de comercio, ni el derecho a hacer uso de dicha marca por el motivo de
gue esta es idéntica o similar a una indicacion geografica” (subrayado nuestro).

Esta disposicion es aplicable toda vez que:

La Denominacién de Origen se corresponde con una indicacion geografica.
La fecha de la solicitud de la marca comercial “BODEGAS POMAR?” es el
16 de junio de 1988 ( 13 afios antes de los ADPIC)
o0 Lafechadel Acuerdo de los ADPIC es el 1° de enero de 1995
o La fecha de aplicacion y de entrada en vigencia de los mismos a
través de su adecuacion a la Decision 486 fue el 1 de diciembre del
2000.



DECISION DE LA REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
CONTENIDA EN LA RESOLUCION #905 DEL 6/11/01, PUBLICADA EN BOLETIN
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL #447, TOMO VIII, PAGINAS 62 A LA 139.
MEDIANTE LA CUAL SE CONOCIO DE LA SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO
ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA RESOLUCION #752 DE FECHA 28/5/88,
PUBLICADO EN EL BOLETIN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL #339, PAGINA
336, QUE ACORDO EL REGISTRO DE LA MARCA COMERCIAL “CORN
FLAKES”, INSCRIPCION #10.939/86 DEL 16/6/88, CLASE 46 NACIONAL.
REGISTRO #136.668-F DE FECHA 7/11/88.

Criterio administrativo en cuanto a la determinacion de la VULGARIZACION DE
UNA MARCA REGISTRADA y la procedencia o no de la NULIDAD DE SU
CONCESION.

La normativa aplicada en el presente caso se corresponde con la Ley de la
Propiedad Industrial de 1955 (norma sustantiva) y la Decision 344 (norma
adjetiva).

Los Aspectos relevantes de esta decision son:

a) La calidad de “parte interesada” en materia de propiedad industrial y el interés
para facultar la accion de atacar un acto de concesion marcario, se encuentra
calificado no con la rigurosidad que exige el que sea legitimo, personal y
directo, ubicAndose entre la accién popular el interés legitimo, personal y
directo ya que las reglas de legitimacion que se aplican normalmente en
nuestro derecho positivo a los fines de solicitar la nulidad, no son
transportables a la administracion y aplicacion de las normas de propiedad
industrial ya que por ser una materia especial, la normativa establece
diferencias exigiéndose soélo que este interés sea actual (no ocasiona lo
aleatorio), es decir, que “el beneficio que consecuencialmente se presente con
la declaratoria con lugar debe poner inmediatamente en una situacion
propiamente mas favorable a quien la solicita”. Se acogié el alegato de
encontrarse el accionante “dentro de la misma &rea productiva..., nuestra
poderdante se prepara para iniciar actividades de produccién y/o
comercializacion de cereales alimenticios...”.

b) En cuanto a la “autotutela de la Administracion” se establecié que el control de
la legalidad persigue el objetivo fundamental de la seguridad juridica y cuando
un acto de la Administracibn mediante el cual ésta en forma unilateral y
autoritaria declara su voluntad con efectos juridicos, su potestad revocatoria
esta justificada si este acto vulnera preceptos legales que vician el acto de
nulidad absoluta, por lo cual, jamas se pudo originar ningin derecho a favor
del administrado, porque dicho acto en absoluto existi6 en el mundo juridico,
“simplemente tiene efectos facticos por una presuncion de legalidad que
busca seguridad juridica, pero una vez declarado la existencia del vicio, se
toma como nunca dictado”. Por lo tanto, se declar6 la procedencia del
conocimiento de la solicitud de la nulidad en la cual se alegan vicios de
legalidad del acto administrativo contenido en la Resolucion que se impugna,
la cual si bien goza de la presuncion de legalidad y por tanto el acto es



d)

ejecutivo y ejecutorio, esta presuncion se mantiene hasta tanto no se declare
su nulidad por parte del érgano competente.

Se desestimo la aplicacion preferente de la norma comunitaria contenida en la
Decision 85 del Acuerdo de Cartagena tomando en consideracion que esta
nunca fue aplicada en Venezuela y fue a partir del aflo 1992 cuando se aplica
preferentemente la normativa comunitaria.

Se precisé que la Administracion tiene la facultad de modificar sus criterios de
interpretacion, no estando sujeta a sus precedentes por lo que ante nuevas
situaciones se pueden adoptar nuevas interpretaciones. Amén de lo previsto
en el articulo 11 de la LOPA. Sin embargo, se ratifica el principio de la
irretroactividad de la nueva interpretacidbn sobre situaciones anteriores
vélidamente creadas y definitivamente firme, bajo criterios diferentes. Este
principio esta consagrado en las disposiciones transitorias de la Decisiones
344 y 486 y aplicado en las decisiones del Tribunal de Justicia Andina
Proceso 7-IP-97. La Unica condicion es que hayan sido derechos validamente
otorgados.

Se determind que para el momento en que emand el acto administrativo de
concesion del registro de la marca comercial “CORN FLAKE” bajo la vigencia
de la Ley de la Propiedad Industrial de 1955, esta fue confrontada y evaluada
con respecto a los supuestos previstos en el articulo 33 ordinal 9 de dicha ley
y la Administracion verificd: que se cumplieron con los requisitos exigidos en
dicha ley para su concesion y que los supuestos de hecho que rodean a la
marca en cuestion, no son subsumidos dentro de dicha normativa por cuanto
para el aflo 1988, fecha de la concesion de la marca, ésta cumplia con su
funcion especifica o en otros términos con su abstracta capacidad distintiva
para poder diferenciar e individualizar sin equivocos el producto que
identificaba. Se exigio la novedad mas no la originalidad. Se acogio el criterio
del equivalente de una marca en idioma extranjero, la cual al no tener
significado conocido para el puablico consumidor, constituyé un término de
fantasia. Se centralizd la validez de la concesidon en el siguiente criterio
doctrinal: “... Al apreciar la calidad de genérico o comun de un término, debe
estarse al sentido que el término tiene normalmente para los consumidores
del pais. Las palabras en idioma extranjero tendran que apreciarse con el
mismo criterio: si ellas tienen un significado para la generalidad del publico,
deben considerarse como términos genéricos o comunes para el producto o
servicio _que designan. Tal puede ser el caso, por ejemplo, de palabras como
... sandwich (bocadillos). No deben considerarse genéricas las palabras gue
en otro idioma son nombre comunes o genéricos de un producto o servicio
salvo que esas palabras también fuesen comprendidas con el mismo
significado _en espafol o en algin otro idioma del pais (por ejemplo, el
guechua en algunos Paises Miembros). Una palabra no debe considerarse
comun o0 genérica si en la forma en gque se presenta no tiene significado o
sentido para el piblico del pais. Para estos efectos no debe recurrirse a la
traduccion de la marca, pues la traduccién no sera la marca que se desea
registrar...” (Manual para el examen de Marcas en las Oficinas de Propiedad
Industrial de los Paises Andinos) (subrayado nuestro).




f)  Se ratifico la validez del derecho exclusivo bajo el principio de la territorialidad
al considerar que en Venezuela (ambito territorial dentro del cual se
circunscribe el Derecho Marcario), no resultaban descriptivos ni genéricos los
términos adoptados como marca, ni eran de uso comun, por lo cual carece de
fuerza probatoria el alegato segun el cual los términos en referencia no son
reconocidos como marca en otros paises del mundo. El alcance de la
proteccion extraterritorial de las marcas y que constituyen una excepcion a
este principio, viene dado por la proteccion a la marca notoria y a los acuerdos
de comercializacién. Otro de los principios esgrimidos en el presente caso
esta referido al Principio de la Eficacia Juridica y Legal de la Prueba tomando
en consideracion el abundante aporte de medios probatorios. Este principio se
expuso a lo largo de las paginas 124 a la 133 en las cuales se realizé un
exhaustivo analisis de cada una de ellas.

g) En cuanto a los efectos retroactivos, en el Régimen de la propiedad industrial
se ha mantenido a lo largo de las Decisiones 313, 344 y 486 la teoria clasica
de la irretroactividad de la ley. Por ultimo,

h) Sobre la NOTORIEDAD de la marca comercial “CORN FLAKE” alegada, el
Despacho determind que no se pronunciaria toda vez que estimé que, al
estarse planteando la revision del acto por vicio de nulidad con fundamento en
la genericidad de los términos, no resultaba determinante ni concluyente esta
condicion.

Es nuestra apreciacion que el alegato sobre la notoriedad de esta marca, si ella
ostentaba esta cualidad para el momento de su solicitud, es una circunstancia de
hecho que debi6 apreciarse ya que de admitirse esta notoriedad, la misma
fortalece o “blinda” la proteccion del registro otorgado toda vez que, la condicién
de notoriedad solo se obtiene por el uso, difusiébn y amplia publicidad del signo y
ello daria mayores elementos de conviccion para aceptar la configuracion de la
adquisicion de la aptitud distintiva de este signo por efecto de su uso constante;
uso este que produjo en la mente del consumidor la conviccion de que esta frente
a una marca que identifica un cereal, no entrando a la valoracion del significado
primario de los términos, los cuales por demas estan en idioma extranjero lo cual
amerita un doble trabajo mental como lo es la traduccién, proceso que no realiza
el consumidor, tal como se acoge en el criterio que sustenta esta decision.
(Significado secundario)

En conclusién, consideramos que al determinarse la validez del registro de la
marca “CORN FLAKE” se acepta su aptitud distintiva tanto para el momento de su
concesion como para el momento actual cuando se admite que la misma adquirio
un significado secundario el cual con el tiempo se ha consolidado no provocando
su vulgarizacion.

Por: Dra. Maria Angélica Jaramillo Miranda
Caracas Enero 2002



