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Resumen

La presente investigacion pretende analizar los medios de prueba contenidos en la
legislacién nacional e internacional para la prueba de la notoriedad de los signos
distintivos, a los fines de establecer la proteccion de los signos distintivos
notoriamente conocidos.

La evolucién normativa venezolana en materia de propiedad industrial, al regular las
marcas, como signos distintivos, no contemplaba una regulacién especifica sobre
los signos notoriamente conocidos. En el afio 1993, la Sala Politico-Administrativa
de la Corte Suprema de Justicia en el caso Galleries Lafayette consagré la
proteccion extraterritorial a una marca notoria en el territorio nacional.

La proteccion legal a los signos notoriamente conocidos viene a ocurrir con la
incorporacion de Venezuela al Pacto Subregional Andino, una vez que ese
organismo de integracion adoptara entre sus decisiones la regulacion de este tipo
especial de signos distintivos, a partir de la Decisién 311 sobre el Régimen Comudn
de la Propiedad Industrial, posteriormente después de sucesivas reformas, hasta la
Decision 486 vigente desde 2000. Asimismo, con la adhesion en 1994 a la
Organizacion Mundial de Comercio, que en su Anexo I-E contiene el “Acuerdo sobre
los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio” (ADPIC), y
posteriormente en 1995, al Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad
Industrial, se le dio proteccién explicita, por esas vias legales, a las “marcas
notoriamente conocidas” en la legislacién nacional.

De alli, que esta investigacion debe brindar un aporte para la comprension de los
medios de prueba inherentes a la prueba de la notoriedad de los signos distintivos
notoriamente conocidos en el contexto de la Ley de Propiedad Industrial de 1955 y
los tratados internacionales vigentes en el pais, a partir del retiro de Venezuela de la
Comunidad Andina de Naciones.

Palabras claves: derecho probatorio, propiedad industrial, signos distintivos
notoriamente conocidos.
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Titulo preliminar:

LA PRUEBA DE LA NOTORIEDAD DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS

Introduccién

El estudio de la propiedad intelectual, en cualquiera de sus dos aspectos
como lo son: la propiedad industrial y los derechos de autor, puede derivar
en varios problemas de investigacion, debido a la complejidad inherente de

esta particular disciplina juridica.

Es asi, que se escoge como objeto de estudio uno de los temas mas
puntuales de la propiedad industrial, como son los signos distintivos, y en

concreto de los signos distintivos notoriamente conocidos.

Esta especial categoria de signos distintivos ha sido objeto de una regulacion
muy erratica en diversas legislaciones, y en otras goza de tipologias
diferentes para brindar su proteccion, como lo son los casos de las marcas

de renombre o de las marcas de alto renombre?.

En Venezuela, la regulacion de los signos distintivos notorios o notoriamente
conocidos no habia sido objeto de regulacién por parte de la Ley de
Propiedad Industrial de 1955, ni en otras leyes precedentes?. Solamente, la

jurisprudencia de la otrora Corte Suprema de Justicia, del 10 de marzo de

! Rondén de Sansé, Hildegard. (1991). Lineamientos de un nuevo sistema de propiedad
industrial. Biblioteca de la Academia de Ciencias Politicas y Sociales. Serie Estudios N° 40.
Caracas, Ediciones Anauco, pp. 92. En igual sentido, Casado, Alberto (2000). Derecho de
marcas y proteccion a los consumidores, el tratamiento del error del consumidor. Madrid,
Editorial Tecnos, pp. 63y ss.

% Ley de Marcas de Fabrica y de Comercio del 24 de mayo de 1877, donde sélo se regula en
el articulo 3 la prohibiciéon de registro de una marca por un tercero que cause riesgo de
confusion o engafar al publico (Cfr. Uzcategui, Mariano (1960). Recopilacion de Leyes y
Jurisprudencia en materia de Propiedad Industrial. Universidad de Los Andes, Facultad de
Derecho, Mérida, Talleres Graficos Universitarios, pp. 23).



1993, donde la Sala Politico-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia
en el caso Galleries Lafayette® consagré la proteccion extraterritorial a una
marca notoria en el territorio nacional. Asi se mantuvo la situacion, hasta la
efectiva incorporacién al derecho interno de las normas comunitarias

andinas.

El ordenamiento comunitario andino inicid la regulacion de las marcas

[T i}

notoriamente conocidas en la Decisién 85 En su articulo 58, literales “g” y
‘I, establecid “No podran ser objeto de registro como marcas: g. Las que
sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el péis
o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares;... j. La
traduccién de marcas registradas en otro idioma o de marcas extranjeras
notoriamente conocidas, a no ser por sus titulares”. Es conveniente resaltar
gue esta norma nunca estuvo vigente en Venezuela, debido a la reserva que
se hiciera respecto a la aplicacion directa y preferente de las Decisiones
dictadas por la Comision del Acuerdo de Cartagena, con ocasion de la Ley
Aprobatoria del Acuerdo de Cartagena por el Congreso Nacional,
promulgada el 20 de septiembre de 1973, después de la adhesién de

Venezuela, con la firma del Consenso de Lima el 13 de febrero de 1973.

Posteriormente, la Decisién 311°, conocida también como la “Decision
Clandestina® por su poca divulgacion en Venezuela y su corta vigencia,
unos escasos dos meses’. Esta estableci6 una proteccion a los signos
notoriamente conocidos, tal como se regulara posteriormente en las
Decisiones 313 y 344.

® Bentata, Victor (1998). Propiedad industrial: jurisprudencia venezolana con su estudio.
Coleccion estudio de propiedad industrial. Serie propiedad industrial. Mérida, Universidad de
los Andes, pp. 155-176.

* Decision 85 (Lima, Junio 5, 1974). “Régimen Comun sobre Propiedad Industrial”. Décimo
Tercer Periodo de Sesiones Extraordinarias de la Comision del Acuerdo de Cartagena. Lima,
Pera.

® Decision 311 (Quito, Diciembre 12,1991). “Régimen Comun sobre Propiedad Industrial’.
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, Diciembre 12, 1991.

® Rondén de Sansé, Hildegard (1993). La Decisién 313 de la Comision del Acuerdo de
Cartagena y el Régimen de Propiedad Industrial. Caracas, Editorial Arte, pp. 39.

" Es decir, del 12 de diciembre de 1991 al 6 de febrero de 1992.



En la Decisién 313® sobre el Régimen Comun sobre Propiedad Industrial, se
estableci6 como prohibicion de registrabilidad de una marca, cuando esta
constituyese “la reproduccién, la imitacion, la traduccion o la transcripcién,
total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el pais en el
gue solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a
reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero”, y a
Su vez se reconocid su proteccibn como una excepcion al principio de
especialidad de la clase, al establecer que la “prohibicion sera aplicable, con
independencia 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 marca
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™.

Posteriormente, con la puesta en vigencia de la Decisién 344, |a referida
disposicion permanecié inalterable, hasta que fue sustituida por la Decision
486. Aquella, reguld en su articulo 83, literal “d” la prohibicion de registro de
marcas notoriamente conocidas, en igual sentido que la Decision 313 en su

articulo 73 literal “d”.

La Decisién 486 procedié a la regulacién de los signos notoriamente
conocidos, primero como una prohibicién de registrabilidad de un signo que

afecte derechos legitimos de un tercero'?. Segundo, que el titular de un

8 Decision 313 (Quito, Febrero 6, 1992). “Régimen Comun sobre Propiedad Industrial”,
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, 100, Febrero 14, 1992. Gaceta Oficial de la
Republica de Venezuela, 4.451, Extraordinaria, Agosto 5, 1992.

° Articulo 73, literal “d”, Decisién 313 que establece el “Régimen Comun sobre Propiedad
Industrial”, Quito, 6 de febrero de 1992.

1% Decision 344 (Santafé de Bogotda, Octubre 21, 1993). “Régimen Comun sobre Propiedad
Industrial”. Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela, 4.676, Extraordinaria, Enero 18,
1994. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, 142, Octubre 29, 1993.

! Decision 486 (Septiembre 14, 2000) “Régimen Comun de Propiedad Industrial”. Gaceta
Oficial de la Comunidad Andina de Naciones, 600, Septiembre 19, 2000.

'2 Articulo 136 Decision 486: “No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso
en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ... h)
constituyan una reproduccidn, imitacion, traduccion, transliteracion o transcripcién, total o
parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera



registro sobre una marca notoriamente conocida tiene el derecho de prohibir
a terceros no autorizados a usarla en el comercio o no, siempre que tal uso
pudiese causarle un dafio econédmico o comercial injusto, que afecte la
fuerza distintiva, el valor comercial o publicitario, y ello pueda derivarse en un
aprovechamiento injusto del signo notoriamente conocido®. En tercer lugar,
le otorga una proteccion especial como signo distintivo notoriamente

conocido al Nombre Comercial*®.

Y, finalmente, se establecié una regulacion especial para la proteccion de los
signos notoriamente conocidos, donde se destacan: a) su definicién®> como
aquel que fuese reconocido como tal en cualquier Pais Miembro por el sector
pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se
hubiese hecho conocido, b) delimita el alcance de su proteccién contra todo
uso y, o, registro no autorizado®®; c) determina los supuestos facticos de su
uso no autorizado, y las consecuencias dafiosas para el titular del registro del

signo notoriamente conocido derivadas de un uso no autorizado del mismo'’;

gue sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese
susceptible de causar un riesgo de confusién o de asociacién con ese tercero o con sus
productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilucién de su
fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”.

'3 Articulo 155 de la Decision 486: “El registro de una marca confiere a su titular el derecho
de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:... e) usar
en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de
cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un dafio
econdmico o comercial injusto por razén de una dilucién de la fuerza distintiva o del valor
comercial o publicitario de la marca, o por razén de un aprovechamiento injusto del prestigio
de la marca o de su titular;... f) usar publicamente un signo idéntico o similar a una marca
notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una
dilucion de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un
aProvechamiento injusto de su prestigio”.

 Articulo 192 de la Decisién 486: “El titular de un nombre comercial podra impedir a
cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello
pudiere causar confusién o un riesgo de asociacion con la empresa del titular o con sus
productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando
asimismo pudiera causarle un dafio econdmico o comercial injusto, o implicara un
aJ)rovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular”.

!> Cfr. Articulo 224 de la Decisién 486.

1% Cfr. Articulo 225 de la Decisi6n 486.

" Articulo 226 de la Decisién 486: “Constituird uso no autorizado del signo distintivo
notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, 0 una
reproduccién, imitacién, traduccion o transliteracion del signo, susceptibles de crear



d) establece los supuestos de hecho sobre los cuales habra de probarse la
notoriedad de un signo distintivo®®; e) determina que hechos no desvirttan la
calidad de notorio de un signo®®; f) estipula que personas conforman el sector
pertinente para determinar la notoriedad de un signo distintivo®®; g)

contempla la accion por infraccidbn por uso no autorizado de un signo

confusion, en relacién con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o
similares a los que se aplique. También constituira uso no autorizado del signo distintivo
notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una
reproduccién, imitacion, traduccibn o ftransliteracion del signo, aun respecto de
establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo
notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los
efectos siguientes: a) riesgo de confusion o de asociaciéon con el titular del signo, o con sus
establecimientos, actividades, productos o servicios; b) dafio econémico o comercial injusto
al titular del signo por razén de una dilucién de la fuerza distintiva o del valor comercial o
publicitario del signo; o, c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El
uso podra verificarse a través de cualquier medio de comunicacion, incluyendo los
electrénicos”.

'8 Articulo 228 de la Decision 486: “Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se
tomara en consideracion entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento
entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pais Miembro; b) la duracion,
amplitud y extensién geografica de su utilizacién, dentro o fuera de cualquier Pais Miembro;
¢) la duracion, amplitud y extension geografica de su promocién, dentro o fuera de cualquier
Pais Miembro, incluyendo la publicidad y la presentacién en ferias, exposiciones u otros
eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se
aplique; d) el valor de toda inversion efectuada para promoverlo, o para promover el
establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas
y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega,
tanto en el plano internacional como en el del Pais Miembro en el que se pretende la
proteccion; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del
signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en
obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de
actividades significativas de fabricacién, compras o almacenamiento por el titular del signo
en el Pais Miembro en que se busca proteccion; j) los aspectos del comercio internacional;
0, k) la existencia y antigiiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo
en el Pais Miembro o en el extranjero”.

19 Articulo 229 de la Decision 486: “No se negara la calidad de notorio a un signo por el solo
hecho que: a) no esté registrado o en tramite de registro en el Pais Miembro o en el
extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios,
0 para identificar actividades o establecimientos en el Pais Miembro; o, c) no sea
notoriamente conocido en el extranjero”.

%0 Articulo 230 de la Decisidn 486: “Se consideraran como sectores pertinentes de referencia
para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los
consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b)
las personas que participan en los canales de distribucion o comercializacion del tipo de
productos o servicios a los que se aplique; o, c) los circulos empresariales que actian en
giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se
apligue. Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastar4 que sea conocido
dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”.



distintivo notoriamente conocido®; h) fija un lapso de cinco afios de
prescripcion de la accidn contra el uso no autorizado de un signo
notoriamente conocido, salvo que el uso fuera de mala fe, en cuyo caso la
accién es imprescriptible??; i) la valoracién de la buena o mala fe para la
determinacién de la responsabilidad por el uso no autorizado del signo
distintivo notoriamente conocido®®; j) la cancelacién de una marca registrada
por identidad o similitud con un signo notoriamente conocido®*; y, k) la accién
de cancelacion de un nombre de dominio o direccién de correo electronico
gue reproduzca un signo notoriamente conocido ilegitimamente, si el uso es
capaz de causar un efecto negativo al mismo®, entendido como el riesgo de

confusion o de asociacion, o una falsa procedencia.

En igual sentido, Venezuela, al suscribir en Marrakech el 15 de abril de 1994,
el Tratado de creacion de la Organizacion Mundial de Comercio, adopté el
Anexo 1-C que contiene el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad

Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), donde asumio el

L Articulo 231 de la Decision 486: “El titular de un signo distintivo notoriamente conocido
tendrda accion para prohibir su uso a terceros y a ejercer ante la autoridad nacional
competente las acciones y medidas que correspondan. Asimismo el titular podra impedir a
cualquier tercero realizar con respecto al signo los actos indicados en el articulo 155, siendo
(Zatzplicables las limitaciones previstas en los articulos 157 y 158”.

Articulo 232 de la Decision 486: “La accion contra un uso no autorizado de un signo
distintivo notoriamente conocido prescribira a los cinco afios contados desde la fecha en que
el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso, salvo que éste se hubiese iniciado de mala
fe, en cuyo caso no prescribirda la accién. Esta accion no afectara la que pudiera
corresponder por dafos y perjuicios conforme al derecho comun”.

23 Articulo 234 de la Decision 486: “Al resolver sobre una accién relativa al uso no autorizado
de un signo distintivo notoriamente conocido, la autoridad nacional competente tendra en
cuenta la buena o mala fe de las partes en la adopcion y utilizacion de ese signo”.

2 Articulo 235 de la Decision 486: “Sin perjuicio del ejercicio de las causales de cancelacion
previstas en los articulos 165 y 169, en caso que las hormas nacionales asi lo dispongan, la
oficina nacional competente cancelara el registro de una marca, a peticion del titular legitimo,
cuando ésta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida, de
acuerdo con la legislacion vigente, al momento de solicitarse el registro”.

> Articulo 233 de la Decision 486: “Cuando un signo distintivo notoriamente conocido se
hubiese inscrito indebidamente en el Pais Miembro como parte de un nombre de dominio o
de una direccién de correo electrénico por un tercero no autorizado, a pedido del titular o
legitimo poseedor de ese signo la autoridad nacional competente ordenara la cancelacion o
la modificacién de la inscripcion del nombre de dominio o direccion de correo electronico,
siempre que el uso de ese nombre o direccion fuese susceptible de tener alguno de los
efectos mencionados en el primer y segundo parrafos del articulo 226”.

10



compromiso de brindar proteccion a los signos distintivos notoriamente
conocidos en los siguientes términos “El articulo 6bis del Convenio de Paris
(1967) se aplicara mutatis mutandis a los servicios. Al determinar si una
marca de fabrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros
tomardn en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del
publico inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como

consecuencia de la promocion de dicha marca”.

Por su parte, la adhesion de Venezuela al Convenio de Paris para la
Proteccion de la Propiedad Industrial, en 1995, significo el reconocimiento de
los signos notoriamente conocidos. En efecto, el numeral 1 del articulo 6bis
del mencionado tratado establece “Los paises de la Union se comprometen,
bien de oficio, si la legislacion del pais lo permite, bien a instancia del
interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca
de fabrica o de comercio que constituya la reproduccién, imitacion o
traduccién, susceptibles de crear confusion, de una marca que la autoridad
competente del pais del registro o del uso estimare ser alli notoriamente
conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del
presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrira
lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproduccion de
tal marca notoriamente conocida o una imitacidbn susceptible de crear

confusion con ésta”.

El 22 de abril de 2006, Venezuela se retira de la Comunidad Andina de
Naciones, y, en fecha 17 de septiembre de 2008, el Servicio Autonomo de la
Propiedad Intelectual adscrito al Ministerio del Poder Popular para las
Industrial Ligeras y Comercio, mediante un Aviso Oficial publicado en un
diario de circulacion nacional, procedié a notificar la restitucion de “la

aplicacién en su totalidad de la Ley de Propiedad Industrial vigente en

11



nuestro pais®. En consecuencia, a partir de esa fecha se ha dejado de
aplicar la Decisibn 486 que establece el Régimen Comun de Propiedad
Industrial en la Comunidad Andina de Naciones en Venezuela, regresandose
a los criterios de proteccion para las invenciones y marcas contenidos en la

legislacion nacional sobre propiedad industrial.

Frente a esa situacion, surge la necesidad de establecer criterios de
proteccién para los signos distintivos notoriamente conocidos, y, resolver el
problema probatorio de la notoriedad de un signo distintivo notoriamente

conocido, con arreglo a la legislacion nacional e internacional vigente.

2,6 Servicio Autbnomo de la Propiedad Intelectual (2008, septiembre 12). Aviso Oficial.
Ultimas Noticias, 2008, septiembre 17, p. 57.

12



Capitulo |

El problema de investigacion

1.1. Planteamiento del problema.

¢,Como se prueba la notoriedad de un signo distintivo con arreglo a la
legislacion nacional e internacional vigente, después de la salida de

Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones?

1.2. Hipétesis

El 22 de abril de 2006, Venezuela se retira de la Comunidad Andina de
Naciones, y, en fecha 17 de septiembre de 2008, el Servicio Autonomo de la
Propiedad Intelectual adscrito al Ministerio del Poder Popular para las
Industrial Ligeras y Comercio, mediante un Aviso Oficial publicado en un
diario de circulacion nacional, procedid a notificar la restitucion de “la
aplicacién en su totalidad de la Ley de Propiedad Industrial vigente en
nuestro pais™’. En consecuencia, a partir de esa fecha se ha dejado de
aplicar la Decisibn 486 que establece el Régimen Comun de Propiedad
Industrial en la Comunidad Andina de Naciones en Venezuela, al menos por
parte del organismo administrativo encargado de gestionar los derechos de
propiedad intelectual, es decir, el SAPI.

Regresandose a los criterios de proteccion para las invenciones y signos
distintivos contenidos en la legislacion nacional sobre propiedad industrial,
gue data de 1955.

Frente a esa situacion, surge la necesidad de establecer criterios de

proteccion para los signos distintivos notoriamente conocidos, v, resolver el

2,7 Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual (2008, septiembre 12). Aviso Oficial.
Ultimas Noticias, 2008, septiembre 17, p. 57.
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problema probatorio de la notoriedad de un signo distintivo notoriamente

conocido, con arreglo a la legislacion nacional e internacional vigente.
1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo general

Analizar los medios de prueba de la notoriedad de los signos distintivos

contenidos en la legislacion nacional e internacional.

1.3.2. Objetivos especificos

Presentar un balance de la propiedad industrial en Venezuela, a partir
del afio 2006.

Describir la regulacién de los signos distintivos en la legislacion
venezolana.

Determinar la regulacion de los signos distintivos notoriamente
conocidos.

Distinguir entre hecho notorio y la prueba de la notoriedad.

5. Analizar las fuentes probatorias (supuestos de hecho) y los medios de

prueba empleados para la determinacion de la notoriedad de los
signos distintivos en la legislacion y la jurisprudencia internacional
(Comunidad Andina de Naciones, Unién Europea y el Mercosur).
Determinar la prueba de la notoriedad de los signos distintivos en la
doctrina, jurisprudencia y legislacion venezolana.

Proponer una solucion juridica a la problematica de la prueba de la
notoriedad de los signos distintivos notoriamente conocidos con

arreglo a la legislacién nacional e internacional vigente en Venezuela.

1.3. Justificacion de la investigacion
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La aplicacion anicamente de la Ley de Propiedad Industrial de 1955, por la
desaplicacion de la normativa comunitaria andina, coloca a los justiciables en

una situacion de incertidumbre juridica.

Instituciones del derecho marcario, entre otras, como la proteccion de los
signos distintivos notoriamente conocidos tenian su base legal de amparo en
el ordenamiento juridico comunitario y en los tratados internacionales
vigentes en Venezuela, Iéase el Convenio de Paris para la Proteccion de la
Propiedad Industrial y el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio de la Organizacion Mundial de

Comercio.

Ahora bien, si so6lo se aplica la Ley de Propiedad Industrial de 1955, y los
tratados de la referencia, surgen, entonces, diversas interrogantes: ¢La Ley
de Propiedad Industrial de 1955 contempla la proteccion de los signos
distintivos notoriamente conocidos? ¢Si no lo contempla, como se puede
proteger en Venezuela un signo notoriamente conocido? ¢Y, sSi se puede
proteger un signo notoriamente conocido en Venezuela, como se prueba su

notoriedad?

Este conjunto acumulado de interrogantes son las que justifican el presente
estudio tedrico-descriptivo sobre la prueba de la notoriedad de los signos
distintivos a la luz del derecho venezolano, después del retiro de Venezuela

de la Comunidad Andina de Naciones.
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Capitulo Il
Marco Teorico

2.1. Antecedentes de la investigacion

Los estudios en Venezuela sobre los signos distintivos notoriamente
conocidos, los podemos ubicar en los trabajos realizados por los juristas
Mariano Uzcategui Urdaneta, Benito Sanso, Hildegard Rondon de Sanso,
Leopoldo Marquez, Victor Bentata, entre otros; cuyos trabajos de
investigacion son fuente documental directa para el estudio que se pretende
abordar?®,

2.2. Bases tedricas

Por signo distintivo entenderemos a “cualquier medio sensorial, novedoso,
original e idoneo para la identificacion de los productos, de los
establecimientos o de las actividades que operan en una esfera de

competencia de mercado y que poseen un valor econémico?®”.

Un signo distintivo notoriamente conocido es aquel que es del
conocimiento del publico en general, sobrepasando su fama el ambito de las
personas directamente interesadas en los productos o0 servicios que
distingue, posee una elevada capacidad distintiva asociada a el
posicionamiento de los productos o servicios en la mente del publico
consumidor, proveedores y clientela, donde gozan de una alta reputacién por

las cualidades de los mismos.

% En la bibliografia objeto de este estudio se hace referencia a las obras de estos autores
nacionales.

* Rondén de Sanso, Hildegard, (1991). Lineamientos de un nuevo sistema de propiedad
industrial. Biblioteca de la Academia de Ciencias Politicas y Sociales. Serie Estudios N° 40.
Caracas, Ediciones Anauco, p. 89.
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Se les caracteriza porgue son una excepcion al principio de especialidad
de la clase que es propio de todos los signos distintivos, por lo cual, su
existencia impide que se la utilice para otros productos o servicios, aun
cuando no sean concurrentes con los que ella originalmente protege. El
principio de especialidad de la marca es aquél en virtud del cual la misma es
objeto del derecho de exclusividad solamente en relacién con los productos o
actividades para las cuales fuera otorgada su proteccion, por ejemplo la
marca notoriamente conocida Nike®, originalmente registrada en la Clase
Internacional 25, para distinguir “vestidos, calzados y sombrereria”, por
efecto de la adquisicion del caracter de notoriedad del signo distintivo, un
tercero se veria impedido para obtener un registro en otra clase distinta a la
originalmente registrada por el titular del signo distintivo notoriamente
conocido; asi no podria registrarla en la Clase Internacional 9 para “aparatos

opticos o lentes”.

La especialidad radica en la indisoluble conexién entre el objeto que ha de
ser distinguido y los medios utilizados para tales fines. De alli que no puede
en principio, salvo lo expuesto anteriormente, pretender el titular de un signo
distintivo registrado, que su derecho de uso exclusivo se extienda a otros

articulos, sean concurrentes o no con el mismo en el mercado.

En doctrina, y en algunos ambitos legislativos, se suele distinguir entre signo
distintivo notoriamente conocido y marca de alto renombre. Donde a la
marca de alto renombre se le otorga la proteccion sobre la base de la

desaplicacion del principio de especialidad de la clase.

Asi tenemos, que la marca de alto renombre “rebasa con su fuerza y
originalidad el ambito dentro del cual inicialmente opera, por cuanto su uso
necesariamente obliga a asociar en alguna forma a la actividad con el
producto originario. Por ejemplo, la marca COCA-COLA que distingue a una
bebida refrescante, efervescente, dotada de sabor caracteristico, si bien esta

registrada solo para distinguir tal producto, sin embargo no seria admisible
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en otra esfera por cuanto su fuerza es tal que crearia una necesaria
asociacion de ideas con el producto originario. Por ejemplo, de ser usada
para una fabrica de franelas podria pensarse que existe una identidad de
origen entre el productor del articulo original y el del nuevo introducido al
mercado, 0 una asociacion de cualquier especie entre ellos. Sobre la
naturaleza y proteccidbn de estos signos que rebasan el principio de
especialidad antes expuesto, existen multiples tesis, entre ellas las que le

niegan su propia proteccién o existencia”°.

A los fines de esta investigacion, el estudio que se propone comprende los
signos distintivos notoriamente conocidos, con lo cual se pretende
brindar una concepcién unitaria del término, sin obviar las tipologias que se

observan en la doctrina y la legislacion internacional.

En el sistema marcario contemporaneo, se plantea como una modalidad de
aquellos signos distintivos que han alcanzado, por el esfuerzo competitivo de

sus titulares, la proteccion de los signos notoriamente conocidos.

Como ya se dejara establecido, esta modalidad de signos distintivos puede
comprender otras denominaciones como los signos distintivos de alto

renombre.

Ahora bien, ciertas legislaciones, a los fines de brindar una proteccion
efectiva a los signos distintivos notoriamente conocidos, exigen al titular la

prueba de la notoriedad del signo distintivo.

La prueba de la notoriedad de los signos distintivos notoriamente conocidos
plantea dentro del ordenamiento juridico venezolano, dos sistemas
procesales de estudio: a) la prueba de la notoriedad como supuesto de
hecho, distinto de la excepcién de prueba del hecho notorio®:; y, b) los

procedimientos legales para la proteccidon, a saber: i) el procedimiento

% Rondoén de Sansé, Hildegard, Ob. cit., p. 93.
L Cfr. Cddigo de Procedimiento Civil venezolano (1985), articulo 506, Unico aparte, “Los
hechos notorios no son objeto de prueba”.
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administrativo, donde el organismo administrativo puede declarar su
proteccion ex officio, a instancia de parte, o, en un procedimiento de
oposicion al registro de un signo distintivo, por existir un registro previo, y en
caso de no existir registro previo (marca no registrada), conocer in limine litis
la oposicién por mejor derecho de tercero, como fase previa al juicio ordinario
en fase judicial. Y, ii) el procedimiento judicial, bien por via de una accién
declarativa de certeza®), la accién por enriquecimiento sin causa y la
oposicién por mejor derecho de tercero, como fase judicial, dentro del

procedimiento de concesién de un signo distintivo.

El presente estudio se concretarda basicamente en estudiar las fuentes y
medios de prueba de la notoriedad. Como asi lo ha sefialado Rengel
Romberg “Desde el punto de vista practico, interesa determinar cuando un
hecho es notorio; o cuando se convierte un hecho en notorio; lo que nos lleva
al problema de los caracteres de la notoriedad y, consecuencialmente, a la
definicion del hecho notorio. Tradicionalmente se distingue la notoriedad que
haria superflua la prueba, de aquella que esta puesta por la ley como base
de un derecho. En el primer caso, dada la notoriedad del hecho, queda
excluida su prueba. En el segundo, la notoriedad forma parte del supuesto de
hecho de la norma, y debe ser probada, sin exigir la prueba de la veracidad
del hecho. Asi, v.gr., la posesion de estado de hijo legitimo, resulta de una
serie de hechos que en conjunto concurren a demostrar las relaciones de
filiacion y de parentesco entre un individuo y la familia a la cual pertenece,
entre ellos: “Que haya sido constantemente reconocido como tal en la

sociedad” (Art. 206 C.C.); pero esta notoriedad debe ser probada, porque

%2« a accion declarativa de certeza del derecho de propiedad, presupone solamente que un

tercero niegue o discuta el derecho atribuido al supuesto propietario. El titular del derecho,
Gnicamente demanda que se afirme, a través de un pronunciamiento del Organo Jurisdiccional
competente, que el bien le pertenece y que, las pretensiones del tercero carecen de
fundamento evidenciable” Sentencia de la Sala de Casacién Civil, Tribunal Supremo de
Justicia, Republica Bolivariana de Venezuela, 26 de mayo de 2004, Exp. No. Exp. AA20-
C-2003-000491(http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scc/Mayo/RC-00475-
260504-03491.htm Consultado el 20 de Enero de 2009).
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forma parte del supuesto de hecho de la norma. Asi mismo, la notoriedad o
publicidad que caracteriza a la posesion legitima, tiene que ser probada junto

con los demas elementos que la caracterizan (Art. 772 C.C.)"%4.

Por su parte la jurisprudencia andina cuando entre a calificar la notoriedad de
los signos distintivos ha sefialado, que la misma no puede ser fijada por el
arbitrio del titular del signo distintivo o de los consumidores “sino que debe
ser el resultado de la etapa administrativo judicial cuando en el tramite del
proceso se aportan las pruebas necesarias para que el juzgador pueda

calificar a una marca de notoria”*.

En sentido similar, nuestra la doctrina administrativa del Registro de la
Propiedad Industrial ha sefialado, que tal calificacion es el producto de la
evaluacion de un conjunto de supuestos de hechos contenidos en la norma
de regulacion, asi “para calificar a una marca como notoria, deben concurrir
una serie de factores determinantes, ... establecidos en la Ley vy
Jurisprudencia ..., debido a que, la notoriedad no puede ser concedida al
nacer la marca, esta obedece al resultado de una determinada accién que
empieza con su uso Yy divulgacion, hechos que necesariamente deben ser
demostrados por quien alega tal notoriedad”; al no existir en autos los
“elementos probatorios necesarios para demostrar en este caso si existe la
notoriedad, de manera que es de considerar a los fines de determinar si es
negable el registro venezolano, dada la notoriedad de las marcas alegadas
como tal, la existencia de algun tipo de prueba pertinente a tales efectos, de
lo contrario resulta lejana la posibilidad de que este Despacho pueda negar

el registro del signo solicitado en base a la notoriedad de las marcas

% “La posesion es legitima cuando es continua, no interrumpida, pacifica, ptblica, no

equivoca y con intencion de tener la cosa como suya propia”.

3 Rengel, Aristides (1992). Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano. Tomo lll. 22
edicién. Caracas, Editorial Arte, p. 253-254.

% Cfr. Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Proceso 23-1P-96.
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anteriormente descritas, es por ello que esta Oficina forzosamente debera

rechazar la pretension del accionante sobre este punto”®.

Todo este conjunto de situaciones son las que van a ser ampliamente
estudiadas y analizadas, a fin de proponer una soluciéon juridica a la
problematica de la prueba de la notoriedad de los signos distintivos
notoriamente conocidos con arreglo a la legislacion nacional e internacional

vigente en Venezuela.

% Boletin de la Propiedad Industrial No. 454, Tomo VI, p. 24-27.
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Capitulo Il

Marco Metodolégico

En este Capitulo se definen los aspectos metodolégicos relacionados con la
situacion problematica y lograr la consecucion de los objetivos propuestos,
presentandose tipo, nivel y disefio de la investigacion, asi como los

procedimientos metodoldgicos a emplear.

3.1. Tipo de investigacion

Esta investigacion es esencialmente documental donde se persigue recabar
informacion relacionada con la prueba de la notoriedad de los signos
distintivos, a fin de registrar, describir, analizar e interpretar la naturaleza de
los mismos, tal como existen actualmente, y asi proponer criterios para la
proteccién y prueba de la notoriedad de los signos distintivos en Venezuela a
partir de su salida de la Comunidad Andina de Naciones.

Como investigacién documental tiene por finalidad estudiar el problema “con
el proposito de ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con
apoyo, principalmente, en trabajos previos, informaciéon y datos divulgados
por medios impresos, audiovisuales o electrénicos. La originalidad del
estudio se refleja en el enfoque, criterios, conceptualizaciones, reflexiones,
conclusiones, recomendaciones y, en general, en el pensamiento del

autor™’ .

Igualmente, la investigacion se enmarca en un proyecto factible, el cual
consiste en la investigacion, elaboracién y desarrollo de una propuesta, que

contenga criterios para la proteccion y prueba de la notoriedad de los signos

%" Universidad Pedagdgica Experimental Libertador (2005). Manual de Trabajos de Grado de
Especializaciéon y Maestria y Tesis Doctorales. FEDUPEL, Caracas, p. 15.
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distintivos en Venezuela a partir de su salida de la Comunidad Andina de

Naciones.

3.2. Disefio de lainvestigacion

El disefio de la investigacion se orientara a trazar las estrategias que se
desarrollardn para solucionar el problema relacionado con la proteccion de

los signos distintivos notoriamente conocidos y la prueba de su notoriedad.

En correspondencia con lo sefalado, el disefio que asumird la investigacion
es bibliografico, que es la que permite al investigador realizar una revision del
material documental, ya sean en fuentes hemerograficas o electronicas, de
forma sistematica, rigurosa y profunda de las diferentes situaciones bajo

estudio, con la finalidad de dar respuesta al problema de investigacion.

Por ser una investigacion documental, se enmarca dentro de los estudios de
desarrollo teorico, es decir, aquellos que pretenden presentar “nuevas
teorias, conceptualizaciones o modelos interpretativos originales del autor, a

partir del analisis critico de la informacién empirica y teorias existentes™®,

3.3. Nivel de investigacién

La presente investigacibn se inserta en lo que se denomina una
investigacion explicativa, es decir, aquella donde el investigador se
encarga de “buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de
relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudiosos explicativos pueden
ocuparse tanto de la determinacion de las causas (investigacion post facto),

como de los efectos) investigacion experimental), mediante la prueba de

38 Universidad Pedagégica..., Ob. cit., p. 16.
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hipotesis. Sus resultados y conclusiones constituyen el nivel mas profundo

de conocimientos™®.

Considerando que la investigacion se basa en proponer criterios para la
proteccién y prueba de la notoriedad de los signos distintivos en Venezuela a
partir de su salida de la Comunidad Andina de Naciones, con la finalidad de
dar respuesta al problema de investigacion, la misma se desarrollara en un

nivel explicativo.

3.4. Técnicas e instrumentos de recoleccidén de datos

Se propone realizar la presente investigacion a través de varias actividades,
durante dos afos, a saber:

- Levantamiento de la informacién bibliografica sobre el tema objeto de la

investigacion (doctrina y jurisprudencia nacional e internacional).
- Andlisis y seleccion de la informacion.
- Redaccion, presentacion y aprobacién de la tesis doctoral.

3.4.1. Fases de la Investigacion.

3.4.1.1. Fase |: Levantamiento de la informacién bibliografica sobre el tema
objeto de la investigacion (doctrina y jurisprudencia nacional e internacional).
Redaccion del Capitulo | sobre “Balance de la propiedad industrial en
Venezuela (2006-2009)”.

3.4.1.2. Fase ll: Redacciéon del Capitulo Il sobre el “La regulacion de los

signos distintivos notoriamente conocidos”.

3.4.1.3. Fase lll: Redaccion del Capitulo Ill que tratara sobre “El Hecho

notorio y la prueba de la notoriedad”.

% Arias, Fidias (2006). El Proyecto de Investigacién. Introduccién a la metodologia cientifica.
52 edicion, Editorial Episteme, Caracas, p. 26.
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3.4.1.4. Fase IV: Redaccion del Capitulo IV sobre “Los supuestos de hecho y
los medios de prueba empleados para la determinacion de la notoriedad de

los signos distintivos”.

3.4.1.5. Fase V: Redaccioén del Capitulo V que versa sobre “La prueba de la
notoriedad de los signos distintivos en la doctrina, jurisprudencia y legislacion

venezolana”

3.4.1.6. Fase VI: Redaccién de Conclusiones y Recomendaciones.

3.5. Técnicas y métodos de interpretacion y andlisis de datos.

La informacién obtenida de nuestra investigacion documental, sera sometida
a interpretaciéon con arreglo al analisis juridico, el cual “se aplica a los
tratados internacionales, a las constituciones a las leyes a los cédigos,
decretos, reglamentos, y demas textos juridicos. Aunque con algunas
precauciones puede aplicarseles a aquellos textos que de alguna manera se

refieren a cuestiones de tipo juridico, sin serlo totalmente™®.

Para realizar el andlisis juridico se emplearan los métodos de interpretacion

exegético, comparativo y dogmatico.

3.6. Esquema del Trabajo Especial de Grado

A continuacién se presenta un esquema preliminar de los contenidos del

trabajo especial de grado.

1. Introduccion

“° Bravo Jauregui, Luis et alter (1987). La investigacién documental y Bibliografica. Editorial
Panapo, Caracas, p. 25.
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2. Capitulo I: Balance de la propiedad industrial en Venezuela (2006-2009).
3. Capitulo 1I: La regulacién de los signos distintivos
3.1. Antecedentes legislativos.
3.2.Naturaleza juridica de los signos distintivos.
3.3.Nocidén de signo distintivo
3.4.0bjeto, finalidad y funcion de los signos distintivos
3.4.1. objeto
3.4.2. finalidad
3.4.3. funcion
3.4.3.1. funcidén economica
3.5. Caracteres de los signos distintivos
3.6. Clasificacion de los signos distintivos
3.6.1. Por su forma
3.6.1.1. denominativas
3.6.1.2. figurativas
3.6.1.3. simples
3.6.1.4. mixtas
3.6.1.4.1. complejas
3.6.1.4.2. compuestas
3.6.1.5. fantasia
3.6.1.6. evocativas
3.6.1.7. descriptivas

3.6.1.8. significativas
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3.6.2. Por su objeto
3.6.2.1. Marcas de fabrica y de comercio
3.6.2.2. Marcas de productos y de servicio
3.6.2.3. Marcas principales y accesorias o0 acompafantes
3.6.3. Por su finalidad
3.6.3.1. marcas caracteristicas
3.6.3.2. marcas originarias (indicaciones de procedencia)
3.6.3.3. marcas defensivas y protectoras
3.6.3.4. marcas de reserva
3.6.4. Por su origen geogréfico
3.6.4.1. marcas o indicaciones de procedencia
3.6.4.2. marcas o denominaciones de origen
3.6.5. Por su nacionalidad
3.6.5.1. nacionales
3.6.5.2. extranjeras
3.6.5.3. internacionales
3.6.5.4. unionistas o comunitarias
3.6.6. Por su titularidad
3.6.6.1. individuales y colectivas
3.6.6.2. marcas registradas y no registradas
3.6.7. Por su grado de competitividad
3.6.7.1. marcas notorias

3.6.7.2. marcas renombradas, famosas o célebres.
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3.6.7.3. marcas de alto renombre, mundiales o globales.

3.6.8. Por su percepcién sensorial
3.6.8.1. visuales
3.6.8.2. olfativas
3.6.8.3. gustativas
3.6.8.4. tactiles
3.6.8.5. sonoras
3.6.9. Por su fuerza distintiva
3.6.9.1. deébiles
3.6.9.2. fuertes
3.6.10. Por disposicion legal o practica comercial
3.6.10.1. marcas de certificacion
3.6.11. Por su naturaleza mercantil
3.6.11.1. denominaciones comerciales
3.6.11.2. denominaciones sociales
3.6.11.3. razones sociales
3.7.Requisitos de registrabilidad de los signos distintivos
3.7.1. Requisitos de forma
3.7.2. Requisitos de fondo
3.7.2.1. Prohibiciones absolutas
3.7.2.2. Prohibiciones relativas

3.7.3. La oposicion por mejor derecho de terceros
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4. Capitulo Ill: La regulacion de los signos distintivos notoriamente

conocidos.
4.1. Antecedentes
4.2.Naturaleza juridica
4.2.1. La excepcion al principio de especialidad de la clase
4.3.Nocion de signo distintivo notorio.
4.3.1. El signo distintivo notorio.
4.3.2. El signo distintivo notoriamente conocido.
4.3.3. El signo distintivo renombrado, famoso o célebre.
4.3.4. El signo distintivo de alto renombre, mundial o global

4.4.La proteccion legal de los signos distintivos notoriamente conocidos

en el derecho venezolano
4.4.1. Desde el ambito del derecho de propiedad industrial
4.4.1.1. Elriesgo de asociacién o confusion

4.4.1.1.1. El riesgo de asociacién o confusion con una marca

previamente registrada.

4.4.1.1.2. El riesgo de asociacion o confusiébn con una marca

no registrada.
4.4.1.2. Lainduccion a error por indicar una falsa procedencia.
4.4.1.3. Lainduccién a error por indicar una falsa cualidad.
4.4.1.4. La oposicién por mejor derecho.
4.4.2. Desde el ambito del derecho de la competencia
4.4.3. Desde el ambito del derecho del consumidor

4.4.4. Desde el ambito del derecho civil
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4.4.4.1. Laaccién in rem verso o enriguecimiento sin causa.

4.4.5. Desde el ambito del derecho penal
4.4.6. Desde el &mbito del derecho procesal civil
4.4.6.1. Las acciones de declaracion de certeza
4.4.6.1.1. La accion declarativa
4.4.6.1.2. La accion mero declarativa
4.4.6.1.3. La accibn (oposicion) por mejor derecho.
4.4.6.2. La accién de enriguecimiento sin causa
4.4.6.3. El problema probatorio.
4.4.6.3.1. La excepcidn notoria non egent probationem.
4.4.6.3.2. La prueba de la notoriedad
5. Capitulo 1V: El Hecho notorio y la prueba de la notoriedad.
5.1.El hecho notorio
5.1.1. Nocién
5.1.2. Naturaleza juridica
5.1.3. El hecho notorio como excepcién de prueba
5.2. La notoriedad
5.2.1. Nocion
5.2.2. Naturaleza juridica
5.2.3. La prueba de la notoriedad
5.2.3.1. Fuentes de prueba
5.2.3.2. Medios de prueba

5.3.Conclusiones
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6. Capitulo V: Los supuestos de hecho y los medios de prueba empleados

para la determinacion de la notoriedad de los signos distintivos.
6.1. Comunidad Andina de Naciones.

6.2.Unién Europea.

6.3. Mercosur.

7. Capitulo VI: La prueba de la notoriedad de los signos distintivos en la

doctrina, jurisprudencia y legislacion venezolana.
7.1. Criterios doctrinarios
7.2.Criterios jurisprudenciales
7.3.Bases legales de proteccion.
8. Conclusiones.
9. Recomendaciones.
10.Bibliografia.

11. Anexos
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Capitulo IV

Aspectos administrativos

4.1. Cronograma de actividades

Fecha de inicio: Primer semestre de 2009

Fecha de culminacién: Primer semestre de 2010

Actividad- Tiempo

01/09

02/09

03/09

04/09 | 05/09 | 06/09 | 07/09 | 08/09 | 09/09 | 10/09 | 11/09 | 12/09 | 01/10

1. Capitulo I: Balance de
la propiedad industrial en
Venezuela (2006-2009).
Investigacion bibliografica:
Doctrinay Jurisprudencia
nacional e internacional.

2. Capitulo II: La
regulacion de los signos

distintivos notoriamente
conocidos.

3. Capitulo Ill: EI Hecho
notorio y la prueba de la
notoriedad.

4. Capitulo IV: Los
supuestos de hecho y los
medios de prueba
empleados para la
determinacion de la
notoriedad de los signos
distintivos: a. Comunidad
Andina de Naciones. b.
Union Europea. c.
Mercosur.

5. Capitulo V: La prueba
de la notoriedad de los
signos distintivos en la
legislacion, jurisprudencia
y doctrina venezolana.

6. Conclusiones y
Recomendaciones

6. Entrega, revision y
aprobacion informe.

7. Defensa y graduacion.

Notas al cuadro:

1. Mensualmente se entregaran avances del Trabajo Especial de Grado tutor.

2. La graduacion se coloca como una actividad de culminacién del programa de
la especializacion, pero no siempre va a coincidir con una fecha préxima a la
“‘defensa de la tesis”.
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