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INTRODUCCION

La marca es un signo distintivo de gran relevancia dentro de la Propiedad Industrial, su objetivo
principal es la de facilitar al consumidor la distincion de productos o servicios dentro del mercado,
pudiendo asi diferenciarlos, garantizando asi la identificacion del origen de los productos o
servicios ofrecidos!. La funcion identificadora de la marca ha sido consolidada por décadas de
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unién Europea, asi como por otros Tribunales
internacionales, como el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, los cuales amplian la
concepcion de la distintividad de la misma y abarcan ademads, algunas funciones, como:
identificacion de la calidad, condensadora de la buena reputacion (también conocida como Good
Will) y, la funciéon publicitaria, que ha cobrado gran relevancia en el contexto de mercados
altamente competitivos?. En sintesis, estas funciones dejan claro por qué la marca se ha convertido
en uno de los activos intangibles de mayor valor estratégico para las empresas en un contexto

nacional e internacional.

Como el resto de los derechos que comprende la propiedad industrial, las marcas han operado
histéricamente dentro de los limites establecidos del espacio juridico estatal. Su regulacion partio
de una base estrictamente nacional, siguiendo el habitual criterio territorial. Sin embargo, el
crecimiento de la productividad y, la progresiva internacionalizacion del mercado a partir del siglo
XIX, pusieron de manifiesto las limitaciones de un sistema puramente nacional para brindar una
proteccion eficaz a los signos distintivos en mercados que trascendian las fronteras de los Estados.
Esta realidad impulsé los primeros esfuerzos de armonizacion internacional del Derecho de
prioridad, sentando las bases de una cooperacion internacional en materia de propiedad industrial

que se profundizaria en el siglo siguiente®. Posteriormente, el Acuerdo sobre los Aspectos de los

1 GIL CELEDONIO, J.A., «Una solidaridad de hecho: la configuracion del sistema europeo de marcas», Anuario de
la Facultad de Derecho. Universidad de Extremadura, nim. 38, 2022, p. 483. Véase también el art. 4 de la Ley
17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

2 TJUE, Sentencia de 13 de febrero de 1979, Hoffmann-La Roche & Co. AG c. Centrafarm Vertriebsgesellschaft
Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH, asunto 85/76, ECLI:EU:C:1979:36; TJUE, Sentencia de 25 de julio de 2018,
Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd y Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV c. Duma Forklifts NV y G.S. International
BVBA, asunto C-129/17, ECLLLEU:C:2018:594. Véase GIL CELEDONIO, J.A., «Una solidaridad de hecho...», op.
cit., pp. 496-497.

3 Convenio de la Union de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883, revisado en
Estocolmo el 14 de julio de 1967. Véase GIL CELEDONIO, J.A., «Una solidaridad de hecho...», op. cit., pp. 483-
484,
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Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC)4, suscrito en
el marco de la Organizaciéon Mundial del Comercio en 1994, vino a establecer unos estandares

minimos de proteccion marcaria de alcance universal®.

En este sentido de progresiva internacionalizacion del Derecho de marcas, la Unién Europea
constituye el ejemplo mas avanzado de integracion marcaria a escala regional. Mediante una
combinacion de instrumentos de integracion y armonizacion, el ordenamiento juridico europeo
ha construido un sistema dual que, por un lado, ofrece un titulo de propiedad industrial autonomo
y de eficacia uniforme en todo el territorio de la Union, la marca de la Union Europea, regulada
por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de
2017, sobre la marca de la Union Europea y, por otro lado, ha aproximado progresivamente las
legislaciones nacionales de marcas de los Estados miembros a través de sucesivas directivas de
armonizacion, siendo la mas reciente la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los
Estados miembros en materia de marcas®. A este proceso normativo se le ha sumado el papel
determinante del Tribunal de Justicia de la Union Europea, cuya jurisprudencia ha sido clave para
dar forma al sistema europeo de marcas que conocemos, al interpretar de manera uniforme sus

principales elementos sustantivos y procesales’.

Contrastando con este modelo de integracion avanzada, en América latina nos encontramos con
un panorama diferente, aqui nos enfrentamos a un sistema marcario fragmentado. La Comunidad
Andina de Naciones (CAN) ha realizado avances significativos en materia de integracion de
propiedad industrial, los cuales se encuentran plasmados de forma articulada principalmente en

la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina8, la cual fue aprobada en el afio 2000.

4 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo
ADPIC), Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organizacion Mundial del Comercio, de 15
de abril de 1994, entrada en vigor el 1 de enero de 1995.

5 Acuerdo ADPIC, arts. 15y ss.

6 Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la
Union Europea, DOUE L 154, de 16 de junio de 2017; Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros en
materia de marcas, DOUE L 336, de 23 de diciembre de 2015.

7 GIL CELEDONIO, J.A., «Una solidaridad de hecho...», op. cit., pp. 495-499. VVéase, en particular, TJUE, Sentencia
de 29 de septiembre de 1998, Canon Kabushiki Kaisha c. Metro-Goldwyn-Mayer Inc., asunto C-93/97,
ECLI:EU:C:1998:442.

8 Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, de 14 de septiembre de 2000, «Régimen Comun sobre
Propiedad Industrial», Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, Afio XVII, nim. 600, Lima, 19 de septiembre de
2000.
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Esta Decision establece un régimen comun de propiedad industrial para los Estados miembros,
los cuales son: Bolivia, Colombia, Ecuador y Pert. Sin embargo, este régimen comin no ha
derivado en la creacion de un titulo supranacional de marcas equivalente al sistema europeo, ni
tampoco en la existencia de una oficina regional de registro. Latinoamérica como region, carece
de un sistema integrado de marcas comparable con el modelo europeo, lo que genera altos costos
transaccionales para las empresas que operan en los diferentes paises de la region; ademas, del
desgaste administrativo y la dilacion en el tiempo, debilitando la posicion competitiva de la region

en el comercio internacional.

Conforme a todo lo anterior, el presente trabajo se articula en torno a una pregunta central: ;Es
juridicamente viable la creacion de un sistema latinoamericano de marcas? Para dar respuesta a
esta pregunta, se propone un analisis comparado entre el modelo de integracion marcaria de la
Unidn Europea y el sistema actual de la Comunidad Andina de Naciones, con el objetivo de
identificar los elementos estructurales que puedan ser transferidos al contexto latinoamericano,
los obstaculos juridicos e institucionales existentes que deben ser superados y las condiciones

bajo las cuales una armonizacion regional resultaria posible en el continente latinoamericano.

En este sentido, la eleccion de este tema responde a razones de orden tanto académico como de
orden practico. Desde el punto de vista académico, la doctrina ha abordado de forma extensa los
sistemas marcarios europeo y andino de forma individual, por lo tanto, resulta interesante realizar
un analisis comparativo en aras de evaluar la viabilidad de un modelo supranacional
latinoamericano. Desde una perspectiva practica, esta cuestion cobra especial relevancia en un
contexto en el que los flujos comerciales intrarregionales en América Latina se intensifican, y en
el que la propiedad industrial ha pasado a ocupar un lugar central tanto en las negociaciones de

los diferentes acuerdos comerciales, como en el desarrollo y la expansion empresarial en la region.

Metodologia

El presente trabajo se desarrolla con base en una metodologia juridica de caracter comparado. Se
parte del analisis dogmatico de las normas vigentes en materia marcaria en el &mbito de la Unioén
Europea y de la Comunidad Andina de Naciones, para proceder posteriormente a su comparacion
sistematica. Con este método se pretende identificar convergencias y divergencias estructurales

entre ambos sistemas, de igual forma se pretende evaluar la posibilidad de adoptar el modelo
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europeo en Latinoamérica y asi poder formular propuestas de armonizacion fundamentadas en el

Derecho positivo y en la doctrina.

Las fuentes primarias utilizadas en la elaboracion de este trabajo comprenden el Derecho de la
Unioén Europea, en particular, el Reglamento (UE) 2017/1001 y la Directiva (UE) 2015/2436, el
Derecho andino, principalmente, la Decision 486 de la Comunidad Andina de Naciones, asi como
los instrumentos internacionales relevantes, entre ellos, el Acuerdo ADPIC y el Convenio de la
Unién de Paris. Por su parte, las fuentes secundarias incluyen doctrina juridica especializada en
Derecho de marcas y en Derecho de la integracion regional, asi como la jurisprudencia del

Tribunal de Justicia de la Union Europea y del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Objetivos

El presente trabajo tiene como objetivo general analizar, desde una perspectiva comparada, los
sistemas marcarios de la Union Europea y de la Comunidad Andina de Naciones con el fin de

determinar la viabilidad juridica de un sistema latinoamericano de marcas.

De este objetivo general se desprenden los siguientes objetivos especificos: primero, examinar el
concepto, las funciones y la evolucion historica del Derecho de marcas en el plano internacional;
en segundo lugar, describir y analizar el sistema marcario de la Union Europea, con especial
atencion en su arquitectura institucional y al caracter unitario de la marca de la Union; en tercer
lugar, analizar el régimen marcario por el cual se rige la Comunidad Andina de Naciones,
identificando sus alcances y sus limitaciones; en cuarto y ultimo lugar, comparar ambos sistemas
marcarios con el fin de identificar diferencias estructurales y obstaculos juridicos e institucionales
para la integracion marcaria en Latinoamérica, de igual forma se busca evaluar las posibilidades
de armonizacidn e integracion regional como se menciond anteriormente, a fin de formular

propuestas orientadas a la construccion de un sistema latinoamericano de marcas.

10
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CAPITULO I. CONSTRUCCION DEL CONCEPTO DE MARCA

1. El concepto juridico de la marca

La marca constituye uno de los signos distintivos mas importantes en el mundo econdémico
contemporaneo. En términos generales, la marca se puede definir como todo signo susceptible de
representacion que permita distinguir en el mercado los productos o servicios de personas
naturales o juridicas®. Esta definicion tiene un caricter funcional y resalta dos elementos
fundamentales que han sido consolidados de manera consistente tanto por la doctrina como por
la normativa comparada: el primero es la aptitud del signo para ser representado de forma que
permita su clara identificacion, esto quiere decir que las marcas pueden consistir en palabras,
formas, letras, dibujos, logotipos, simbolos y, demas, elementos que pueden ser combinados entre
si. En segundo lugar, se encuentra su caracter distintivo, el cual se debe entender como la

capacidad que tiene una marca para diferenciar los productos o servicios dentro del mercado™®.

Ahora bien, desde el punto de vista normativo, el ordenamiento juridico europeo recoge esta
concepcion en el articulo 4 del Reglamento (UE) 2017/1001. Este articulo dispone que, se podra
construir una marca de la Union Europea cualquier signo, tales como: palabras, nombres de
personas, dibujos, letras, cifras, colores, formas de productos o, incluso, sonidos; siempre que sea
apto para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa frente a los de otras
y pueda ser representado en el Registro de Marcas de manera que tanto las autoridades como el

publico identifiquen con claridad el objeto de la proteccion que se reclamall.

Esta formulacion permite apreciar una evolucion muy importante frente a la normativa anterior,
en la medida en que elimina la exigencia de representacion grafica propia del Reglamento (CE)
40/94 y la sustituye por un criterio con mayor flexibilidad, basado en la posibilidad de representar

el signo de manera clara y precisa, lo que facilita la admision de nuevos tipos de marcas.

Respecto de la Comunidad Andina de Naciones, la Decision 486 ofrece una definicion de gran
amplitud al establecer que constituira marca cualquier signo que sea apto para diferenciar
productos o servicios dentro del mercado, pudiendo registrarse como marcas los signos

susceptibles de representacion grafica, entre los cuales se pueden encontrar palabras o

9 GIL CELEDONIO, J.A., «Una solidaridad de hecho...», op. cit., p. 483.
10 Reglamento (UE) 2017/1001, art. 4; Decision 486, art. 134.
11 Reglamento (UE) 2017/1001, art. 4.

11
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combinaciones de palabras, imagenes, figuras, simbolos, graficos, logotipos, monogramas,
retratos, etiquetas, escudos y emblemas, también contempla sonidos y olores, entre otros'2. El
simil estructural entre ambas definiciones refleja la influencia de los estandares internacionales
que han sido fijados por el Acuerdo ADPIC, donde se establece que podra constituir marca de
fabrica o de comercio cualquier signo o combinacion de signos que sea capaz de distinguir los

bienes o servicios de una empresa de los de las otras que se encuentran en el mercado?3,

No obstante, esta coincidencia en la definicion de la marca, entre ambos sistemas persisten
diferencias relevantes en aspectos como el alcance de la proteccion, los requisitos de
registrabilidad y la estructura institucional que les da sustento. Estas diferencias seran analizadas

de manera detallada en los siguientes puntos.

2. Funciones de la marca

El andlisis del concepto juridico de la marca como signo distintivo no debe separarse del estudio
de las funciones que esta cumple dentro del mercado. La doctrina ha identificado tradicionalmente
diferentes funciones que, aunque estan estrechamente relacionadas entre si, responden a logicas
muy diferentes y han sido reconocidas de forma progresiva por la jurisprudencia, en particular

por el Tribunal de Justicia de la Union Europeal®.

Ahora bien, como se ha mencionado en lineas anteriores, la funcidn esencial de la marca, ademas
de diferenciar los productos o servicios dentro del mercado, es la de indicar el origen de los
mismos. En virtud de esta funcién, la marca permite al consumidor o usuario final identificar la
procedencia del producto o servicio que adquiere y distinguirlo, sin riesgo de confusion, de
aquellos que tienen un origen distinto!®. Esta funcion constituye el eje central del sistema marcario
y explica por qué el ordenamiento juridico reconoce al titular de la marca un derecho exclusivo

sobre la misma.

Junto a su funcion esencial, la marca también cumple con una funcién vinculada a la calidad de
los productos o servicios que identifica. En la mente del consumidor, normalmente se genera una

asociacion entre la marca y determinados estandares de calidad que el titular garantiza. Esta

12 Decision 486, art. 134.

13 Acuerdo ADPIC, art. 15.1.

14 GIL CELEDONIO, J.A., «Una solidaridad de hecho...», op. cit., pp. 496-497.
15 |bidem, pp. 496-497.

12
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funcidn esta estrechamente relacionada con la indicacion de origen que ha sido reconocida por la
jurisprudencia europea al sefialar que la marca debe ofrecer la garantia de que todos los productos
identificados con ella han sido elaborados bajo el control del titular, manteniendo asi estindares

de calidad que le permitan al consumidor una garantia?.

Adicionalmente, la marca desempefa una funcion relacionada con la reputacion o el goodwill, en
la medida en que concentra y proyecta el prestigio que se ha construido frente a los consumidores
a lo largo del tiempo. Lo anterior, adquiere gran relevancia en el caso de las marcas renombradas,

cuya proteccion reforzada ha sido reconocida en el ordenamiento europeo?’.

Para finalizar, la marca cumple con una funcion publicitaria, al ser utilizada como un instrumento
de comunicacién y atraccidon del consumidor. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Union
Europea ha reconocido que el titular de una marca puede oponerse al uso no autorizado de un
signo idéntico cuando dicho uso afecte a la marca como herramienta de promocion o estrategia

comercial, generando confusion al consumidor finalt8,

3. El Derecho de marcas

El Derecho de marcas es una rama del derecho de la propiedad industrial que se encarga de regular
la creacion, el registro y la explotacion del signo distintivo dentro del mercado. Su funcion
principal, como ya se ha mencionado, es la de identificar productos o servicios analogos dentro

del mercado?®.

Desde esta Optica, el derecho sobre la marca, entendido como el Derecho subjetivo del titular, se
caracteriza principalmente por su naturaleza registral, exclusiva y territorial. Ahora bien, el
caracter registral de la marca implica que en la mayoria de ordenamientos juridicos
contemporaneos, particularmente en los sistemas europeo y andino de los que trata este trabajo,

el derecho nace con la inscripcion de la marca en el registro correspondiente. Solo a partir de ese

16 TJUE, Sentencia de 13 de febrero de 1979, Hoffmann-La Roche, asunto 85/76, ECLI:EU:C:1979:36; TJUE,
Sentencia de 29 de septiembre de 1998, Canon Kabushiki Kaisha c. Metro-Goldwyn-Mayer Inc., asunto C-93/97,
ECLI:EU:C:1998:442.

17 Reglamento (UE) 2017/1001, art. 8.5.

18 TJUE, Sentencia de 25 de julio de 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd y Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV
¢. Duma Forklifts NV y G.S. International BVBA, asunto C-129/17, ECLI:EU:C:2018:594; GIL CELEDONIO, J.A.,
«Una solidaridad de hecho...», op. cit., p. 497.

19 GUERRERO GAITAN, M., Derecho de marcas: teoria y préactica internacional, Universidad Externado de
Colombia, Bogot4, 2019, p. 23.

13
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momento, se reconoce al titular un derecho de caracter constitutivo?°.

Este principio registral, contenido en el articulo 6 del Reglamento (UE) 2017/1001 para el sistema
europeo y en el articulo 154 de la Decision 486 para el sistema andino, permite diferenciar el
Derecho de marcas de otros derechos de propiedad industrial e intelectual, como, por ejemplo, el

Derecho de autor, ya que la proteccion nace desde la creacion de la obra.

La exclusividad del derecho que recae sobre la marca otorga a su titular la facultad de explotarla
econdmicamente, ademas de la potestad de impedir que terceros no autorizados la usen o empleen
signos idénticos o similares para productos o servicios de su misma clase cuando ello pueda

generar riesgo de confusion en los consumidores?L.

Esta vertiente negativa del derecho exclusivo, es identificada tradicionalmente como el ius
prohibendi y constituye el principal mecanismo de defensa del titular frente a eventuales
infracciones o usos indebidos por parte de terceros y se encuentra expresamente contenida en los

articulos 9 del Reglamento (UE) 2017/1001 y el articulo 155 de la Decision 486.

Por su parte, el caracter territorial del Derecho marcario implica que la proteccion que se confiere
a través del registro se circunscribe, en principio, al ambito geografico del Estado o del sistema
regional en el que la marca le ha sido concedida la proteccion. Este principio histérico en el
Derecho de la propiedad industrial, pone en evidencia las limitaciones de los sistemas
estrictamente nacionales en un contexto de globalizacion de mercados y, adicionalmente, justifica
la necesidad de mecanismos de proteccion supranacional. Precisamente, esta 16gica constituye el
punto de partida para comprender la razon de ser de los sistemas de integracion marcaria que se

analiza en el presente trabajo.

Ahora, respecto de la adquisicion del derecho sobre la marca, en los sistemas de cardcter
constitutivo, se da a través de un procedimiento administrativo que se inicia con la presentacion
de la solicitud ante la autoridad competente, contintia con el examen del cumplimiento de los
requisitos de registrabilidad y termina con la inscripcion del signo distintivo en el registro
correspondiente. El procedimiento aqui descrito incluye la verificacion de los motivos de
negacion absolutos, que son relativos a la idoneidad del signo para que cumpla con su funcién

distintiva y de los motivos de negacion relativos que tienen fundamento en la eventual existencia

20 GUERRERO GAITAN, M., Derecho de marcas: teoria y practica internacional, op. cit., p. 23.
21 Reglamento (UE) 2017/1001, art. 9.
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de derechos anteriores que son incompatibles con la marca asociada??.

Una vez concedido el registro por la autoridad competente, la marca otorga a su titular el derecho
exclusivo de explotarla econdmicamente, asi como el derecho exclusivo de uso para distinguir
productos o servicios en el mercado dentro de una o varias clases, de igual forma, le otorga la
facultad de oponerse al uso indebido por parte de terceros que pretendan usar signos idénticos o
similares dentro de la misma clase. Sin embargo, este derecho no es absoluto o indefinido, toda
vez que se encuentra condicionado al cumplimiento de la obligacion de su uso efectivo. Tanto en
el sistema europeo como el sistema andino se prevé que la falta de uso real y efectivo de la marca

puede dar lugar a su caducidad, salvo que medie una causa debidamente justificada?s.

4. Internacionalizacion de la marca

4.1. El Convenio de la Union de Paris

Desde la perspectiva internacional, el Derecho de marcas se explica en buena medida por los
procesos de industrializacion y expansion del comercio que caracterizaron el siglo XIX, los cuales
evidenciaron de forma rapida las limitaciones de un sistema de proteccion estrictamente nacional
frente a las actividades econdmicas que comenzaban a desarrollarse internacionalmente?*. En este
sentido, surge como respuesta el Convenio de la Union de Paris (CUP) del 20 de marzo de 1883,
siendo el instrumento mas relevante del sistema de propiedad industrial internacional, cuyo
objetivo era establecer un marco comun de proteccion que permitiera dar cierta coherencia al

tratamiento de los derechos de propiedad industrial en distintos ordenamientos juridicos?®.

Como senalan destacados autores en materia de propiedad industrial, entre ellos Guerrero Gaitan
y Gil Celedonio, el Convenio no unifica las legislaciones nacionales, sino que fija unos estandares
minimos de proteccion que los Estados deben garantizar, permitiendo que al mismo tiempo cada
uno desarrolle su propio sistema conforme a las particularidades internas de cada uno?. Cémo ya

se ha mencionado en lineas anteriores, el Convenio establece unos parametros minimos de

22 Reglamento (UE) 2017/1001, arts. 7 y 8; Decision 486, arts. 135y 136.

23 Reglamento (UE) 2017/1001, art. 18; Decision 486, art. 166.

24 GIL CELEDONIO, J.A., «Una solidaridad de hecho...», op. cit., p. 483.

25 Convenio de la Unién de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial (CUP), arts. 1y ss.

26 GUERRERO GAITAN, M., Derecho de marcas: teoria y practica internacional, op. cit., p. 26. VVéase también
GIL CELEDONIO, J.A., «Una solidaridad de hecho...», op. cit., pp. 483-484.
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proteccion en lo referente a los tiempos, las modalidades y las figuras que cada pais miembro
debe garantizar, sin que esto implique prohibicidn u obstéculo alguno para que cada pais de forma

independiente pueda ampliar el marco de proteccion de los derechos que se conceden?’.

Ahora bien, es relevante mencionar que el Convenio de la Union de Paris (CUP) establece como

estandares minimos el trato nacional, la independencia de las marcas y el de prioridad.

Para hablar de trato nacional, debemos forzosamente dirigirnos al articulo 2 del CUP, el cual

establece lo siguiente:

“l) Los nacionales de cada uno de los paises de la Union gozardn en todos los demds paises de
la Union, en lo que se refiere a la proteccion de la propiedad industrial, de las ventajas que las
leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de
los derechos especialmente previstos por el presente Convenio. En consecuencia, aquéllos
tendran la misma proteccion que éstos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus

derechos, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales.

2) Ello no obstante, ninguna condicion de domicilio o de establecimiento en el pais donde la
proteccion se reclame podra ser exigida a los nacionales de los paises de la Union para gozar de

alguno de los derechos de propiedad industrial.

3) Quedan expresamente reservadas las disposiciones de la legislacion de cada uno de los paises
de la Union relativas al procedimiento judicial y administrativo, y a la competencia, asi como a
la eleccion de domicilio o a la constitucion de un mandatario, que sean exigidas por las leyes de

propiedad industrial.”

Lo que busca precisar ese articulo es que, es absolutamente viable que un Pais miembro determine
parametros de proteccion diferente a los que puede brindar otro pais; lo anterior no se debe
entender como una vulneracion al trato nacional, ya que debe primar el respeto por la proteccion

minima establecida en el Convenio?8.

Ahora, respecto de la independencia de las marcas, podemos decir que los registros seran

independientes en cada pais, asi ambos sean miembros del CUP. Que se otorgue el registro de una

27 Convenio de la Unién de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial (CUP), de 20 de marzo de 1883,
revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967. Véase también GIL CELEDONIO, J.A., «Una solidaridad de hecho...»,
op. cit., pp. 483-484.

28 GUERRERO GAITAN, M., Derecho de marcas, op. Cit., p. 27.
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marca en un pais no implica, o mas bien, no incide con las solicitudes que se puedan elevar en

otros paises.

El Convenio de La Union de Paris, en su articulo 6 establece de forma expresa lo correspondiente

a la independencia de las marcas:

“l) Las condiciones de deposito y de registro de las marcas de fabrica o de comercio serdn

determinadas en cada pais de la Union por su legislacion nacional.

2) Sin embargo, una marca depositada por un nacional de un pais de la Union en cualquier pais
de la Union no podra ser rehusada o invalidada por el motivo de que no haya sido depositada,

registrada o renovada en el pais de origen.

3) Una marca, regularmente registrada en un pais de la Union, serd considerada como
independiente de las marcas registradas en los demas paises de la Union, comprendiéndose en

)

ello el pais de origen.’

En conclusion, respecto de la independencia de las marcas, el CUP es muy claro ya que
basicamente se establece que el hecho de qué se otorgue el registro de una marca en un pais
determinado no genera la obligatoriedad de qué otro pais, a través de su 6rgano competente, deba

otorgar el registro de dicha marca.

Por tultimo, el derecho de prioridad constituye un mecanismo fundamental dentro del sistema
internacional de proteccion de marcas, toda vez que permite articular la proteccion de un mismo
signo distintivo en diferentes ordenamientos juridicos sin perder la ventaja derivada de una
primera solicitud, o dicho de otra manera, quien presente una solicitud de registro en un pais en
una fecha determinada, podréa con posterioridad solicitar el registro del mismo signo en otro pais
y se tendra como fecha la de la solicitud inicial. Se puede decir entonces que, en virtud de esta
figura, quien presente inicialmente una solicitud de registro ante la autoridad competente adquiere
una posicion preferente frente a posibles solicitudes que se realicen con posterioridad de signos

iguales en otros Estados, siempre que estas tltimas se presenten dentro del plazo establecido?®.

El Derecho de prioridad se encuentra regulado en el articulo 4 del Convenio de la Union de Paris

(CUP) y como se mencion6 anteriormente, parte de la idea de que una solicitud presentada en un

29 Convenio de la Unién de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial (CUP), art. 4.
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pais miembro puede proyectar sus efectos en otros Estados que hagan parte del Convenio. Para
ello, es suficiente con que la solicitud inicial cumpla con las condiciones necesarias para ser
considerada un depdsito regular, expresamente en contar con una fecha cierta de presentacion, la
cual sirve como punto de referencia para futuras solicitudes en otros paises®?. Cabe destacar que,
desde una perspectiva funcional, el Derecho de prioridad permite crear un periodo de proteccion
temporal durante el cual el solicitante del registro tiene la posibilidad de ampliar dicha proteccion
a otros paises sin que la eventual presentacion de solicitudes por parte de terceros pueda generar
una afectacion en el proceso. De esta forma, se evita que la proteccion de la marca quede
fragmentada entre distintos solicitantes en funcion del territorio, lo es de gran importancia en el

contexto de globalizacidén de mercados que vive el mundo hoy por hoy.

Asimismo, como se puede evidenciar en lineas anteriores, esta figura se encuentra estrechamente
ligada al principio de territorialidad de la marca, ya que si bien cada Estado conserva la facultad
de otorgar proteccion dentro de su propio territorio, el Derecho de prioridad introduce un elemento
muy interesante de coordinacion entre otros ordenamientos juridicos totalmente independientes,
permitiendo que la fecha de una solicitud inicial sea reconocida en otros paises a fin de garantizar
la proteccion. Con ello, se mitigan los estrictos efectos de la territorialidad y se beneficia una

proteccion coherente y eficaz de los signos distintivos a nivel internacional.

Para concluir este aspecto, es importante destacar que el gjercicio del Derecho de prioridad no es
automatico, sino que requiere el cumplimiento de unos requisitos o formalidades, por ejemplo, la
invocacion expresa de la prioridad y la acreditacion de la solicitud inicial ante la autoridad
correspondiente. Una vez se acredite el cumplimiento de estos requisitos, el solicitante logra
extender los efectos de su primera solicitud mas alla del territorio en el que fue presentada
inicialmente, consolidando asi una posicién juridica mas solida en el proceso de registro

internacional de la marca3!.

4.2. El Acuerdo ADPIC

Habiendo desarrollado el CUP, resulta importante mencionar el Acuerdo sobre los Aspectos de

los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC) y en ese

30 |pidem, art. 4.A.
31 |bidem, art. 4.D.
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mismo sentido, sobre la globalizacion del Derecho de marcas. Un punto de inflexion en la
internacionalizacion del Derecho de marcas fue la implementacion del Acuerdo ADPIC, el cual
se suscribio en el afio de 1994 en el marco de la Organizacion Mundial del Comercio (OMC).
Con este instrumento, los derechos de propiedad industrial, y en particular las marcas, pasaron a
integrarse de manera expresa en el sistema multilateral del comercio internacional, lo que implico
la fijacion de estdndares minimos de proteccion obligatorios para todos los miembros de la

OMC?,

En lo referente a las marcas, el Acuerdo ADPIC establece cuales son los requisitos minimos de
registrabilidad. Asi mismo, establece el contenido del derecho exclusivo reconocido al titular,
también establece las excepciones limitadas de los derechos conferidos por las marcas y, de igual
forma, dispone que el uso de una marca no debe verse afectado de forma injustificada por
exigencias especiales, como su utilizacién conjunta con otros signos o en condiciones que

disminuyan su capacidad de distincion®.

La adopcion e implementacion del Acuerdo ADPIC tuvo un impacto directo en los paises de la
Comunidad Andina de Naciones, ya que se vieron en la necesidad de ajustar su normativa en
materia de propiedad industrial a los estandares internacionales establecidos. El proceso de
adaptacion culmind con la aprobacion de la Decision 486 en el anio 2000, que sustituy6 a la
anterior Decision 34434 y actualiz6 el régimen andino de la propiedad industrial quedando asi en

capacidad de asumir los compromisos internacionales asumidos por los Paises miembros®.

4.3. El Sistema Madrid

Ya para concluir este apartado, sin lugar a duda, se debe incluir en este estudio el Sistema de
Madrid y el registro internacional de marcas. Es importante mencionar que, en el ambito de los

mecanismos de registro internacional, el Arreglo de Madrid de 189136 y el protocolo concerniente

32 Acuerdo ADPIC, Preambulo y arts. 1y 15y ss.

33 |biem, arts. 15, 16, 17 y 20.

34 Decisién 344 de la Comision del Acuerdo de Cartagena, de 21 de octubre de 1993, «Régimen Comun sobre
Propiedad Industrial», Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, nim. 142, Lima, 29 de octubre de 1993.

35 Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina.

36 Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 14 de abril de 1891, revisado en Bruselas
(1900), Washington (1911), La Haya (1925), Londres (1934), Niza (1957) y Estocolmo (1967), y enmendado el 28
de septiembre de 1979.
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a dicho arreglo, adoptado en 19893, conforman el principal instrumento para obtener la
proteccion de la marca en varios paises a través de un procedimiento centralizado en la Oficina
Internacional de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Este conjunto de
normas es conocido como el Sistema de Madrid y permite al titular de una marca, ya sea registrada
o solicitada en un Estado contratante, extender su proteccion a otros paises miembros mediante

una Unica solicitud internacional presentada ante OMPI3,

Ahora bien, la relevancia del Sistema de Madrid para el presente estudio radica en que evidencia
una forma de cooperacidn internacional en materia marcaria diferente a la integracion regional.
Mientras que el modelo europeo se ha decantado por la creacién de un titulo supranacional
autonomo con efectos unitarios en todo el territorio de la Union, el Sistema de Madrid funciona
a través de la extension territorial de marcas nacionales o regionales. De esta manera, se mantiene
el principio de territorialidad, aunque se simplifica el procedimiento para lograr la proteccion en
diferentes jurisdicciones. Esta diferencia conceptual, resulta util para analizar la viabilidad de un

sistema latinoamericano de marcas, tal como se desarrollara al final de este trabajo.

CAPITULO Il. SISTEMA MARCARIO DE LA UNION EUROPEA

1. Origeny evolucion del sistema marcario de 1a Union Europea

El proceso de construccion del sistema marcario europeo no debe entenderse de manera aislada
del proyecto méas amplio de integracion econdomica que la Union Europea ha desarrollado desde
su inicio. La creacién de un mercado interno orientado a garantizar la libre circulacion de
mercancias, personas, servicios y capitales, tal como lo establece el Tratado de Funcionamiento
de la Union Europea, implicaba necesariamente superar las barreras que la diversidad de los
sistemas nacionales de marcas generaba en el trafico comercial intracomunitario®. En efecto, la
coexistencia de distintos ordenamientos juridicos en diferentes paises en materia marcaria, cada
uno con requisitos, procedimientos y niveles de proteccion distintos, representaba un obstaculo

estructural para aquellas empresas que buscaban operar en el ambito comunitario usando un

37 Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, adoptado en Madrid el
27 de junio de 1989.

38 OMPI, Guia del Sistema de Madrid. Registro internacional de marcas segtn el Protocolo de Madrid, Publicacién
nam. 455S/22, Ginebra, 2022, p. 5.

39 GIL CELEDONIO, J.A., «Una solidaridad de hecho...», op. cit., pp. 484-485.
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mismo signo distintivo.

La respuesta a esta situacion se dio a partir de una doble estrategia. Por un lado, se impulso la
creacion de un titulo de propiedad industrial de caracter supranacional, autobnomo y con efectos
uniformes en todo el territorio de la Unidn. Por otro lado, se promovi6 la armonizacion progresiva
de las legislaciones nacionales de marcas de los Estados miembros®. Esta combinacion entre
integracion y armonizacion conforma uno de los aspectos mas caracteristicos del modelo europeo
y explica, en buena parte, su diferencia frente a otros esquemas de cooperacion marcaria

desarrollados a nivel internacional.

Para hablar del sistema europeo de marcas, se hace indispensable dirigirse al primer instrumento
normativo de alcance comunitario®! en esta materia, que fue la Directiva 89/104/CEE del
Consejo, del 21 de diciembre de 1988, la cual es relativa a la aproximacién de las legislaciones
de los Estados miembro. Esta Directiva, adopta a su vez las negociaciones para la creacion de la
marca comunitaria, también perseguia la armonizacion de los aspectos mas relevantes de los
sistemas nacionales de marcas con incidencia directa sobre el funcionamiento de los mercados
internos, esto sin pretender unificar totalmente estos sistemas*?. Entre los elementos objeto de
armonizacion se encontraban la definicion de los signos susceptibles de registro, en este caso, la
marca, los motivos de negacion absolutos y relativos, el contenido del derecho exclusivo del

titular, la exigencia de uso y las causales de caducidad.

Este proceso de armonizacion continud con la adopcion de la Directiva (UE) 2015/2436 del
Parlamento Europeo y del Consejo, del 16 de diciembre de 2015, que reemplaz6 a la Directiva
anterior y profundizé la convergencia normativa entre los sistemas nacionales y el sistema de la
marca de la Union. Esta nueva Directiva incorpord disposiciones procedimentales y adapté el
régimen sustantivo de las marcas nacionales a los desarrollos normativos y jurisprudenciales
producidos en el ambito europeo®. Entre las principales novedades resaltan la eliminacion del
requisito de representacion grafica del signo, la ampliacion de la proteccion de las marcas

renombradas y la introducciéon de mecanismos administrativos de nulidad y caducidad en el

40 |bidem, pp. 485-486.

41 Ibidem, pp. 485-486.

42 Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximacion de las legislaciones de
los Estados miembros en materia de marcas, DOCE L 40, de 11 de febrero de 1989.

43 GIL CELEDONIO, J.A., «Una solidaridad de hecho...», op. cit., p. 491.
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ambito nacional#4.

La materializacion de la creacion de un titulo de propiedad industrial supranacional en materia de
marcas, se dio con la adopcion del Reglamento (CE) Nro. 40/94 del Consejo, del 20 de diciembre
de 1993, sobre la marca comunitaria, que entrd en vigor en 1994 y entr6 a operar en 1996. Este
Reglamento establecid un sistema de registro centralizado ante una agencia descentralizada de la
que, en aquel entonces se conocia como la Comunidad Econoémica Europea, la Oficina de
Armonizacion para el Mercado Interior (OAMI), con sede en la ciudad espafiola de Alicante?®.
Durante el primer afo de funcionamiento del sistema, en 1996, se presentaron 43.218 solicitudes
de marca comunitaria, cifra que continué en aumento hasta superar las 100.000 solicitudes
anuales en 2011 y aproximarse a las 200.000 en 2021, lo que pone de manifiesto la consolidacion

y el éxito del modelo*.

Tras sufrir varios cambios y modificaciones, el Reglamento (CE) n.® 40/94 fue derogado y
posteriormente codificado en el Reglamento (CE) n.° 207/2009, para finalmente ser sustituido por
el vigente Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de
2017, relativo a la marca de la Union Europea. Este tultimo, fue adoptado conforme al
procedimiento legislativo ordinario que fue introducido por el Tratado de Lisboa*’, ademas,
supuso una actualizacion integral del sistema®®. Entre los cambios mas relevantes se encuentran
la modificacion de la denominacion del titulo de marca comunitaria a marca de la Union Europea,
el cambio de nombre de la agencia encargada de su gestion de OAMI a Oficina de Propiedad
Intelectual de la Unién Europea (EUIPO), tal como se conoce hoy, también incluyo la
incorporacion de ajustes sustantivos y procedimentales orientados a responder a las dinamicas del

comercio digital y a reforzar la seguridad juridica del sistema*®.

2. La marca comunitaria, el caracter unitario del Sistema Marcario de la Union Europea

El Reglamento (UE) 2017/1001 define la marca de la Union Europea como aquella marca de

44 bidem, pp. 493-494,

45 |bidem, p. 486.

46 |bidem, p. 486.

47 Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unién Europea y el Tratado Constitutivo de la
Comunidad Europea, firmado en Lisboa el 13 de diciembre de 2007, DOUE C 306, de 17 de diciembre de 2007.

48 GIL CELEDONIO, J.A., «Una solidaridad de hecho...», op. cit., p. 487.

49 |bidem, pp. 489-490.
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productos o servicios registrada conforme a las condiciones y disposiciones establecidas en dicho
instrumento®. Su aspecto mas distintivo es su caracter unitario: la marca de la Unién produce
efectos uniformes en todo el territorio de la Unidon, de modo que solo puede ser registrada, cedida,
objeto de renuncia, caducidad o nulidad, asi como prohibirse su uso, para el conjunto del territorio
de la Union®. Este principio de unidad significa que la marca de la Unién no admite una
proteccion fragmentada o limitada a determinados Estados miembros, lo que la diferencia
claramente tanto de las marcas nacionales como del mecanismo de extension territorial previsto

en el Sistema de Madrid.

Respecto de los signos que pueden constituir una marca de la Unidn, el Reglamento dispone que
podra serlo cualquier signo, en particular las palabras, incluidos los nombres de personas, los
dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos,
siempre que dichos signos sean aptos para distinguir los productos o servicios de una empresa de
los de otras y puedan representarse en el Registro de forma que permita a las autoridades y al
publico identificar con claridad y precision el objeto de la proteccion®. Esta formulacion, es el
resultado de la reforma introducida por el Reglamento (UE) 2015/2424 y que se mantiene vigente
en el texto, estableci6 la eliminacion del requisito tradicional de representacion grafica del signo.
Con ello, se facilito el reconocimiento de nuevos tipos de marcas como las sonoras, de
movimiento, de posicion o, incluso, holograficas, cuya representacion es posible gracias a los

avances tecnologicos actuales®.

Se hace necesario precisar los motivos de negacion del registro en el sistema europeo, ya que este
se estructura sobre un régimen doble de motivos de negacidn, que esta encaminado a proteger,

tanto el interés general, como también los derechos de titulares de marcas anteriores.

Los motivos de negacidon absolutos, regulados en el Reglamento (UE) 2017/1001, comprenden
aquellos signos que no pueden registrarse por razones inherentes a su propia naturaleza. Entre
ellos se incluyen los signos que carecen de distintividad, los que resultan descriptivos de los
productos o servicios que representan, los que se han convertido habituales en el lenguaje comun,
asi como aquellos que consisten exclusivamente en la forma u otra caracteristica impuesta por la

naturaleza del producto o necesaria para obtener un resultado técnico. También se excluyen los

50 Reglamento (UE) 2017/1001, art. 1.1.

51 |bidem, art. 1.2.

52 Reglamento (UE) 2017/1001, art. 4.

53 GIL CELEDONIO, J.A., «Una solidaridad de hecho...», op. cit., p. 494.
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signos contrarios al orden publico o a las buenas costumbres, asi como aquellos que puedan
inducir a error al piblico®*. Sin embargo, existe una particularidad de gran importancia del sistema
europeo, y es que algunos de estos obstaculos pueden superarse si se logra demostrar que el signo
ha logrado adquirir un cardcter distintivo como consecuencia del uso previo a la solicitud de
registro. A esta figura se le conoce como distintividad sobrevenida y permite que signos que en
un principio no se podian registrar, pudieren acceder a la proteccion marcaria cuando han logrado

cumplir efectivamente con una funcion distintiva dentro del mercado®.

Por su parte, los motivos de negacion relativos se encuentran igualmente regulados por el
Reglamento y se fundamentan en la existencia de derechos anteriores que pueden entrar en
conflicto con la marca solicitada. En este ambito se incluyen, entre otros, las marcas anteriores
idénticas o similares registradas para productos o servicios idénticos o similares, cuando exista
riesgo de confusion por parte del publico. Asimismo, se contemplan las marcas anteriores con
renombre, en aquellos casos en los que el uso del signo solicitado pueda implicar un
aprovechamiento o uso indebido o un perjuicio al carécter distintivo o al prestigio de la marca

anterior°6.

Habiendo hablado de los motivos de negacion, se hace necesario dirigirse a los derechos
conferidos y limitaciones del registro de una marca. En este sentido, la Union Europea confiere
al titular de la marca un derecho exclusivo sobre el signo. En virtud de este derecho, el titular
puede impedir que terceros, sin su consentimiento, utilicen en el mercado signos en relacion con
productos o servicios cuando dicho uso pueda afectar las funciones de la marca, en particular, su

funcion esencial de indicar el origen empresarial®’.

En este sentido, el Reglamento prevé tres supuestos en los que puede ejercerse el ius prohibendi:
en primer lugar, cuando se utilice un signo idéntico para productos o servicios idénticos dentro
de la misma clase; en segundo lugar, cuando se emplee un signo idéntico o similar que genere un
riesgo de confusion al consumidor; y, finalmente, cuando se trate de un signo idéntico o similar a
una marca de la Unién con renombre, siempre que su uso, sin justa causa, implique un

aprovechamiento indebido o un perjuicio para la distintividad o el prestigio de la marca®®.

54 |bidem, p. 494.

55 Reglamento (UE) 2017/1001, art. 7.3.
56 |bidem, art. 8.1y 8.5.

57 Ibidem, art. 9.1.

58 |bidem, art. 9.2, letras a), b) y c).
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No obstante, este derecho exclusivo no tiene un caracter absoluto. EI Reglamento establece una
serie de limitaciones, entre las que se encuentran el uso por terceros de su propio nombre o
direccion cuando se trate de una persona fisica, el uso de indicaciones descriptivas relativas a las
caracteristicas de los productos o servicios, asi como el uso de la marca para referirse a productos
o servicios del propio titular o para indicar el destino de un producto o servicio. A su vez, el mismo
Reglamento consagra el principio de agotamiento del derecho, segtn el cual el titular no puede
oponerse al uso de la marca respecto de productos que hayan sido comercializados en el espacio

econdmico europeo bajo dicha marca, ya sea por el propio titular o con su consentimiento®°.

Respecto de la obligacion de uso y caducidad de la marca de la Unién se puede decir que el
derecho que recae sobre la misma se encuentra condicionado a su uso efectivo y comprobado. El
Reglamento establece que, si en un plazo de cinco afos desde su registro, a la marca no se le ha
dado uso, podria verse expuesta a las sanciones que prevé el mencionado Reglamento, salvo que

exista justa causa que explique su falta de uso®.

Esta exigencia obedece a la necesidad de evitar que marcas registradas, pero no utilizadas,
bloqueen el acceso de nuevos signos al registro y generen obstaculos innecesarios para otros

operadores economicos dentro del mercado.

3. Marco institucional europeo: La EUIPO

La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unién Europea (European Union Intellectual Property
Office - EUIPO) es el organismo encargado de la gestion del sistema de marca de la Unidn. Con
sede en Alicante, Espafia, funciona como una agencia descentralizada de la Unidn, tiene
personalidad juridica propia, asi como independencia técnica y autonomia juridica, administrativa
y financiera®!. Entre sus principales funciones se encuentran el examen y registro de marcas de la
Union, la resolucion en via administrativa de procedimientos de oposicion, nulidad y caducidad,
asi como el desarrollo de programas de cooperacion con las oficinas nacionales de propiedad
industrial de los Estados miembros, orientados a promover la convergencia de practicas y la

armonizacion procedimental®?.

59 |bidem, arts. 14 y 15.

60 Reglamento (UE) 2017/1001, art. 18.1.

61 |bidem, arts. 150 y ss.

62 GIL CELEDONIO, J.A., «Una solidaridad de hecho...», op. cit., pp. 490-491.
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Ahora bien, respecto del sistema de cooperacion con las oficinas nacionales, uno de los elementos
que mas destaca del modelo europeo es el sistema de cooperaciéon que el Reglamento (UE)
2017/1001 articula entre la EUIPO y las oficinas nacionales de propiedad industrial. En este
sentido, el considerando 34 del Reglamento pone de relieve la importancia de establecer
mecanismos de cooperacion entre dichas entidades, orientados a definir &mbitos estratégicos de

colaboracion y a promover proyectos de interés comun para la Union y los Estados miembros.

Conforme a lo anterior, los articulos 151 y subsiguientes del Reglamento prevén distintos
mecanismos de cooperacion, entre los que se incluyen la creacidon de bases de datos compartidas,
la adopcion de criterios comunes de evaluacidon y, la promocion de lo que la doctrina ha
denominado convergencia de practicas. Este tltimo constituye un instrumento de soft law que, si
bien no tiene caracter vinculante, orienta la actuacion de los examinadores de marcas tanto a nivel

nacional como europeo hacia soluciones coherentes frente a situaciones similares.

Ya teniendo clara la funcion de la EUIPO, es importante ahondar en el papel del Tribunal de
Justicia de la Union Europea (TJUE), es importante mencionar que la consolidacion del sistema
europeo de marcas no puede entenderse sin la contribucion del TIUE, cuya jurisprudencia ha
desempefiado un papel fundamental en la uniformidad de la interpretacion y aplicacion del
Derecho de marcas en todo el territorio de la Union. Ya que el Reglamento sobre la marca de la
Unidn y la Directiva de armonizacidon son instrumentos paralelos con un contenido en gran
medida que coincide. El TJUE ha desarrollado una doctrina uniforme aplicable tanto al ambito
europeo como al nacional, principalmente a través del mecanismo de las cuestiones prejudiciales
que se plantean a través de los drganos jurisdiccionales de los Estados miembros®3. En relacion
con las funciones de la marca, la jurisprudencia del TJUE ha evolucionado desde el
reconocimiento de la funcion indicadora del origen empresarial, como funcion esencial que esta
consolidada en el asunto Hoffmann-La Roche de 1978, y precisada en el asunto Canon de 1998%
hacia un concepto mas amplio que protege también otras funciones de la marca, como la
indicadora de calidad, la relativa a la reputacion o goodwill y la funcién publicitaria. Esta

evolucion ha permitido extender la proteccion frente a usos de terceros que puedan afectar dichas

63 GIL CELEDONIO, J.A., «Una solidaridad de hecho...», op. cit., pp. 490-491.
64 |bidem, p. 495.

26



; UNIVERSITAT _f'\\Jm“_d“

ROVIRA | VIRGILI

funciones, incluso en ausencia de un riesgo de confusion en un estricto sentido®®.

Respecto del riesgo de confusion, el TJUE ha establecido una doctrina consolidada basada en la
percepcion global de todos los factores importantes para el caso en concreto, entre ellos el grado
de similitud entre los signos en conflicto, la relacion entre los productos o servicios que distinguen
y el caracter distintivo de la marca anterior. En este sentido, el Tribunal ha construido la figura
del consumidor medio como criterio de referencia, entendiéndolo como un consumidor
normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, cuyo nivel de atencidon puede variar

segun la naturaleza de los productos o servicios de que se trate®.

CAPITULO IIl. SISTEMA MARCARIO DE LA COMUNIDAD ANDINA DE
NACIONES

1. El régimen de propiedad industrial: 1a Decision 486 de 2000

El sistema marcario de la Comunidad Andina de Naciones tiene como pilar normativo central la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, de 14 de septiembre de 2000, que
establece el Régimen Comun de Propiedad Industrial aplicable a Bolivia, Colombia, Ecuador y
Pert. Esta Decision no es un instrumento de armonizacion en el sentido clasico, esto es, una
norma que fija minimos y deja a los Estados el margen para desarrollarla, sino que constituye
parte del Derecho supranacional de aplicacion directa e inmediata en todos los Paises miembros,
sin necesidad de trasposicion al ordenamiento interno de cada Estado. Esta naturaleza la
diferencia radicalmente de cualquier tratado internacional ordinario y la aproxima, en su
estructura juridica, al Derecho de la Union Europea, aunque con diferencias institucionales y de

desarrollo que se examinaran mas adelante®’.

Esta caracteristica tiene especial relevancia dentro del sistema andino. Significa que un

8 GIL CELEDONIO, J.A., «Una solidaridad de hecho...», op. cit., pp. 496-497. VVéase también TJUE, Sentencia de
25 de julio de 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd y Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV c. Duma Forklifts NV
y G.S. International BVBA, asunto C-129/17, ECLI:EU:C:2018:594.

66GIL CELEDONIO, J.A., «Una solidaridad de hecho...», op. cit., pp. 496-497. VVéase también TJUE, Sentencia de
25 de julio de 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd y Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV c. Duma Forklifts NV
y G.S. International BVBA, asunto C-129/17, ECLI:EU:C:2018:594.

67 Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina. Véase también ROMERO VILLANUEVA, C.y ORTIZ,
G.A., «Fuentes normativas y solucién de controversias en los procesos de integracion regional: de la
intergubernamentalidad a la supranacionalidad», Revista de la Secretaria del Tribunal Permanente de Revision, vol.
10, nim. 19, 2022, pp. 5-8.
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empresario colombiano, un exportador peruano o, una empresa boliviana puede invocar ante sus
propias autoridades nacionales las disposiciones de la Decision 486 sin necesidad de que su
gobierno haya dictado una ley que la reproduzca o la desarrolle. El Derecho andino simplemente
existe y obliga, de la misma manera en que el Reglamento (UE) 2017/1001 obliga en cualquier
Estado miembro de la Unidn sin necesidad de que cada parlamento nacional lo convierta en ley
interna. Esta coincidencia estructural entre ambos sistemas es uno de los puntos de partida mas
relevantes del andlisis comparado que se desarrolla en el capitulo siguiente, porque demuestra
que la CAN ya superd, al menos en el plano formal, el umbral minimo de supranacionalidad que

haria posible un sistema de registro marcario regional.

La Decision 486 fue el resultado de la necesidad de actualizar el régimen andino de propiedad
industrial para adaptarlo a los compromisos derivados del Acuerdo ADPIC, suscrito en el marco
de la OMC en 1994, y para superar las limitaciones de la anterior Decision 344 de 1993%. La
nueva normativa amplid significativamente el catalogo de signos registrables, introdujo
disposiciones especificas sobre marcas notorias y renombradas, fortaleciéo los mecanismos de
defensa del titular y modernizé los procedimientos de registro en los Paises miembros. Desde su
entrada en vigor, la Decision 486 ha sido el instrumento que regula de manera uniforme en los
cuatro paises andinos los requisitos de registrabilidad, el contenido del derecho exclusivo, las

causales de nulidad y caducidad, y las acciones por infraccion marcaria.

Para comprender mejor esta evolucion normativa, resulta necesario examinar brevemente su
contexto historico. La Decision 344 de 1993 habia sido un primer intento serio de articular un
régimen andino de propiedad industrial, pero fue adoptada antes de que entrara en vigor el
Acuerdo ADPIC vy, por tanto, no respondia plenamente a los estandares que el nuevo orden
comercial multilateral exigia. Cuando los paises de la CAN suscribieron el Acuerdo de Marrakech
en 1994 y asumieron las obligaciones del ADPIC, qued6 claro que la Decision 344 necesitaba ser
reemplazada por un instrumento mas moderno y mas ambicioso. El resultado de ese proceso fue
la Decision 486, que sigue vigente hoy, y que, con mas de dos décadas de aplicacion, ha
demostrado ser un marco normativo robusto y suficientemente flexible para adaptarse a los

desafios del comercio contemporaneo.

68 Decision 344 de la Comision del Acuerdo de Cartagena, de 21 de octubre de 1993, «Régimen Comun sobre
Propiedad Industrial», Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, nim. 142, Lima, 29 de octubre de 1993; Decision
486, Predmbulo.
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En cuanto al concepto de marca, la Decision 486 adopta una definicién funcional de amplio
espectro: constituird marca cualquier signo que sea apto para diferenciar en el mercado los
productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los producidos o servicios
producidos o comercializados por otra persona®®. A semejanza del sistema europeo, y en linea con
los estandares del Acuerdo ADPIC, dicha Decisiéon admite como marcas registrables los signos
denominativos, figurativos, mixtos, tridimensionales, de color y sonoros, siempre que sean
susceptibles de representacion grafica’. Esta amplitud definitoria no es casual: refleja la voluntad
del legislador andino de ofrecer a las empresas de la subregion un instrumento de proteccion
flexible, capaz de acoger, no solo las marcas tradicionales nombres y logotipos, sino también,
formas, colores, sonidos y combinaciones de elementos que en el mercado moderno pueden ser

igualmente determinantes para identificar el origen de un producto o servicio.

Destaca la inclusion expresa de los olores como signos potencialmente registrables, lo que sitia
al sistema andino en una posicion avanzada en este aspecto concreto, aunque la ausencia de un
estandar claro de representacion ha dificultado en la practica la concesion de este tipo de registros.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sefialado, en relacion con las marcas no
tradicionales, que estas tienen una mayor potencialidad de generar en su titular la capacidad de
restringir la competencia, razon por la cual las oficinas nacionales deben aplicar un examen de
registrabilidad especialmente riguroso cuando se trate de marcas tridimensionales, de color o de
posicion’l. Esta advertencia jurisprudencial resulta especialmente relevante en sectores como la
industria alimentaria, la cosmética o la moda, donde los elementos visuales y sensoriales no
verbales tienen un peso comercial enorme y donde la concesion de un registro excesivamente
amplio podria monopolizar elementos que deberian permanecer disponibles para todos los

operadores del mercado.

En cuanto a los motivos de irregistrabilidad, la Decision 486 sigue la misma estructura dual que
el sistema europeo. Los motivos absolutos, regulados en el articulo 135, comprenden los signos

que no puedan cumplir la funcidon distintiva, los descriptivos, genéricos o habituales, los

89 Decision 486, art. 134. Véase también GUERRERO GAITAN, M., Derecho de marcas: teoria y practica
internacional, op. cit., p. 23.

70 Decision 486, art. 134, letras a) a h). Véase también MAGANA RUFINO, J.M., «Proteccion de las marcas notorias
y renombradas o famosas en la Comunidad Andina de Naciones (CAN)», Boletin Mexicano de Derecho Comparado,
vol. 53, nim. 157, 2020, p. 197.

T TJCA, Interpretacion Prejudicial 476-1P-2019, de 10 de septiembre de 2021, publicada en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena nim. 4336.
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contrarios a la ley, al orden publico o a las buenas costumbres, los engafiosos sobre la naturaleza
del producto o servicio y los que reproduzcan o imiten signos de Estado o internacionales’. Esta
categorizacion no es solo una cuestion técnica: responde a una logica de fondo que los sistemas
europeo y andino comparten. Los motivos absolutos existen para proteger el interés general: si
cualquier empresa pudiera registrar como marca la palabra "rojo" para pinturas, o "dulce" para
golosinas, el resto de los operadores del mercado quedarian privados de usar términos que
necesitan para describir sus propios productos. El registro marcario, siendo un derecho de
exclusiva, tiene que tener limites claros que impidan que se convierta en un instrumento de

bloqueo competitivo.

Sobre este punto, el TICA ha desarrollado una jurisprudencia extensa y coherente en materia de
distincion entre signos descriptivos, genéricos y evocativos, precisando que la falta de
distintividad constituye una causal absoluta de irregistrabilidad que las oficinas nacionales pueden
y deben apreciar de oficio, con independencia de que ningtn tercero haya formulado oposicion’s.
Esta precision jurisprudencial es de gran importancia practica, porque significa que la proteccion
del interés general no depende de que haya un competidor vigilante que presente oposicion: la
propia oficina de registro tiene el deber de actuar de oficio cuando el signo solicitado carece de

distintividad, al margen de la conducta de terceros.

Al igual que en el sistema europeo, la Decision 486 reconoce la figura de la distintividad
sobrevenida: un signo que carezca de distintividad intrinseca puede acceder al registro si
demuestra haber adquirido caracter distintivo a través del uso continuado en el mercado. Esta
figura, que el TJICA ha aplicado con criterios similares a los del TJUE, permite que signos
originalmente descriptivos o de uso comun alcancen proteccion marcaria cuando el esfuerzo
comercial del empresario los ha convertido, en la percepcion del consumidor, en indicadores del
origen empresarial de sus productos o servicios. Piénsese, por ejemplo, en una palabra, que
originalmente describe una caracteristica del producto, pero que, tras afios de uso intensivo y
campafa publicitaria sostenida, el consumidor asocia exclusivamente con una determinada
empresa. En ese caso, privar al empresario del registro seria ignorar una realidad de mercado que

el Derecho no puede desconocer.

2 Decision 486, art. 135, letras a) a p).

3 TJCA, Interpretacion Prejudicial, Proceso 551-1P-2016, 2017. Véase también METKE MENDEZ, R., <El uso
obligatorio de la marca bajo la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina», Estudios Socio-Juridicos,
vol. 9, nim. 2, 2007, p. 85.
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Los motivos relativos, recogidos en la Decision 486, comprenden los signos idénticos o similares
a marcas anteriores registradas o en tramite cuando exista riesgo de confusion o de asociacion,
asi como los signos que constituyan reproduccion de marcas notorias’. A diferencia de los
motivos absolutos, los relativos solo pueden hacerse valer mediante oposicion del titular del
derecho anterior, lo que traslada al titular la carga de vigilar el registro y actuar activamente en
defensa de sus derechos. Esta diferencia de régimen entre motivos absolutos y relativos no es
arbitraria, mientras los primeros protegen un interés publico, la libre disponibilidad de los signos;
los segundos protegen un interés privado, el del titular de derechos anteriores, que es quien mejor

conoce su situacion y quien debe decidir si merece la pena ejercer la oposicion.

Una de las particularidades mas relevantes del sistema andino en materia de irregistrabilidad es
el tratamiento de las marcas notorias. El articulo 136, literal h), de la Decision 486 prohibe el
registro de signos que reproduzcan, imiten o traduzcan una marca notoriamente conocida en el
pais de solicitud o en el comercio subregional o internacional. Sin embargo, la Decision 486 no
distingue formalmente entre una marca notoria conocida en el sector pertinente del mercado y la
marca renombrada o famosa conocida por el publico en general, lo que ha generado una
proteccion en ocasiones excesiva para marcas que solo son conocidas en su sector especifico y ha
dificultado el desarrollo de una jurisprudencia uniforme del TJCA al respecto’. Esta laguna
contrasta con el tratamiento mas preciso que ofrece el sistema europeo, donde el Reglamento
(UE) 2017/1001 si distingue expresamente entre el supuesto de riesgo de confusion y el supuesto
de renombre, asignando a cada uno consecuencias juridicas diferenciadas. La ausencia de esta
distincion en la Decision 486 no solo genera inseguridad juridica para los titulares de marcas que
operan en la subregion, sino que también dificulta la previsibilidad de las resoluciones de las

oficinas nacionales y del propio TJCA.

En el Proceso 64-1P-2022, el TJCA abordd esta problematica precisando los criterios para la
prueba de la notoriedad y estableciendo que, en el cotejo de signos, debe prevalecer la perspectiva

del consumidor relevante del sector de que se trate’®. Esta sentencia es relevante no solo por su

74 Decision 486, arts. 136 y 137.

5 MAGANA RUFINO, J.M., «Proteccion de las marcas notorias y renombradas o famosas en la Comunidad Andina
de Naciones (CAN)», op. cit., pp. 202-205; ALARCON CANALES, J.D. y VARGAS LOO, N., «En blsqueda de la
predictibilidad. EI debate sobre los alcances de proteccidn de la marca notoria y la marca renombrada en las
interpretaciones prejudiciales del TICA», op. cit., p. 3.

76 TICA, Interpretacion Prejudicial, Proceso 64-1P-2022, de 18 de octubre de 2024, Watt’s Alimentos S.A. c. SENAPI
/ La Fabrica de Mermeladas y Caramelos Watt’s Casal Ltda.
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resultado concreto, sino por lo que representa desde un punto de vista institucional: el TJCA esta
construyendo, caso a caso y a través de la interpretacion prejudicial obligatoria, el acervo
jurisprudencial que la Decision 486 no pudo prever en el momento de su redaccion. Es
exactamente el mismo proceso que el TJUE ha llevado a cabo durante décadas en el ambito
europeo, y s, como se argumentara en el capitulo final, uno de los activos mas valiosos que la

CAN tiene para avanzar hacia una integracion marcaria mas profunda.

2. Elsistema de registro marcario en los paises andinos

El derecho sobre la marca en el sistema andino se adquiere mediante el registro ante la oficina
nacional competente del respectivo Pais miembro, conforme a lo dispuesto en el articulo 154 de
la Decision 486. Este sistema atributivo implica que el derecho nace con la inscripcion en el
registro y que, por tanto, quien primero registra es quien adquiere el derecho exclusivo sobre el
signo, con independencia de quién lo haya utilizado primero en el mercado. El principio first to
file, que rige en el sistema andino, tiene como ventaja la seguridad juridica que proporciona:
cualquier operador econdomico puede verificar en el registro si un determinado signo esta

disponible antes de realizar inversiones en su desarrollo y comercializacion.

Las implicaciones practicas de este principio son particularmente relevantes, porque no siempre
son evidentes. En un sistema first to file, la fecha de presentacion de la solicitud lo es todo, quien
llega primero al registro tiene preferencia, con independencia de cudnto tiempo lleve usando el
signo en el mercado. Esto significa que una empresa que ha construido su identidad comercial
durante afios sin registrar su marca puede encontrarse, de un momento a otro, con que un tercero
ha solicitado el registro de un signo similar o idéntico y reclama derechos exclusivos sobre €l.
Para evitar este riesgo, el sistema andino contempla algunas excepciones basadas en el uso previo,
especialmente en materia de marcas notorias, pero la regla general es clara, el registro es el acto

constitutivo del derecho, y quien no registra asume el riesgo de que otro lo haga antes.

El procedimiento de registro se inicia con la presentacion de la solicitud ante la oficina nacional
competente, que en Colombia es la Superintendencia de Industria y Comercio, en Peru el Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual
(INDECOPI), en Ecuador el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) y en Bolivia

el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI). Tras el examen de forma, la solicitud se
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publica para que terceros puedan presentar oposiciones; posteriormente, la oficina realiza el

examen de fondo sobre los requisitos de registrabilidad y emite su resolucion’’.

El hecho de que sean cuatro oficinas nacionales distintas las que gestionan el registro marcario
en la CAN tiene consecuencias que merecen ser resaltadas. Cada una de estas oficinas tiene sus
propios criterios de examen, sus propios plazos de resolucion, sus propias practicas
administrativas y sus propios estandares de andlisis del riesgo de confusion. Aunque todas aplican
la misma norma sustantiva, la Decision 486, la experiencia practica de quienes operan en la
subregion andina demuestra que las resoluciones de las distintas oficinas no siempre son
coincidentes frente a supuestos similares. Esta diferencia interpretativa es, precisamente, una de
las limitaciones mas relevantes del modelo andino y uno de los argumentos mas solidos a favor
de la creacion de una oficina supranacional inica, como se analizard con mas detalle en el capitulo

siguiente.

Una vez concedido el registro, la marca otorga a su titular el derecho exclusivo de usarla en el
comercio en relacidon con los productos o servicios para los que fue registrada, asi como la facultad
de impedir que terceros, sin su consentimiento, usen signos idénticos o similares cuando dicho
uso pueda causar confusion o un riesgo de asociacion en el mercado’®. El registro tiene una
vigencia de diez afios contados desde la fecha de su concesion y puede renovarse indefinidamente
por periodos iguales’. El TICA ha precisado, en relacion con el alcance del derecho exclusivo,
que la adquisicion de un registro marcario confiere a su titular legitimacion activa para ejercer las
acciones de infraccion contempladas en la Decision 486, si bien dicha legitimacion estd

condicionada a la titularidad formal del registro en el momento de interponer la accion®0,

Esta condicion de titularidad formal al momento de interponer la accidn tiene una consecuencia
practica importante que conviene destacar: no basta con haber sido titular de la marca en el
pasado, ni con haber iniciado el proceso de renovacion del registro. El derecho de accion por
infraccion estd vinculado a la vigencia actual del registro, lo que obliga a los titulares a mantener
una gestion activa y vigilante de su cartera marcaria en cada uno de los Paises miembros en los

que operan. Esta exigencia, razonable desde el punto de vista del sistema, puede convertirse en

7 Decision 486, arts. 138 y ss.

78 |bidem, art. 155.

9 |bidem, art. 163.

80 TJCA, Interpretacion Prejudicial, Proceso 325-1P-2021, de 18 de noviembre de 2024, Seguritel S.R.L. c. SENAPI
del Estado Plurinacional de Bolivia.
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una carga desproporcionada para las empresas pequefias, que deben administrar simultdneamente

cuatro registros nacionales con fechas de vencimiento y procedimientos de renovacion distintos.

El sistema andino ha afrontado ademas el desafio de delimitar el alcance del ius prohibendi frente
a usos no comerciales del signo. El TJICA se pronunci6 sobre si la utilizacién no comercial de un
signo distintivo por parte de un tercero no autorizado puede constituir infraccion marcaria,
estableciendo que el andlisis debe realizarse caso a caso, atendiendo a si dicho uso afecta o es
susceptible de afectar alguna de las funciones esenciales de la marca, en particular, su funcién
indicadora del origen empresarial 8. Esta precision jurisprudencial resulta especialmente
relevante en el contexto digital, donde el uso de signos ajenos en redes sociales plantea dudas que

no siempre pueden resolverse con los criterios tradicionales del Derecho de marcas.

La proliferacion de plataformas digitales ha multiplicado exponencialmente los escenarios en los
que un signo marcario ajeno puede ser usado sin autorizacion y sin finalidad comercial aparente:
perfiles en redes sociales que incorporan marcas ajenas en su nombre de usuario, hashtags que
reproducen signos registrados, resefias de productos que utilizan la marca del fabricante, o
publicaciones que comparan productos de distintas empresas. La doctrina del TICA, de evaluar
caso a caso si el uso en cuestion afecta a las funciones de la marca es, en este contexto, una
respuesta metodoldgicamente correcta, aunque juridicamente exigente: requiere que tanto los
titulares como las autoridades realicen un analisis detallado de cada situacion concreta, lo que
inevitablemente genera incertidumbre en un entorno digital donde los conflictos se producen a

una velocidad y a una escala sin precedentes.

Al igual que en el sistema europeo, el derecho sobre la marca en la CAN estd condicionado a su
uso efectivo. La Decision 486 dispone que la marca podré ser cancelada a solicitud de cualquier
persona cuando, sin motivo justificado, hubiere dejado de usarse en al menos uno de los Paises
miembros durante tres afios consecutivos®. Esta exigencia de uso cumple, en palabras del TICA,
una funcién de depuracion del registro que contribuye a mantener vivo el sistema, evitando que
marcas ociosas bloqueen la actividad de otros operadores econdmicos®. A diferencia del sistema

europeo, donde el plazo para incurrir en caducidad por falta de uso es de cinco afios, el sistema

81 TICA, Interpretacion Prejudicial, Proceso 237-1P-2021, de 10 de julio de 2024, Intradevco Industrial S.A. c.
INDECOPI (Peru).

82 Decision 486, art. 166.

8 METKE MENDEZ, R., «El uso obligatorio de la marca bajo la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina», op. cit., pp. 87-88.
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andino establece un plazo mas breve de tres afios, lo que refleja una politica mas estricta en

materia de uso obligatorio.

Esta diferencia de dos afios entre los sistemas andino y europeo no es un detalle menor. El plazo
mas corto del sistema andino tiene una doble lectura, por un lado, fuerza a los titulares a utilizar
efectivamente sus marcas o a renunciar a ellas con mayor rapidez, lo que contribuye a mantener
el registro mas dindmico y a reducir el nimero de marcas "dormidas" que bloquean
innecesariamente el acceso de otros operadores. Por otro lado, puede generar presion sobre los
titulares que tienen dificultades temporales para usar su marca por razones de mercado, de
produccién o de distribucion y que en el sistema europeo dispondrian de un margen mayor para
justificar la interrupcion del uso sin perder su derecho. El equilibrio entre estos dos intereses
contrapuestos es uno de los puntos donde la politica marcaria de cada sistema revela sus

prioridades de fondo.

El Proceso 377-1P-2021 afiade un matiz importante: cuando en un proceso de cancelacion por
falta de uso el titular alega la notoriedad de su marca, la autoridad nacional competente tiene la
obligacion de pronunciarse sobre esa alegacion antes de decidir, pues la notoriedad puede tener
incidencia directa sobre la procedencia de la cancelacion® . Esta interpretacion del TICA
introduce un elemento de flexibilidad en el sistema de uso obligatorio, reconociendo que la
notoriedad de una marca puede ser un factor relevante a la hora de evaluar si su falta de uso debe
conllevar consecuencias extintivas. Una marca que goza de reconocimiento generalizado en el
mercado y cuyo titular puede demostrar esa notoriedad tiene argumentos adicionales para resistir
una accion de cancelacion que una marca ordinaria no tendria, lo que refleja una ponderacion
razonable entre el interés del titular y el interés del sistema en mantener un registro activo y

funcional.

En materia de mala fe registral, el TJCA ha desarrollado una doctrina relevante. En el Proceso
234-1P-2021, el Tribunal se pronunci6 sobre si en un procedimiento de infraccion marcaria cabe
oponer como defensa que la marca base de la accion fue obtenida de mala fe, estableciendo que
la mala fe en la obtencidn del registro puede ser objeto de analisis dentro del propio procedimiento

de infraccion, sin necesidad de que previamente se haya declarado la nulidad del registro en un

84 TICA, Interpretacion Prejudicial, Proceso 377-1P-2021, de 19 de octubre de 2022, Luxottica Group S.P.A. c.
SENAPI del Estado Plurinacional de Bolivia.

35



; UNIVERSITAT _f'\\Jm“_d“

ROVIRA | VIRGILI

procedimiento independiente®®. Esta interpretacion refuerza la coherencia del sistema andino al
evitar que el titular de un registro obtenido de manera fraudulenta pueda utilizar ese registro como

instrumento de persecucion frente a quienes tenian derechos previos sobre el signo.

La relevancia de esta doctrina trasciende el caso concreto. En la préctica, los registros obtenidos
de mala fe son un problema recurrente en los sistemas marcarios de la regidén: empresas que
registran marcas ajenas con el propdsito de cobrar por su cesion, competidores que anticipan el
ingreso de una marca extranjera al mercado y registran el signo antes de que su titular legitimo
pueda hacerlo, o terceros que aprovechan la falta de vigilancia de un titular para apropiarse de
signos que ya gozaban de reconocimiento en el mercado. Al permitir que la mala fe sea analizada
dentro del propio procedimiento de infraccion, el TJICA ha cerrado una puerta que podria haber
sido utilizada para instrumentalizar el sistema registral en perjuicio de sus usuarios mas legitimos,
y ha enviado una sefial clara de que el registro marcario no puede servir de escudo para quienes

actilan de forma desleal.

3. Alcances y limitaciones del modelo andino

El sistema marcario andino presenta como principal fortaleza la existencia de una normativa
sustantiva comun que rige de manera uniforme en los cuatro Paises miembros. La Decision 486
ha generado un marco armonizado de proteccion que, en su contenido, es comparable al que
ofrecen los sistemas nacionales mas avanzados de la region y cumple con los estandares minimos
exigidos por el Acuerdo ADPIC y el Convenio de la Unidn de Paris. Esta uniformidad normativa
constituye, como sefala Camacho Garcia, el fundamento imprescindible sobre el que podria
construirse en el futuro un sistema de lo que seria la marca comunitaria andina®. El hecho de que
los cuatro Paises miembros apliquen la misma norma reduce considerablemente los riesgos de
divergencia interpretativa y crea las condiciones necesarias para la confianza mutua que requiere

cualquier proyecto de integracion marcaria mas profunda.

Esta uniformidad normativa también posee relevancia desde una perspectiva politica e

institucional. Desde el punto de vista politico, significa que los cuatro paises ya tomaron hace

8 TJCA, Interpretacion Prejudicial, Proceso 234-1P-2021, pronunciamiento sobre la mala fe en la obtencién del
registro marcario como mecanismo de defensa en un procedimiento de infraccion marcaria.

8 CAMACHO GARCIA, R., «La marca comunitaria andina: una interesante opcién», Vniversitas, nim. 108, 2004,
p. 555.
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mas de dos décadas la decision de ceder soberania normativa en materia de Propiedad Industrial,
aceptaron que sus legislaturas nacionales no dictarian leyes de marcas propias, sino que se regirian
por una norma comun adoptada a nivel supranacional. Este paso, que en muchos procesos de
integracion representa el obstaculo mas dificil de superar, ya estd dado en la CAN. Lo que no se
ha dado es el paso siguiente el cual es trasladar esa uniformidad normativa al plano del registro,
creando un titulo supranacional Uinico que haga operativa en la practica la integracion que la

Decision 486 ya garantiza en el papel.

Otra fortaleza relevante es la existencia del TJCA como 6rgano judicial supranacional con
competencia en materia de propiedad industrial. A través del mecanismo de interpretacion
prejudicial, los jueces nacionales que conocen controversias sobre propiedad industrial deben
solicitar al TICA la interpretacion de las normas andinas aplicables, lo que permite mantener una
aplicacion coherente del sistema en todos los Paises miembros y cumple una funcién similar,
aunque menos desarrollada y visible a la cuestion prejudicial ante el TJUE®. Asimismo, la
jurisprudencia del TJCA en materia marcaria ha abordado temas como el riesgo de confusion, la
distintividad, las marcas notorias, el uso obligatorio, la mala fe registral y la infraccién marcaria,
entre otros, consolidando criterios interpretativos que deben ser observados tanto por las oficinas

nacionales como por los tribunales de la subregion.

En este contexto, el TICA constituye uno de los principales pilares institucionales del proceso
andino de integracion con los que cuenta la CAN vy, paraddjicamente, uno de los menos conocidos
fuera del ambito especializado. A diferencia del TJUE, cuyas sentencias son ampliamente
difundidas y comentadas en toda Europa, las interpretaciones prejudiciales del TJCA tienen una
visibilidad muy limitada, incluso entre los operadores juridicos de los propios Paises miembros.
Esta falta de visibilidad no es un problema menor: un tribunal supranacional cuya jurisprudencia
no se conoce ni se aplica con regularidad pierde buena parte de su razén de ser. Fortalecer la
difusion y el acceso a las resoluciones del TJICA es, en consecuencia, una tarea tan importante
como la propia creacion de una oficina supranacional de marcas, porque sin un tribunal fuerte y
visible, cualquier sistema de integracion marcaria estaria construido sobre una base institucional

fragil.

87 ALVAREZ TAFUR, M.J., «El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y la accién de incumplimiento frente
a las nuevas realidades del régimen comunitario de propiedad industrial de la CAN», Criterio Libre Juridico, vol.
15, nim. 2, 2018, p. 163.
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El sistema andino presenta limitaciones estructurales de gran relevancia que es preciso examinar
con honestidad. La mas evidente es la ausencia de un titulo supranacional de marcas: no existe
como tal una "marca andina" que otorgue proteccion unitaria en los cuatro Paises miembros
mediante un Unico acto de registro. Como consecuencia de lo anterior, la persona, ya sea natural
o juridica, que quiera proteger su marca en toda la CAN debe registrarla en cada uno de los Paises
miembros por separado, ante cuatro oficinas distintas, siguiendo cuatro procedimientos
independientes y afrontando cuatro veces los correspondientes costos administrativos y de
asesoria®. Esta situacion genera una desventaja competitiva significativa, especialmente para las
pequeiias y medianas empresas de la subregion andina, que en muchos casos no disponen de los
recursos necesarios para asumir esa carga. Como sefialara Camacho Garcia, esta realidad
desmotiva a los empresarios andinos a ser ambiciosos y buscar nuevos mercados, limitando su

capacidad de generar empleo y crecimiento®.

Para dimensionar correctamente esta limitacion conviene contrastarla con lo que ocurre en el
sistema europeo. Una empresa espafiola, francesa o italiana que desee proteger su marca en los
veintisiete Estados miembros de la Union Europea presenta una tnica solicitud ante la EUIPO,
paga una Unica tasa y, si obtiene el registro, dispone de un titulo valido y ejecutable en un mercado
de cientos de millones de personas. Esa misma empresa, si quisiera proteger una marca en los
cuatro paises de la CAN, tendria que seguir cuatro procedimientos distintos con cuatro
administraciones distintas, en cuatro sistemas informaticos distintos y con cuatro posibles
resoluciones contradictorias. La diferencia no es solo de comodidad: es una diferencia de costos,
de tiempo y de riesgo juridico que afecta directamente la competitividad de las empresas andinas

frente a sus competidoras europeas o norteamericanas.

A lo anterior se anade la inexistencia de una oficina supranacional andina equivalente a la EUIPO.
Esta carencia no es simplemente organizativa, sino que es estructuralmente determinante. Pese a
que todos los paises aplican la misma normativa sustantiva, los criterios de examen pueden
divergir entre las cuatro oficinas nacionales, generando inseguridad juridica para los titulares que

buscan proteccion subregional. Camacho Garcia ha puesto de manifiesto que la autonomia del

8 CAMACHO GARCIA, "La marca comunitaria andina...", op. cit., p. 555; BARRAGAN, C., CEBALLOS, M.,
MARIN, D. y TAMAYO, O., "El agotamiento del derecho a la luz del derecho comunitario. Unién Europea y
Comunidad Andina", Revista La Propiedad Inmaterial, Universidad Externado de Colombia, nim. 16, 2012, pp. 225-
280.

8 CAMACHO GARCIA, R., «La marca comunitaria andina...», op. cit., p. 555.
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sistema supranacional respecto de las decisiones de las oficinas nacionales es una condicion sine
qua non para su correcto funcionamiento, sin ella, una misma marca podria ser considerada
descriptiva y por tanto irregistrable ante la autoridad de un Pais miembro; y, evocativa y por tanto
registrable ante la autoridad de otro Pais miembro, aplicando la misma norma andina, con las

contradicciones que ello implica®.

Esta posibilidad de resoluciones contradictorias no es un escenario hipotético. En la practica de
las oficinas nacionales de la CAN es perfectamente posible y en ocasiones ha ocurrido que el
mismo signo, solicitado por el mismo titular para los mismos productos, obtenga resultados
distintos en cada pais, dependiendo del criterio del examinador que conozca el caso. Este
problema no se resuelve solo con mas jurisprudencia del TICA, requiere de una instancia
administrativa comun que garantice que el examen de registrabilidad se realice con los mismos
criterios en todos los paises, de la misma manera en que la EUIPO garantiza esa uniformidad en

el espacio europeo.

En materia de agotamiento del derecho, el sistema andino ha generado también incertidumbre
juridica. El articulo 158 de la Decision 486 establece un sistema de agotamiento internacional
que, pretendiendo favorecer el comercio intracomunitario, ha generado tensiones con la 16gica de
la proteccion marcaria al permitir la circulacion de productos originales en condiciones que el
titular no siempre ha autorizado expresamente. Como lo han sefialado varios autores®?, el sistema
andino de agotamiento del derecho no ha seguido de manera juiciosa y coherente el modelo
europeo, lo que ha generado incertidumbre juridica para los titulares de marcas que operan en la

subregion.

El agotamiento internacional, en teoria, deberia facilitar el comercio paralelo dentro de la
subregion andina, evitando que el titular de una marca en Colombia, por ejemplo, pueda bloquear
la importacion de sus propios productos desde Ecuador. Sin embargo, en la préctica, la ausencia
de criterios claros sobre qué se entiende por "comercializacion autorizada" y cuéles son los limites
del agotamiento, ha generado litigios costosos y resoluciones inconsistentes. El modelo europeo,
que adopto el agotamiento comunitario, es decir, el agotamiento del derecho con respecto a los

productos comercializados dentro del Espacio Econdmico Europeo ofrece en este punto una

% CAMACHO GARCIA, R., op. cit., p. 556.

91 BARRAGAN, C.; CEBALLOS, M.; MARIN, D. y TAMAYO, O., «El agotamiento del derecho...», op. Cit., pp.
265-267; ROJAS SANTANA, L.K., «Conceptualizacién y andlisis del agotamiento del derecho de marca en la
Comunidad Andina de Naciones», Administracion y Desarrollo, vol. 45, nim. 61, 2015.
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solucion mas clara y predecible, que la CAN podria tomar como referencia para reformar su

propio régimen.

En cuanto a las marcas notorias y renombradas, la falta de distincion expresa entre ambas figuras
en la Decision 486 sigue siendo una limitacion importante. La ausencia de una base normativa
clara que diferencie la notoriedad sectorial de la renombrada general, ha llevado al TICA a
desarrollar criterios propios de distincion a través de su jurisprudencia, pero la inseguridad
persiste. Esta ausencia de distincion contrasta con la precision que ofrece el sistema europeo,
donde el Reglamento (UE) 2017/1001 distingue expresamente entre los supuestos de riesgo de
confusion y los supuestos de renombre, asignando a cada uno consecuencias juridicas

diferenciadas®?.

La ausencia de esta distincion tiene consecuencias asimétricas segun el tipo de empresa que la
invoque. Para las grandes empresas transnacionales con marcas globalmente reconocidas, el
sistema andino puede resultar excesivamente protector, al no distinguir entre marca notoria y
renombrada, cualquier marca suficientemente conocida en su sector puede invocar una proteccion
ampliada que en el sistema europeo estaria reservada unicamente para las marcas de renombre.
Para las empresas medianas con marcas de reconocimiento sectorial, en cambio, el sistema puede
resultar insuficiente, porque la proteccion que obtienen no es cualitativamente distinta a la de
cualquier marca ordinaria. Este desequilibrio normativo es uno de los aspectos que una eventual

reforma de la Decision 486 deberia abordar con mayor urgencia.

Para finalizar, el alcance territorial del sistema andino resulta reducido en el conjunto de América
Latina. Los cuatro Paises miembros representan solo una parte del mercado latinoamericano total,
con importantes economias como Brasil, México, Argentina y Chile fuera de su dmbito. Esta
limitacion territorial es de gran relevancia cuando se plantea la pregunta de la viabilidad de un
sistema latinoamericano de marcas mas amplio que trascienda el marco andino, cuestion que

constituye el nucleo del capitulo siguiente.

En sintesis, el modelo andino ofrece una base normativa solida y un entramado institucional
incipiente pero real sobre el que podria construirse una integracién marcaria mas profunda. Lo

que falta no es lanorma, sino la decision politica y los recursos institucionales para dar el siguiente

92 MAGANA RUFINO, J.M., «Proteccion de las marcas notorias y renombradas o famosas en la Comunidad Andina
de Naciones (CAN)», op. cit., pp. 202-205; Reglamento (UE) 2017/1001, art. 8.5.
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paso: la creacion de un titulo supranacional y una oficina regional de registro. Esta es,
precisamente, la conclusion a la que llegd Camacho Garcia en 2004 y que sigue siendo

enteramente valida mas de dos décadas después®.

CAPITULO IV. ANALISIS COMPARADO Y VIABILIDAD DE UN SISTEMA
LATINOAMERICANO DE MARCAS

Los cuatro capitulos anteriores han construido el andamiaje conceptual e institucional necesario
para abordar la pregunta central de este trabajo. El concepto de marca, sus funciones y su
progresiva internacionalizacion; la arquitectura del sistema europeo de marcas, con su titulo
unitario y su oficina centralizada; y el régimen andino, con su normativa sustantiva comun, pero
sin registro supranacional, estos elementos configuran el punto de partida para responder si es
juridicamente viable la creacion de un sistema latinoamericano de marcas. Para responder con
rigor, el presente capitulo procede en cuatro etapas: en primer lugar, se identifican las
convergencias entre ambos sistemas; en segundo lugar, se analizan sus diferencias estructurales;
en tercer lugar, se examinan los obstaculos juridicos e institucionales; y, por ultimo, se formulan

propuestas concretas de armonizacion e integracion por etapas.

Previamente al analisis comparado, resulta pertinente realizar una precision metodoldgica que
orienta todo lo que sigue. Comparar dos sistemas juridicos no equivale a buscar cual es mejor ni
cual deberia imitar al otro. La comparacion juridica util es aquella que identifica las condiciones
estructurales que explican las diferencias entre dos ordenamientos y evalta si esas condiciones
pueden transformarse. Desde esta perspectiva, el analisis que sigue no pretende demostrar que
América Latina deberia reproducir el modelo europeo, sino identificar qué elementos de ese

modelo son transferibles al contexto latinoamericano, en qué condiciones y con qué adaptaciones.

El resultado de ese ejercicio no es un manual de instrucciones sino un mapa de posibilidades. Un
mapa que, como todo mapa til, muestra tanto los caminos transitables como los obstaculos que
hay que sortear para llegar al destino. Y el destino, en este caso, es un sistema latinoamericano de
marcas que sea juridicamente so6lido, institucionalmente viable y economicamente beneficioso

para las empresas de la region.

98 CAMACHO GARCIA, R., «La marca comunitaria andina...», op. Cit., p. 565.
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1. Convergencias entre el sistema europeo y el sistema andino

El punto de partida mas solido para cualquier analisis comparado es la constatacion de que ambos
sistemas comparten el mismo sustrato normativo internacional. Tanto el Reglamento (UE)
2017/1001 como la Decision 486 de la CAN se construyen sobre los mismos cimientos, el
Convenio de la Unidn de Paris y el Acuerdo ADPIC%. Esta genealogia normativa comin no es
una coincidencia histérica sino el resultado deliberado de la adhesion de todos los paises
involucrados a los mismos instrumentos internacionales de Propiedad Industrial, que actian como
denominadores normativos minimos de alcance universal. Como consecuencia de ello, los
conceptos fundamentales del Derecho de marcas son estructuralmente analogos en ambos

ordenamientos®.

Esta analogia estructural tiene un valor que conviene subrayar antes de continuar. Cuando dos
sistemas juridicos de contextos tan distintos como la Unidon Europea y la Comunidad Andina
llegan a soluciones normativas tan similares, no es porque uno haya copiado al otro, sino porque
ambos respondieron a los mismos estandares internacionales y a las mismas necesidades del
trafico comercial moderno. Las diferencias entre ambos sistemas no son, por tanto, diferencias de
fondo en cuanto a los valores o principios que inspiran el Derecho de marcas, sino diferencias en
el grado de desarrollo institucional y en la profundidad de la integracion politica que cada bloque
ha alcanzado. Y eso, desde el punto de vista de la viabilidad de un sistema latinoamericano de

marcas, es una noticia fundamentalmente positiva, el terreno conceptual ya esta preparado.

La definicion de marca que recogen el articulo 4 del Reglamento (UE) 2017/1001 y el articulo
134 de la Decision 486 coinciden en lo esencial, en ambos casos la marca es todo signo que sea
apto para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los productos o
servicios de otras empresas®. Esta coincidencia definitoria tiene una consecuencia metodologica
de gran importancia para el presente andlisis, cualquier proyecto de integraciéon marcaria en
Latinoamérica no partiria de cero en el plano conceptual, sino que encontraria ya construido un
fundamento sustantivo compartido sobre el que articular mecanismos de registro y proteccion

supranacionales. Dicho de otra manera, el debate no es si la marca andina y la marca europea son

9 GIL CELEDONIO, J.A., «Una solidaridad de hecho...», op. cit., p. 484; Acuerdo ADPIC, Preambuloy arts. 1y
ss.; Convenio de la Union de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial (CUP), arts. 1 y ss.

9 Reglamento (UE) 2017/1001, arts. 4 y ss.; Decision 486, arts. 134 y ss.

% GUERRERO GAITAN, M., Derecho de marcas, op. cit., p. 23; Reglamento (UE) 2017/1001, art. 4; Decision 486,
art. 134.
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juridicamente la misma cosa porque en sus elementos esenciales lo son, sino como articular un

sistema que permita gestionarlas de manera integrada en el plano del registro y de la proteccion.

Respecto a los requisitos de registrabilidad, también se observa una notable convergencia. Ambos
sistemas estructuran un doble régimen de motivos de negacion absolutos y relativos con
contenidos sustancialmente coincidentes. En los dos sistemas se exige que el signo sea distintivo,
no descriptivo, no engafioso y no contrario al orden publico; en los dos se protegen los derechos
anteriores mediante la figura de los motivos relativos de negacion; y en los dos se admite la figura
de la distintividad sobrevenida para superar algunos motivos absolutos. Esta convergencia
sustantiva no implica, sin embargo, que los dos sistemas sean idénticos en su aplicacion practica:
los criterios interpretativos de las oficinas nacionales andinas y de la EUIPO pueden diferir en
aspectos concretos, como el umbral de distintividad exigido para determinadas categorias de
signos o el analisis del riesgo de confusion en sectores especificos?’. Esta ultima matizacion es
importante porque permite entender que la convergencia normativa entre ambos sistemas no
equivale a uniformidad interpretativa. Dos examinadores que aplican la misma norma pueden
llegar a conclusiones distintas si han sido formados en tradiciones juridicas diferentes, si tienen
acceso a instrumentos de apoyo distintos o si trabajan en entornos institucionales con distintos
niveles de recursos y especializacion. La convergencia que se observa en el plano normativo debe
ser complementada, por tanto, con mecanismos de convergencia interpretativa para que la
uniformidad sustantiva se traduzca en uniformidad practica. Este es, precisamente, uno de los

ambitos donde la experiencia europea tiene mas que ensefiar al sistema andino.

Una segunda convergencia de gran importancia es la naturaleza supranacional de ambos
ordenamientos. Tanto el Derecho de la Union Europea como el Derecho de la Comunidad Andina
se caracterizan por su efecto directo, su aplicacion inmediata y su primacia sobre el Derecho
interno de los Estados miembros®. Esta caracteristica, que distingue radicalmente a ambos
sistemas de los esquemas de mera cooperacion intergubernamental presentes en otros bloques
regionales latinoamericanos como el MERCOSUR, cuyas normas requieren en términos
generales de incorporacion al derecho interno para ser exigibles, constituye un fundamento

juridico de primer orden para la viabilidad de una integracion marcaria supranacional en el &mbito

97 ROMERO VILLANUEVA, C.y ORTIZ, G.A,, «Fuentes normativas y solucién de controversias en los procesos
de integracidn regional: de la intergubernamentalidad a la supranacionalidad», op. cit., pp. 5-8.

9% ALVAREZ TAFUR, M.J., «El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y la accion de incumplimiento frente
a las nuevas realidades del régimen comunitario de propiedad industrial de la CAN», op. cit., p. 163.

43



; UNIVERSITAT _f'\\Jm“_d“

ROVIRA | VIRGILI

andino. Sin primacia y efecto directo del Derecho comunitario, cualquier sistema de registro
supranacional quedaria a merced de la voluntad de los Estados de aplicarlo en cada caso concreto,

lo que vaciaria de contenido la pretendida uniformidad del sistema.

La trascendencia de este punto puede apreciarse mejor por contraste. En el MERCOSUR, la
existencia de instrumentos de armonizacion en materia de propiedad intelectual no ha generado
un sistema de proteccion verdaderamente integrado, precisamente porque esos instrumentos
requieren de incorporacion al derecho interno de cada Estado para ser operativos y porque los
mecanismos de cumplimiento son de naturaleza intergubernamental y no supranacional. La CAN,
al haber construido un ordenamiento juridico de efecto directo y primacia, tiene en este aspecto
una ventaja estructural que no deberia infravalorarse cuando se evalua la viabilidad de un sistema

marcario supranacional en la subregion.

La existencia del TICA, con su competencia prejudicial en materia de propiedad industrial,
representa, ademas, un mecanismo de uniformidad interpretativa sin equivalente en ningin otro
proceso de integracion latinoamericano®. A través de la interpretacion prejudicial obligatoria que
los jueces nacionales deben solicitar en todos los casos en que apliquen Derecho andino, el TICA
garantiza que las disposiciones de la Decision 486 se interpreten de manera idéntica en Bolivia,
Colombia, Ecuador y Peru. Este mecanismo cumple exactamente la misma funcién que la
cuestion prejudicial ante el TJUE en el ambito europeo: establecer uniformidad en la aplicacion
del Derecho supranacional a través del didlogo entre el tribunal comunitario y los tribunales
nacionales, construyendo de manera progresiva y acumulativa un acervo interpretativo que todos

los operadores juridicos de la subregion deben respetar.

Una tercera convergencia, de cardcter mas politico que juridico, pero de gran relevancia para el
analisis de viabilidad, es la vocaciéon integradora compartida que subyace a ambos proyectos.
Tanto la Unién Europea como la Comunidad Andina nacieron con el propdsito explicito de
construir un mercado interior o subregional que superara las barreras derivadas de la
fragmentacion nacional. El Tratado de Funcionamiento de la Union Europea, en su articulo 26.2,
y el Acuerdo de Cartagena de 1969 responden a la misma légica de fondo: la integracion

econdmica requiere, entre otras cosas, la creacion de instrumentos juridicos que faciliten la

9 Tratado de Funcionamiento de la Unién Europea (TFUE), versién consolidada, DOUE C 202, de 7 de junio de
2016, art. 26.2; Acuerdo de Cartagena, suscrito el 26 de mayo de 1969, modificado por el Protocolo de Trujillo de
1996.
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circulacion de productos y servicios sin que la territorialidad de los derechos de propiedad
industrial se convierta en un obsticulol®. Esta vocacion integradora compartida no es un dato
menor, significa que la construccidon de un sistema supranacional de marcas no seria ajena al
proyecto politico y econémico de la CAN, sino que forma parte coherente de sus objetivos

fundacionales, aunque pendiente de materializacion institucional desde hace mas de dos décadas.

Esta convergencia politica permite advertir es que la pregunta no es si los paises andinos quieren
integrarse en materia marcaria porque la respuesta a esa pregunta ya esta implicita en el Acuerdo
de Cartagena y en la propia Decision 486, sino por qué, pese a esa voluntad declarada, el paso
hacia un titulo supranacional y una oficina regional no se ha dado en més de veinticinco afios de
vigencia del régimen comun. La respuesta apunta, como se vera en los apartados siguientes, no a
una falta de voluntad de principio, sino a obstaculos institucionales, econdmicos y politicos que

es preciso identificar con claridad para poder superarlos.

Por ultimo, cabe sefialar una cuarta convergencia de naturaleza estadistica que con frecuencia
pasa desapercibida en el andlisis juridico pero que resulta reveladora, la actividad marcaria en
América Latina y el Caribe ha crecido de manera sostenida en los ultimos afios. Segun los
Indicadores mundiales de propiedad intelectual de la OMPI, en 2023 la region de América Latina
y el Caribe represent6 el 7,1% del total mundial de solicitudes de marcas, con un volumen de
actividad que demuestra la creciente importancia de la proteccion marcaria para las empresas de
la region y la necesidad cada vez mas urgente de contar con instrumentos de registro simplificados
y eficientes. Este dato no es solo una cifra, es un argumento econémico a favor de la integracion
marcaria, pues cuanto mayor es el volumen de actividad marcaria en una region, mayor es el costo

agregado de la fragmentacion y mayor el beneficio potencial de un sistema supranacional.

Desde una perspectiva econdmica, también resulta relevante destacar. Siel 7,1% del total mundial
de solicitudes de marcas se genera en una region que carece de un sistema supranacional de
registro, eso significa que cada una de esas solicitudes debe tramitarse de manera independiente
en cada pais donde el titular quiere proteger su signo. El costo agregado de esa duplicacion en
tasas, en plazos, en asesoria juridica y en riesgo de resoluciones contradictorias es enorme. Y ese
costo lo pagan principalmente las empresas mas pequenas, que son las que tienen menos recursos

para gestionarlo y las que mas necesitan de un sistema eficiente y asequible para competir en el

100 OMPI, Indicadores mundiales de propiedad intelectual 2024, op. cit. América Latina y el Caribe represent6 el
7,1 % del total mundial de solicitudes de marcas en 2023.
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mercado regional.

2. Diferencias estructurales entre ambos sistemas

Aunque existen importantes puntos de convergencia entre ambos modelos, la diferencia mas
marcada continua siendo la existencia, en el caso de la Unién Europea, de una marca
supranacional con caracter unitario y efectos automaticos en todos los Estados miembros. Por el
contrario, la Comunidad Andina atin no cuenta con un instrumento equivalente. En consecuencia,
dentro del sistema andino la proteccion de las marcas mantiene un caracter esencialmente
nacional, de manera que quien pretenda proteger un mismo signo en los cuatro Paises miembros
debe tramitar solicitudes independientes ante cada oficina nacional, lo que incrementa los costos,
los tiempos de gestion y los posibles riesgos juridicos asociados al registrol??, El contraste resulta
especialmente significativo desde una perspectiva empresarial: una empresa espafiola que desee
proteger su marca en los veintisiete Estados miembros de la Unidén puede hacerlo mediante una
unica solicitud ante la EUTPO, pagando una tnica tasa y obteniendo un tnico titulo véalido en un
mercado de mas de 440 millones de consumidores. Una empresa colombiana que quiera proteger
su marca en Bolivia, Ecuador y Peru debe iniciar tres procedimientos distintos en paralelo, con
tres posibles resoluciones contradictorias y una carga administrativa y econdmica

proporcionalmente mucho mayor.

Esta diferencia no es solo una cuestion de comodidad o practicidad en el procedimiento: también
tiene consecuencias econdmicas concretas y cuantificables. Cada procedimiento nacional de
registro implica tasas administrativas, plazos de espera, posibles oposiciones de terceros y
honorarios de representacion. Para una pequeia o mediana empresa con recursos limitados, esta
multiplicacion de costos y procedimientos puede constituir una barrera de acceso efectiva a la
proteccion marcaria en la subregion andina, lo que la deja expuesta a la usurpacion de sus signos
por parte de terceros en los paises donde no ha podido registrar. La ausencia de un titulo
supranacional andino tiene, en consecuencia, un impacto directo sobre la competitividad de las
empresas pequefias de la region, precisamente aquellas que mas necesitan de instrumentos

accesibles de proteccioni®2,

101 CAMACHO GARCIA, R., «La marca comunitaria andina...», op. cit., p. 555.
102 BARRAGAN, C.; CEBALLOS, M.; MARIN, D. y TAMAYO, O., «El agotamiento del derecho...», op. cit., pp.
266 — 267; CAMACHO GARCIA, R., «La marca comunitaria andina...», op. Cit., pp. 555-556.
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Si se traslada este escenario a una empresa que no solo desarrolla actividades en los Paises
miembros de la CAN, sino en distintos mercados de América Latina, las dificultades aumentan
considerablemente. En la practica, dicha empresa se veria obligada a tramitar registros separados
en numerosos paises, enfrentdndose a normativas, procedimientos, plazos y costos diferentes en
cada jurisdiccion. Esta situacion, que forma parte de la realidad cotidiana de muchas empresas
latinoamericanas con proyeccion regional, evidencia como la fragmentacion del sistema marcario
constituye un obstaculo concreto para el crecimiento empresarial y para una verdadera integracion
econdmica de la region. No se trata inicamente de una dificultad tedrica o administrativa, sino de
una carga economica real que impacta directamente la capacidad de las empresas para expandirse,

competir en mejores condiciones y generar empleo.

Por otra parte, la ausencia de una oficina supranacional andina comparable a la EUIPO, aspecto
ya identificado previamente como una limitacion estructural del modelo andino, adquiere una
relevancia atin mayor desde una perspectiva comparada. En el contexto europeo, la EUIPO no
cumple tinicamente funciones de registro marcario; también desempefia un papel fundamental en
la coordinacién y coherencia del sistema, administra bases de datos comunes y promueve la
convergencia de practicas entre las veintisiete oficinas nacionales de propiedad industrial'®. Su
existencia explica por qué el sistema europeo puede afirmar con credibilidad que una marca se
evalta con los mismos criterios en Berlin que en Madrid o en cualquier otro Estado miembro de
la UE. La comparacién con el sistema andino pone de relieve que la uniformidad de la Decision
486, siendo una fortaleza real, no es suficiente por si sola para garantizar la coherencia del
sistema: mientras no exista una institucion supranacional que supervise su aplicacion, la norma
comun puede derivar en practicas nacionales divergentes que vacien de contenido la pretendida

armonizacioni®,

Este aspecto reviste especial importancia porque toca una de las tensiones mas profundas del
sistema andino. La Decision 486 es la misma norma en los cuatro paises. Pero cuatro
examinadores en cuatro oficinas distintas, formados en tradiciones juridicas ligeramente
diferentes y sin una institucion comun que unifique sus criterios, pueden llegar a conclusiones

distintas frente al mismo signo. Esto no es una hipdtesis: es una realidad documentada en la

103 GIL CELEDONIO, J.A., «Una solidaridad de hecho...», op. cit., pp. 490-491; EUIPO, Annual Report 2023, op.
cit., p. 8.
104 CAMACHO GARCIA, R., «La marca comunitaria andina...», op. cit., p. 556.

47



; UNIVERSITAT _f'\\Jm“_d“

ROVIRA | VIRGILI

practica marcaria en la subregion andina. Y revela que la uniformidad normativa, siendo
necesaria, no es suficiente. Lo que falta es la uniformidad institucional, y esa solo puede lograrse
con una oficina supranacional que haga lo que la EUIPO hace en Europa, garantizar que la norma

se aplica igual en todos los rincones del sistema.

Una tercera diferencia de gran importancia es el distinto grado de integracién econdmica general
que presentan ambos bloques. La Union Europea es el proceso de integracion regional mas
avanzado del mundo, habiendo superado la fase del mercado comuin y avanzado
significativamente hacia la union econdmica y monetaria'®. Este nivel de integracion no es solo
el contexto en el que se desarrolla el sistema europeo de marcas, es también su condicion de
posibilidad. Sin libre circulaciéon de mercancias garantizada, sin mercado interior unificado, sin
moneda comun en la eurozona, la demanda de un titulo marcario supranacional seria mucho
menor. La CAN, en cambio, ha tenido una trayectoria mas irregular: pese a nacer con la ambicion
de constituirse en un mercado comun andino, ha quedado en la practica como una zona de libre
comercio con ciertos compromisos adicionales y una estructura institucional que no ha logrado
consolidarse al nivel que sus objetivos fundacionales exigianl%. Esta diferencia en el grado de
integracion econdmica tiene consecuencias directas sobre la viabilidad politica del sistema
marcario supranacional: cuanto mas integrado esta un mercado, mayor es la necesidad de un titulo

marcario unitario y mayor es el incentivo politico para crearlo.

Uno de los desafios mas relevantes del proceso de integracion radica precisamente en la
integracion marcaria y la integracion econdmica se refuerzan mutuamente: un sistema marcario
supranacional facilita el comercio intraregional, y un mercado mas integrado genera mayor
demanda de proteccion marcaria supranacional. Pero también se condicionan mutuamente, sin un
mercado suficientemente integrado, la demanda de un titulo supranacional puede ser demasiado
baja para justificar el costo institucional de crearlo. Romper este circulo requiere dar el primer
paso con decision, asumiendo que los beneficios del sistema creceran a medida que el sistema
mismo gane usuarios y confianza. La experiencia europea demuestra que ese primer paso, aunque

costoso, vale la pena.

Una cuarta diferencia estructural, que adquiere particular relevancia cuando se piensa en un

105 ROMERO VILLANUEVA, C.y ORTIZ, G.A., «Fuentes normativas y solucién de controversias en los procesos
de integracidn regional: de la intergubernamentalidad a la supranacionalidad», op. cit., p. 10.
106 1hidem, pp. 10-12.
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sistema verdaderamente latinoamericano de marcas y no meramente andino, es el alcance
territorial. La CAN agrupa unicamente a cuatro paises con una poblacién combinada de
aproximadamente 103 millones de personas. Este mercado, aunque significativo, representa una
fraccion del total latinoamericano. Los cuatro paises de mayor peso econémico de la region, tales
como: Brasil, México, Argentina y Chile estan fuera del bloque andino, lo que limita
considerablemente el impacto potencial de cualquier avance en materia de integracion marcaria
producido en el seno de la CAN sin proyeccion hacia el conjunto de la region???. Esta limitacion
territorial plantea una tensidon conceptual en el propio titulo del presente trabajo: la pregunta por
la viabilidad de un sistema latinoamericano de marcas trasciende el ambito de la CAN y exige
pensar en marcos de cooperacion mds amplios, en los que necesariamente deben participar

economias que hoy operan fuera de cualquier esquema de integracion marcaria supranacional.

Esta tension entre lo andino y lo latinoamericano no es una debilidad del analisis: es precisamente
la que hace interesante la pregunta. Un sistema de marcas circunscrito a los cuatro paises de la
CAN seria un avance real, pero limitado. Un sistema verdaderamente latinoamericano que
involucre a Brasil, México, Argentina y Chile seria transformador. El camino entre ambos
escenarios es largo, pero no imposible, y pasa necesariamente por consolidar primero lo que ya

existe en la CAN para construir, desde ahi, hacia un espacio marcario regional mas amplio.

Existe, por ultimo, una quinta diferencia que merece especial atencion por sus efectos practicos:
el distinto nivel de participacion de ambos bloques en el Sistema de Madrid. Mientras que los
veintisiete Estados miembros de la Unidén Europea forman parte del Protocolo de Madrid, lo que
permite a los titulares de marcas de la Union extender su proteccion internacional de forma mas
agil y centralizada, en América Latina la participacion continia es limitada y desigual. La
adhesion de Colombia en 2012 representd un avance importante, pero paises como Ecuador,
Bolivia y Venezuela aun permanecen fuera del sistema, situacion que genera una asimetria
adicional en las posibilidades de internacionalizacion y proteccion de las marcas latinoamericanas

en los mercados globales08,

La diferencia en los niveles de participacion dentro del Sistema de Madrid trasciende una cuestion

meramente procedimental. En realidad, refleja distintas formas de entender y aprovechar los

107 OMPI, Indicadores mundiales de propiedad intelectual 2024, op. cit., estadisticas regionales de marcas, 2023.
108 OMPI, «Miembros del Sistema de Madrid», portal oficial del Sistema de Madrid; Superintendencia de Industria
y Comercio, «Los primeros diez afios de Colombia en el Protocolo de Madrid», junio de 2022.
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mecanismos de cooperacion internacional en materia de propiedad industrial. Mientras que los
paises europeos han incorporado de manera casi generalizada las principales herramientas
disponibles en este ambito, en América Latina todavia existen paises que permanecen al margen
de sistemas que permiten obtener beneficios concretos sin exigir la creacién de nuevas estructuras
institucionales. En este contexto, promover una mayor adhesion a estos instrumentos constituye
una medida inicial que, aunque limitada en alcance, resulta necesaria para avanzar hacia una

integracion marcaria mas solida y efectiva en la region.

3. Obstaculos juridicos e institucionales para la integracion marcaria latinoamericana

Un analisis honesto de los obstdculos que se interponen en el camino hacia un sistema
latinoamericano de marcas es un paso necesario antes de formular propuestas. Sin diagndstico
preciso no puede haber prescripcion efectiva. El obstaculo mas evidente es la profunda
fragmentacion normativa que caracteriza al conjunto de la region latinoamericana. A diferencia
de lo que ocurre en la CAN, donde la Decision 486 establece un régimen sustantivo comun de
aplicacion directa, el resto de América Latina opera bajo legislaciones nacionales marcarias
divergentes, sin un instrumento de armonizacion supranacional vinculantel%. Brasil, México,
Argentina y Chile, las cuatro mayores economias de la region, cuentan con legislaciones
marcarias propias que, si bien guardan cierta similitud con los estandares del ADPIC, difieren en
aspectos relevantes como los motivos de irregistrabilidad, los procedimientos de oposicion, la
duracién del registro, los criterios de evaluacion del riesgo de confusion o, el tratamiento de las
marcas notorias. Esta fragmentacion normativa significa que el punto de partida de cualquier
proyecto de integracion latinoamericano seria radicalmente distinto al que tenia la Union Europea
cuando inicid su propio proceso. Europa partia de sistemas nacionales relativamente cercanos
entre si, articulados sobre una base juridica romano-germanica comun y con décadas de
cooperacion econdmica, mientras que América Latina parte de una diversidad normativa mayor,
sin un foro regional equivalente al Consejo de la Unién Europea que pueda impulsar procesos de

armonizacion vinculantes.

La magnitud de esta fragmentacion puede apreciarse con un ejemplo concreto. Una empresa que

hoy quiere registrar una marca en toda América Latina debe enfrentarse a sistemas que difieren

109 CAMACHO GARCIA, R., «La marca comunitaria andina...», op. cit., p. 562.
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en aspectos tan basicos como la duracion del registro, que varia entre cinco y diez afios segun el
pais, los plazos para presentar oposiciones que pueden ir de treinta dias a tres meses o, los
requisitos de uso con plazos de caducidad que oscilan entre los dos y los cinco afios. Estas
diferencias no son detalles técnicos menores, por el contrario, son obstaculos reales que encarecen
y complican la gestion de una cartera marcaria regional y que penalizan especialmente a las

empresas que no tienen recursos para contratar equipos especializados en cada pais.

Un segundo obstaculo de gran peso es la debilidad institucional que caracteriza a la mayoria de
los procesos de integracion latinoamericanos. Como han sefialado Romero Villanueva y Ortiz10,
la Unién Europea dispone de instituciones fuertes, dotadas de competencias propias y con
capacidad real para adoptar normas vinculantes e imponerlas sobre los Estados miembros. Ningtn
proceso de integracion latinoamericano, ni siquiera la CAN, ha llegado a desarrollar un entramado
institucional comparable en términos de eficacia y legitimidad democratica. La eficacia del
Derecho supranacional no depende unicamente de la existencia de normas comunes, sino también
del compromiso politico de los Estados que integran el bloque y de la presencia de instituciones
capaces de supervisar y garantizar su cumplimiento. Cuando estas condiciones no se encuentran
suficientemente consolidadas, se produce un escenario de inseguridad juridica comunitaria que
termina afectando la confianza de los operadores econdmicos en el sistemalll. La reflexion
planteada por Romero Villanueva y Ortiz en el contexto de la integracion andina puede extenderse
igualmente al dmbito latinoamericano, e incluso con mayor intensidad, teniendo en cuenta la

diversidad institucional que caracteriza a la region.

Esta debilidad institucional no es una caracteristica inherente e inmutable de América Latina: es
el resultado acumulado de décadas de disefio institucional deficiente, de subfinanciacion cronica
de las instituciones de integracion y de una cultura politica que tiende a privilegiar la soberania
nacional sobre los beneficios del compromiso supranacional. Cambiarla requiere tiempo,
voluntad politica y, sobre todo, resultados concretos que demuestren a los ciudadanos y a los
gobiernos que ceder soberania en determinados &mbitos produce beneficios tangibles. En materia
marcaria, esos beneficios son demostrables y cuantificables: menores costos de registro, mayor

seguridad juridica, acceso a mercados mas amplios. El desafio es comunicarlos con claridad y

110 ROMERO VILLANUEVA, C.y ORTIZ, G.A., «Fuentes normativas y solucién de controversias en los procesos
de integracidn regional: de la intergubernamentalidad a la supranacionalidads», op. cit., pp. 18-22.
11 1bidem, p. 24.
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construir sobre ellos la voluntad politica necesaria para el siguiente paso.

El MERCOSUR ilustra bien este segundo obstaculo. Pese a ser uno de los bloques de integracion
mas importantes de América Latina en términos de volumen econémico, su avance en materia de
propiedad industrial ha sido histéricamente lento. Es cierto que en los ultimos afios el Subgrupo
de Trabajo del MERCOSUR dedicado a la propiedad intelectual ha impulsado la elaboracion de
un compendio de normativa vigente en materia de propiedad industrial como insumo para la
armonizacion normativa entre los paises miembros, proceso que ha adquirido renovada urgencia
a raiz del acuerdo UE-MERCOSUR que comenzara a regir proximamente!!2, Sin embargo, este
compendio es todavia un instrumento de diagnodstico y no un instrumento de armonizacion
vinculante, lo que ilustra la distancia que separa la voluntad declarada de integracion de la

adopcién de compromisos normativos concretos.

Esta distancia entre el discurso y la accidn es quizas el obstaculo mas dificil de medir y el mas
relevante de superar. Los gobiernos latinoamericanos han declarado reiteradamente su
compromiso con la integracion regional en materia de propiedad intelectual, pero esas
declaraciones rara vez se traducen en cambios normativos o institucionales concretos. El caso del
MERCOSUR en materia de propiedad industrial es paradigmatico, décadas de trabajo técnico en
los subgrupos correspondientes, numerosas reuniones y documentos de diagnostico, y sin
embargo ningun instrumento vinculante de armonizacion marcaria. Esta brecha entre intencion y
accion es, en ultima instancia, un problema de incentivos politicos que solo puede resolverse
cuando los beneficios de la integracion sean suficientemente visibles para los actores con poder

de decision.

Un tercer obstaculo, de naturaleza politica mas que juridica, pero con consecuencias juridicas
directas, es la historica dificultad de los paises latinoamericanos para mantener compromisos de
integracion a largo plazo. Como han documentado Romero Villanueva y Ortiz!13, la historia de la
integracion en América del Sur estd jalonada de proyectos ambiciosos que no lograron

consolidarse plenamente: la Asociacion Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), el Pacto

112 MERCOSUR, «Propiedad Intelectual en el MERCOSUR: avances en la agenda regional y fortalecimiento de la
cooperacion», noticia institucional publicada en el marco de la Primera Reunion Ordinaria del Subgrupo de Trabajo
n.° 19 «Propiedad Intelectual» (SGT n.° 19), abril de 2026.

113 ROMERO VILLANUEVA, C.y ORTIZ, G.A., «Fuentes normativas y solucién de controversias en los procesos
de integracidn regional: de la intergubernamentalidad a la supranacionalidad», op. cit., pp. 18-22.
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Andino en su primera etapa, la propia CAN en sus momentos de mayor tension internall4. La
creacion de un titulo supranacional de marcas requiere no solo la adopcidn inicial de un
reglamento, sino el compromiso duradero de los Estados miembros de ceder soberania en materia
de propiedad industrial, de financiar y dotar de personal a una oficina supranacional, de aceptar
la primacia de sus decisiones sobre los ordenamientos nacionales y de disciplinar a sus propias
agencias administrativas para que apliquen los criterios del sistema supranacional con coherencia.
Sin una base politica estable y duradera, ninguna de estas condiciones puede satisfacerse

totalmente.

Este tercer obstaculo tiene una dimension temporal que conviene explicitar con claridad. La
construccion de un sistema supranacional de marcas no es un proyecto de una legislatura, es un
proyecto de una generacion. Requiere que los gobiernos que lo inician y los que les suceden
mantengan el mismo nivel de compromiso institucional, incluso cuando los dividendos politicos
son dificiles de ver a corto plazo y cuando las presiones del dia a dia de la politica regional tienden
a desplazar las prioridades de largo plazo. La experiencia europea ensefia que este tipo de
proyectos solo prospera cuando existen estructuras institucionales suficientemente robustas para
sobrevivir a los cambios de gobierno y a las coyunturas politicas adversas. Construir esas
estructuras en América Latina es, en si mismo, un proyecto de largo aliento que debe iniciarse

cuanto antes, precisamente porque demora mucho en dar sus frutos.

Un cuarto obstaculo, de naturaleza mas técnica pero igualmente importante, es la insuficiente
integracion de los paises latinoamericanos en el Sistema de Madrid. Como ya se sefial6 en el
capitulo segundo, este sistema permite obtener proteccién marcaria en multiples paises mediante
una unica solicitud internacional ante la OMPI y podria funcionar como un mecanismo
complementario de coordinacion a nivel regional 1% . Sin embargo, la participacion
latinoamericana en el sistema sigue siendo limitada. Aunque Colombia se adhiri6 al Protocolo de
Madrid en 2012, los demas paises miembros de la CAN: Bolivia, Ecuador y Perti permanecen
fuera del sistema, lo que limita su eficacia como instrumento de simplificacion del registro

marcario en el conjunto de la subregion andinall®, Esta situacion contrasta con la participacion

114 ALVAREZ TAFUR, M.J., «El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinay la accion de incumplimiento frente
a las nuevas realidades del régimen comunitario de propiedad industrial de la CAN», op. cit., p. 162.

115 OMPI, Guia del Sistema de Madrid. Registro internacional de marcas segtn el Protocolo de Madrid, op. cit., p.
5.

116 OMPI, «Miembros del Sistema de Madrid», portal oficial del Sistema de Madrid; Superintendencia de Industria
y Comercio, «Los primeros diez afios de Colombia en el Protocolo de Madrid», junio de 2022.
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universal de los Estados miembros de la Unidén Europea en el Sistema de Madrid, que actia como
complemento eficiente del sistema europeo para la proteccion de marcas de la Union en terceros

paises.

La adhesion al Protocolo de Madrid es, en este contexto, el ejemplo mas claro de una medida de
integracion marcaria que esta al alcance de la mano y que no requiere de ningun esfuerzo
institucional extraordinario. Es un trdmite internacional que cada pais puede completar de manera
independiente, sin necesidad de negociar con sus vecinos ni de crear nuevas instituciones. Y, sin
embargo, varios paises de la CAN llevan afios sin dar ese paso. Esta falta de accidon no tiene una
explicacion técnica convincente, es, una vez mas, un problema de voluntad politica y de

prioridades de agenda.

A estos obstaculos estructurales se afiade una consideracion de orden practico que a menudo pasa
desapercibida en el andlisis académico, pero que condiciona de manera determinante el éxito de
cualquier sistema de marcas, la escasa cultura marcaria de muchas empresas latinoamericanas,
especialmente las pequefias y medianas. Como sefialo Camacho Garciall’ ya en 2004 y sigue
siendo valido hoy, uno de los principios esenciales para la adopcion de un sistema de marca
comunitaria andina es el desarrollo de un proceso educativo para que los empresarios conozcan
las ventajas del sistema y puedan aprovecharlas efectivamente. Sin usuarios que comprendan el
sistema y confien en él, el esfuerzo institucional de crearlo tendrd un impacto limitado. Esta
dimension educativa, que podria parecer secundaria frente a los grandes desafios institucionales,
es en realidad una condicion necesaria del éxito de cualquier reforma marcaria de alcance

regional.

Hay una realidad que los andlisis juridicos suelen ignorar y es que un sistema juridico solo
funciona plenamente si los sujetos a los que va dirigido lo conocen y lo usan. Un empresario que
no sabe que existe la posibilidad de proteger su marca en varios paises con una unica solicitud no
va a aprovechar esa posibilidad, aunque el sistema esté perfectamente disefiado. En América
Latina, donde la cultura de la propiedad industrial sigue siendo incipiente en amplios sectores del
tejido empresarial, la educacion y la difusion no son un complemento del sistema, son una parte
constitutiva de €l. Ignorar esta dimension es condenar al sistema, desde su nacimiento, a tener

muchos menos usuarios de los que podria tener.

117 CAMACHO GARCIA, R., «La marca comunitaria andina...», op. cit., p. 561.
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Un ultimo obstaculo merece ser mencionado expresamente, la ausencia de mecanismos de
financiacion claros para una eventual oficina supranacional andina o latinoamericana de marcas.
La EUIPO es un organismo autosuficiente financieramente, pues sus ingresos provienen casi
integramente de las tasas que pagan los solicitantes de marcas de la Union y de disefos
comunitarios!®, Este modelo de autofinanciacion ha sido fundamental para la independencia y
eficiencia operativa de la EUIPO y ha permitido su transformacion en un organismo de primer
nivel a escala mundial. Para que un modelo equivalente funcione en el contexto andino o
latinoamericano, el volumen de solicitudes debe ser suficiente para sostener la estructura de una
oficina supranacional; de lo contrario, la oficina dependera de aportaciones de los Estados
miembros, lo que la hace vulnerable a las tensiones politicas presupuestarias y pone en riesgo su

autonomia operativa.

La solucion a este problema no es sencilla, pero tampoco irresoluble. Una estrategia posible seria
disefiar una oficina supranacional andina con una estructura inicial modesta, dimensionada al
volumen real de solicitudes que puede esperarse en una primera fase, con la prevision expresa de
un crecimiento gradual a medida que el sistema gane usuarios y genere mas ingresos por tasas.
La experiencia de la EUIPO que comenzd con poco mas de 43.000 solicitudes en 1996 y ha
multiplicado ese nlimero varias veces en tres décadas demuestra que un sistema bien disefiado
puede crecer hasta alcanzar la masa critica necesaria para la autofinanciacion, siempre que el
periodo de arranque esté adecuadamente respaldado y que los Estados miembros mantengan el

compromiso de sostenerlo mientras ese umbral se alcanza.

4. Posibilidades de armonizacion e integracion regional

La pregunta por la viabilidad de un sistema latinoamericano de marcas no admite una respuesta
simple. Si por viabilidad se entiende la ausencia de obstaculos juridicos insuperables en el plano
del Derecho internacional y del Derecho de la propiedad industrial, la respuesta es afirmativa, no
existe ningiin impedimento normativo que haga imposible la creacion de un titulo supranacional
latinoamericano de marcas. Los instrumentos técnicos existen, el modelo europeo ha demostrado
que el concepto funciona, y el Derecho internacional de la propiedad industrial proporciona el

marco dentro del cual tal instrumento puede insertarse sin contradiccion. Si, en cambio, por

118 EUIPO, Annual Report 2023, op. cit., p. 12.
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viabilidad se entiende la posibilidad real de construir ese sistema en el corto o medio plazo, la
respuesta es necesariamente mas matizada, los obstaculos identificados en el apartado anterior
son reales y significativos, y superarlos requiere un esfuerzo politico, econdémico e institucional

de largo aliento que las condiciones actuales de la region no garantizan.

Esta distincion entre viabilidad juridica y viabilidad politica no es un juego de palabras, es la
clave para entender por qué un proyecto que nadie discute que es juridicamente posible lleva mas
de dos décadas sin materializarse. La viabilidad juridica esta dada desde que la CAN adopto la
Decision 486 y consolidd su estructura institucional supranacional. Lo que ha faltado y lo que
sigue faltando es la voluntad politica sostenida de dar el siguiente paso. Reconocer esta realidad

con claridad es el primer requisito para poder transformarla.

La experiencia europea, es en este punto, una fuente de inspiracion metodoldgica mas que un
modelo directamente trasplantable. Lo que el proceso europeo ensefia es que no basta con redactar
un reglamento y crear una oficina, ensefia que la integracion marcaria exitosa es el resultado de
un proceso gradual, sostenido en el tiempo, que combina armonizacion legislativa, construccion
institucional, desarrollo jurisprudencial y fortalecimiento de la voluntad politica
integracionistall®. Cada uno de estos elementos es necesario; ninguno es suficiente por si solo.
Esta leccion de gradualidad y paciencia institucional es, quizas, la mas valiosa que puede extraerse
del modelo europeo para su aplicacion en el contexto latinoamericano. Vale la pena recordar que
entre la Primera Directiva de armonizacion de 1988 y el vigente Reglamento (UE) 2017/1001
median casi tres décadas de evolucién normativa, jurisprudencial e institucional; ningin proceso

de integracion solido se construye de otro modo o de un momento a otro.

Lo que esta leccion revela, trasladada al contexto latinoamericano, es que el camino hacia un
sistema supranacional de marcas no puede recorrerse de un solo salto. Requiere etapas, y cada
etapa tiene su propio conjunto de condiciones previas. Intentar quemar etapas creando un titulo
supranacional sin haber construido antes la base de confianza y armonizacién que lo sustenta no
acelera el proceso, lo condena al fracaso. La gradualidad no es una limitacion del modelo; es su

condicion de funcionamiento.

Desde esta perspectiva realista, la propuesta mas adecuada consiste en articular una hoja de ruta

por etapas progresivas y con distintos grados de ambicidn, cada una de las cuales construye sobre

119 GIL CELEDONIO, J.A., «Una solidaridad de hecho...», op. cit., pp. 485-490.

56



; UNIVERSITAT _f'\\Jm“_d“

ROVIRA | VIRGILI

la anterior y crea las condiciones para el paso siguiente.

La primera etapa podria ser la armonizacién normativa ampliada y la adhesion universal al
Sistema de Madrid. Esta seria la mas urgente e inmediatamente alcanzable. Su objetivo seria
extender los estandares normativos ya consolidados en la CAN al conjunto de América Latina,
impulsando, ya sea en el seno de la OMPI, en el marco de los acuerdos comerciales regionales
existentes o en foros multilaterales ad hoc la adopcidon de disposiciones comunes sobre los
requisitos de registrabilidad, los derechos conferidos por el registro y los procedimientos basicos
de concesion y cancelacion. Esta armonizacion no necesitaria crear un titulo supranacional ni una
nueva burocracia regional, podria limitarse a establecer una capa de Derecho armonizado que
facilitara la obtencion de registros nacionales convergentes en toda la region, reduciendo las
diferencias que hoy generan inseguridad juridica para las empresas que operan en multiples

mercados!?0,

Esta primera etapa tiene una ventaja politica que no debe subestimarse, no requiere que los
gobiernos de la region tomen una decision de integracion profunda ni que cedan soberania en
materia de registro. Requiere simplemente que se pongan de acuerdo en adoptar estandares
normativos comunes, lo que en muchos casos no es mas que reconocer y extender lo que la CAN
ya hace. Es, en ese sentido, el paso mas facil de dar y el que genera mas confianza para los pasos
siguientes. En politica de integracion, los pequeios avances concretos valen mas que los grandes

compromisos abstractos, porque construyen la credibilidad del proceso.

Al mismo tiempo, deberia promoverse activamente la adhesion de todos los paises
latinoamericanos al Protocolo de Madrid. Los Indicadores mundiales de propiedad intelectual de
la OMPI acreditan que en 2023 se presentaron a nivel mundial 15,2 millones de solicitudes de
registro de marcas, lo que refleja la intensidad de la actividad marcaria global y la necesidad de
disponer de mecanismos eficientes de proteccion internacional?!, La generalizacion del Sistema
de Madrid en la regién proporcionaria un mecanismo inmediato de simplificacion del registro
internacional, sin requerir la creacion de nuevas instituciones supranacionales, y permitiria a los
titulares de marcas latinoamericanas competir en condiciones de mayor igualdad con sus

homologos europeos y asiaticos en los mercados internacionales. Esta primera etapa no es la mas

120 CAMACHO GARCIA, R., «La marca comunitaria andina...», op. cit., p. 565.
121 OMPI, Indicadores mundiales de propiedad intelectual 2024, op. cit. Las solicitudes mundiales de marcas
ascendieron a 15,2 millones en 2023.

57



; UNIVERSITAT _f'\\Jm“_d“

ROVIRA | VIRGILI

llamativa desde el punto de vista juridico, pero es la mas factible y la que produciria beneficios

mas inmediatos para las empresas de la region.

La segunda etapa podria ser la creacién de una marca andina. Esta es la mas ambiciosa entre las
que resultan juridicamente viables en el marco institucional existente. Consistiria en la creacion
de una marca andina propiamente dicha, un titulo supranacional de caracter unitario, valido en
los cuatro Paises miembros de 1a CAN, gestionado por una oficina andina de propiedad industrial

dotada de personalidad juridica, autonomia operativa y autofinanciacién a través de tasas.

Para que este sistema funcione correctamente, Camacho Garcial?? ha precisado que deben
cumplirse cinco principios esenciales que constituyen la hoja de ruta juridica mas clara disponible
en la doctrina: la autonomia del sistema respecto de las decisiones de las oficinas nacionales,
garantizando que las resoluciones del ente administrativo supranacional sean obligatorias para
toda la comunidad; la garantia del debido proceso con derecho a ser oido en todas las instancias;
el sistema atributivo de registro como regla general, con excepciones para las marcas notorias; la
existencia de un organismo independiente de registro y de un tribunal especializado que resuelva
los conflictos con eficacia y coherencia interpretativa; y, un proceso educativo sostenido para que
los empresarios de la region conozcan y aprovechen efectivamente las ventajas de un sistema

plenamente integrado.

Lo notable de estos cinco principios es que ninguno de ellos exige modificar el Tratado
fundacional de la CAN ni crear nuevos instrumentos juridicos desde cero. Son condiciones de
disefio institucional que pueden satisfacerse dentro del marco normativo e institucional existente.
Y, sin embargo, ninguna de ellas se ha materializado todavia. Lo que falta, como se ha repetido a

lo largo de este trabajo, no es el marco juridico, sino, la decision politica de usarlo.

La CAN dispone ya de todos los elementos juridicos necesarios para dar este paso sin necesidad
de modificar el Tratado fundacional, una normativa sustantiva comun de aplicacion directa, un
tribunal supranacional con competencia prejudicial en materia de propiedad industrial y el
reconocimiento del efecto directo y la primacia del Derecho andino en los cuatro Paises
miembros. Lo que ha faltado durante mas de dos décadas no es el instrumento juridico, sino la
decision politica de adoptarlo y los recursos institucionales para implementarlo. Esta segunda

etapa no puede completarse sin la primera, la armonizacién normativa ampliada debe preceder a

122 CAMACHO GARCIA, R., «La marca comunitaria andina...», op. cit., pp. 558-561.
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la creacion del titulo supranacional porque necesita construir la confianza reciproca entre los

sistemas nacionales, que la gestion compartida de un registro supranacional requiere.

Cabria preguntarse cudl seria el impacto real de la creacion de una marca andina. La experiencia
europea es ilustrativa, el EUIPO Annual Report 2023 confirma que el sistema europeo de marcas
alcanzo en ese afio casi 180.000 solicitudes de marca de la Unidn, con solicitantes procedentes de
mas de 140 paises!?®. Este éxito no se produjo de manera inmediata, en 1996, el primer afio de
funcionamiento de la OAMI, hoy EUIPO, se presentaron 43.218 solicitudes, cifra que fue
creciendo de forma constante a medida que el sistema ganaba confianza y visibilidad entre los
operadores econdmicos. No existe razon estructural por la que un sistema andino equivalente no
pudiera seguir una curva de crecimiento similar, contribuyendo, ademas, a la modernizacion de

las oficinas nacionales y al fortalecimiento institucional de la propia CAN.

Este argumento merece ser subrayado porque suele pasarse por alto en los andlisis sobre la
viabilidad del sistema. La creacion de una marca andina no solo beneficiaria a los titulares de
marcas en la subregion, beneficiaria también a las propias oficinas nacionales, que a través del
sistema supranacional ganarian acceso a bases de datos compartidas, a criterios comunes de
examen y a programas de formacion que dificilmente podrian financiar de manera individual. El
sistema supranacional, en este sentido, no compite con las oficinas nacionales, las fortalece. Es
exactamente lo que ha ocurrido en Europa, donde la relacion entre la EUIPO y las oficinas

nacionales es de cooperacion y de convergencia, no de competencia.

En una tercera etapa, el proceso podria proyectarse hacia la construcciéon de un sistema
latinoamericano de marcas de alcance mas amplio. Esta fase, la mas ambiciosa y de mas largo
plazo, implicaria extender gradualmente el modelo de integracion marcaria més alla del ambito
andino, incorporando progresivamente a otros paises y bloques regionales de América Latina.
Dicha expansion podria desarrollarse mediante dos vias, la primera, a través de acuerdos de
reconocimiento mutuo entre una futura marca andina y los registros nacionales de otros paises,
permitiendo que la marca generara efectos de prioridad o, incluso, proteccion directa en los
Estados adherentes; y, por otro lado, mediante la incorporacion progresiva de nuevos paises a un
sistema supranacional ampliado, siguiendo una ldgica similar a la utilizada por el Sistema de

Madrid, que desde 1891 ha logrado extenderse hasta alcanzar actualmente 131 paises

123 EUIPO, Annual Report 2023, op. cit., p. 12.
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miembrosi?4,

La incorporacién eventual de economias como Chile o México, miembros de la Alianza del
Pacifico, junto con Colombia y Pert, ya integrados en la CAN, tendria un efecto multiplicador de
gran importancia, pues afladiria mercados de gran tamafio y sistemas de propiedad industrial
modernos y eficientes al ambito del sistema supranacional. En este sentido, la Alianza del Pacifico
podria constituir un puente institucional de gran valor, los cuatro Paises miembros comparten ya
compromisos de integracion econdmica y cooperacion en materia de propiedad intelectual que
podrian servir de base para avances mas ambiciosos en el plano marcario. La incorporacion de
Brasil, la mayor economia de América Latina, seria el paso definitivo hacia un sistema
verdaderamente latinoamericano de marcas, aunque la complejidad institucional de ese proceso

lo sitiia necesariamente en el horizonte de largo plazo.

Pensar en Brasil como parte de un eventual sistema latinoamericano de marcas puede parecer hoy
una aspiracion distante. Sin embargo, conviene recordar que cuando en 1988 se adopto6 la Primera
Directiva europea de marcas, tampoco resultaba evidente que veinticinco afios después existiria
un sistema de registro supranacional con mas de 180.000 solicitudes anuales procedentes de 140
paises. Los procesos de integracion tienen su propia dindmica: una vez que dan sus primeros pasos
solidos, generan inercia, crean intereses en su continuacion y producen resultados que alimentan
la demanda de mas integracion. La experiencia comparada demuestra que las primeras etapas de
los procesos de integracion suelen concentrar las mayores dificultades institucionales y politicas.
En el caso de América Latina, ese primer paso ya estd parcialmente dado, se llama Decision 486,

y lleva mas de veinticinco afios esperando que alguien decida construir sobre ella.

5. Lecciones del modelo europeo para América Latina

El analisis comparado realizado en los apartados anteriores permite extraer, a modo de sintesis,
tres lecciones del modelo europeo que resultan directamente aplicables al proceso
latinoamericano y que conviene explicitar con claridad antes de pasar a las conclusiones. No se
trata de lecciones abstractas ni de recomendaciones de politica juridica vacias de contenido, son

observaciones concretas, derivadas del estudio sistematico de como funciond el proceso europeo,

124 OMPI, Guia del Sistema de Madrid. Registro internacional de marcas segun el Protocolo de Madrid, op. cit., p.
7.
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que pueden orientar decisiones reales en el contexto latinoamericano.

La primera leccion es la importancia de la gradualidad y la paciencia institucional. El sistema
europeo de marcas que hoy conocemos es el resultado de casi cuatro décadas de evolucion
normativa e institucional, la Primera Directiva de armonizacion de 1988, la creacion de la OAMI
y el Reglamento sobre la marca comunitaria de 1994, la reforma de 2015-2017 con la nueva
Directiva y el nuevo Reglamento. En cada etapa, la siguiente era posible porque la anterior habia
consolidado un nivel suficiente de confianza, de practica compartida y de acervo jurisprudencial.
América Latina no podria saltarse este proceso: intentar crear de la nada un sistema supranacional
sin haber construido antes la base de armonizacién normativa y confianza institucional que lo

sustente esta condenado al fracasol?®.

Aplicada al contexto latinoamericano, esta leccion implica aceptar que los plazos seran largos y
que los avances seran necesariamente incrementales. No hay atajos institucionales que permitan
llegar a un sistema marcario supranacional sélido sin haber recorrido antes el camino de la
armonizacion normativa, la convergencia interpretativa y el fortalecimiento de las instituciones
regionales. Aceptar esta realidad no es resignarse al inmovilismo, es la condicion necesaria para
hacer propuestas serias y sostenibles, en lugar de declaraciones de intencion que no resisten el
primer embate de la politica cotidiana. Lo que el modelo europeo ensefia, en definitiva, es que,
en consecuencia, la construccion de un sistema de integracion marcaria exige una implementacion

gradual y sostenida en el tiempo.

La segunda leccion es la importancia central de las instituciones. La EUIPO no es solo un
organismo de registro: es también el actor que garantiza la coherencia del sistema, que desarrolla
los estandares comunes, que coopera con las oficinas nacionales, que gestiona las bases de datos
compartidas, que proyecta internacionalmente al sistema europeo de marcas y que genera los
recursos financieros para financiar su propio funcionamiento!?®. Sin una institucion analoga, la
marca andina si algun dia se llega a crear correria el riesgo de convertirse en un titulo nominal sin
sustancia operativa real, es decir, un papel que existe en el Boletin Oficial del Acuerdo de

Cartagena pero que nadie solicita porque nadie confia en el sistema que lo gestiona.

Esta segunda leccion tiene una implicacion practica directa que conviene subrayar y es el disefio

125 GIL CELEDONIO, J.A., «Una solidaridad de hecho...», op. cit., pp. 485-490.
126 EUIPO, Annual Report 2023, op. cit., p. 8; GIL CELEDONIO, J.A., «Una solidaridad de hecho...», op. cit., pp.
490-491.
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institucional de la futura oficina andina de marcas debe recibir tanta atencion y tantos recursos
como el disefio normativo del titulo supranacional mismo. La historia de la integracion
latinoamericana ofrece demasiados ejemplos de instituciones que existen formalmente pero que
carecen de los recursos, la autonomia y la capacidad técnica necesarios para cumplir su funcion.
Una norma perfecta gestionada por una instituciéon débil producird resultados peores que una
norma imperfecta gestionada por una institucion solida. En materia de propiedad industrial, donde
la confianza de los operadores econdmicos en el sistema es una condicion de su uso, este principio

tiene una importancia especialmente critica.

Por ultimo, la tercera leccion es la importancia de la jurisprudencia. La jurisprudencia del TJUE
ha sido, en multiples ocasiones, el motor de la evolucion del Derecho europeo de marcas, ha
ampliado el concepto de marca para acoger nuevos tipos de signos, ha desarrollado la teoria de
las funciones de la marca mas alld de la mera indicacion de origen, ha precisado los criterios del
riesgo de confusion con el concepto del consumidor medio, y ha adaptado el sistema a los retos
del comercio digital*?’. E1 TJCA tiene el potencial de desempefiar un papel analogo en el ambito
andino, pero para ello necesita mayor visibilidad, un acceso mas facil a sus resoluciones, un
didlogo mas intenso con los tribunales nacionales y una mayor dotacion de recursos que le permita
dictar sus interpretaciones con mas rapidez y consistencial?®. Fortalecer el TICA es, en este
sentido, la mejor inversion que los paises andinos pueden hacer en el camino hacia la integracién

marcaria.

Esta tercera leccion apunta, en ultima instancia, a la naturaleza profundamente dindmica del
Derecho de marcas. Los sistemas marcarios no son estaticos, evolucionan con el mercado, con la
tecnologia, con los habitos de consumo y con la jurisprudencia que los interpreta. Un sistema
supranacional que carece de un tribunal fuerte y visible, capaz de mantener esa evolucion de
manera coherente y accesible, esta condenado a quedarse obsoleto en un plazo relativamente
breve. Invertir en el TICA no es solo invertir en un 6rgano judicial, es invertir en la capacidad del
sistema andino de adaptarse al futuro y de responder con agilidad a los desafios que todavia no

podemos anticipar.

127 TJUE, Sentencia de 29 de septiembre de 1998, Canon Kabushiki Kaisha c. Metro-Goldwyn-Mayer Inc., asunto
C-93/97, ECLI:EU:C:1998:442; TJUE, Sentencia de 25 de julio de 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd y Mitsubishi
Caterpillar Forklift Europe BV c. Duma Forklifts NV y G.S. International BVBA, asunto C-129/17,
ECLL:EU:C:2018:594; GIL CELEDONIO, J.A., «Una solidaridad de hecho...», op. cit., pp. 495-499.

128 ALVAREZ TAFUR, M.J., «El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinay la accion de incumplimiento frente
a las nuevas realidades del régimen comunitario de propiedad industrial de la CAN», op. cit., pp. 158-194.
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CONCLUSIONES

El recorrido realizado a lo largo de este trabajo ha permitido construir, de manera progresiva y
fundamentada, una respuesta a la pregunta que lo articula desde su inicio: jes juridicamente viable
la creacion de un sistema latinoamericano de marcas? La respuesta, como suele ocurrir con las
preguntas juridicas verdaderamente relevantes, no es tajantemente un si o un no. Es una respuesta

matizada, condicionada y, en el fondo, esperanzadora.

Ahora bien, podemos decir que la marca es mucho mas que un nombre o un logotipo. Es una
herramienta o instrumento juridico y econémico de gran importancia, la cual cumple funciones
esenciales dentro del mercado, la marca permite al consumidor identificar de donde vienen los
productos y servicios que adquiere, transmite implicitamente un nivel de calidad, concentra la
reputacion del empresario o de su titular, reputacion que ha sido construida a lo largo del tiempo
y actia como herramienta de comunicacion comercial. Estas funciones han sido reconocidas y
desarrolladas de manera progresiva tanto por el Tribunal de Justicia de la Unién Europea como
por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, lo que permite evidenciar que el grueso
conceptual del Derecho de marcas es compartido en ambos sistemas. Este punto de partida comun
resulta especialmente relevante, pues cualquier proyecto orientado a la integraciéon marcaria
latinoamericana partiria de una base conceptual ya consolidada, construida a lo largo de décadas

de evolucion normativa, jurisprudencial y doctrinal tanto en Europa como en América Latina.

Ahora, el sistema europeo de marcas es el modelo de integracion marcaria regional mas avanzado
del mundo, y su andlisis resulta indispensable para cualquier reflexion seria sobre la viabilidad de
un sistema equivalente en América Latina. Su arquitectura descansa sobre tres pilares que se
refuerzan mutuamente, los cuales son: un titulo supranacional unitario que ofrece proteccion en
veintisiete paises mediante una Unica solicitud; una oficina especializada con autonomia
financiera y vocacion de cooperacion con las oficinas nacionales; y una jurisprudencia
supranacional consolidada que ha dotado de contenido y coherencia al sistema durante décadas.
Pero lo que hace especialmente valioso al modelo europeo no es su resultado final, sino su
proceso, el cual consiste en una construccion gradual, paciente y sostenida en el tiempo, que
comenzo6 con la armonizacion de las legislaciones nacionales en 1988 y no ha dejado de
evolucionar desde entonces. Esta leccion de gradualidad es, quizas, la mas importante que

América Latina puede extraer de la experiencia europea.
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El sistema marcario de la Comunidad Andina de Naciones s, en el contexto latinoamericano, un
caso singular y prometedor. La Decision 486 establece un régimen sustantivo comun de aplicacion
directa en los cuatro Paises miembros, sin necesidad de trasposicion nacional, lo que la convierte
en el Unico instrumento de Derecho supranacional marcario vigente en toda la Comunidad
Andina. A esto se suma la existencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuya
jurisprudencia en materia de marcas ha abordado cuestiones tan relevantes como el riesgo de
confusion, la distintividad, el uso obligatorio, las marcas notorias y la mala fe registral,
construyendo un acervo interpretativo que las oficinas nacionales y los tribunales de cada pais
deben respetar. Estas fortalezas convierten a la CAN en el punto de partida natural de cualquier

proceso de integracion marcaria latinoamericana.

Ahora bien, el analisis comparado entre ambos sistemas revela que la principal diferencia no esta
en el plano normativo, donde las convergencias son notables, sino, en el plano institucional y
procedimental. La CAN carece de un titulo supranacional de marcas y de una oficina regional de
registro. Esta ausencia tiene consecuencias practicas muy concretas, una empresa que quiera
proteger su marca en los cuatro Paises miembros de la CAN debe seguir cuatro procedimientos
independientes, pagar cuatro veces las tasas correspondientes y afrontar el riesgo de resoluciones
contradictorias entre oficinas nacionales que aplican la misma norma. Esta situacion es
especialmente perjudicial para las pequefias y medianas empresas de los Paises miembros de la
CAN, que son precisamente las que mas necesitan de instrumentos de proteccion accesibles y
eficientes. La brecha entre lo que el Derecho andino establece en la teoria y lo que ofrece en la

practica es, en este sentido, uno de los hallazgos de mayor relevancia en este trabajo.

A partir de lo expuesto, puede afirmarse que los obstaculos para la construccion de un sistema
latinoamericano de marcas son reales y de considerable relevancia, aunque no necesariamente
insuperables. La fragmentacion normativa existente en la region, las debilidades institucionales
de los procesos de integracion latinoamericanos, la dificultad histérica para sostener compromisos
regionales a largo plazo, la participacion aun limitada de algunos paises en el Sistema de Madrid
y la reducida cultura marcaria de muchas empresas latinoamericanas representan desafios que no
pueden ni deben ser minimizados. No obstante, estas dificultades no responden a impedimentos
juridicos absolutos, sino principalmente a factores politicos, econdmicos e institucionales que,
con voluntad regional, estabilidad y cooperacion sostenida, podrian superarse progresivamente.

En este sentido, la experiencia europea demuestra que incluso los modelos de integracion mas
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consolidados comenzaron como iniciativas graduales, rodeadas inicialmente de incertidumbre y

escepticismo.

La alternativa mas razonable y coherente con el analisis desarrollado en este trabajo parece ser la
adopcion de una hoja de ruta gradual. En una primera fase, el esfuerzo deberia concentrarse en
ampliar la armonizacion normativa al conjunto de América Latina y promover la adhesion de
todos los paises de la region al Protocolo de Madrid, medida que no exigiria la creacion de nuevas
estructuras institucionales y que podria generar beneficios inmediatos para los titulares de marcas
latinoamericanas. Posteriormente, en una segunda etapa, la Comunidad Andina podria avanzar
hacia la creacidon de una verdadera marca andina con caracter unitario, administrada por una
oficina supranacional autéonoma y sustentada en los principios que la doctrina considera
indispensables para el adecuado funcionamiento de un sistema integrado de marcas. Finalmente,
en una tercera fase y desde una perspectiva de mas largo plazo, este modelo podria proyectarse
gradualmente hacia otros paises y bloques regionales, aprovechando los espacios de cooperacion
existentes en escenarios como la Alianza del Pacifico y el renovado impulso que el acuerdo UE-

MERCOSUR ha generado recientemente en materia de propiedad intelectual en América Latina.

En definitiva, este trabajo inici6 con una pregunta de investigacion y concluye con la idea clara
de la creacion de un sistema latinoamericano de marcas juridicamente posible. A lo largo de este
estudio pudo observarse que América Latina ya cuenta con una base normativa, doctrinal e
institucional que permitiria avanzar, de manera gradual, hacia mayores niveles de integracion
marcaria regional. La experiencia de la Comunidad Andina demuestra que es posible construir
espacios supranacionales de armonizacién en materia de Propiedad Industrial, mientras que el
modelo europeo evidencia hasta donde puede llegar un proceso de integracion sostenido en el

tiempo cuando existe voluntad politica e institucional suficiente para que pueda ser una realidad.

Es por esto que el principal desafio para la region no parece radicar en la ausencia de herramientas
juridicas, sino en la capacidad de los Estados latinoamericanos para asumir un proyecto comun
de largo plazo. El Derecho ofrece los instrumentos necesarios, la doctrina comparada proporciona
referentes y modelos utiles, y la experiencia europea constituye una demostracion practica de que
la integracion marcaria puede traducirse en beneficios reales para el comercio, la innovacion y la
competitividad empresarial. Lo que atn falta es consolidar un consenso politico y regional que
permita comprender que la proteccion eficiente de las marcas no constituye inicamente un asunto

técnico de la Propiedad Industrial, sino que también es una herramienta estratégica para fortalecer
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la competitividad de las empresas latinoamericanas, facilitar el acceso de las pequefias y medianas
empresas a mecanismos regionales de proteccion y posicionar a la region en condiciones mas

equilibradas frente a los grandes bloques econémicos del mundo.

En ese sentido, la construccion de un sistema latinoamericano de marcas no debe entenderse como
una aspiracion utdpica o meramente académica, sino como un objetivo juridicamente viable que
exige gradualidad, cooperacion y una verdadera vision regional. Todo lo analizado en este trabajo
permite concluir que América Latina cuenta hoy con bases normativas, institucionales y
doctrinales suficientes para avanzar hacia mayores niveles de integracion marcaria, quedando el
principal desafio en la capacidad de los Estados de la region para transformar esa posibilidad

juridica en un proyecto comun de integracion efectiva.

BIBLIOGRAFIA

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio (ADPIC), Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la
Organizacion Mundial del Comercio, 15 de abril de 1994.

ALARCON CANALES, J.D. y VARGAS LOO, N., En busqueda de la predictibilidad. El debate
sobre los alcances de proteccion de la marca notoria y la marca renombrada en las
interpretaciones prejudiciales del TICA: propuesta de modificacion de la Decision 486,
Universidad de Lima, Lima, 2020. Disponible en:
https://hdl.handle.net/20.500.12724/12061.

ALVAREZ TAFUR, M.J., «El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y la accion de

incumplimiento frente a las nuevas realidades del régimen comunitario de propiedad
industrial de la CAN», Criterio Libre Juridico, vol. 15, nim. 2, 2018, pp. 158-194.

Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, 14 de abril de 1891, revisado en
Bruselas (1900), Washington (1911), La Haya (1925), Londres (1934), Niza (1957) y
Estocolmo (1967), enmendado el 28 de septiembre de 1979.

BARRAGAN, C.; CEBALLOS, M.; MARIN, D. y TAMAYO, O., «El agotamiento del derecho
a la luz del derecho comunitario. Unién Europea y Comunidad Andina», Revista La
Propiedad Inmaterial, nim. 16, 2012, pp. 225-280.

CAMACHO GARCIA, R., «La marca comunitaria andina: una interesante opciény», Vniversitas,

num. 108, 2004, pp. 551-578.

66


https://hdl.handle.net/20.500.12724/12061

; UNIVERSITAT _f'\\Jm“_d“

ROVIRA | VIRGILI

Convenio de la Union de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, 20 de marzo de 1883,
revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967.

Decision 344 de la Comision del Acuerdo de Cartagena, «Régimen Comun sobre Propiedad
Industrialy», Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, nim. 142, Lima, 29 de octubre de
1993.

Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, «Régimen Comun sobre Propiedad
Industrialy», Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, Afio XVII, num. 600, Lima, 19 de
septiembre de 2000.

Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015,
relativa a la aproximacién de las legislaciones de los Estados miembros en materia de
marcas, DOUE L 336, 23 de diciembre de 2015.

Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximacion de las
legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, DOCE L 40, 11 de febrero
de 1989.

EUIPO, Annual Report 2023, Oficina de Propiedad Intelectual de la Union Europea, Alicante,
2024.

GIL CELEDONIO, J.A., «Una solidaridad de hecho: la configuracion del sistema europeo de
marcasy, Anuario de la Facultad de Derecho. Universidad de Extremadura, nim. 38,2022,
pp- 479-501.

GUERRERO GAITAN, M., Derecho de marcas: teoria y practica internacional, Universidad
Externado de Colombia, Bogota, 2019.

MAGANA RUFINO, J.M., «Proteccion de las marcas notorias y renombradas o famosas en la
Comunidad Andina de Naciones (CAN)», Boletin Mexicano de Derecho Comparado, vol.
53, nam. 157, 2020, pp. 193-220. DOI: 10.22201/11j.24484873¢.2020.157.15229.

METKE MENDEZ, R., «El uso obligatorio de la marca bajo la Decision 486 de la Comision de
la Comunidad Andina», Estudios Socio-Juridicos, vol. 9, num. 2, 2007, pp. 82-110.

OMPI, Guia del Sistema de Madrid. Registro internacional de marcas segun el Protocolo de
Madrid, Publicacion nam. 455S/22, Ginebra, 2022.

OMPI, Indicadores mundiales de propiedad intelectual 2024, Ginebra, 2024.

Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas,
adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989.

Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017,

67



; UNIVERSITAT _f'\\Jm“_d“

ROVIRA | VIRGILI

sobre la marca de la Unidon Europea, DOUE L 154, 16 de junio de 2017.

ROJAS SANTANA, L.K., «Conceptualizacion y analisis del agotamiento del derecho de marca
en la Comunidad Andina de Naciones», Administracion y Desarrollo, vol. 45, niim. 61,
2015.

ROMERO VILLANUEVA, C. y ORTIZ, G.A., «Fuentes normativas y solucioén de controversias
en los procesos de integracion regional: de la intergubernamentalidad a la
supranacionalidad», Revista de la Secretaria del Tribunal Permanente de Revision, vol.
10, nim. 19, 2022, pp. 1-35. DOI: 10.16890/rstpr.a10.n19.e493.

Tratado de Funcionamiento de la Unidén Europea (TFUE), version consolidada, DOUE C 202, 7
de junio de 2016.

Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unidén Europea y el Tratado
Constitutivo de la Comunidad Europea, firmado en Lisboa el 13 de diciembre de 2007,

DOUE C 306, 17 de diciembre de 2007.

JURISPRUDENCIA

Tribunal de Justicia de la Uniéon Europea

TJUE, Sentencia de 13 de febrero de 1979, Hoffmann-La Roche & Co. AG c. Centrafarm
Vertriebsgesellschaft ~ Pharmazeutischer ~ Erzeugnisse ~ mbH, asunto  85/76,
ECLI:EU:C:1979:36.

TJUE, Sentencia de 29 de septiembre de 1998, Canon Kabushiki Kaisha c. Metro-Goldwyn-
Mayer Inc., asunto C-93/97, ECLI:EU:C:1998:442.

TJUE, Sentencia de 25 de julio de 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd y Mitsubishi Caterpillar
Forklift Europe BV c. Duma Forklifts NV y G.S. International BVBA, asunto C-129/17,
ECLI:EU:C:2018:594.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TJCA, Interpretacion Prejudicial, Proceso 551-1P-2016, 2017.

TJCA, Interpretacion Prejudicial 476-1P-2019, 10 de septiembre de 2021.
TJCA, Interpretacion Prejudicial, Proceso 234-1P-2021.

TICA, Interpretacion Prejudicial, Proceso 377-1P-2021, 19 de octubre de 2022.
TJCA, Interpretacion Prejudicial, Proceso 237-1P-2021, 10 de julio de 2024.

68



. UNIVERSITAT _K'QJ%

ROVIRA | VIRGILI

TJCA, Interpretacion Prejudicial, Proceso 64-1P-2022, 18 de octubre de 2024.
TJCA, Interpretacion Prejudicial, Proceso 325-1P-2021, 18 de noviembre de 2024.

69



