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Resumen

En la dindmica econémica actual suelen presentarse situaciones que
involucran aspectos vinculados con la Propiedad Industrial, especialmente
los surgidos a raiz de la apropiacién de signos ajenos, y que paralelamente,
afectan o son susceptibles de perturbar el correcto desenvolvimiento del
mercado. Este paralelismo hace necesario estudiar su vinculacién para
determinar en que casos su aplicaciéon debe ser excluyente o
complementarias. Por tltimo, la nueva dimension de la competencia desleal
como instrumento de mantenimiento y ordenacién del orden concurrencial
merece revisar las bases sobre las cuales se enmarca la Competencia Desleal
en la Ley Procompetencia.

PALABRAS CLAVES: Competencia Desleal, Signos Distintivos

Relationships Between Unfair Competition Associated
with Identification Signs and Industrial Property

Abstract

The economic dynamics of today tends to arise situations that involve
aspects related to industrial property, especially those arose from the
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appropriation of trademarks owned by a different person and that at the
same time, affect or are susceptible to disturbing the correct development
of marketplace. This parallelism makes necessary the study of this link in
order to determine in which cases its application should be excluded or
complemented. Lastly, the new dimension of unfair competition as an
instrument for maintaining and establishing the trade order, makes
necessary the reviewing of the framework of unfair competition in the
Law for Promoting Free Competition.

KEYWORDS: Unfair Competition, Trade Marks

INTRODUCCION

Los puentes existentes entre la Competencia Desleal y la
Propiedad Industrial son multiples. De hecho, algunos autores
conciben el surgimiento de la Competencia Desleal como una
expansion a la proteccion facilitada por los mecanismos de la
Propiedad Industrial, especialmente la referida a las marcas.
(Menéndez.1988).

En el Derecho estadounidense y el aleman, la distincion
entre estas dos ramas juridicas es en muchos sentidos la que
cabe entre género y especie, siendo el Derecho de Marcas en el
primer caso producto de la evolucion de las normas generales
sobre Competencia Desleal; y en el segundo caso, a pesar de
que ambuas disciplinas surgieron totalmente independientes, se
fueron consolidando al punto que en la actualidad son
concebidas como una sola rama. (Bertone y Cabanellas.1989).

En Venezuela, la vinculacién entre ambas disciplinas ha
quedado plasmada formalmente en el Convenio de la Unién de
Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial (CUP); y
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mas recientemente, en la Decision 486 «Régimen Comuin sobre
Propiedad Industrial» (D-486) que desarrollaun capitulo sobre
los actos de «Competencia Desleal Vinculada a la Propiedad
Industrial».

Pero mas alla de establecer sila Competencia Desleal forma
parte o no de la Propiedad Industrial o viceversa; o si estas
instituciones son dependientes o independientes entre si, lo
cierto es que en la dindmica actual suelen presentarse situaciones
que involucran aspectos vinculados con la Propiedad Industrial,
especialmente los surgidos a raiz de la apropiacién de signos
ajenos y que paralelamente afectan o son susceptibles de
perturbar el correcto desenvolvimiento del mercado.

Este supuesto en donde convergen elementos vinculados
con la Propiedad Industrial y que al mismo tiempo conllevaun
determinado efecto en el mercado, nos lleva a determinar los
factores que dan origen a este escenario.

FACTORES QUE DAN ORIGEN A VINCULAR
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Y LA COMPETENCIA DESLEAL

Utilizacién de signos como instrumento para
distinguir y diferenciar los bienes entre competidores

El principal elemento que origina la vinculacion entre la
Propiedad Industrial con los actos de Competencia Desleal
asociados a signos de identificacién, gravita en la gran
importancia que tiene para ambas disciplinas la utilizaciéon de
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ciertos signos como instrumento para distinguir y diferenciar
los bienes de un competidor frente a los de otros competidores.
Su raz6n se apoya en que los agentes econémicos que operan
en un determinado mercado hacen uso de distintos medios, tales
como: la eleccion de un elemento de identificacién, las
asociaciones que éstos mismos elementos puedan transmitir al
eventual consumidor, la publicidad o promocién que se realice
sobre la base de los productos o servicios ofrecidos por los
operadores comerciales o industriales, entre otros.

En este contexto, la marca registrada se erige como el
principal instrumento de identificacién y diferenciacion, por
brindar un conjunto de privilegios y prerrogativas a través de
los mecanismos regulados por la Propiedad Industrial. No
obstante, estos signos amparados por estas normas se
encuentran supeditados a las exigencias de tramites y evaluacion
para determinar su registrabilidad.

Paralelamente a estos signos no registrados, existen otros
signos que acompanan o forman parte de los bienes, que pese
ano gozar de las prerrogativas que brinda el sistema de propiedad
industrial, pueden ser perfectamente susceptibles de funcionar
como signos de identificacion de los productos o servicios y del
origen empresarial de los bienes ofrecidos por su poseedor.

Funcién competitiva que reside en los signos

Otro factor importante que obliga el estudio de la
vinculacién de la Propiedad Industrial y los actos de
Competencia Desleal referidos a la apropiaciéon de un signo ajeno,



REVISTA PROPIEDAD INTELECTUAL.ANO IV. N° G y 7 I 57

se halla en la funcién competitiva que reside en los signos (estén
registrados o no). Es dificil pensar en un mercado donde se
compita mediante la promocién de bienes ofrecidos por
diferentes empresarios y que los mismos estén desprovistos de
un medio que los diferencie de los demas; y de otro lado, cobra
suprema jerarquia la funcién de preservar la transparenciay
equilibrio en el mercado, dado que si existe confusion entre las
distintas ofertas, consecuencialmente se vera perjudicado el
mercado y hara disminuir la competencia.

La funcién competitiva de los signos ha sido destacada al
asegurarse que:

«las marcas cumplen una clara funcién de fundamentacion
del sistema concurrencial, tanto por impedir que éste sea
utilizado para aprovechar injustificadamente el trabajo,
esfuerzoy gastos de los productores, como por servir como
mecanismo para suministrar informacién respecto de
determinados hechos econémicos.» (Bertone y Cabanellas.

1976:45).

De alli la relevancia de esta funcién competitivay no en
vano en la actualidad se han expandido normas de corte juridico-
econ6mico represoras de actos o conductas, que buscan impedir
que comerciantes inescrupulosos confundan al puablico
consumidor haciendo pasar signos ajenos como propios, o se
aprovechen el trabajo, la reputacién y esfuerzo ajeno. La
Superintendencia no ha dejado pasar por alto esta importante
funciény haasomado que «la clara identificacion del producto de
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un titular a través de una marca cample un importante proposito de
interés publico, en tanto permite una efectiva competenciay de
identificacion». (Resolucion N° SPPLC/0026-2002 del 30 de
agosto de 2002 Distribuidora Expoil, C.A. v. Productos
Quimicos L.M.V)

Fundamento comiin en cuanto a los derechos y
garantias constitucionales

Por altimo, no podemos concluir sin dejar de reconocer el
fundamento comuin en cuanto a derechos y garantias
constitucionales, tanto en la regulacion y proteccion de la
Propiedad Industrial como en la Competencia Desleal, que
inexorablemente sirven de sustento para la justificacion e
importancia de estas disciplinas.

Tal es el caso del derecho a la propiedad privada (articulo
115 CRBV); el derecho ala libertad econémica (articulo 112
CRBV); el derecho ala equidad; libertad de eleccion; el derecho
adisponer de bienes y servicios de calidad; y ala informacion
adecuaday no engafosa sobre el contenido y caracteristicas de
los productos y servicios (articulo 117 CRBV), entre otros.

Considerando lo sefalado en los puntos anteriores, puede
asegurarse que el sujeto que utiliza una marca actia
competitivamente. Surge de aqui la estrecha relacién entre el
Derecho de Marcas y el orden competitivo, cuyas bases juridicas
son por una parte, la Propiedad Industrial y por otra, la
Competencia Desleal.
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LA COMPETENCIA DESLEAL
EN NUESTRO DERECHO POSITIVO

El tratamiento juridico que se le ha dado a las distintas
ilicitudes realizadas en el campo econémico; ha transitado en
nuestro pais acompanada de diversos matices de tipo social,
politico y econ6mico; que ha complicado en algunas situaciones
la posibilidad de precisar su naturaleza juridica, la identificacion
del bien juridico protegido, asi como la sistematizacion de las
distintas formas de reprimir cualesquiera de las conductas
consideradas como ilicitas o desleales.

En poco mas de diez (10) afios hemos pasado de contar
inicialmente con un sistema inscrito en la aplicacion de los
principios generales que enuncian la Responsabilidad Civil
Extra-Contractual como mecanismo de represion; pasando por
la promulgacion de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio
de la Libre Competencia (Ley Pro Competencia) nacida bajo
signos econdémicos; la ratificacién por parte del gobierno
venezolano del Tratado en materia de Propiedad Industrial de
la Convencion de la Union de Paris (CUP); y mas recientemente,
la entrada en vigencia de la Decisi6n 486 «Régimen Comtn
sobre Propiedad Industrial».

Aunque nos referiremos de forma particular a la
regulacién de la Competencia Desleal a la luz de la Ley Pro
Competencia, hacemos énfasis en destacar que todos los
instrumentos arriba identificados cumplen simultineamente
una funcién como mecanismos de represion contra este tipo de
conducta. Tal y como refieren algunos autores,
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«es un error comunmente asumido entre quienes profesan
una vision exegética y positivista de la ciencia juridica
suponer que la proteccion de la competencia desleal esta
confinada a las leyes que expresamente asi lo declaran»
(DeLeb6n.1997:3).

APROXIMACION A LA LEY PRO COMPETENCIA

Luego de transitar bajo los intentos de adecuar la Teoria
de la Responsabilidad Civil a los ilicitos efectuados entre
competidores como mecanismo de represidon, nuestros
legisladores rompieron la mora que tenfan con nuestra sociedad
al darle alcance legislativo, sobre la base de la libertad economica
que se apuntaba en el articulo 96 de la derogada Constitucion
Nacional, los limites dentro de los cuales las personas en ejercicio
de esta libertad y en el marco de un sistema econémico
organizado y ordenado constitucionalmente por el Estado,
debian ajustarse.

Este desarrollo ha quedado materializado en la Ley para
Promovery Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia (Ley
Pro Competencia) que segun la Superintendencia de
Procompetencia busca a través de los postulados del Derecho
de la Competencia asegurar

«el establecimiento y plena vigencia de un modelo de
economia de mercado donde la libertad individual para
acceder, participar e incluso salir del mercado se constituya
en la regla de conformacién en lo econémico, que sélo
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excepcionalmente, podra ser limitada por el Estado.»
(Concreto Premezclado-Resoluciéon N° SPPLC/0002-93
del 17 de mayo de 1993)

De acuerdo con esta precision, la orientacién de laley no
solo es combuatir las conductas y practicas monopolicas,
conforme a lo que dio origen a la legislacion antitrust
norteamericana (Mogollon. 2000). La Ley Pro Competencia
persigue un objetivo mas amplio, dirigido ala promocién y
proteccion del ejercicio de la libre Competencia a través de la
creacion de un marco juridico que asegure un funcionamiento
eficiente del sistema competitivo de economia de mercado,
dirigido para todos los que participen en el intercambio de bienes
y servicios, con independencia que se ubiquen en la ofertaola
demanda.

Igual consideracion merece el papel de los consumidores.
El bien juridico protegido no es la seguridad, salud, condiciones
de adquisicién, garantia de los bienes adquiridos; materias éstas
propias de las normas rectoras de la proteccion al consumidor.
El objeto que pretende proteger la norma esta encaminado a
tutelar el orden de competencia econémica por si mismo
considerado, con la consecuencia de que el interés de los
consumidores aqui relevante es su interés en la vigencia 'y
mantenimiento de un orden de competencia econémica librey

no falseado.

Sobre este particular, la Superintendencia ha fijado
posicion en el sentido siguiente:
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«LaLey para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre
Competencia viene a tutelar de manera indirecta a los
consumidores finales. En efecto, en ella se establece como
objetivo prioritario la defensa de la competencia en el
mercado, que repercute en el bienestar del consumidor;, al
indicar en las condiciones bajo las cuales éste accede a
una mayor variedad de ofertay mejores precios de bienes
yservicios.» (Energizer vs.Duracell Resolucién N° SPPLC/
047-98 del 23 de diciembre de 1998)

Bajo esta Optica, el criterio fundamental no es ya la
proteccion del empresario competidor, sino la proteccion del
funcionamiento competitivo del mercado, es decir, aunque se
siga amparando al empresario que compite, no es éste el fin
ultimo, ni el Gnico.

INSTITUCIONES REGULADAS EN EL MARCO
DE LA LEY PRO COMPETENCIA

La decisién de nuestros legisladores en la elaboracion de
la Ley Pro Competencia ha sido regular en un solo texto tanto
las conductas restrictivas de la Libre Competencia como las de
Competencia Desleal, a pesar de las notables diferencias que
existe entre unay otra institucion.

Esta modalidad de unidad legislativa acogida inicialmente
por Espana en laderogada Ley de las Practicas Restrictivas de
la Competencia de 1963, ha dejado de tener vigencia dado que
en el derecho comparado han optado por legislar de forma
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separada la Libre Competencia y la Competencia Desleal como
instituciones autbnomas (vg. Colombia, Pertiy Espana).

El basamento que ha reinado en distinguirlas y regularlas
de forma separada, esta precisamente en las diferencias que
ilustraremos en las proximas lineas, que sin duda alguna, han
llevado a una firme especializacion de la Competencial Desleal.

Libre competencia
La Libre Competencia se define como

«aquella actividad en Ia cual existan las condiciones para que
cualquier sujeto econémico, sea oferente o demandante, tenga
completalibertad de entrar o salir del mercadoy quienes estén
dentrode él, no tengan posibilidad, tanto individualmente como
encolusion conotros, deimponer algunacondicionenlas relaciones
de intercambio» (Segundo parrafo del articulo 3° de la Ley
Pro Competencia).

En el marco de la Libre Competencia, 1a ley establece como
principio, una prohibicion general relativa a «las conductas,
practicas, acuerdos, convenios, contratos o decisiones que impidan,
restrinjan, falseen o limiten la libre competencia» (articulo 5° Ley
Pro Competencia); y un conjunto de prohibiciones particulares
a conductas, practicas, actuaciones, acciones, acuerdos,
convenios, decisiones, recomendaciones colectivas, practicas
concertadas, concertaciones econémicas y al abuso de posicion
de dominio en el mercado, que tiendan o puedan impedir,
restringir, falsear o limitar la Libre Competencia (articulo 6° al
13 Ley Pro Competencia).
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Competencia desleal

La Competencia Desleal consiste en un sistema de
derechos legales y morales que apunta a que los operadores
econémicos se abstengan de utilizar medios reprochables para
competir. De alli que tradicionalmente, el bien juridico tutelado
por la Competencia Desleal era precisamente la lealtad en el
comercio, la cual era vulnerada cuando los participantes
empleaban medios contrarios a las practicas tenidas como
honestas para atraer a la clientela.

Estas conductas al enmarcarse en el Titulo I, Seccion
Tercera, del articulo 17° de la Ley Pro Competencia, han dado
paso a una nueva concepcion de esta disciplina en donde el bien
protegido pasa a ser el mercado.

En palabras de Massaguer, esta nueva concepcion «integra
ensu defensalos intereses de los individuos y grupos cuya actividady
necesidades economicasy sodiales dependen deleficiente funcionamiento
del mercado, incluido por lo tanto el interés de la generalidad»
(1999:81). Puede de esta manera observarse que de una
concepcion individualista de las practicas ilicitas, hemos
evolucionado hacia la nocién de una funcién social
(Bentata.1995:15).

Es por ello que hoy por hoy el Derecho de Competencia
Desleal no es percibido de la manera tradicional como vigente
al interior de las relaciones de competidor a competidor, sino
como el juego integrado de tres partes: el agente econémico, el
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consumidor y el Estado. Por tal motivo, la Competencia Desleal
ha adquirido el caracter de normas de orden publico y es por
ello que nuestro ordenamiento juridico ha dispuesto que tales
conductas sean conocidas y sustanciadas por una entidad
administrativa dotada de poderes especiales y expeditos.

La Superintendencia de Procompetencia ha sefialado
«que se distinguen dos ambitos en el concepto de
Competencia Desleal a saber: un ambito subjetivo
representado por la intencién de aquel que utiliza la
Competencia Desleal con la finalidad de lograr un
descrédito en el competidor, es decir, referido a la ética
que debe imperar en la conducta comercial de los
competidores; y un ambito objetivo que atenten contra el
libre desenvolvimiento de los agentes del mercado, las
cuales se manifiestan a través de actos que acarrean el
desplazamiento del competidor en el mercado».

Diferencias entre las conductas restrictivas de la
libre competencia y las conductas de competencia
desleal

Cabe senalar algunas diferencias entre las nociones de
Competencia Desleal y Libre Competencia a la luz de lo
establecido en la Ley Pro Competencia, ya que a pesar de su
parecido semantico, no es asi en el aspecto conceptual. Sobre
este particular, gran parte de la doctrina especializada en la
materia es conteste en diferenciar las nociones de Competencia
Desleal y Libre Competencia en razén del interés directamente
protegido.
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En las normas destinadas a proteger la Libre Competencia,
el bien juridicamente tutelado es el libre comportamiento de
los sujetos actuantes en el mercado a fin de evitar que puedan
abusar de su libertad en perjuicio de otros. No ocurre lo mismo
cuando nos referimos a las normas relativas a la Competencia
Desleal, por cuanto estas regulan las conductas subjetivas
consideradas deshonestas por la sociedad, que alteran el normal
desenvolvimiento de la actividad comercial.

Sin embargo, debemos tomar en cuenta que existe una
intima relacion entre la regulacion de la Libre Competenciay la
Competencia Desleal a la luz de la Ley de Procompetencia, por
ejemplo: a) el terreno natural en donde la competencia desleal
y la libre competencia se desarrolla supone la existencia de una
rivalidad entre competidores y un determinado mercado; y b)
el interés publico del Estado en el mantenimiento de un orden
competitivo no falseado.

En nuestra opinion, la unidad sistematica desarrollada
dentro de nuestro ordenamiento juridico venezolano que regula
la Libre Competencia y la Competencia Desleal de forma
conjunta, ha desdibujado de forma palpable su objeto y ha
allanado el camino para incurrir en la confusién conceptual y
dogmitica de los dos grandes campos del Derecho de la
Competencia, a saber, Derecho ala Libre Competencia (Derecho
Antitrust) y Derecho de la Competencia Desleal.
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ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL ASOCIADOS
A ELEMENTOS DE IDENTIFICACION Y MEDIOS
UTILIZADOS PARA PERPETRARLOS

Actos de Competencia Desleal asociados a
elementos de identificacién

Siguiendo la linea de las mas avanzadas legislaciones en
materia de Competencia Desleal, la prohibicion de este tipo de
conductas ha sido construida en el articulo 17 de la Ley de
Procompetencia sobre la base del disefio de una «Clausula
General» y un conjunto de situaciones que se entienden como
desleales, éstas tiltimas ubicadas tanto en el campo de las politicas
empresariales como en el de la divulgacion.

En el marco de la Ley Pro Competencia, los actos de
Competencia Desleal asociados a un signo pueden encuadrarse,
bien en el numeral 3 bajo el supuesto de la simulacién de
producto, o mediante la ubicacién que se haga de una conducta
determinada a través de la Clausula General.

Con respecto a los actos de simulacion, éstos pueden recaer
sobre todo aquello que sirve para distinguir y diferenciar los
bienes de los distintos competidores que convergen en un mismo
mercado. La simulacién se presenta cuando una empresa
introduce en el mercado un bien cuyos signos distintivos se
asemejan alos de un producto de la competencia. Generalmente,
la simulacion afecta a productos con muchos anos en el mercado,
que han logrado calar en las preferencias de los consumidores
gracias a los esfuerzos de su titular por mantener la calidad del
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producto, lo cual ha contribuido a la creacién de una buena
reputacion.

Estos elementos de identificacién pueden estar constituidos
por marcas denominativas, graficas, envases, envoltorios,
nombres comerciales (a través de las denominaciones sociales),
colores, titulos, anuncios publicitarios, catalogos, maquinas
industriales, objetos de adorno, disefios de todo tipo, aspectos
fisicos de personajes famosos, servicios, presentacion exterior de
los establecimientos, entre otros.

En cuanto a las conductas sobre la apropiacion indebida
de un elemento de identificacién que sea dificil encuadrar en el
numeral 3° referida a la simulacién de producto; la clausula
general puede permitir debido a su amplitud ubicar cualesquiera
otras conductas desleales que involucren la apropiacion de un
signo ajeno.

Medios utilizados para perpetrar los actos de
competencia desleal sobre elementos de identificacién

Ya profundizando sobre los medios que con mayor
frecuencia son utilizados para perpetrar un acto de Competencia
Desleal sobre un signo ajeno se encuentran: los signos disociados
de un producto, la forma de los productos, y en tltimo lugar,
la presentacién de los productos.

- Signos disociados del propio producto: Son aquellos que
acompanan al producto a ser comercializado, donde se destacan
principalmente a las marcas bajo sus distintas modalidades. En
otras palabras, es la colocacién de un signo a un producto
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determinado cuya representacion puede venir de lamano deun
elemento denominativo, figurativo o mixto. Estos signos en sus
distintas modalidades de representacién pueden bien ser
susceptibles de proteccion bajo los lineamientos de la Propiedad
Industrial si cumplen con las condiciones exigidas a tales efectos
6 bajo la Competencia Desleal si se verifican los requisitos de
validez contemplados en las normas respectivas.

- Formay presentacion de los productos: Dentro de los
elementos de identificacion susceptibles de ser utilizados para
facilitar la perpetracion de un acto de Competencia Desleal, se
destacan Ia formadel productoy Ia presentacion de los mismos.

-- Forma del Producto: Entre los elementos que
constituyen la propia forma del producto merece menciéon
especial el envase. Debemos entender por envase el recipiente
en que se conservan y transportan ciertos géneros; o mas
concretamente, aquellos que se destinan a contener productos
liquidos, o los que, por carecer en su estado natural de una forma
fija o estable, adquieren la forma del objeto que los contiene.
No obstante, a los fines de nuestro estudio valdria con sefalar
que envase es todo lo que envuelve o contiene articulos de
comercio u otros efectos.

En efecto, en relacion con el envase, los analistas y
disenadores de éstos han llegado a afirmar lo siguiente:

«Con relacién al diseno grafico y a las funciones
comunicacionales del envase en general, se parte de los
siguientes criterios: Todo aquello que el envase no dice
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por si mismo a través de su forma (una botella de cava,
implica cava genéricamente), o todo aquello que el envase
no manifiesta antes de ser marcado (distinguido con una
marca), lo debe decir el trabajo del disefiador grafico, que
utiliza el lenguaje universal de las imagenes, los c6digos y
los colores» (Informe Gescom).

Estos elementos que trascienden su aspecto bidimensional
pueden obtener proteccion bajo los esquemas trazados por la
Competencia Desleal.

Por su parte, la Propiedad Industrial bajo distintas pticas
también procura proteccion a aquellos elementos que estan
constituidos por la propia forma del producto, tales como: los
disefnos industriales y las marcas tridimensionales. En efecto,
existen marcas a tres dimensiones o marcas constituidas por la
propia forma del producto, susceptibles de ser protegidas por
las normas de Propiedad Industrial.

Estas marcas, en la medida que estén dotadas de una gran
carga de originalidad o novedad y que cumplan con las
caracteristicas y funciones impuestas a toda marca (distintividad
y representacion grafica), podran ser protegidas por las normas
de Propiedad Industrial y se consideraran un signo distintivo
al igual que una marca denominativa, grafica o mixta.

- Presentacion Comercial: Otro medio idoneo utilizado
paraejecutar un acto de Competencia Desleal asociado a un signo
puede estar constituido por la apropiacion que se haga de la
forma de presentaciéon de un producto ajeno, es decir, de su
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aspecto externo o la apariencia exterior que es captada por los
consumidores y que sirven para distinguirlos de otros en el
mercado. Se consideran incluidos por lo tanto, el conjunto de
signos denominativos, graficos y de colorido que componen el
aspecto exterior de la presentacion.

La Audiencia Provincial de Barcelona en fecha 23 de
febrero de 1998 ha manifestado que «ademas de la marca
denominativa y grafica concurren en el mercado,
acompanandolas, otros elementos diferenciadores determinantes
de la eleccién del consumidor (a los que podriamos llamar
«presentacion»). Sumada a esta idea, apunta que «(...) son los
elementos configurativos delos productos odelestablecimientoque porsu
originalidad o peculiaridad evocan al consumidor una determinada
procedencia empresarial o profesional(...)» (Massaguer.1999:208).

La Corte Suprema de los Estados Unidos de América
dentro del proceso (Dos Cabanfias de Pesos, Inc. V. Taco) hadefinido
ala presentacion comercial (trade dress) como laimagen o aspecto
total de un bien, el cual puede incluir caracteristicas tales como
el tamano, la forma, el color o las combinaciones de colores,
texturas, graficos, entre otros; abarcando asi elementos difusos
que quedarian fuera de la estricta proteccién marcaria. Continia
la Corte resefiando que el alcance de este tipo de proteccién
puede incluir elementos tan concretos como el disefio de una
ceramicay tan abstracta como la decoracién de un restaurante.

En otras decisiones no menos importantes dictadas por
los 6rganos jurisdiccionales de ese pais (Vision Sport Inc. V. Melville
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Corp), el Tribunal de Apelacién Noveno Circuito ha subrayado
una caracteristica sobre la presentacién comercial que son del
tenor siguiente:

«La proteccion de la presentacion comercial es mas amplia
que el alcance que se le da ala marca registrada, porque
protege los aspectos del empaquetado y del disefio del
producto que no se pueden proteger via propiedad
industrial; y porque la evaluacion que se debera hacer de
ella ante una infraccion requiere que se oriente a laimagen
entera del demandante, y no-solo a la estrecha faceta de la
marca registrada» (1980:9).

En cuantoa las condiciones que se deberan verificar ante
la violacién de una presentacion comercial, el sistema anglosajon
ha establecido lo siguiente: a) Para que pueda proceder este tipo
de proteccion los elementos no deben ser funcionales. En otras
palabras, su utilidad debe estar signada por elementos
ornamentales o decorativos y en ningan caso utilitario; b)
Deberan gozar de distintividad; c¢) Se debera comprobar que la
utilizacion que realice un tercero generaria confusioén en los
eventuales consumidores (Pesos Inc. V. Taco Cubana, Inc.);y
finalmente, que todas las caracteristicas estén consideradas
juntas, no por separado (Hershey Food Corp, v. Marte, Inc.).

La proteccién que se le ha intentado dar en el sistema
norteamericano ala presentacién comercial se orienta como
una figura propia de Propiedad Industrial (Seccion 43 (a) del
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Acto Lanham Act), creando una causa de accion de Competencia
Desleal. Una demanda bajo esta seccion no se restringe a las
marcas registradas. La proteccion producida por este estatuto
también se extiende a las palabras sin registrar, a los simbolos, a
los colores y a los disefos que él publico pueda asociar con una
fuente determinada.

Como ejemplo de ello podemos citar: la similitud en la
presentacion y decoracion de las vidrieras; la utilizacion de una
misma disposicién especial de ciertos colores paraidentificar un
producto o un establecimiento; la adopcion de una vestimenta
similar para los empleados de una empresa con actividades
afines; una forma similar de presentacion de productos ante el
puablico; la forma de una botella o su propia imagen; la
decoracion de un restaurante; la forma o caracteristica
ornamental de una silla; la apropiacién de la forma de
publicidad; la reproduccién de catilogos; la direccién
electronica; y en general, el uso de los medios que ya han sido
utilizados por un comerciante para identificar de manera original
los productos que ofrece a su clientela, entre otros.

En nuestro pais, la figura de la simulaciéon de una
presentacion comercial tendria cabida dentro de las normas
represoras de la Competencia Desleal, particularmente a través
de la clausula general o mediante la simulacion de productos,
ambos desarrollados en el articulo 17 de la Ley Pro
Competencia.
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PRESUPUESTOS DE VALIDEZ PARA DETERMINAR
LA PERPETRACION DE UN ACTO DE
COMPETENCIA DESLEAL ASOCIADO A UN
ELEMENTO DE IDENTIFICACION

En el Derecho Venezolano, las condiciones para establecer
la existencia de un acto de Competencia Desleal asociadaa un
signo han sido reiteradas en distintas decisiones administrativas
dictadas por la Superintendencia. En efecto, existe una triple
condicién para que se considere efectuada una conducta desleal:
a) Que se trate de productos o servicios comercializados por
agentes sujetos a la Ley Pro-Competencia; b) Que la conducta
sea esencialmente desleal; y por tltimo c) que se produzcaun
dafo o amenaza de dano sobre el competidor victima de la

deslealtad.

a) Que sean sujetos de aplicacion de la Ley de
Procompetencia
Con respecto al primer supuesto, la ley indica que
quedaran sometidas todas las personas naturales o juridicas,
publicas o privadas que, con o sin fines de lucro, realicen
actividades econémicas en el territorio nacional o se agrupen a
quienes realicen dichas actividades.

b) Que la conducta sea esencialmente desleal
Sobre la deslealtad, la Superintendencia ha considerado
en sus distintas resoluciones algunos parametros para su
determinacién, tales como por ejemplo: laidoneidad del acto
de crear confusion; la capacidad distintiva de los signos; formas
externas y presentacion de los bienes simulados; similitud entre
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los productos o servicios; consolidacién y reconocimiento del
producto o servicio simulado; introduccién del producto en un
mercado; tiempo en el mercado de los bienes simulados.

¢) Que se produzca un dano o amenaza de dafno al mercado

Adicionalmente se requiere que laactividad cause o tienda

a causar un dafno en el mercado. Esta precision tiene su plena

justificacion porque lo que tutela la competencia desleal bajo

esta nueva Optica social, entre otras cosas, es el mercado. Esto,

en términos econémicos apunta a que se produzca una reduccién
ala competencia.

La Superintendencia Pro Competencia ha proscrito que la
reduccion delacompetencia debe ser sensible, es decir, «relevante
odeunagran importanciaen relacion con el mercado nacional o parte
sustancial del mismo» (Resolucion SPPLC/006-98). Es importante
destacar que el grado de afectacion de la competencia tiene que
ver con dos componentes de la competencia efectiva en el
mercado: la competencia actual y la competencia potencial
(Resolucion SPPLC/006-98).

PRESUPUESTOS DE VALIDEZ PARA DETERMINAR
LA VIOLACION DE UNA MARCA REGISTRADA

Quien viole una marca registrada, esta incurriendo en un
acto ilicito por el solo hecho de utilizar, sin estar autorizado para
ello, el signo protegido a favor de su titular. Es decir, ademas de
brindar el registro de una marca la posibilidad de utilizar el signo
en cuestion para los productos o servicios sefialados en la
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inscripcion inicial; ésta se extiende, de acuerdo con el articulo
155 de laD-486 a impedir a cualquier tercero realizar, sin su
consentimiento los siguientes actos: colocar sobre el producto,
servicios o formas de los productos la marca o un signo distintivo
idéntico o semejante; suprimir o modificar la marca con fines
comerciales; fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes
u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, asi
como comercializar o detentar tales materiales.

Esta aseveracion nos coloca en posicion de asegurar, que
ante la violacion de una marca registrada, no se requerira
comprobar ninguna circunstancia de hecho adicional a las
sefaladas expresamente en la norma. Es decir, no se necesitara
la comprobacion en la afectacion que genere en el mercado
cualquiera sea su dimension.

CONCURSO O ACUMULACION DE
PRETENSIONES; O CONCURSO DE NORMAS ANTE
UN ACTO DE COMPETENCIA DESLEAL
VINCULADO A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Hemos expuesto, que ante un acto de Competencia
Desleal pueden converger aspectos relacionados tanto con la
regulacién de la Propiedad Industrial como con la Competencia
Desleal. La razén descansa, enla dinamica actual que suelen
presentarse situaciones que involucran aspectos vinculados con
la Propiedad Industrial y que al mismo tiempo afectan o son
susceptibles de afectar el correcto desenvolvimiento del
mercado. Esto se debe, segtin deciamos en lineas anteriores, a



REVISTA PROPIEDAD INTELECTUAL.ANO IV. N° 6 y 7 I 77

que los agentes econémicos que operan en un determinado
mercado deben valerse de una conducta leal y honesta para
orientar para si una clientela; y para ello hacen uso de distintos
medios de identificacion.

Considerando lo sefalado, diferenciaremos bajo que
supuestos interviene uno u otro sistema, para concluir, ante que
autoridad se deberan intentar las respectivas acciones.

La simulacién de un signo que se encuentre debidamente
registrado ante la respectiva oficina competente, es un fenémeno
que en principio ha de regirse exclusivamente por las normas
de la Propiedad Industrial.

Enatencién alo anteriormente citado, la Superintendencia
ha sostenido lo siguiente:

«El registro de signos distintivos, tales como marcas
comerciales, no es mas que una serie de beneficios para el
mercado, siempre y cuando el mismo haya sido realizado
conforme al cumplimiento de todos los requisitos necesarios
para tal efecto y si, ademas, cuenta con la debida
autorizacion del organismo especializado en Propiedad
Intelectual.» (Resolucién SPPLC/0012-02)

De acuerdo a este planteamiento y bajo las circunstancias
descritas, seran exclusivamentelas normas de Propiedad Industrial
las llamadas a tutelar cualquiera de las violaciones explicadas.

Sin embargo, el tema fundamental que suscita este punto,
consiste en determinar si a estos casos propios de las leyes de
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Propiedad Industrial, la Competencia Desleal estallamado a
jugar algtn papel significativo. Para dar respuesta a esta
interrogante, debemos tener presente el bien juridico a tutelar
por ambas disciplinas que como dijimos, en el caso de la
Propiedad Industrial es la exclusividad sobre un bien inmaterial,
y en la Competencia Desleal, es evitar las conductas que
vulneren el correcto funcionamiento del mercado.

Partiendo de esta premisa, no es complicado concluir que
ante la violacién de una marca registrada segin los lineamientos
de las normas de Propiedad Industrial, y que adicionalmente,
ante esta misma infraccién se verifiquen las condiciones
subjetivas y objetivas explicadas para determinar la Competencia
Desleal asociada a algin elemento de identificacion en el marco
de la Ley de Pro Competencia, estaremos frente auna concurso de
pretensiones, es decir, ante un mismo supuestoy dos acciones, a
saber: las de Propiedad Industrial y las de Competencia Desleal.

Sin embargo, el hecho que un signo distintivo no esté
registrado, no significa que no pueda constituir un medio de
identificacién cuyo reconocimiento en el mercado
correspondiente, permitan asociar dicho producto con una
determinada procedencia empresarial. Encontradamente, bajo
el supuesto de la Competencia Desleal, el derecho de usarun
signoy hacerlo valer no nace del reconocimiento expreso previo
que deba hacer alguna instancia administrativa sobre la
titularidad del mismo. Antes al contrario, el poseedor dentro
del iter procedimental debera probar, entre otras cosas, que el signo
utilizado por él que intenta ser asociado a otra actividad
comercial, representa un medio capaz de diferenciarlo de sus
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competidores; y que éste goza de una consolidacién y
reconocimiento en el trafico econémico como suyo, lo que su
simulacion representaria un dano real o potencial en el mercado.

En consecuencia, lo categoérico sera precisamente el
comportamiento o desenvolvimiento (trascendencia externa) que
el signo desempeine en el mercado y la posibilidad factica de
generar confusion en los consumidores. Para ello, no sera
unicamente imprescindible el parecido entre los signos y el
alcance de la proteccion con respecto alos productos y/o servicios,
sino se debera tomar en consideracion otros factores que de
manera efectiva hagan determinar la posibilidad de confusion
real o potencial.

Como hemos visto, la Ley de Propiedad Industrial juega
un papel directo ante la violacién de un signo protegido por las
normas de Propiedad Industrial; e indirecto, pero muy relevante,
ante un acto de Competencia Desleal asociado a un signo (no
registrado) ya que las valoraciones bajo las cuales se ha construido
el sistema de Propiedad Industrial necesariamente han de ser
aplicadas a los actos de Competencia Desleal en lo que sea
pertinente.

Alaclasificacion delineada en base al supuesto que el signo
esté registrado o no en conexion con las circunstancias que lo
acompanen, debemos sumarle, la pretension o interés por parte
de su poseedor o titular ante tales hechos.

Para ello, debemos partir en primer lugar de los grados de
ventajas y desventajas que ofrecen cada uno de los sistemas ante
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un mismo hecho, lo cual estara determinado en gran parte por
la naturaleza de los procedimientos que conllevaunoy otro; y
en segundo lugar, las potestades y alcance de la decision del
juez u 6rgano decisor ante determinado acto.

Con respecto al primer punto, debemos insistir que la
autoridad con competencia para dilucidar las violaciones
enmarcadas en la disciplina de la Propiedad Industrial es la
jurisdiccién civil ordinaria. En tal sentido, correspondera alos
tribunales en razon de la cuantia y materia sustanciar las
demandas que se interpongan ante la trasgresion de algunos de
estos derechos. Este mecanismo, si bien nos llena de duda sobre
su celeridad, gratuidad, simplicidad y eficacia; se destaca tambien
por los poderes excepcionales dentro del procedimiento
ordinario, como las medidas cautelares y el alcance que la decisién
por parte del juez en la jurisdiccion civil representan frente a
cualquier otro procedimiento.

Los procedimientos enmarcados en la Ley Pro Competencia
son, de acuerdo a su naturaleza, «procedimientos administrativos
sancionatorios». La raz6n nace de la ubicacion organica de la
entidad administrativa dotada de competencia para sustanciar
y decidir las denuncias de Competencia Desleal como ente
adscrito ala administracién pablica nacional.

Sus ventajas van desde la celeridad de sus decisiones con
respecto a las tomadas por los tribunales ordinarios; pasando
por la economia tanto procesal como pecuniaria; hasta llegar a
la comprobada especialidad y experiencia que encierra este
6rgano de la administraciéon publica en materia de competencia
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en general. Con respecto a sus desventajas, el alcance de las
decisiones son diametralmente restringidas, limitandose éstas
asanciones pecuniarias.
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