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Derechos de Propiedad Intelectual en el Comercio:

Anédlisis del Tobacco Plain Packaging Act 2011

como restriccion al uso de la marca en las cajetillas de cigarrillos

Eddward José Rangel Medina!

Resumen: El Tobacco Plain Packaging Act 2011, como medida regulatoria sobre
el tabaco responde a la corriente de politicas gubernamentales que, pensadas
como herramienta de corresponsabilidad en el desarrollo de la humanidad hacia
un futuro libre y préspero, son aplicadas méas bien en detrimento de algunos, para
beneficiar a otros. En este sentido, el presente trabajo tiene como objetivo el
estudio de la legalidad del Tobacco Plain Packaging Act 2011, —legislacion
regulatoria del tabaco en Australia que restringe el uso de la marca y creaciones
intelectuales en la cajetilla de cigarrillos y demas productos derivados— frente a
instrumentos internacionales en materia de propiedad industrial de la OMPI y
OMC, de los cuales se derivan obligaciones contraidas por la Mancomunidad.
Dicho andlisis busca sentar las bases definitivas para el esclarecimiento juridico-
académico de la legalidad o no de esta corriente regulatoria segun los estandares
internacionales en materia de propiedad intelectual. Se estudia, ademas, la
afectacion de la marca al verse sometida a regulaciones de caracter sanitario, con
especial atencion en los argumentos de derecho arglidos por las compafias
tabacaleras en su contra y los del Estado Australiano para defender su
aplicabilidad.Con base en lo anterior, este articulo pretende responder
planteamientos como: ¢Qué aspectos regulan y restringen el uso de la marca a
nivel internacional? ¢Cuales fueron las consecuencias de la entrada en vigencia
de la Convencion Marco de la OMS sobre el Control de Tabaco para el uso de la
marca en los productos derivados del tabaco? ¢Como es el sistema legal de
regulacion al uso de la marca en la cajetilla de cigarrillo en Australia? ¢Qué

efectos tiene la implementacion del Plain Packaging en Australia sobre el uso de la
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marca en la cajetilla de cigarrillo? Finalizando con: ¢Qué futuro le depara a la
regulacion de la industria tabacalera en Venezuela, siguiendo el ejemplo de la

corriente de Plain Packaging impulsada por Australia?

Palabras clave: Propiedad intelectual; marcas; Plain Packaging; regulacion

internacional; industrias.

Abstract: The Tobacco Plain Packaging Act 2011 as a regulatory measure on
tobacco is a response to a current of government policies that, thought to as a tool
of co-responsibility on humankind development through a free and prosper future,
are actually applied on detriment of some, to benefit others. In that sense, this
paper has as an objective the legal study of the Tobacco Plain Packaging Act
2011, —a tobacco regulatory legislation in Australia that restricts the trademark
and intellectual creations use on the cigarettes packaging and other derivate
products— regarding international instruments from WIPO and WTO on intellectual
property law from which are derived obligations contracted by the Commonwealth.
Such analysis seeks to lay determined foundations to the juridical-academic
clearance of the legality or not of this regulatory measure, according international
standards on the matter of intellectual property law. It is studied, furthermore, the
trademark vulnerability given its compliance to healthy regulations, with special
attention to the rightful claims argued by tobacco companies against this measure
and the ones from the Australian state to defend its enforcement. Taking the latter
into account, this article pretends to answer inquiries such as: Which aspects
regulate and restrict the trademark use on an international level? Which have been
the consequences of the entry into force of the WHO Framework Convention on
Tobacco Control to trademark use on tobacco-derived products? How it’s the legal
system of trademark use on cigarette packaging regulation in Australia? Which are
the effects on the Plain Packaging application in Australia regarding the trademark
use on the cigarette package? Closing with: What future holds to the tobacco
industry regulation in Venezuela, following the initiative of the Plain Packaging

phenomena lead by Australia?
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INTRODUCCION

El empaquetado de un producto es su principal elemento de distincion frente a
otros en el mercado, y esto no es ajeno también para los cigarrillos y productos
derivados del tabaco. Durante décadas el cigarrillo y el consumo general del

tabaco era visto como un habito de estatus social.

Sin embargo, la comunidad cientifica y los avances regulatorios comenzaron,
desde mediados del siglo XX, a afectar el uso de los signos distintivos que eran
utilizados en el mercadeo de productos de tabaco. Asi las cosas, la concepcion
positiva de los productos del tabaco fue disminuyendo, dando paso a estudios
meédicos que deterioraban la imagen de las compafiias tabacaleras y buscaban
recrudecer las limitaciones al ejercicio de la actividad en el comercio internacional
de bienes y servicios. A partir de entonces, las medidas de los Estados
comenzaron a limitar la posibilidad de promocion y uso de las marcas, publicidad
de imagen y exhibicibn de productos de las compafiias tabacaleras, que
alcanzaron un nuevo limite con la suscripcion del Convenio Marco de la OMS para
el Control del Tabaco en el 2003. Esta Convencion supuso el comienzo de las
medidas de “apropiacion de empaquetado” sobre las cajetillas de cigarrillos por los

Estados, asi como también sugirio la aplicacion del empaguetado neutro.

Sin embargo, de manera paralela a estas acciones tomadas por los Estados en
beneficio de la salud publica a través de regulaciones sobre la publicidad de
marcas y productos derivados del tabaco, también surgieron argumentos a favor
de la industria tabacalera respaldadas por Convenciones internacionales suscritas
por estos mismos gobiernos, segun los cuales, se comenz6 a referir a los

productos y marcas de las empresas tabacaleras desde el punto de vista de las



l. " Revista Venezolana de Derecho Mercantil / N° 2 — 2019

www.sovedem.com

inversiones internacionales, logrando imputar a los Estados el uso excesivo de
regulaciones a sus productos y su publicidad, con fundamento en los acuerdos de
la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Organizacion
Mundial del Comercio (OMC) y deméas compromisos adquiridos por la comunidad

internacional en materia regional, bilateral o especial de inversiones.

Consecuencia de este fenomeno regulatorio y pugna de legalidad entre los
intereses de Estados y los privados, este trabajo en especifico, trata la evaluacion
de una de las medidas regulatorias del tabaco mas restrictivas sobre el uso de la
marca, dibujos industriales y propiedad intelectual presente en la cajetilla de
cigarrillos y productos del tabaco en el mundo, el Plain Packaging, en su primera
aplicacion legislativa efectiva: el Tobacco Plain Packaging Act 2011 de la

Mancomunidad de Australia.

l. DE LAS REGULACIONES SOBRE LOS PRODUCTOS DEL TABACO

1.1. Evolucién de las regulaciones internacionales sobre productos del

tabaco:

1.1.1. Generalidades del Tabaco:

Historicamente, el tabaco fue conocido para consumo recreacional tras su cultivo
antiquisimo en las grandes culturas indigenas de América, unos 1400 afios antes
de la era cristiana. Tras el descubrimiento de América, esta planta es llevada a
Espafia e Inglaterra, es curada y cultivada de forma tal que su composicién
genética cambia y comienza a mutar, generando toda clase de especies,
aumentando asi su popularidad al ser tolerable para su fuma, llegado el afio 1700.
(Goodman, 2005, p. 85).

Desde entonces, el fendmeno de la manufactura del tabaco ha alcanzado tal nivel

que, para 2014, la FAO (2017) reportd que anualmente se producen mas de 5.5
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millones de toneladas de tabaco al afio, siendo los principales productores China,
Brasil, India y los Estados Unidos. (p. 30). Esta Industria ha sido tan exitosa
debido a su alto contenido de nicotina, una droga estimulante psicosoméatica que
inhibe, en parte, el funcionamiento del sistema nervioso central, generando un
estado de relajacion aparente; lo cual, cabe decir, es en extremo perjudicial para la

salud humana.

So pena de esto, desde que se comenzo a fumar el tabaco en la forma cilindrica
comunmente conocida como “cigarrillo”, los efectos dafiinos de la nicotina
aumentaron exponencialmente, debido a que, en orden de la industrializacion y
como forma de conservar el mecanismo reconstituido del cigarrillo, al tabaco se le
agregan mas de 4000 componentes aditivos incluyendo arsénico, alquitran,
monoxido de carbono, amoniaco y, por su puesto, la nicotina. Todas estas
caracteristicas hacen que el tabaco no solo sea altamente adictivo, sino que causa
grandes complicaciones a la salud, debido a su alto contenido de quimicos
cancerigenos que derivan en enfermedades crénicas pulmonares, cardiacas e
incluso de otros principales sistemas organicos del ser humano. (Goodman, 2005,
37).

No hay forma segura de fumar cigarrillos sin estar arriesgando la salud, ya que al
contener tabaco sigue siendo adictivo, y el consumo repetido del cigarrillo causa
dafio reparable solo con el cese del consumo y cuidado prolongado de la salud
para recuperar el sistema inmune y reparar las mutaciones en el ADN, previniendo
asi el surgimiento de enfermedades cancerigenas. (Goodman, 2005, p. 505).
Segun la OMS, un cigarrillo fumado puede acortar hasta 11 minutos de vida,
causando el tabaquismo mas de 7 millones de muertes al afio, de las cuales, casi
900.000 son personas cuya causa de muerte esta relacionada no con su consumo
directo sino por su exposicion periddica a él, también conocido como el “consumo
de segunda mano”. (OMS, 2015, p. 3).
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Si bien estudios recientes demuestran que el tabaquismo como fendmeno en el
mundo ha disminuido en comparacién con 1990, el nimero de fumadores ha
crecido en comparacion debido al crecimiento normal de la poblacion mundial.
Para 2015, aproximadamente 933 millones de personas fumaban diariamente.
(Global Burden of Disease, 2015, p. 37).

1.1.2. La publicidad de productos del tabaco:

Desde el comienzo de la comercializacion de los cigarrillos como productos
derivados del tabaco, el empaquetado ha sido su principal elemento de distincién.
Esto se debe a que el empaquetado de un producto en general es el factor
esencial en el mercadeo de su imagen y signos distintivos, medio a través del
cual, se genera el vinculo mas estrecho entre el consumidor y el fabricante
(Hammond, 2009, p. 5-7).

Las cajetillas de cigarrillos comenzaron a usarse como medio de publicidad de
imagen de marca a través de la figura de “productos insignia” desde tan temprano
como 1789 en medios impresos y graficos de difusibon masiva en los Estados
Unidos, invitando a los consumidores a identificarse con la personalidad,
caracteristicas del producto, y su marca (Chapman, Freeman y Rimmer, 2008, p.
583). Desde entonces, la cajetilla de cigarrillo se ha visto tanto como un medio
promocional del producto, como el principal uso que se le da a la marca e imagen
comercial de compafiias tabacaleras, siendo casi imposible separar la marca del

producto.

De 1860 hasta comienzos de 1900, las cajetillas de cigarrillos norteamericanas
eran decoradas con etiquetas atractivas y con técnicas sofisticadas hechas a
mano que llevaban hasta un mes para crear. (Goodman, 2005, p. 11). Luego, con
la diversificacion de contenidos publicitarios y estrategias de Marketing con las
marcas de cigarrillos desde 1930 a 1999, se hizo mas claro aun que la marca aun

era la principal forma de distincion en el producto de las empresas tabacaleras,
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distinguiendo unas cajetillas de cigarrillos de otra, en razon de su origen

empresarial. (Randall, 1999, parr. 7).

Como muestra del avance del uso de la propiedad intelectual, en especifico la
marca, en las cajetillas de cigarrillos como estrategia de publicidad por la industria

tabacalera, Hammond (2009) comenta que:

El empaquetado de un producto es un elemento esencial en el mercadeo de los
productos. El empaquetado permite a las marcas ‘desarrollar (sus) mensajes al
consumidor y actuar como una forma valiosa de promocién del nombre y valor de
la marca’. El empaquetado es también la herramienta de mercadeo con el vinculo

mas directo al consumidor. (p. 6).

1.1.3. Prohibiciones de publicidad a los productos derivados del tabaco:

Una vez comprobado el caracter nocivo para la salud de los productos derivados
del tabaco como los cigarrillos, a través de subsecuentes investigaciones médico-
sanitarias, los gobiernos del mundo comenzaron a aplicar restricciones, mediante
advertencias de salud obligatorias, e incluso prohibir totalmente la publicidad y
comerciales de marcas y productos del tabaco, comenzando con ltalia en 1962,
aungque no fue sino hasta el final de 1970 que se prohibié su publicidad en las
revistas. La principal razén de estas medidas era prevenir que se difundiera una
nocién engafiosa sobre los efectos del cigarrillo, asi como, que este tipo de

publicidad llegara al publico joven, incluyendo nifios y adolescentes (OMS, 2013,
p. 1).

Estados Unidos en 1967, con la iniciativa de la Comision Federal de
Comunicaciones, ordend que las estaciones de radio y television transmitieran
campanas contra el fumar cigarrillo, pero no fue sino hasta 1971 con el “Public
Health Cigarette Smoking Act”, que la iniciativa legislativa prohibi6 la publicidad de

los cigarrillos a través de medios de difusion del espectro electromagnético (radio
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y television). De manera consecutiva, Australia introdujo advertencias sobre la
salud, obligatorias en los comerciales de cigarrillos en radio y television,
prohibiendo finalmente toda publicidad en estos medios para 1976. Mientras tanto,
en Singapur la Prohibition of Advertisements relating to Smoking Act fue
establecida en 1971, prohibiendo toda forma de publicidad de los cigarrillos en

radio, television, revistas y perioddicos. (Bayer, 2002, p. 356).

A partir de entonces, las medidas de los Estados a través de leyes nacionales
comenzaron a endurecer la posibilidad de promocion y uso de las marcas,
publicidad de imagen y exhibicion de productos por parte de las compafiias
tabacaleras, que alcanzaron un nuevo limite en los afios 1990; década en la que
Australia sancion6 la Tobacco Advertising Prohibition Act de 1992, prohibiendo
todo tipo de publicidad y patrocinio a eventos con marcas de cigarrillos, asi como,
en Estados Unidos se promulgé el Tobacco Master Settlement Arregment de 1997
que prohibia toda forma de publicidad de las marcas de cigarrillos dirigida a

jovenes.

1.1.4. Otras prohibiciones y medidas regulatorias sobre el cigarrillo:

1.1.4.1. Prohibicion de venta de cigarrillos a menores de edad:

En 1890 se registra la primera forma legislativa que prohibe la venta de cigarrillos
en la provincia de Nuevo Brunswick en Canada, seguida de Ontario y Nueva
Escocia en 1892, alcanzado la prohibicién unificada en todo el territorio federal en
1908. De forma paralela, para 1890, 26 estados de los Estados Unidos de América
prohibian la venta a los menores de edad, llegando a ser prohibida para el resto
de los estados por la Corte Suprema en 1900. De alli en adelante, los paises
regularon y prohibieron la venta de los cigarrillos y otros productos del tabaco para
los menores de edad, mas no regularon, en su mayoria, la edad minima para

consumir cualquier producto derivado del tabaco.
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Actualmente en el mundo, muy pocos paises carecen de un limite legal
establecido para la venta y consumo de cigarrillos, entre ellos 13 estados en Africa
y algunos cantones en Suiza, esto principalmente debido a la firma y ratificacién

del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco.

1.1.4.2. Medidas fiscales sobre los cigarrillos:

Los impuestos sobre tabacos han existido desde el comienzo de su
comercializacién en el mercado extranjero. Los impuestos sobre el tabaco segun
autores como Goodman (2005) pasan por diferentes fases, a saber: Los
impuestos sobre el tabaco como politica de ingresos del Estado, los impuestos
sobre el tabaco como regulacion y, los impuestos sobre el tabaco como cuota de

los usuarios. (p. 604).

A este respecto, el impuesto sobre tabaco también serviria como regulacion en
principio porque debido a lo adictivo de la nicotina, a pesar que la respuesta ante
los aumentos de los productos del tabaco, segin Goodman (2005) en los Estados
Unidos un 10% de aumento reduce el consumo en un 3 a 5% a corto plazo; esto
es, que la gente fuma menos después de un aumento dramatico de impuestos. Al
aumentar los impuestos sobre el tabaco por razones de salud publica, el gobierno
simultAneamente envia informacion sobre los efectos peligrosos del uso del
tabaco, lo que puede causar que el publico trate de recortar su consumo o dejarlo
por completo (p. 607).

Sin embargo, estas premisas de fundamento del impuesto sobre cigarrillos son
altamente cuestionables debido a que, a raiz de la naturaleza adictiva de la
nicotina, los fumadores son poco propensos a dejar el habito, estando dispuestos
a pagar un precio mas alto para continuar fumando, lo que como politica de
Estado en materia de salud publica no hace sino incentivar indirectamente el
tabaquismo. Por otro lado, el aprovechamiento del impuesto directo proveniente

de los cigarrillos como una politica de Estado que solucione situaciones de déficit
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presupuestario o busque incrementar las rentas del Estado, no hace mas que
mantener un mercado cautivo que genera ingresos rapidos, crecientes y
constantes a las arcas publicas, siendo el Estado no solo beneficiario sino también
patrocinador de la actividad que intenta condenar por razones de salud publica.
(Leis, 2014, p. 25).

Finalmente, la funcidon de cuota a los usuarios del impuesto a los cigarrillos se
relaciona con los cuidados médico asistenciales que, eventualmente, requeriran
sus consumidores. Debido a los eventuales problemas de la salud que sufriran sus
consumidores, requeriran de servicios publicos del Estado que acarrearan costos
adicionales de hospitales y de compensaciones de personal. De esta forma, al ver
a los impuestos de cigarrillos como un user fee, y dejando de un lado el uso de la
renta por razones de salud publica y programas de reduccion de consumo, los
fumadores en efecto, apoyan a pagar por estos servicios publicos especiales.
(Goodman, 2005, p. 610).

En la actualidad, y debido al recrudecimiento de las medidas regulatorias contra el
tabaco y sus productos, la gran mayoria de los estados impone una base del 70%
del valor neto del producto derivado del tabaco, haciendo que, normalmente, la
ganancia por la venta de 7 de cada 10 cigarrillos vaya a las administraciones
tributarias de los Estados, sin tomar en cuenta el impuesto especial indirecto por

exportaciones a materia prima o el producto en si en casos de marcas extranjeras.

1.1.5. Del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco:

La publicidad y uso de marcas de cigarrillos y demas productos derivados del
tabaco se vio amenazada con la suscripcion de la Convencion Marco para el
Control del Tabaco de la OMS en 2003, ratificada por 181 paises. Llamada
comunmente como la primera Convencién internacional en materia de Salud
Publica, este tratado sirvié de base para establecer medidas claras en contra de la

industria tabacalera. Fundamentada en el precepto de “salud publica”, cada uno
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de los Estados Parte podian tomar medidas tendientes a afectar los derechos de

propiedad e imagen de las compafiias tabacaleras.

El Convenio Marco, o CMCT por sus siglas, establecio tres aristas de politicas
publicas que los Estados se comprometen a tomar y adoptar en sus legislaciones
nacionales, a saber: (i) medidas relacionadas con los precios y los impuestos para
reducir la demanda de tabaco, (ii) medidas no relacionadas con los precios para

reducir la demanda de tabaco, y (iii) medidas para la reduccion de la oferta.

De todas estas, las medidas no relacionadas con los precios para reducir la
demanda llevan a la regulaciébn mas invasiva sobre los productos del tabaco del
mercado de la industria tabacalera, ya que establece una afectacion directa a la
imagen, marcas y derechos de las compafias tabacaleras, en especial, la medida

conocida como “apropiacion de empaquetado”.

La apropiacion del empaquetado o Pack Space Appropiation es el antecedente
inmediato de la regulacidn sanitaria mas agresiva sobre los productos del tabaco y
es aplicada en los envases inmediatamente mas pequefios que contienen el
producto de tabaco terminado de forma individual, bien sea la cajetilla de
cigarrillos, el paquete de cigarros o el paquete que contiene el dispositivo de
calentamiento o de vapor de nicotina (cominmente conocido como vaper, tobacco

heater o e-cigarrette).

Esta apropiacion del empaquetado de los productos derivados del tabaco consiste
en ubicar textos de advertencia sanitarias e imagenes de advertencia sanitaria a
los envases, paquetes o etiquetas que revisten individualmente el producto del
tabaco, bajo ciertas medidas genéricas seleccionadas por la oficina
gubernamental del Estado parte, con el objetivo de disuadir al publico consumidor
de no comprar los productos del tabaco, indicando de forma bastante grafica las
consecuencias del fumar tabaco (especificamente en forma de cigarrillos) para la

salud.
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El problema principal de la apropiacion del empaquetado es que, al ser una
medida obligatoria por razones de “salud publica” se adapta de forma disruptiva al
paquete o etiqueta del producto del tabaco previamente disefiado por las
companiias para mostrar la marca, el disefio, la imagen, la propuesta de ambiente,
la paleta de colores o el lema o logotipo que distingue a dicho producto de otros,
haciendo que las compafias deban adoptar y reorganizar su disefio en el paquete
o etiqueta del producto para cumplir la funcién distintiva de sus productos en el
mercado; lo que se traduce en, ajustar el disefio para no perder la distintividad de

su marca en el producto, afectando su propiedad intelectual.

1.2. De laapropiacién de empaquetado al Plain Packaging:

De la misma forma que la apropiacion del empaquetado por imagenes y mensajes
de advertencias sanitarias constituyen medidas restrictivas del uso de la propiedad
intelectual sobre las cajetillas de cigarrillos y demas productos derivados del
tabaco, el “empaquetado neutro” o Plain Packaging® de los productos del tabaco
surgid como la medida definitiva de restriccibn a la venta y distribucién de
productos de la industria tabacalera, siendo la mas agresiva y de dudosa legalidad
hasta el dia de hoy. Derivada de la recomendacién general establecida en el
articulo 11 y 13 del CMCT, la OMS (2017) define la medida de Plain Packaging

como.

Una regulacion que requiere del empaquetado de los productos del tabaco se
remueva toda forma de publicidad e imagen (colores, imagenes, logos
corporativos y marcas comerciales), permitiendo a los productores imprimir
solamente el nombre de la marca en un tamaro, fuente y lugar establecido por la
autoridad competente del Estado, ademas de las advertencias sanitarias y
cualquier otra informacion legal requerida. La apariencia de todos los paquetes de

productos del tabaco es estandarizada, incluyendo el color. (p. 4).

2 También es referida esta medida como empagquetado genérico, estandarizado, homogéneo o neutral por la
OMS (2017) (p. 4).
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El Plain Packaging como medida regulatoria del tabaco fue propuesto por primera
vez, en 1989 por el Comité de Sustancias Toxicas del Departamento de Salud de
Nueva Zelanda, que proponia vender los cigarrillos en paquetes blancos sin fondo
ni imagenes o marcas, solo con la referencia de marca en letra molde negra; cuya
aprobacion no tuvo éxito. En 1994 la propuesta de empaquetado neutro llego a
una Comision del Parlamento de Canada, sin embargo, la medida finalmente no
fue puesta en practica en ese afio debido a que Phillip Morris amenazé con
someter dicha iniciativa a revision de su legalidad segun el acuerdo de TLCAN y el
GATT por los efectos de “expropiacion de su propiedad intelectual” que suponia la

medida para dicha compainiia.

A pesar de esto, no pasé mucho tiempo para que Australia se convirtiera en el
primer pais del mundo en aprobar una regulaciéon obligatoria de Plain Packaging
con la adopcion del Tobacco Plain Packaging Act 2011, siguiéndole Francia y
Reino Unido en 2017, asi como legislaciones en proceso de implementacién en
Nueva Zelanda, Noruega, Hungria en Irlanda para el 2018 y 2019. (Shaffer;
Brenner & Houston, 2018, ii22).

1.2.1. El Tobacco Plain Packaging Act 2011 de la Mancomunidad de

Australia:®

El Plain Packaging fue propuesto por primera vez en la Mancomunidad de
Australia en el 2009, siendo finalmente aprobado en 2011, como la primera
legislacién del mundo que establecié la medida de restriccion a cualquier tipo de
publicidad aplicada directamente sobre la cajetilla de cigarrillo. EI Tobacco Plain

Packaging Act 2011 o la ley nUmero 148-2011 entr6 en vigor el 1 de diciembre de

* Se debe entender que la medida regulatoria aqui examinada serd referida como Tobacco Plain Packaging
Act 2011, Ley 148-2011, Ley australiana o incluso como TPP Act para efectos de redaccién. Asimismo, mejor
comprension por el lector del contenido aqui examinado, debe entenderse que, salvo cita expresa en
contrario bajo normas APA, todas las referencias son extraidas directamente del texto de dicha ley, textual o
contextualmente, por lo que al referirse a alguna estipulacion de la misma, se limitara a citar la subseccion,
el capitulo o titulo del texto legal al final del parrafo entre paréntesis, referido como: (Ver (seccidn,
subseccion, titulo, capitulo)).



l. " Revista Venezolana de Derecho Mercantil / N° 2 — 2019

www.sovedem.com

2012, imponiendo que las cajetillas de cigarrillos, fueran estandarizadas en
tamafio, material, color neutro, y en las que solo apareceria el nombre de la marca
y presentacién en un tipo de letra comun, con lo que el paquete quedaria impreso
en su totalidad, de advertencias sanitarias y mensajes determinados por el

gobierno australiano. (Maynard, 2016, The Guardian).

En el texto del Capitulo 2, Parte 2 del Tobacco Plain Packaging Act 2011 se
establecen las especificaciones de disefio y apariencia de los productos del tabaco
y de los paquetes de cigarrillos. Como rasgo mas relevante, la ley establece que
los paquetes de los productos del tabaco no deben tener ningin rasgo decorativo
o regularidades en forma tanto adentro como fuera del empaque, asi como
tampoco cualquier emblema que no sea permitido por dicha ley; ademas de
requerir que los pegamentos o adhesivos utilizados para unir las partes del
paquete debe ser transparente no de color (Ver Divisibn 1, Seccion 18,
Subseccion 1).

Especificamente sobre los paquetes de cigarrillos, la ley australiana también
establece que éstos deben ser fabricados sélo con cartén rigido, con cada cara y
superficie tanto externa como interna sin irregularidades, de forma rectangular y
con angulos de 20 grados, cuya abertura debe ser en forma de pestafia sostenida
mediante mecanismo interno, sostenido por la parte interna trasera de la cajetilla
cuyas esquinas sean en angulos rectos. (Ver Subseccion 2 y 3 de la Seccion 18,
Division 1 de la Parte 2, Capitulo 2).

En cuanto al color y el aspecto de la cajetilla de cigarrillos, la seccion 19 de la Ley
establecié en un principio que tanto el interior como exterior del paquete debe
tener un color marron oscuro en reproduccion mate, a excepcion de las
advertencias sanitarias y el texto del nombre de la marca o compafias productora
de cigarrillos, asi como su presentacion. A este respecto, si bien al promulgarse la
ley del TPP en el 2011, no fue sino hasta su reglamentacion y compilacion en el

2013 que se especificd el nombre del color que seria utilizado en las cajetillas.
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El gobierno australiano encargd una investigacion a la Agencia publicitaria GfK,
para determinar cual era el color menos atractivo. Tras una investigacion de
mercado en el 2012 determinaron que el gris marrén oscuro, opaque couché o
drab dark Brown® era el color menos atractivo para el publico en el mundo,
otorgandosele desde entonces la nomenclatura Pantone 448 C. (Ferrier, 2016,
The Guardian).

Con respecto a las marcas comerciales, simbolos o insignias, asi como disefios
pertenecientes a la companiia tabacalera productora derivados del tabaco, La Ley
148-2011 establece que ninguna marca o simbolo puede aparecer en el paquete
de venta de productos del tabaco, con excepcién de i) el nombre de la marca, ii) el
nombre de la compafila en una fuente pequefia color blanco (comunmente
reproducida en fuente Arial) y iii) la presentacién o variante del tipo de producto,
siempre que no exceda 2 lineas en las caras frontales de la cajetilla y una linea en
la cara superior de la misma. (Ver seccion 20 y 21). Estas especificaciones son
explicadas por la ley con claridad y con las formas permitidas de posicion en la
cajetilla, limitando las opciones de figurar en la parte frontal externa de la cajetilla,
de forma horizontal, sobre o debajo de la advertencia sanitaria, 0 en cualquier otra
cara externa de la cajetilla, siempre de forma horizontal alineada a la advertencia
0, en el caso de las variantes, en cualquier cara externa debajo del nombre de la

marca.

Las disposiciones de la Ley australiana también regulan la etiqueta y
recubrimiento plastico que protege el cartén de la cajetilla de cigarrillos, el cual,
solo puede ser de color transparente, sin textura, y sin marcas de cualquier tipo en
relieve impresa en su superficie (ver seccidn 22 del Capitulo 2, Parte 1, Division
1). Asimismo, la regulacion prohibe que el paquete de venta produzca esencias o

sonidos, lo que podria constituir publicidad del producto del tabaco. (Seccion 24).

* Este color en principio fue llamado verde oliva por las propuestas de implementacién del Plain Packaging
en Australia en 2010, pero fue cambiado su nombre a los arriba sefalados debido a un reclamo de la
Asociacion Australiana Oliva al Ministerio de Salud de Australia para “frenar la degradacion de la
distintividad publicitaria en el mercado del color oliva” (Wells, 2012, Brisbane Times).
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Finalmente, la Seccién 25 del Tobacco Plain Packaging Act 2011 sanciona y
prohibe cualquier tactica de mercadeo aplicada directamente sobre la cajetilla de
cigarrillos que haga que altere o modifique el aspecto del paguete, mostrando
alguna marca, color o signo distintivo de otra forma no permitida por la regulacion,
lo que incluye, tinta activada con calor, emblemas o tintas disefiadas para
aparecer con el tiempo, tintas que aparezcan fluorescente con ciertas luces,
paneles disefiados para ser rasgados o frotados para revelar imagenes o textos,
asi como partes removibles o paneles del cartén exterior disefiadas para doblarse

y esconder algun mensaje o disefio.

Tras la publicacion del Tobacco Plain Packaging Act en el 2011, el parlamento
australiano aprobé una reforma a los estandares® de las advertencias sanitarias en
las cajetillas de cigarrillos para adecuar la anterior regulacion a la nueva medida,
para lo cual, se promulgé también en ese afio el Competition and Consumer
(Tobacco) Information Standard 2011 que entrd en vigencia en el afio 2012. Esta
regulacion actualizada de los Standards combindé el TPP Act 2011 con la
regulacion preexistente en materia de advertencias sanitarias para actualizar las
regulaciones, fijando 14 nuevas advertencias de salud con sus mensajes que
serian rotadas y actualizadas en el mes de diciembre de cada afio y aumentando
el tamafio de estos mensajes obligatorios para cubrir 90% del area de la superficie
trasera de la cajetilla de cigarrillos y en un 75% el area de la superficie frontal de la
cajetilla (ver Division 4, Parte 9 del Competition and Consumer (Tobacco)
Information Satandar 2011), dejando so6lo un espacio restante de la cajetilla en la
cara frontal para mostrar el color Pantone 448 C con las letras del nombre de la
marca o nombre comercial del productor y el del variante o presentacion del
producto en la cara frontal de la cajetilla bajo la fuente Helvética (ver Division 3,
Parte 9), asi como el mismo color en los laterales de la cajetilla en los espacios

gue no estén cubiertos por las advertencias sanitarias 0 mensajes; limitando la

> O Standards establecidos por el Trade Practices (Consumer Product Information Standars (Tobacco)
Regulations 2004, los cuales deben ser actualizados cada afio para su rotacion en el mercado.
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posibilidad de alterar el disefio de la cajetilla a solo 25% de su superficie, el cual,

solo varfa segin el nombre del producto, segin establece La Ley 148-2011.°

El Plain Packaging Act 2011 también contiene una provision de interpretacion en
cuanto a efectos en materia de marcas que es necesario comentar. A este
respecto, La ley establece que, en cuanto a las disposiciones de la ley nacional
australiana en materia de marcas y su proteccion, conocida como Trade Marks Act
1995, el uso de una marca registrada en Australia para ser usada en productos del
tabaco no quiere decir que esta atente contra normas de orden publico (Ver
Seccion 28, subseccion 2 de la Division 3). En este sentido, menciona el TPP Act
2011 que:

Para evitar cualquier duda (...) la operacién de esta Ley, o la circunstancia de que
otra persona esté prevenida por o bajo esta Ley de usar una marca comercial en
relacion con productos de venta derivados del tabaco o sobre los mismos, no son
circunstancias que hacen razonable o apropiado no registrar una marca, o revocar
la aceptacion de una aplicacion para registrar una marca, o registrar la marca bajo
condiciones o limitaciones, o revocar el registro de la marca. (Tobacco Plain
Packaging Act 2011, Subseccion 3, Seccién 28, p. 29)’.

Como ultimo rasgo distintivo a resaltar del TPP Act 2011 y justamente tomando en

consideracion los derechos de los titulares de las marcas, emblemas, simbolos y

® para observar los disefios de advertencias sanitarias y mensajes de salud vigentes en Australia tras la
aprobacién del Tobacco Plain Packaging Act 2011 y los Standrs vigentes, asi como su correcta posicion en la
cajetilla de cigarrillos, ver ANEXO 1.
7 (3) To avoid doubt, for the purposes of sections 38 and 84A of the Trade Marks Act 1995, and regulations
17A.27 and 17A.42A of the Trade Marks Regulations 1995:

(a) the operation of this Act; or

(b) the circumstance that a person is prevented, by or under this Act, from using a trade mark on or

in relation to the retail packaging of tobacco products, or on tobacco products;
are not circumstances that make it reasonable or appropriate:

(c) not to register the trade mark; or

(d) to revoke the acceptance of an application for registration of the trade mark; or

(e) to register the trade mark subject to conditions or limitations; or

(f) to revoke the registration of the trade mark. (Traduccidon propia).
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nombres comerciales que se puedan ver afectados por la imposibilidad de
mostrarse en productos del tabaco segun lo regulado, la misma ley establece una
seccién referente a una oposicién que podrian hacer estos particulares frente a la
Mancomunidad australiana conocida como la “adquisicion de propiedad’
(acquisition of property) o comunmente conocida en el derecho civil romano como
expropiacion. Agrega la subseccion 2 de la seccion 15 que si, aparte de dicha
seccion, la ley resultare en la adquisicion de propiedad porque podria prevenir el
uso de una marca o signo distintivo en relacién o sobre productos derivados del
tabaco, entonces la marca puede ser usada de dicha forma, siempre que cumpla

con los requerimientos de las regulaciones.

. SOBRE EL USO, EXPLOTACION Y PROTECCION JURIDICA DE LA
MARCA COMO PROPIEDAD INTELECTUAL

2.1. Generalidades de la propiedad intelectual:

Para el analisis del sentido y alcance de la propiedad intelectual y los derechos
que generan dichas creaciones del intelecto, es preciso entender a qué se refiere
con este campo de estudio.

La doctrina internacional ha definido la propiedad intelectual como un término que
se refiere a un conglomerado basto de doctrinas legales que busca regular el uso
de diferentes tipos de ideas e insignias. Fisher (2001), en su obra Theories of

Intellectual Property, demarcé los campos de estudio de la propiedad intelectual

como ramas de estudio compartida del derecho, economia y sociologia,

comentando que:

El derecho de autor (0o copyright) protege varias formas de “expresiones
intelectuales”, incluyendo novelas, peliculas, composiciones musicales y
programas de software de computadoras. El derecho de patentes protege

invenciones y cierto tipo de descubrimientos. El derecho de marcas protege



l. " Revista Venezolana de Derecho Mercantil / N° 2 — 2019

www.sovedem.com

palabras y simbolos que identifican para los consumidores bienes y servicios
manufacturados o entregados por personas o firmas particulares. El derecho de
secreto comercial protege informacion comercialmente valiosa (férmulas de
bebidas, estrategias de Marketing confidenciales, etc.) que las compafiias buscan

resguardas de competidores. (p. 12).

Baylos (2009), referiéndose a la importancia de la proteccion de los derechos
intelectuales, comentando que, la reproduccién, difusion y propagacion de obras
de literatura y arte, a través de los procesos modernos de multiplicacion de
ejemplares idénticos, o mediante la representacién, adaptacion y ejecucion de la
misma obra, implica un “trafico contractual de bienes” o servicios y acumulacion de
intereses tanto econdmicos como espirituales; esto debido a que en nuestro
tiempo la difusion de productos intelectuales no tiene sélo la finalidad de darlos a
conocer, sino también del efecto generador de opiniones y efectos sociales una
vez llegan al publico o consumidor, todo lo cual constituye dos elementos claves
de la propiedad intelectual: “el elemento personal de creacion y el elemento social
de difusion” (p. 65).

2.2. Laramificacion de la propiedad intelectual:

La doctrina internacional mas reconocida ha establecido que la propiedad
intelectual tiende a clasificarse en dos grandes ramas: (a) la propiedad industrial y
(b) los derechos de autor y derechos conexos. (OMPI, 2008, p. 4).

Asi, los derechos de autores intelectuales de creaciones y obras cientificas,
literarias y artisticas estdn enmarcados en la rama del derecho de autor de la
propiedad intelectual; mientras que la representacion y reproduccion de

actuaciones de artistas fonogramas y proyecciones audiovisuales forman parte de

® Es relevante comentar, sin embargo, que, hoy dia, la concepcidn doctrinaria y jurisprudencial, asi como
practica de la Propiedad Intelectual no solo comprende al Derecho de Autor, Derecho de Marcas, Derecho
de Patentes, Secretos Industriales y el “Derecho a la Publicidad”, sino que también abarca el Derecho del
Entretenimiento y el Derecho de Imagen, tal como se examina en los elementos diferenciadores de las
ramas de la propiedad intelectual mas adelante.
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la rama de derechos conexos del derecho de autor. Por otro lado, las areas
relacionadas con las invenciones, disefios industriales, marcas comerciales y de
servicios, denominaciones y nombres comerciales conforman el conglomerado de
creaciones intelectuales tutelados por la rama del derecho industrial o propiedad
industrial. (OMPI, 2008, p. 4).

Desde otro punto de vista, la propiedad industrial, protege las marcas o signos
distintivos de productos y servicios, nombres y denominaciones de comerciantes,
secretos industriales, disefios de procesos industriales y patentes de invencion de

procesos.

Los derechos de autor y derechos conexos buscan la proteccion principal de
derechos e intereses morales, aunque también resguardan la explotacion
econdmica de los mismos, mientras que la propiedad industrial pretende proteger
todo el desarrollo y explotacién econémica de la propiedad intelectual en sentido
general, liderando en esta Ultima los derechos patrimoniales con finalidad
industrial y que tengan potencialidad de ser explotados comercialmente. (Rondon
de Sans6, 1995, p. 18).

2.2.1. De la propiedad industrial:

Tal como se hizo referencia con anterioridad, la doctrina distingue a la propiedad
industrial como la expresién de invenciones y disefios industriales creados por el

intelecto humano. En un sentido lato, segin la OMPI (2008):

(...) Con respecto a la propiedad industrial, el aspecto de las creaciones
intelectuales, aunque existente, es menos prominente, pero lo que cuenta aqui es
qgque el objeto de propiedad industrial tipicamente consiste en signos que
transmiten informacion a consumidores, en particular en lo que respecta a

productos y servicios ofrecidos en el mercado, y que la proteccion es dirigida en
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contra del uso no autorizado de dichos signos, lo que es probable que desvie a los

consumidores. (p. 4).

Vista la naturaleza de la propiedad industrial se exponen a continuacion los rasgos
mas relevantes de los campos de estudio especificos de este trabajo, como marco
de estudio del derecho marcario, a saber, los signos distintivos incluyendo lemas y

nombres comerciales, asi como la marca en si misma.

2.3. Delos signos distintivos en el derecho industrial:

No cabe negar la necesidad de dar a los consumidores una orientacion que les
permita examinar las alternativas y elegir entre los productos de una misma
categoria. Y precisamente, los signos distintivos como las marcas tienen la funcién
de designar los productos en el mercado como creaciones intelectuales
individuales y Unicas, determinando una procedencia que los consumidores

prefieren frente a otros.

Asi, la marca ha sido estudiada y definida por el derecho econdémico y analisis del
campo de publicidad y ventas como una creacién que busca distinguir, diferenciar,
resaltar y predominar un producto o servicio frente a otros competidores de distinta
procedencia; de ahi la vertiente entre “marcas de productos” y “marcas de
servicios”. En el ambito juridico, la OMPI (1994) describe la marca como “un signo
distintivo que indica que ciertos productos o servicios han sido elaborados o

prestados por determinada persona o empresa.” (p. 11).

La marca también ha sido definida como “el signo nominativo o emblematico que,
simbolo de los productos o mercancias a los que distingue, esta llamado a atraer y
conservar una clientela y a evitar que el publico sea engafiado” (Di Guglielmo,
1951, p. 14). En un segundo aspecto, la marca también ha sido incluida dentro de

la doctrina clasica de los bienes inmateriales (entendidos como propiedad



l. " Revista Venezolana de Derecho Mercantil / N° 2 — 2019

www.sovedem.com

intelectual en sentido amplio) por Fernandez-Névoa (2004), comentando que la

marca es:

(...) un bien que no tiene una existencia sensible, sino que, por el contrario,
necesita materializarse en cosas tangibles (corpus mechanichum) para ser
percibido por los sentidos, siendo, ademés, susceptible de ser producido

ilimitadamente y de modo simultdneo en diversos lugares. (p. 27).

2.3.1. Lafuncion de las marcas:

Ferndndez-Novoa plantea, como gran parte de la doctrina moderna sobre el
derecho marcario, varias funciones que le son implicitas al derecho marcario,
entre las cuales se encuentran (i) la funcién indicadora de la procedencia
empresarial, (ii) la indicadora de calidad, (iii) la condensadora del eventual goodwill

o reputacion y (iv) la funcion publicitaria.

A este respecto, el autor citado se refiere a la funcion indicadora de procedencia

empresarial de la marca como:

(...) la que se apoya directamente en las reacciones de los consumidores y se
basa de modo inmediato en la estructura del derecho de marca. (...) En este
sentido la marca desempefia un papel informativo que busca la unién del producto

o0 servicio con su fuente. (Fernandez-Novoa, 2004, p. 70).

Asimismo, la funcion indicadora de la calidad de las marcas trata de explicar como
la marca que tiene gran reputacion representa en si misma una garantia que
busca el consumidor al observar la fuente como elemento decisorio al comprar un
producto o servicio sobre otro. En este sentido, las marcas premian al fabricante
gue produce articulos de alta calidad, estimulando asi el progreso econdémico;
incentivo éste que no existiria sin la proteccién a los fabricantes. Sin embargo, tal

como menciona el precitado autor (2004), esta garantia de calidad que ofrece el
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fabricante no es absoluta, ya que esta en libertad de variar la calidad por su propia
cuenta y riesgo de perder frente a otros competidores (lo que justifica que, la
marca no es garantia de calidad, mas que una garantia econdémica que se
transforma en un derecho adquirido para el consumidor protegido por normas

especiales contra la estafa y el perjuicio con marcas engafosas). (p 75).

Por otro lado, aparece la funcion del eventual goodwill o reputacion de la marca, la
cual, se fundamenta en la preferencia del consumidor final por los productos o
servicios de una empresa en particular dotados de una marca con buena
reputacion; funcion que se fundamenta en el prestigio. Finalmente, Fernandez-
Novoa (2004) explica la funcién publicitaria de la marca, debido que ésta “per se
constituye un medio para crear y perpetuar el goodwill... (...) la marca vende

efectivamente el producto”. (p. 78).

2.3.2. Signos que no pueden constituir marcas:

Mas bien de distinguir signos que pueden ser registrados como marcas, el autor
prefiere centrar la discusion inicial en qué caracteristicas hacen que un signo no
pueda constituir una marca, careciendo asi de cualquier proteccién en el comercio

frente a competidores.

Dentro de estas restricciones de irregistrabilidad de la marca, usualmente se
excluye de registro, y por tanto de proteccion juridica, los signos compuestos por
nombres, palabras o distintivos simbdlicos que pertenezcan a las Naciones
soberanas, asi como de su cultura provincial y patrimonio cultural propio. Esta
exclusién se hace no como forma de prohibicién al particular, sino mas bien como
proteccion al interés publico con atencion a la funcidn social de esos simbolos, ya
gue, mal podria permitirsele el registro para uso, titularidad y explotaciéon exclusiva
de bienes a un particular cuando estas son propiedad intangible de la sociedad.
Ademas de esta prohibicion, también se ha reconocido la posibilidad de los

Estados de denegar el registro de marcas por razones de orden publico nacional,
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bien sea porque alguna forma del signo o su simple proteccidbn supone un
atentado a las buenas costumbres, la moral o incluso puede apoyar una actividad
ilicita o ilegal en dicho territorio soberano, asi como también podria indicar un

caracter engafoso al consumidor. (Di Guglielmo, 1951, p. 78).

Mas alla de estas prohibiciones generales, universalmente se ha reconocido un
criterio de proteccion encaminado a determinar si una marca puede ser o no
registrada, a saber: el caracter distintivo de la misma. Este caracter distintivo que
debe tener una marca se cumple al evaluar 2 criterios especificos: que no sea
genérico, ni descriptivo. Segun la OMPI (1994), “un signo es genérico cuando
define la categoria o tipo a que pertenecen determinados productos”. (p. 21). En

este sentido, y tal como sefiala Bentata (2007):

Es obvio que el nombre de un producto, ya sea formalizado o informal, no puede
ser apropiado por una persona determinada. Si lo fuere, crearia un monopolio que
lo asimilaria a una patente de invencion e impediria la competencia. Las marcas,
para que existan, deben ser distintas del nombre del producto que marcan. (p.
132).

A pesar de esta concepcion de los términos genéricos, cabe resaltar que, para
impedir los efectos de registro de una marca, los términos genéricos siempre
seran particulares, no generales, es decir, referido a la clase de bienes de los
productos del rubro marcario.

Al referirnos a que un signo no debe ser descriptivo, la OMPI (2008) ha sido clara
al establecer que este caracter “sirve para indicar el tipo, la calidad, la destinacién
prevista, el valor, lugar de origen, la época de produccion o cualquier otra
caracteristica de los productos en los cuales se tiene la intencion de utilizar el
signho o en los cuales es efectivamente utilizado” (p. 21). Asi, en cuanto a la
descriptividad de las marcas por la referencia a los nombres o denominacion de

origen geografico, éstas causan en el consumidor una asociacién con el nombre
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geografico, indicado como el lugar de fabricacion de los productos en cuestion.
(OMPI, 1994, p. 25).

De esto se tiene que, por lo general, los fendmenos de descriptividad y
generalidad en efecto suelen coincidir en aquellos signos que no son susceptibles
de registro, bien sea porque si son descriptivos de su funcion, son genéricos en su

fuente, o viceversa.

2.3.3. Del riesgo de confusién y asociacion:

Tal como menciona Baylos (2009), “La marca no necesita cumplir el requisito de
originalidad, pero tampoco debe exigirsele el de novedad. La marca, mirando su
consistencia material no necesita ser nueva. Ese requisito esta aqui sustituido por
el de inconfundibilidad. La marca, lo que necesita es tener virtud distintiva”. (p.
1233). La diferenciacion de los bienes, en principio, se encuentra a la par de la
diferenciacion de su fuente de produccion, y es de esta forma que se presenta la
fuente y la marca como base de los fendmenos de confusién o asociacion de
productos en el derecho marcario. Asi, mientras la confusién hace pasar una cosa
por otra, la asociacién evoca un factor comin como posible identidad de fuente.
En una primera instancia, la fuente indica la procedencia empresarial misma de los
bienes, mientras que la marca designa al bien en cuestion, las cuales estan unidas

por el goodwill o reputacién econémica que tienen en el mercado.

En este sentido, la esencia del sistema marcario es evitar y combatir la posibilidad
de confusiébn o asociacion de marcas. Continua Bentata (2007) sobre estos
riesgos de la distintividad que “la posibilidad de confusién se produce entre
marcas, mientras que la posibilidad de (falsa) asociacion se produce entre
fuentes”, o lo que es lo mismo, se asocia a los productores y se confunde a
productos por sus marcas. (p. 131). En cuanto a la Similarity of Goods, o el riesgo
de confusion, la OMPI (2008) ha establecido que “las marcas son registradas para

productos en ciertas clases establecidas por propésito meramente administrativos.
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La clasificacion de los productos no puede por ende ser decisiva para establecer
la similitud” (p. 85). Como regla general, entonces, algunos productos son
similares si, cuando son ofrecidos para la venta bajo una marca idéntica, el publico

consumidor pudiese creer que éstos vienen de la misma fuente.

Por otro lado, la Similarity of Trademarks (o el riesgo de asociacion), se examina
en cuanto a si estas marcas son confusamente similares. En este caso, una marca
en comercio es confusamente similar a otra marca si es usada en un bien similar y
es tan similar a la otra marca que existe un riesgo que los consumidores piensen
que proviene de un origen (o fuente) distinto al cual en efecto pertenece. (OMPI,
2008, p. 87).

Conforme a estos parametros de reconocimiento del riesgo de confusion y
asociacion, diferentes Estados han establecido reglas de exdmenes y requisitos
para determinar de fondo la existencia de dichos fendmenos al realizarse la
solicitud de registro de una marca o incluso en la oposicién de la misma. Asi, la
doctrina y legislacion comudn internacional han elaborado un criterio meramente
comercial para confirmar la asociacion o similitud de marcas y fuentes. Ese

procedimiento jerarquico es explicado por Bentata (2007), a saber:

a. Determinar si los bienes en juego son capaces de ser tomados el uno por el
otro, es decir, si existe equivalencia o por lo menos una familia de bienes. Si los
bienes son enteramente distintos, no existiria confusion posible.

b. Si en cambio existe equivalencia o familia de bienes, debe determinarse si
los canales de comercializacion de los bienes son los mismos; no siendo los
mismos, debe igualmente descartarse la confusion.

C. Cuando los canales de comercializacion coinciden, es preciso ir a mayor
detalle segun el grado presumido de atencidn prestado por el consumidor, habida
cuenta de su recuerdo imperfecto de la marca original. Debe entonces examinarse

la trilogia de similitudes gréfica, fonética o conceptual. (p. 138).
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2.3.4. Efectos derivados del registro de la marca:

La confusién de bienes y marcas en el mercado solo puede ocurrir por el uso
efectivo de una marca en productos y servicios similares; por esto, la doctrina
general del derecho marcario establecida por la OMPI y desarrollada por muchos
académicos, han enmarcado requisitos de uso de la marca para garantizar tanto
su proteccion frente a actos de terceros como los derechos de los usuarios ante
marcas que pueden, bien ser registradas pero no efectivamente usadas,

impidiendo que otros competidores puedan explotarlas econémicamente.

2.3.4.1. Uso obligatorio de la marca:

Comenta Bentata (2007) que “el uso es tanto un derecho derivado de un registro
como una obligacion igualmente derivada de un registro. (...). Asi, el uso de una
marca prueba la efectiva distintividad como un fenébmeno real materializado, y no
abstracto” (p. 152).

El uso efectivo constituye la venta real de un bien en el mercado, por lo que no
basta con la intencion de vender, sino que debe incluso documentarse por el
productor mediante facturas confirmadas. Sin embargo, la doctrina europea y
angloamericana ha asimilado la nocion de mera disponibilidad como cumplimiento
del requisito de uso efectivo de la marca, basados en el hecho que pueden existir
casos en los cuales, los productos identificados con los signos propios no pueden
venderse a razon de un mercado escaso 0 precario, a causa de una condicién

premeditada de fuerza mayor. (Bentata, 2007, p. 153).

La doctrina angloamericana resefia como caracteristica de uso real y efectivo de la
marca que, el uso debe ser publico y suficiente, entendiéndose por “publico” la
disponibilidad efectiva del bien ofrecido dentro del mercado en cantidades
razonablemente suficientes, y “suficiente” de haberse puesto de tal forma en el

mercado que pueda ser accesible de forma comun en un nicho territorial o de
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mercado que habitualmente estad destinado a su explotacion. (Bentata, 2007, p.
154).

La opinibn comun europea continda resolviendo a este respecto que:

Las ventas de los productos identificados por la marca deberan tener continuidad:
el uso de la marca serd efectivo cuando, lejos de limitarse a realizar ventas
aisladas, el titular de la marca lleve a cabo repetidos actos de venta de los

productos. (Fernandez-Novoa, 2004, p. 583).

Asimismo, el examen doctrinario europeo afirma que el uso publicitario de la
marca debe considerarse relevante por regla general, debido a que, en principio,
no puede ignorarse que en la vida econdémica la introduccion efectiva de los
articulos de marca en el mercado suele ir precedida y acompafada de intensas
campafias publicitarias (tal como lo resalta la funciéon publicitaria de la marca).
(Fernandez-Novoa, 2004, p. 587).

En este sentido, Mathély (1984) ha indicado que también debe tomarse en cuenta
el uso real y efectivo de la marca aun cuando ésta no es explotada
econdémicamente por su titular, sino indirectamente por un tercero autorizado por
éste; sea dicho consentimiento, expreso o tacito (p. 440). En un udltimo aspecto,
cabe referirse al uso de la marca de una forma diferente a la registrada. Este
fenémeno ocurre cuando los empresarios modifican la forma de sus marcas para
gue armonicen con las pautas sociales y la moda imperante en cada momento, lo
gue busca modernizar y actualizar la marca. A este respecto, la Convenciéon de
Paris y la doctrina europea ha admitido como uso real y efectivo de la marca el
empleo de la misma de una forma que no alteren de manera significativa la forma

bajo la cual se halle registrada. (Arean, 1985, p. 7).
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2.3.4.2. Derecho exclusivo y excluyente:

Una vez registrada una marca, ésta confiere a su titular el derecho de uso
exclusivo en el trafico econémico, lo que supone dos dimensiones: una positiva y
otra negativa. Comenta Fernandez-Novoa (2004) que las normas que confieren el
reconocimiento del derecho de titularidad sobre la marca afectan positivamente la
esfera de derechos del titular, permitiéndole utilizar su marca en productos y
servicios para los que fue concebida y dandole, ademas, la libertad de publicitarla
sin lesionar otro derecho de la personalidad o de propiedad industrial de los
competidores. Por otro lado, el autor también plantea la dimensiéon negativa del
derecho de uso excluyente como aquel que busca proteger al titular del derecho
de agresiones y lesiones contra la reputacion de su marca en el mercado,
permitiéndole prohibir a cualquier tercero su uso sin su consentimiento en una

forma igual o similar a la de su signo. (p. 437).

Asimismo, este derecho de uso exclusivo de la marca otorga facultades al titular,
como la de poner la marca en los productos o su presentaciéon (envoltorio),
aplicando un caracter material a éste; la facultad de poner en el mercado los
productos o servicios diferenciados mediante la marca, buscando en efecto, su
comercializacion; la facultad de utilizar la marca en la publicidad concerniente a los
productos o servicios diferenciados, buscando repercutir en el grado de notoriedad
de la marca; la facultad de usar la marca en redes de comunicacion telematicas y
como nombre de dominio, es debido a la diversidad de nuevas tecnologias por las
gue se captan consumidores en el trafico electronico y; la facultad de reprimir los
actos de violacion indirecta de la marca, para la cual existen distintas acciones
para hacer cesar y reparar o indemnizar dafos realizados en la esfera de
derechos al titular, que se veran en el préximo aparte. (Fernandez-Novoa, 2004, p.
444).
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2.4. Lamarcacomercial de los productos y servicios:

Es preciso entender, tal como explicamos en este parte, el vinculo que existe entre
la marca, otros campos del derecho econdmico y nuevas ciencias del
comportamiento humano, que han generado la publicidad y el mercadeo como
fendmenos que afectan el trafico de bienes y servicios al alcance del consumidor

final.

2.4.1. Evolucion de la marca comercial en los productos y servicios:

Desde una perspectiva histérica, la marca, tal como se ha expuesto anteriormente,
ha sido usada por la raza humana para distinguir, en principio, una procedencia de
calidad, mucho antes que un goodwill o reputacion comercial de un productor,
desde tan temprano como el afio 5.000 antes de la era cristiana, comenzando por
marcas de propiedad en Cuevas del sur de Francia (Briciu, 2016, p. 138). Luego
del 4.000 a.C. ceramicas, ornamentos y piezas de alfareria fina en general de
culturas como la china, mesopotamica, egipcia, india, romana y griega eran

marcadas con signos para delimitar su propiedad.

Con la evolucién de la civilizacibn humana, esos signos fueron perdiendo su
caracter distintivo de propiedad, adoptando el de calidad en productos que,
efectivamente, se encontraban en el comercio. Este es el caso de una de las
primeras lex mercatoria que surgio en la Inglaterra del siglo Xll con la ordenanza
que pedia a los productores de pan, oro y plata imprimir simbolos Unicos
personales en sus productos, seguidas posteriormente por la promulgacion del
Merchandise Marks Act de 1862 y el Trade Mark Registration Act de 1875 del
Reino Unido. No fue sino hasta finales del siglo XVII y comienzos del XVIII que,
tras la revolucion industrial en Europa, las fabricas introdujeron la marca comercial
en productos de forma masiva. Para 1855 Bass & Company, una compafia
cervecera britanica registrd la primera y actualmente mas antigua marca en el

mundo, con lo que comienza una larga historia de comercializacion de productos y
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servicios alrededor del mundo con el uso expreso en envases Yy etiquetas que
representaban graficamente la marca distintiva de procedencia de su productor.
Comenta Briciu (2016), que:

En el siglo XIX, en paralelo con el desarrollo de bienes empaquetados, la
industrializacion movio la produccion de muchos elementos de manufactura para
la vida doméstica, como el jabdén, de comunidades locales a fabricas
centralizadas. Cuando se transportaban estos bienes, las fabricas desarrollaron
sus propias marcas en los barriles usados, expandiendo de esta forma, el
significado del término de la marca primitiva a las marcas comerciales. Estos
nuevos productos empaquetados tuvieron que convencer el mercado que los
usuarios o consumidores podrian tener el mismo nivel de confianza en estos
productos extranjeros no domésticos: la sopa Campbell, Coca-Cola, goma Juicy
Fruit, Aunt Jemima y Quaker Oats fueron de los primeros productos en ser
marcados, en un esfuerzo de aumentar la familiaridad de los consumidores con

sus productos. (p. 139).

2.5. Proteccion juridica internacional de la marca:

Como ultimo punto de este primer aparte, existe un amplio marco juridico
internacional que, desde la creacion de la OMPI -acompafiada por la iniciativa
comercial de la OMC-, ha apoyado la proteccion y garantizado la uniformidad
juridica en cuanto a la proteccién que tienen las creaciones del intelecto humano
y, de manera especifica, han promovido su especial consideracién dentro del
comercio internacional entre estados. De esta forma, expondremos de manera
concisa los avances mas relevantes en la materia de proteccion internacional de la
marca dentro de los convenios de propiedad intelectual, auspiciados

principalmente por la alianza OMPI-OMC.
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2.5.1. Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial:

Este tratado, también conocido como la “Unién de Paris”, es el cuerpo normativo
mas importante de normas supranacionales que, en cuanto a la propiedad
industrial se refiere. Fue firmado el 10 de marzo de 1883 y ha sido sometido a
varias modificaciones, siendo la ultima en 1967 en Estocolmo y enmendado en
1979, que ademas sirvio de aforo para constituir formalmente la Organizacion
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y contando actualmente con 94

Estados firmantes.
En cuanto a los rasgos generales, el Convenio de la Unidn de Paris establece dos
provisiones para la proteccibn de derechos industriales: el tratamiento de

nacionales y el derecho de prioridad.

Especificamente en materia de marcas, la Convencion de Pais establece las

siguientes normas relevantes:

(@ El Aparte C del articulo 5 establece el principio de uso obligatorio de la

marca, asi como el uso simultaneo de la misma;

(b)  Elarticulo 6 bis plasma la proteccion a las marcas notoriamente conocidas;

(c) El articulo 6 quater refleja las normas internacionales de la transferencia de

la marca; y

(d) Finalmente, el articulo 7 establece el precepto de no afectacion de la
registrabilidad de la marca debido a los productos o bienes en que se coloque.
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2.5.2. Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas:

El Arreglo de Madrid fue firmado en 1891 como una continuacién de los
compromisos adquiridos por los Estados en la Convencion de Paris de 1883,
teniendo varias revisiones en 1900, 1911, 1925, 1934, 1957 y finalmente en
Estocolmo en 1967, adecuandolo a la creacion de la OMPI, con la consecuente
aprobacion de un protocolo en 1989. Este tratado supera las limitaciones de
territorialidad, estableciendo una proteccion internacional de la marca, tramitando

ante la Oficina Internacional de la OMPI el registro de la misma.

En cuanto a la duracién de dicha proteccion internacional, el articulo 6 y 7 del
Arreglo establecen una vigencia inicial de 20 afios, renovada sucesivamente
cumpliendo los requisitos de la Oficina internacional por 20 afios. Sin embargo, el
protocolo del Arreglo de Madrid, con su Ultima modificacion en 2007, modificé los
efectos establecidos en éste, disminuyendo la vigencia a 10 afios, con renovacion
por periodos consecutivos de 10 afios, estableciendo ademas un aparte de
posibilidad de extension de efectos para transformar el registro en nacional a

eleccion del solicitante. (Fernandez-Novoa, 2009, 725).

2.5.3. Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual

en el Comercio:

El ADPIC o TRIPs Agreement, por sus siglas en inglés, firmado en 1994, es quizas
el tratado méas importante en materia regulatoria de marcas comerciales en la
historia, debido a su influencia tanto de legislacion internacional en derecho de
propiedad intelectual como de acuerdos comerciales sobre bienes y servicios de
proteccion de inversiones extranjeras, y es justo por eso que se analiza a fondo en

esta investigacion.

En un principio, el ADPIC establece principios definitorios de estdndares minimos

que deben ser garantizados por los estados miembros de la OMC, al igual que
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supone un compromiso de éstos de incorporar a su legislacion interna los
principios de proteccion y garantia de los derechos de propiedad intelectual a
través del intercambio de bienes y servicios. Correa, 1996, p. 36).

Ademas de establecer principios del comercio internacional preexistentes como el
de trato nacional, nacibn méas favorecida y el agotamiento de vias administrativas y
sometimiento a jurisdiccion voluntaria internacional e imparcial, el ADPIC plantea
un aparte bastante amplio y compaginado en materia de derecho marcario con
mecanismos singulares del derecho comercial, a saber, se pone en relevancia el
requisito de uso, se extiende la duracion inicial historica del registro, expande la
concepcién de marca registrable y su proteccion.

[l. EL PLAIN PACKAGING COMO RESTRICCION AL USO DE LA MARCA
EN AUSTRALIA

3.1. Desafios que plantea el Plain Packaging para el uso de la marca

comercial por la Industria Tabacalera en Australia:

Bajo el campo de estudio de la propiedad intelectual, la medida regulatoria
impuesta por el Gobierno australiano a la Industria Tabacalera con el Tobacco
Plain Packaging Act 2011, supone grandes interrogantes en cuanto a la afectacion
del uso, registro y explotacion econémica de la marca de los productos del tabaco
en el comercio. Dentro de los argumentos en contra del Plain Packaging
planteados con base en los derechos de propiedad intelectual se encuentran:

a. Se limita y restringe el uso de las marcas y por ende quebranta los
derechos de propiedad intelectual sobre las cajetillas de cigarrillos;

b. Infringe tratados de comercio internacional;

C. No existe suficiente evidencia de si, en efecto el empaquetado neutro
funciona como mecanismo para disminuir el uso de productos de tabaco en el
publico objetivo de mujeres y jovenes o si, seria propicio para aumentar el nimero

de fumadores que dejan el habito;
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d. Puede incrementar el contrabando fronterizo de productos de tabaco no
registrados; y

e. Asi como que dicha medida podria sentar un precedente segun el cual, los
gobiernos soliciten un empaquetado neutro sobre otros bienes y servicios en los
rubros de bebidas alcohdlicas y alimentos, afectando asi los derechos de

propiedad intelectual de la industria del consumo masivo. (Chapman, et al, 2008,
p.p. 24).

Estos paradigmas han sido planteados por los abogados de la Industria y
académicos del derecho comercial y de propiedad industrial desde antes de la
misma implementacién en Australia de la medida de Empaquetado Genérico y
seran expuestos como argumentos a favor por el Gobierno australiano y en contra
por la Industria Tabacalera a lo largo de esta Ultima parte; pero no seran centro del
andlisis de legalidad acorde a los tratados internacionales de la OMPI y OMC, a

desarrollar mas adelante.

3.1.1. De la prohibicién de uso y explotacion de la marca en las cajetillas de

cigarrillos:

La industria tabacalera y los académicos que critican el Plain Packaging
denuncian que, al establecer la obligacién de vender los productos del tabaco en
cajetillas de cigarrillos con un formato neutro, se limita y restringe el uso de la
marca y por ende su explotacion, al ser la exposicién en la cajetilla de cigarrillo la
principal via de distintividad y uso de la marca. (Tobacco Tactics, 2016).

A este respecto, comenta Candano-Pérez (2017) que:

En cuanto al derecho a la marca se aprecia que, una vez que se lleva a cabo el
registro, se tiene en esencia un derecho positivo al uso y un derecho negativo a
impedir que otro use, pero en este caso con las medidas de empaquetado

genérico se obstaculiza el caracter de la marca, se afecta el modo de usarla, y
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ademas, con la prohibicion de usar los signos distintivos, tal y como se encuentran

registrados...(p. 194).

En este sentido, plantea el sector contrario a la medida, que, al no poder
demostrar el uso de la marca a través de su venta o prestacion de servicios bajo el
uso del signo distintivo, mal puede el titular cumplir con su obligacién de uso como
contrapartida del derecho otorgado por el registro de la marca. Este efecto es de
gran preocupacion para el derecho de sus titulares debido a la exigencia en la
gran mayoria de las legislaciones de uso efectivo y real de la marca para ser
renovada tras su vencimiento de registro, o incluso debido a la posibilidad latente
de caer en el caso de la caducidad de la marca por falta de uso tras su registro.

Frente a estos argumentos, el Estado australiano ha respondido con lo establecido
en la Seccion 28 del mismo texto del Tobacco Plain Packaging Act 2011, a la cual
nos referimos brevemente en el punto 2.3.1, y con la cual el gobierno defiende
que, bajo ningun concepto, la prohibicién de uso de la marca registrada en los
productos del tabaco puede ser impedimento para que los titulares de los
derechos sobre la creacion industrial puedan registrar efectivamente dicha marca,
sin limitaciones o restricciones algunas, mas que, el hecho de no poder usarla

directamente o en relacion con los productos del tabaco.

A pesar de estos argumentos, la industria tabacalera y sus consultores alegan que
la prohibicién de uso de la marca en las cajetillas de cigarrillos y de forma conexa
a los productos del tabaco declara de facto su marca como contraria al orden
publico y podria objetarse su imposibilidad de renovacion de registro por falta de
uso, lo que contravendria la proteccién que debe ser garantizada a la propiedad
industrial segun los acuerdos internacionales suscritos por Australia en la
Convencién de Paris, el Tratado de Derecho de Marcas y el ADPIC; el cual es el
punto centro de discusion y andlisis a observar en el punto 3.2 del presente

trabajo.
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3.1.2. Lano distincién de productos de tabaco frente a otros:

Los consultores de la Industria y académicos también argumentan que el
empaquetado neutro afecta la funcion misma de la marca, esto debido a que, al no
poder vender sus productos con los signos distintivos que los diferencia frente a
sus competidores, los bienes de la industria tabacalera en el comercio pierden sus
atributos diferenciadores, funcion principal de la marca registrada. (Otamendi,
2010, p. 470). Siguiendo esta linea de ideas, Candano-Pérez (2017) plantea que:
“(...) si se pierde lo distintivo del signo pueden verse en peligro los derechos
otorgados al titular de la marca a partir del registro otorgado en su momento”. (p.
194).

De esta forma, al atribuirsele a la marca las funciones basicas de informacion,
garantia, condensacion del goodwill y publicitaria, la marca en si misma queda
afectada por la medida regulatoria australiana al no poder distinguir el producto
para el cual fue registrada y destinada a ser usada, pudiendo llegar incluso a
vulgarizarse por su perdida de atributos. No s6lo con esto, tal como comentan
Martinez-Salcedo y Vargas-Chaves (2017), la medida de Plain Packaging en
Australia puede afectar la decision de los consumidores para la adquisicion del
bien, por verse este inducido en un riesgo innecesario de confusién sobre el
producto deseado, y no pudiendo crear la marca propiamente un vinculo con el

consumidor por el origen empresarial de su producto. (p. 260).

3.1.3. Desproporcionalidad de la medida:

La objecion interpuesta por los consultores legales de la Industria en cuanto a la
desproporcionalidad de la medida de empaquetado genérico se basa, en un
primer aparte, en que la medida supone la superposicion del derecho a la salud
colectiva o “salud publica” sobre los derechos individuales o de propiedad en este
caso; a lo que muchos académicos se han referido como la paradoja de “el

derecho a la salud versus el derecho a la riqueza” o “the right to health versus the
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right to wealth” (Shaffer et al., 2005, p. li24). En este sentido, Martinez-Salcedo y
Vargas-Chéaves (2015), plantean que:

(...) es innegable la obligacion que tiene el Estado de procurar y garantizar un
ambiente sano mediante politicas que combatan los vicios sociales, como el
tabaquismo, que tengan repercusion en la colectividad; también tiene el deber de
garantizar la propiedad privada de las empresas nacionales y extranjeras, en aras

de una estabilidad juridica que le represente mas inversiones. (p. 261).

Refiriendose a esto, autores que defienden la medida de Plain Packaging en
Australia como Rimmer (2008), comenta que bien sea en una esfera constitucional
de la medida o bien a nivel internacional, es aceptado que por razones de “salud
publica” pueda limitarse al derecho a la propiedad de forma totalmente legal y
apegada a los trataos internacionales. Ademéas, Rimmer se fundamenta en la
Declaracion de Doha sobre Salud Publica, los acuerdos ADPIC y la decision del

Consejo General de la OMC de 2003, al establecer que:

Ha sido altamente reconocido que los Estados Miembros pueden tomar ventaja de
las flexibilidades dentro del Acuerdo APIC —como limitaciones, excepciones,
licencias obligatorias y estado de uso— para referirse a las medidas concernientes
a la salud publica. La Declaracion de Doha sobre la Salud Publica, los Acuerdos
ADPIC y la Decisién del Consejo General de la OMC de 2003, dan apoyo a estas
medidas en el contexto del acceso a medicinas esenciales. Lo mismo aplicaria
para la regulacion al tabaco. Las marcas comerciales no sirven meramente para
los fines limitados de proteger la propiedad privada; sino también apoya en gran
medida el interés publico por proveer informacion acertada a los consumidores. (p.
32).°

° Hasta el dia de hoy, sin embargo, existe un debate entre la legalidad de la medida de Plain Packaging
segun su fundamentacion por razones de salud publica en la Declaracién de Doha, por no haber en gran
medida, un consenso respecto a si se puede aplicar dicha declaracion a la situacidn de la regulacién del
tabaco. En este sentido también, continda el debate sobre en qué instrumento internacional se puede
fundamentar el solapamiento de un derecho humano sobre otro, en gran medida debido a que diferentes
campos de estudio del derecho como el derecho internacional publico tienen una respuesta distinta al
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En un segundo aspecto, surge la defensa de que esta medida constituye la
adquisicion de propiedad de facto (“aquisition of property”) o confiscacién a la
propiedad de las empresas tabacaleras, es decir, la marca; por no poderse usar ni
explotar econdmicamente en los productos del tabaco para los que fue registrada.
Respecto a este caso, los constitucionalistas y expertos en derecho comercial
australianos han comentado que la misma ley que establece el Plain Packaging en
Australia contiene una provision en cuanto a la adquisicion de propiedad y niega
de iure que bajo ninguna circunstancia el TPP Act 2011 constituya una
expropiacion a la propiedad intangible (la marca y los disefios de la cajetilla de

cigarrillos) de la industria tabacalera.™

De forma consecuente con los argumentos de desproporcionalidad de la medida
del Plain Packaging frente a la marca de las empresas tabacaleras, la industria ha
planteado que la medida en efecto es una expresién extrema de la injerencia del
Estado en la vida del particular para regular todo aspecto y convertirse en un
“Estado Paternalista” o “Nanny state”. De esta forma la industria argumenta que, si
asi comienza la regulacion primero con el tabaco, como habria de ser la
regulacion futura frente a otros sectores de la industria de consumo y productos de
difusion masiva, causando una reaccion en cadena que limite los derechos de los
particulares frente a regulaciones extremas, injustificadas e innecesarias de un

Estado Paternalista. (Thompson, 2012, p. 4).

3.2. Examen de legalidad del Tobacco Plain Packaging Act 2011 segun

instrumentos juridicos internacionales en materia de marcas:

3.2.1. EI Plain Packaging frente a la proteccion de la marca en los
instrumentos de la OMPI:

derecho administrativo y regulatorio consuetudinario (Grosse Ruse-Khan, 2012, p. 484). So pena de lo
anterior, mas adelante nos enfocaremos en examinar este fundamento de limitacién al derecho de
propiedad desde la perspectiva de los acuerdos internacionales de la OMCy la OMPI,

O ver explicacién de la provisidn de la ley australiana en cuanto a la adquisicidn de la propiedad en el ordinal
1.3.1 del presente trabajo.
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El Convenio de Paris relativo a los derechos de propiedad industrial contiene en
sus articulos 6 y 7 las provisiones mas importantes en cuanto a Marcas
comerciales a tratar en este andlisis, debido a que es el convenio internacional
mas antiguo e internacionalmente aceptado sobre la materia. Si bien este
Convenio no desarrolla gran contenido para la proteccion de las marcas
especificamente, si se refiere de manera esencial al uso y registro de la marca, de
donde nace su proteccién y del que se desprende el examen de legalidad de la
medida del Plain Packaging.

Asimismo, las condiciones que impiden el registro son establecidas en el literal B

del articulo 6 quinquies, a saber:

Las marcas de fabrica o de comercio reguladas por el presente articulo no podran
ser rehusadas para su registro ni invalidadas mas que en los casos siguientes:
(...) 3. Cuando sean contrarias a la moral o al orden publico y, en particular,

cuando sean capaces de engafiar al publico. Se entiende que una marca no podra

ser considerada contraria al orden publico por el solo hecho de que no esté

conforme con cualquier disposicion de la legislacion sobre marcas, salvo en el

caso de gue esta disposicion misma se refiera al orden publico. (...). (OMPI, 1979,

p. 8). (subrayado propio).

El articulo citado continua sobre la posibilidad de proteccién de la marca en su
literal C, al sefalar: “1) Para apreciar si la marca es susceptible de proteccion se
deberan tener en cuenta todas las circunstancias de hecho, principalmente la

duraciéon del uso de la marca.” (subrayado propio). Finalmente, como disposicién

comun de la marca establecida en este Convenio, el articulo 7 establece que: “La
naturaleza del producto al que la marca de fabrica o de comercio ha de aplicarse

no puede, en ningun caso, ser obstaculo para el registro de la marca”.

Al analizar estos articulos se puede esgrimir que en efecto el Tobacco Plain

Packaging Act 2011 viola los articulos anteriores del Convenio de Paris por
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impedir el registro de las marcas de los productos del tabaco en la forma “tal cual
es” usada; no pudiéndose alegar que esta marca contraria el orden publico o que
carece de distintividad. También cabe alegar que el Gobierno australiano puede
impedir futuras renovaciones de registros de la marca del tabaco basandose en la
imposibilidad de uso en los productos, estableciendo un obstaculo al
reconocimiento de los derechos sobre las estas, tomando como limitante el
producto al cual ha de aplicarse, es decir, el tabaco y sus derivados regidos por la

Ley Australiana.

So pena de este analisis superficial, autores como Davison (2012), asegura que
bajo ningun precepto del Convenio de Paris se establece de manera explicita el
derecho al uso de la marca como uno sujeto a proteccion por los Estados parte;
afirmando incluso que el derecho sobre las marcas es meramente un derecho
negativo de evitar que terceros usen de mala fe y sin autorizacion del titular la

marca. (p. 3).

Ante esto, académicos expertos en propiedad intelectual sustentan que, si bien el
Convenio de Paris no contiene explicitamente el derecho al uso de la marca, éste
se desprende del espiritu mismo del tratado, en concordancia con la teoria general
del derecho de marcas y de la propiedad intelectual propiamente. (Gervais, 2010,
p. 20). A este respecto, no solo con fundamento en los articulos del Convenio
precitados, sino también en la propuesta de enmienda al articulo 6 quinquies del
mismo, impulsado por la Asociacion Internacional para la Proteccion de la
Propiedad Intelectual (o AIPPI) en 1956, rechazada posteriormente, que incluia el
derecho exclusivo de uso de la marca, es que el académico Gervais (2010),
arguye que si a un titular de la marca le es dado el derecho a registrarla, es debido
a que la misma esta destinada a ser utilizada. (p. 67).

A manera de justificacion de la medida, Davison (2012), plantea que puede
inferirse que existe un derecho implicito en orden de obtener el registro de una

marca segun el Convenio de Paris, asi como existe un derecho a usar la marca
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como consecuencia del registro, solo que la diferencia radica en que éste Ultimo si
es un derecho protegido a nivel internacional, mientras que el primero no. (p. 6).
De esta manera, continta sugiriendo Davison (2012), que, derivado del espiritu del
ordinal 6 del articulo 3 del Tratado sobre Derecho de Marcas, el cual establece
sobre la solicitud de registro de la marca que, la Administracion del Estado parte
puede solicitar pruebas sobre la intencién de uso de la misma por parte del
solicitante, el derecho de uso es mas bien uno inexistente, y es mencionado como

mero requisito del registro que otorga un derecho. (p. 7).

Es necesario aclarar en este nivel que, en cuanto a los tratados administrados
Unicamente por la OMPI, en efecto ni el Convenio de Paris, el Tratado de Derecho
de Marcas, ni los arreglos de Niza o Madrid, contienen provision expresa alguna
acerca del derecho al uso de la marca, fuera del espectro del registro de la misma.
A este respecto, sin embargo, las opiniones de académicos que favorecen la
medida de Plain Packaging no han tenido en cuenta un factor que va mas alla de
una clausula o articulo establecido en un acuerdo entre las partes, esto es, la

doctrina internacionalmente aceptada de los derechos de propiedad intelectual.

Sean expresados en opiniones consultivas o en investigaciones de la OMPI, la
doctrina internacional pone en relevancia los derechos que deben ser asegurados
al titular de la marca registrada. Tal como explican numerosos autores, cuya
valiosa y reconocida opinion fue recogida en este trabajo como doctrina general de
la propiedad intelectual, tras el registro de la marca le son otorgados derechos y
obligaciones al titular de la misma: derecho exclusivo al uso de la misma, derecho
excluyente frente a terceros que la usen sin su consentimiento y obligacion de
usarla efectiva y realmente en el comercio. (Fernandez-Novoa, 2004, p. 444 y 583-
587). Sobre esta base, la doctrina ha reconocido que, si bien el registro de la
marca confiere derechos exclusivos y excluyentes a su titular, no es necesario que
el titular realice, en efecto, el registro de la misma para reconocérsele el derecho
al uso de la misma, puesto que soélo estaria desprotegido del ius prohibendi que

garantiza el registro.
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Es entonces aqui y bajo esta explicacion en donde cobra sentido el “espiritu del
Convenio de Paris” y de todo el conglomerado de normas internacionales en
materia de marcas referido por Gervais. Si bien los acuerdos internacionales del
derecho marcario administrados por la OMPI, no disponen referencia expresa a un
derecho al uso de la marca, éste no es debido a la inexistencia del mismo, sino a
la redaccion abierta de su articulado que deja a los Estados parte de la Unién de
Paris, otorgar un sistema de proteccidbn base o de estandares minimos para
expandir en sus legislaciones internas. Este punto de vista de las obligaciones
internacionales se evidencia al observar lo establecido en la Seccion 20,
subseccion 1 del Trade Mark Act 1995, la ley de marcas australiana que garantiza

el derecho exclusivo del titular de la marca a usarla.

Entendiendo este acercamiento al derecho de uso de la marca, ademas de las
justificaciones con respecto al derecho de registro y el derecho negativo que se
desprende del mismo, no es posible, sin embargo, llegar a una conclusién
definitiva al analizar solamente el apego a la legalidad del TPP Act 2011 al
Convenio de Paris y tomando como referencia la doctrina internacional, debido a
que carece de una necesaria interpretacion conjunta al instrumento internacional
mas importante en materia de la propiedad intelectual en el comercio administrado
por la OMPI y la OMC: el acuerdo ADPIC.

3.2.2. Andlisis del TPP Act 2011 segun las provisiones administradas por la
OMC en materia especial de marcas:

El ADPIC contiene provisiones en materia de marcas en sus articulos 15, 16, 17,
18, 19 y 20. El articulo 15 parte del precepto que las marcas objeto de proteccion
son aquellas que tienen el caracter de distintividad de bienes o servicios de una
empresa frente a otros (ordinal 1), ademéas de indicar el ordinal 4 del mismo
articulo que “La naturaleza del producto o servicio al que la marca de fabrica o de
comercio ha de aplicarse no sera en ningun caso obstaculo para el registro de la
marca”. (OMC, 2017, p. 7). (Subrayado propio).




l. " Revista Venezolana de Derecho Mercantil / N° 2 — 2019

www.sovedem.com

El articulo 16 del ADPIC, establece en su ordinal primero que:

El titular de una marca de fabrica o de comercio registrada gozara del derecho

exclusivo de impedir gue cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en

el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o

servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha reqistrado la

marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusién. En el caso de que se
use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumira que existe
probabilidad de confusion. Los derechos antes mencionados se entenderdn sin
perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad y no afectaran a

la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso. (OMC,
2017, p. 8). (Subrayado propio).

Por su parte el articulo 17 ejusdem plantea la posibilidad de los Estados parte de
establecer excepciones que limiten los derechos conferidos a los titulares “(...) a
condicién de que en ella se tenga en cuenta los intereses legitimos del titular de la
marca y de terceros”. (OMC, 2017, p. 8). A manera de cierre, ademas, el articulo
20 del ADPIC une el criterio respecto a los requisitos para el uso de la marca

afirmando que:

No se complicara injustificablemente el uso de una marca de fabrica o de comercio
en el curso de operaciones comerciales con exigencias especiales, como por
ejemplo el uso con otra marca de fabrica o de comercio, el uso en una forma
especial o el uso de una manera que menoscabe la capacidad de la marca para
distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. (OMC,
2017, p. 9).

De esta manera, segun la compilacion de las provisiones en materia de marcas

que establece el ADPIC, se puede decir el titular goza de un derecho exclusivo
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positivo de ejercer su derecho negativo o del ius prohibendi (prohibir a terceros
que utilicen su marca sin su consentimiento); reconociendo ademéas que los
derechos de titularidad de la marca tienen una naturaleza constitutiva incluso
antes del registro, pero pudiendo la administracion del Estado establecer
limitaciones al registro, sin menoscabar el derecho del titular de la marca o de
terceros interesados. Dicho esto, si bien el registro puede estar sometido a
excepciones, el ADPIC es claro en afirmar que el uso de una marca no debe ser

perturbado de manera injustificada con requerimientos especiales.

3.2.2.1. De las exigencias especiales al uso de la marca del articulo 20
del ADPIC:

En cuanto al articulo 20, Davison (2012), también se refiere al uso de la marca y
de la inexistencia de un requerimiento especial de uso de la marca que impone la
Ley australiana a las compafiias de tabaco, debido a la diferencia que radica entre
las marcas verbales y las no verbales, ambas con caracter distintivos. Aqui, el

autor destaca que:

Las restricciones sobre las cuales una marca verbal (de nombre) puede ser
mostrada en el empaquetado de los productos del tabaco encajan claramente en
el sentido del articulo 20. La legislacion de Plain Packaging permite que las
marcas verbales sean aplicadas, pero esas palabras deben estar expresadas en
una fuente tipo especifica, color y tamafio, e impresa en un fondo de un color
especifico.

(...)

El uso de estas marcas no verbales esta prohibido por la legislacion del Plain
Packaging a un nivel de venta, debido a que solo la marca verbal puede ser usada

en el empaquetado del tabaco. (p. 11).
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De manera antagonica, Marsoof (2013), comenta que:

En este sentido, al menos en el contexto de Australia, existe un caso fuerte que el
articulo 20 puede aplicar para determinar la legalidad de la legislacion de Plain
Packaging, y que los requerimientos impuestos por el TPP Act 2011 que prohibe
el uso de las marcas en los productos del tabaco y el empaquetado de los mismos
en la misma forma en que son registrados, sumado a un requerimiento especial
gue requiere que las marcas sean usadas en una forma especial que disminuye su

capacidad de distinguir. (p. 17).

Concluyen también Martinez-Salcedo y Vargas-Chaves (2015) que la medida
regulatoria del tabaco en Australia incumple el articulo 20 del ADPIC al impedir el
uso de la marca, e imponiendo el uso de una forma especial —el tipo de tamafo,
letra y ubicacion del nombre de la marca—, asi como el uso en una presentacion
gue menoscaba la capacidad distintiva de la marca frente a otros productos del

tabaco de otras compafias. (p. 257).

Ante esto, sin embargo, los defensores de la medida regulatoria plantean que, si
una marca inherentemente distintiva no es usada debido a una prohibicion legal,
su registro esta protegido por el articulo 19 del ADPIC; agregando ademas que los
articulos 15, 16, 17, 19, 20 y 21 del ADPIC son perfectamente congruentes con la
Convencién de Paris en mantener la registrabilidad de las marcas inherentemente
distintivas. (Davison, 2012, p. 16).

3.2.2.2. ¢Existe un derecho al uso o no segun el articulo 16 del ADPIC?:

Por otro lado, y con énfasis en el argumento del gobierno australiano de la
inexistencia del derecho positivo al uso de la marca tanto en el ADPIC como en el
Convenio de Paris, Marsoof (2013), expone que: “el articulo 16:1 se refiere a un
derecho a excluir el uso bajo ciertas condiciones. Esta claramente establecido

como un derecho negativo, y no como el derecho al uso de la marca” (p. 7).
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Marsoof (2013) continta afirmando que nada en el TPP Act 2011 evita que los
titulares de los derechos sobre la marca de tabaco ejerciten su derecho de excluir
a terceros de usar su marca sin su consentimiento, por lo que la ley australiana no
entra en conflicto con el derecho negativo presente en el articulo 16 del ADPIC. (p.
8).

Con respecto al alegato de que el TPP Act 2011 prohibe el uso de la marca en las
cajetillas de cigarrillos violando el derecho al uso y el registro, autores como
Davison (2012), sustentan que no hay un derecho de uso otorgado en el articulo

16 del ADPIC, sino un derecho negativo.

Marsoof (2013), sin embargo, toca un punto que favorece la ilegalidad de la
medida de Plain Packaging para tergiversarla y hacer cumplir con los tratados
internacionales, al comentar que incluso, si el ADPIC no provee un derecho al uso
de la marca, este derecho debe ser provisto por la ley nacional de los Estados

parte del acuerdo. (p. 12). Arguye ademas el autor que:

No puede dudarse que cuando la ley australiana de marcas, el Trade Marks Act
1995, fue publicada una de sus metas era ajustar a derecho la legislacion
doméstica en materia de propiedad intelectual con el ADPIC. Entonces, al proveer
el derecho al uso de una marca cuando todo lo que era requerido era garantizar
un derecho negativo bajo el articulo 16:1 del ADPIC, Australia intentaba proveer

una proteccion mas extensiva. (p. 12).

A pesar de esto, Martinez-Salcedo y Vargas-Chaves (2015), afirman que las
medidas de Plain Packaging, al impedir el despliegue de la marca dentro de la
estrategia publicitaria de la industria tabacalera, obstaculiza el goce de los
derechos conferidos al titular con el registro, incumpliendo asi, el articulo 16 del
ADPIC que establece las potestades de goce que tienen los titulares y el ius

prohibendi frente a terceros. (p. 257).
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3.2.2.3. Sobre las excepciones del articulo 8 del ADPIC:

En otro orden de ideas, el académico australiano famoso por su defensa de la
medida de Plain Packaging, Matthew Rimmer (2012), la justifica por razones de
salud publica en que, el articulo 8:1 del ADPIC establece claramente que los
Estados pueden formular politicas para proteger la salud publica y la nutricion. (p.
26). Ante esto, los consultores de Imperial Tobacco, una de las compafias
tabacaleras mas importantes en Australia, destaca que las medidas establecidas
en el articulo 8:1 del ADPIC deben ser consistentes con las provisiones de este
acuerdo, y que ademds, segun la literatura internacional, la excepciéon de salud
publica fue incluida en el articulo 8 debido a preocupaciones sobre patentes para
medicinas esenciales, especialmente en los paises en desarrollo, y que por ende,
el significado de esta provision estaba destinado a restringir la acreditacion de
patentes a las farmacéuticas, no a ser usadas de esta forma. (Imperial Tobacco,
2011, p. 22-3).

Finalmente, al referirse a la justificacion de la medida por razones publicas,

Marsoof (2013), comenta que:

Mientras el articulo 8 del ADPIC contiene provisiones importantes con respecto a
gue cualquier medida relacionada con la salud publica debe ser consistente con
las otras provisiones del ADPIC, la Declaracién de Doha es solo una declaracion y
no enmienda bajo ninguna circunstancia el ADPIC, ademas de ser su objeto y
naturaleza la de proteger a grupos que no estén en condiciones de salud
garantizadas con respecto a virus como el VIH en paises en vias de desarrollo
(razbn por la cual se enfoca en las farmacéuticas sobre la limitacion de

registrabilidad de patentes, y no de marcas). (p. 16).
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3.2.3. ¢Incumple el Tobacco Plain Packaging Act 2011 los compromisos

adquiridos por Australia en materia de marcas con la OMPIl y la OMC?:

Habiendo repasado las normas del Convenio de Paris, el Tratado sobre Derecho
de Marcas y el ADPIC para determinar la justificacion o no de la medida de Plain
Packaging en Australia, es menester asegurar de manera anticipada que la
respuesta a la interrogante planteada no debe tomarse de forma airada, ya que no
se trata de una afirmacion o negacion definitiva. Es debido a esto, que tomaremos
los articulos mas importantes de estos instrumentos en cuanto a las marcas para

dar una respuesta individual en cuanto a su violacion o no.

A. En primera instancia, el TPP Act 2011 viola el articulo 6 quinquies del
Convenio de Paris, porque al permitir el registro de una marca de productos del
tabaco, pero impedir su uso, se pierde la distintividad de ésta en el comercio de
bienes. Por ende, al prohibir el uso de la marca como fue registrada recae en que

no cumplira con la exigencia de uso de la marca para su renovacion.

En especifico, no se justifica la prohibicion de registro por razones de orden
publico (segun el ordinal 3 del literal B), debido a que en ningun precepto de la Ley
australiana se afirma que el fumar o vender cigarrillos con la marca que distingue
su fuente, sea contrario al orden publico. A este Ultimo respecto, es necesario
diferenciar entre orden publico y salud publica, debido a que un acto puede
contrariar el orden publico por ser manifiestamente ilegal o ilegitimo, esto es,
contravenir una norma de caracter juridico o de uso social que cristaliza sus efecto
como parte de las normas que rigen la sociedad, como la moral y las buenas
costumbres, asi como también puede ser contrario al orden publico actos que
atenten contra el concepto abstracto de bienestar general, relacionado con la
seguridad publica. Sin embargo, la salud publica es un concepto que debe ser
garantizado por el Estado a aquellos ciudadanos sometidos a su jurisdiccion,
nacionales o no, como expresioén de un servicio publico que preserve el derecho

generalizado a la salud individual de las personas. (Santiago, 2003, p. 70).
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B. Esta ley no viola lo establecido en el articulo 7 del Convenio de Paris,
debido a que la naturaleza del producto sobre el cual se aplica la marca no es
obstaculo para su registro, no asi para su uso.

C. En cuanto a las obligaciones propuestas en el ADPIC, se viola el articulo
16, en especifico el ordinal 1, por no reconocer el Estado australiano el derecho
exclusivo de uso de la marca como un derecho positivo distinto al derecho
negativo de ius prohibendi..

D. El Tobacco Plain Packaging Act 2011 viola también, el articulo 17 del
ADPIC, por establecer una excepcion limitada a los derechos conferidos a la
marca sin tomar en cuenta los intereses del titular. A este respecto, por un lado, no
existe suficiente claridad con respecto a opiniones de la OMC y su 6rgano
consultivo en cuanto a qué se entiende por “excepcion limitada”; pero por otro
lado, si bien la Ley australiana hace una ponderacion de intereses (la salud en
contra de la propiedad), para limitar cualquiera de los derechos en conflicto, se
debe tomar en cuenta el impacto favorable en la esfera intima de la personalidad
del individuo, habiendo claramente maneras menos restrictivas de limitar el

derecho a la propiedad que prohibiendo el uso de la marca.

E. La ley australiana viola el articulo 20 del ADPIC, ya que se complica
injustificadamente el uso de la marca al ordenar su uso de una forma especial en
la cajetilla de cigarrillo que menoscaba ademas su calidad distintiva. En este caso,
la violacién de este articulo deviene de la complicacion injustificada, ya que, segun
se expuso en la doctrina y opiniones consultivas emitidas de la OMC-OMPI, una
complicacion justificada seria imponer restricciones en la menor medida, no una

prohibicion total al uso de la misma.

F. En consecuencia, de la violacion de los articulos anteriores y del contenido

analizado del articulo 20, queda claro que se viola también el articulo 8 ordinal 1
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del ADPIC, por no ser la medida australiana de Plain Packaging compatible con lo

dispuesto en el ADPIC.

3.3. Consideraciéon especial de la regulacion de productos del tabaco en

Venezuela: ¢Donde nos encontramos y qué podemos esperar?:

Luego de haber analizado la medida mas restrictiva del uso de la marca en los
productos del tabaco a nivel mundial, con énfasis en la legalidad del Plain
Packaging en Australia, el investigador considera pertinente hacer una referencia
especial a la regulacion del tabaco actual en Venezuela, realizando un examen de
como nos encontramos frente a la tendencia mundial regulatoria y qué podemos

esperar en el pais para el futuro de la industria tabacalera.

3.3.1. Regulacién al tabaco y sus productos en Venezuela:

En el caso particular de Venezuela, la normativa regulatoria del cigarrillo y otros
productos del tabaco se actualizdé a los nuevos estandares de salud internacional
con la firma y entrada en vigencia del Convenio Marco de la OMS para el Control
del Tabaco, el cual el Estado firmé en 2003 y ratificd en el 2006.

Estas principales regulaciones al tabaco se han enfocado en los ambitos de
politica fiscal (que, desde el afio 2014, asciende a una imposicién del 70% sobre
la base del valor neto de cada cajetilla de cigarrillos, adicional a otras medidas
tributarias a las que son sometidos los productos del tabaco, como el Impuesto al
Valor Agregado y el Impuesto sobre Importaciones)'’; apropiacién de
empaquetado (datada del 2004 y renovado en el 2009 con 10 figuras de
advertencias sanitarias a ser colocadas de forma rotatoria en paquetes, los cuales
ocupan el 100% e la superficie de una de las caras frontales de la misma, un 30%

para el otro lado y el 100% de una de las caras laterales); prohibicién de venta a

" Ver en Gaceta Oficial Nro. 6.151 Extraordinario de fecha 18 de noviembre del 2014, mediante la cual se
dictd el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley de Impuestos sobre Cigarrillos y
Manufactura del Tabaco.
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menores de edad y finalmente prohibicion de consumo en espacios publicos y
privados cerrados. A este respecto, segun un informe de la Organizacion
Panamericana de la Salud, para 2011, Venezuela tenia el promedio de valor de
venta de productos de cigarrillo mas alto de la region, superando los 6 ddlares
estadounidenses por cajetilla de contenido neto de 10 cigarrillos. (OPS, 2011, p.
3).

3.3.1. El futuro del tabaco en Venezuela: ¢Seguiremos el ejemplo que

Australia dio?:

Como bien se ha comentado a lo largo de este trabajo investigativo, poco menos
de una decena de paises a nivel mundial ya han implementado la medida mas
restrictiva del uso de la marca sobre productos del tabaco que existe: el Plain
Packaging; sin contar que muchos mas lo han considerado o estan, actualmente,
sometiendo a consideracion. En este punto, sin embargo, queda claro que esta
medida responde a una corriente proteccionista de los Estados por razones de
salud publica frente al fenomeno del tabaquismo a nivel mundial que, en muchos
casos, sobrepone el “interés general” sobre los derechos de los particulares,

usando el poder de imperio del Estado moderno.

Si bien los resultados de la implementacién de esta medida en una escala mundial
ha tenido distintos resultados y una dudosa experiencia —y evidencia— cientifica
que lo respalde, es nuestro criterio y el de muchos académicos de la propiedad
intelectual en el mundo, que esta medida no se expandira mucho mas alla de los
horizontes de Estados proteccionistas con un respaldo financiero en su tesoro
nacional lo suficientemente robusto como para lidiar con innumerables gquejas,
reclamos, procedimientos administrativos y judiciales, asi como arbitrajes
internacionales de los particulares afectados por el Plain Packaging. A este
respecto, recordamos que la Republica Bolivariana de Venezuela es firmante y
ratifico el Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, en su

altima enmienda de 1979, el Tratado sobre Derecho de Marcas, el Tratado que
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crea la Organizacion Mundial del Comercio, y por tanto parte del acuerdo ADPIC,
ademas de contar con innumerables acuerdos bilaterales de proteccion y
promocion de inversiones extranjeras que consideran la proteccion de la
propiedad intelectual, por lo que, cualquier medida regulatoria que atente contra

estos derechos podria ser sometida a cuestionamiento bajo estos acuerdos.

En este sentido, el caso venezolano es uno muy particular en la region y de hecho
en el mundo. Al momento de la redaccion de este trabajo el valor de una cajetilla
de cigarrillos en Venezuela oscila en un promedio de casi 4 a 7 dolares
estadounidenses™® segln el mercado no oficial, mucho méas que hace 7 afios
segun la OPS. A pesar de la hiperinflacion galopante que en los ultimos afios ha
golpeado al pais, y que, segun informes recientes del Grupo Médico Santa Paula y
la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, frente al 2010, el tabaquismo ha
experimentado en el pais una reduccion del 50%", la industria tabacalera sigue
siendo uno de los negocios mas rentables en Venezuela, conformando este el
sector privado que mas aporta al fisco nacional, s6lo seguido a nivel de Estado por
PDVSA, la empresa mas grande del Estado que explota, produce, exporta y

maneja el petrdleo en el pais.

Habida cuenta de esto, queda claro que el Estado Venezolano es un tipico
ejemplo de Gobierno que utiliza las politicas de impuestos sobre cigarrillos como
una politica de renta, mas que como politica de salud y prevencion, esto se
evidencia en los altos indices de recaudacion obtenida con el fendmenos
impositivo al gravar el 70% de las rentas netas de la industria tabacalera
venezolana, las cuales, crecen a la par de la hiperinflacién ya desde noviembre de
2017, que segun expertos del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial,
estiman por demas un rango de 10.000.000% para el 2019. (Prieto, 2018, New
York Times).

2 véase valor promedio de venta de una cajetilla de 10 cigarrillos y el precio publicado de mercado
fluctuante por el Banco Central de Venezuela a tipo de cambio 3.297,71 Bs.S. por USD al viernes 8 de febrero
del 2019.

B Grupo Médico Santa Paula y Sociedad Anticancerosa de Venezuela, 2018, El Nacional.
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Con este tipo de politica fiscal y debido a la naturaleza adictiva del producto que
se vende, el Estado venezolano esta mas que complacido al cobrar mas
impuestos si la industria vende méas unidades de productos. Es por esto que
consideramos gque en Venezuela la apropiacion de empaquetado no es la prioridad
por razones de salud publica en cuanto a las medidas que se pueden implementar
a corto plazo en el sector de la regulaciéon del tabaco. Esto se evidencia ademas
con el hecho que, en Venezuela, la ultima actualizacion de imagenes graficas y
mensajes de salud en las cajetillas de cigarrillos fue hecha hace 10 afios, y aun
después de mas de una década de implantado el sistema no se cuenta con una

linea directa de llamadas para dejar el vicio de fumar.

La poca incidencia y énfasis que ha tenido el Estado en seguir controlando las
actividades del tabaco, en cuanto al paquete de cigarrillos se refiere, deja en
evidencia que no esta dentro de los objetivos del Gobierno venezolano, por lo
menos dentro de este periodo constitucional y parlamentario, implementar o
considerar una medida tan drastica para la venta de productos del tabaco como el

Plain Packaging.

Lamentablemente, debemos agregar, que, debido a la recrudecida, por no decir
precaria, situacién que vive el sector salud del pais, estos fondos obtenidos con
base en los impuestos sobre cigarrillos en Venezuela no estan siendo dirigidos a
solventar o atender al menos 1000 pacientes que padecen de enfermedades
relacionadas con el tabaco que podrian fallecer este afio en el pais, sin contar los
miles mas que estan a la merced del sistema de salud publico en emergencia
nacional. (Grupo Médico Santa Paula y Sociedad Anticancerosa de Venezuela,
2018, El Nacional).

Habiendo dicho esto, el Plain Packaging como medida restrictiva al uso de la
marca y propiedad intelectual en las cajetillas de cigarrillos no es el futuro de las
medidas regulatorias sobre este sector en Venezuela, siempre que la politica de

Estado rentista de los ingresos sobre su venta continue.
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Sin embargo, a nivel mundial esta corriente seguird en expansién y podria ser
considerado por paises de la region latinoamericana, como ya es el caso de
Uruguay, y podria llegar a Venezuela como una politica de un Estado paternalista
con bases en la “salud publica y el interés general sobre el particular” cuando
exista un mercado libre, estable, economia en crecimiento y confianza del sector
privado como para financiar medidas que busquen llevar la sociedad venezolana a
este siglo, garantizando el derecho a la vida y el desarrollo comun del particular.
En tal caso y cuando eso ocurra, es pertinente revisar argumentos académicos

como los expuestos aqui.

CONCLUSIONES

El Plain Packaging como medida regulatoria sobre el tabaco responde a la
corriente de politicas gubernamentales que, pensadas como herramienta de
corresponsabilidad en el desarrollo de la humanidad hacia un futuro libre y
préspero, son aplicadas mas bien en detrimento de algunos, para beneficiar a
otros. Parece extrafio, entonces, que estas politicas regulatorias en materia de
salud publica sobre el sector industrial del tabaco no se hayan extendido a otros
niveles del consumo masivo como las bebidas — alcohdlicas o no—, los alimentos y
servicios personales con tal fuerza y progresividad como la ocurrida tan

aceleradamente en la Industria Tabacalera desde principios del milenio.

Habiendo dicho esto, consideramos que existen aun hoy en dia medidas
regulatorias del tabaco menos restrictivas que el Empaquetado Neutro y que
pueden ser tomadas por las Administraciones para preservar el equilibrio de la
balanza. No debemos negar que existe un fendmeno mundial, que es el
tabaquismo, que genera millones de muertes al afio y destruye los prospectos de
vida de los Estados; pero tampoco debemos negar que, en orden de atacar este
problema no puede incurrirse en el uso del poder para confiscar y prohibir, en gran

medida, el uso, goce y disposicion de las creaciones intelectuales.
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Asimismo, es pertinente comentar, tras el andlisis arguido en esta investigacion
que, si bien a la fecha muy pocos reclamos levantados por la Industria a nivel
mundial en contra de la corriente del Plain Packaging iniciada en Australia ante
organismos internacionales como la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual y la Organizacion Mundial del Comercio han alcanzado un resultado
favorable para la misma, es claro que esto es consecuencia del desconocimiento y
asesoria poco incisiva de la Industria Tabacalera, asi como falta de respuesta
proactiva de organismos multilaterales competentes para conocer y dictar

decisiones certeras segun la doctrina y jurisprudencia internacional unificada.

En cambio, en muchos de los procedimientos de resolucién alternativa de
conflictos iniciados por la Industria y llevados por Estados ante la OMC,
probablemente produciria una interpretacién amplia de acuerdos que comparte
con la OMPI y otras organizaciones especializadas en la materia de inversiones y
derechos de propiedad intelectual en bienes y servicios en el comercio, cuyo
resultado y cuestionamiento de legalidad de medidas como el Plain Packaging

seria distinto.

Debemos recordar que las marcas y los dibujos industriales presentes en cada
cajetilla de cigarrillo no suponen un uso distinto que el dado a los simbolos que
eran colocados por artesanos y orfebres en vasijas y ornamentos con extrema
complejidad en la edad antigua de nuestra civilizacion, desde Mesopotamia hasta
la China de los emperadores. Una marca distingue, expresa, sefala, resalta y
enaltece la creatividad humana, los derechos mismos de personalidad que tanto
protegieron los académicos alemanes y franceses del derecho civil de gran parte
de siglo XVII y XVIII y que hoy dia estan plasmados como principios basicos del
Estado en las Constituciones de nuestras naciones. La discusion de qué derecho
debe prevalecer sobe otro no debe dirigirse en un sentido de desproteger a unos
cuantos, para proteger a muchos; sino de proteger a todos tomando en cuenta los

derechos de cada uno.
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ANEXO 1

Muestra de las advertencias sanitarias graficas y mensajes de salud en las

cajetillas de cigarrillos vigentes en Australia

Segun la Seccion 9.13, Subdivision 1, Division 4 de la Parte 9 del Competition and
Consumer (Tobacco) Information Satandar 2011, la advertencia sanitaria y el
mensaje informativo de salud en la cara frontal de cajetilla de cigarrillo debe ser

colocada de la siguiente forma:

Warning statement

Graphic

14

Siendo el ultimo espacio restante de la cara frontal de la cajetilla el inferior, que
guedara en color Pantone 448 C y mostrara en letra tipo Helvetica en Negrilla el
nombre de la marca o industria fabricante, y debajo en letra simple su variante o
presentacion. En cuanto a la parte trasera de la cajetilla, la regulacion antes citada

ordena una ocupacién del 90% de la cajetilla, dejando un borde inferior de la

1 Figura tomada del texto de la Seccidn 9.13 del Competition and Consumer (Tobacco) Information Satandar
2011 (p. 44).
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misma para mostrar el nombre de la marca, siendo organizadas las advertencias

sanitarias y sus imagenes gréaficas de la siguiente forma:

Warning statement

Graphic

Explanatory
message

15

De esta forma, actualmente la aplicacion del Plain Packaging en Australia se ve

asi:

SMOKING May REDUCE
TE™

( SMNKIe Asieee
Ft PROTECT CHILDREN
DON'T MAKE THEM
BREATHE YOUR SMOKE

OIS DIDOPIE L HEAARD NN GALL

oM AtELER REEI POCHT JOA SRR

LA SUTALLLY JOOA YL FUN B RAROE

amgay
ROK SO FHIA POCIK] SVIA SO
I OITEQOP L) MR D0E) WL

LA BRI SOA MIDLI (ST D 8 A0

> Grafico tomado de la Subseccién 9.19 del Competition and Consumer (Tobacco) Information Satandar
2011. (p. 46).
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Tal como se puede apreciar, las cajetillas estan cubiertas de forma frontal por
mensajes e imagenes graficas de advertencia sanitaria en un 75%, dejando solo
espacio para el nombre de la marca y debajo el nombre de la presentacion, asi
como un numero en la esquina inferior derecha que sefiala la cantidad de

cigarrillos contenidos. La parte trasera de la cajetilla igualmente esta

16 Imagen tomada del Intellectual Property Watch. New, (2018).
v Imagen protegida de derecho de autor tomada del Australian Times, Climpson-Stewart, (2013).
1 Imagen del Cancer Council Victoria. Burgess, (2015).
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completamente llena de advertencias y mensajes sanitarios, dejando un espacio
muy pequefio que es utilizado para colocar el nombre de la marca o su variante,
pero no ambos. Por su parte, a los laterales de la cajetilla son colocados mensajes
de advertencia con fondo amarillo y letras negras, actualizado por los Standars de

2011 y que no permiten ningun tipo de marca o simbolo distintivo.

En este sentido, a efectos ilustrativos, sefialamos las gréficas que representan
como lucian las cajetillas de cigarrillos en Australia antes (izquierda) y después

(derecha) de la implementacion del Tobacco Plain Packaging Act 2011

SMOKING

CAUSES
4% MOUTH AND
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CANCER

] SMOKING
A LEADING DAMAGES YOUR

CAUSE OF GUMS AND
SERIR. TEETH

FILTER CIGARETTES ’
‘ 4
- EEIL Y 'L
-ﬁ . I ' '
SOLD

MALE SMOKERAGED 50
Mﬂrll] []ru Marlboro Red

ORIGINAL 20O

> [T SMOKING
b W SREATHE HARMS UNBORN
' Y J SMOKE BABIES

SEN F =

® Imagen tomada de Articulo de Revista Digital Vox. Belluz, (2016).
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En un Ultimo aparte, se aprecia en la siguiente grafica la evolucion de la regulacion
de apropiacion de empaquetado de cigarrillos en Australia (de izquierda a
derecha, desde 1987, 1990, 2000 hasta el modelo estandar aplicado sobre la
cajetilla tras el TPP Act 2011):

20 Imagenes protegidas por derecho de autor de Quit Victoria, tomadas de www.untobaccocontrol.org. FCTC
y McCabe Center for Law and Cancer (2017).
2 Imagen aportada por Quit Victoria en el estudio de Scollo, Bayly & Wakefield, 2015, p. ii6.



